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I UNIVERSIDAD “SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS:

DEL NORTE EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO
DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECIFICA EN
EL PERU”
RESUMEN

El objetivo del trabajo de investigacion es dar a conocer a la poblacién peruana sobre la
posibilidad de obtener el registro de una marca de color no delimitado por una forma
especifica en el Pert, mediante la configuracién del secondary meaning o distintividad
adquirida, superando la prohibicion absoluta regulada en el inciso h) del Articulo 135° de la
Decision 486 - Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. En la realizacion del presente
trabajo se aplica el método cualitativo, a través de una investigacion bésica recabando

informacion de fuentes de legislaciones de derecho comparado.

El desarrollo de esta tesis tiene como finalidad la atencion favorable de las solicitudes de
registro de marca de un color no delimitado por una forma especifica, la cual, una vez
analizada por la autoridad competente — INDECOPI — pueda acceder al registro, para de esta

manera adquirir seguridad juridica y exclusividad sobre el uso del signo (marca de color).

Palabra clave: Propiedad Intelectual; Marca; Registro de Marca; Secondary Meaning;

CAN.
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CAPITULO I. INTRODUCCION

Realidad Problematica

Se dice que el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de
crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnologia y la cultura. (Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelecual, 2020, pag. 3)

Por eso, somos conscientes que dia a dia la propiedad intelectual estd ganando una
mayor presencia en el mundo, no solamente en el aspecto econémico, tecnoldgico y
cultural, sino también juridico, y en la medida que nos demos cuenta de ello, nos dara
una ventaja sustancial no solamente a nivel individual sino también social con respecto
a los demas, y entendamos por los demas a este mundo cada vez mas globalizado, en
el que la gran mayoria de los seres humanos tenemos acceso a una cantidad
considerable de informacidn, gracias a medios como internet, en donde las fronteras
han dejado de ser el limite para la proteccion de los derechos intelectuales. (Rios
Montufar, 2011, pag. 39).

Tal es el caso que cuando realizamos nuestros quehaceres diarios, resulta casi
imposible efectuar una accién sin que se vea involucrado algun elemento de la
propiedad intelectual, pues en todo momento estaremos utilizando algin producto
patentado, una obra protegida o, con mayor frecuencia, consumiendo un producto o
servicio con una marca registrada.

Naturalmente, para el caso de la propiedad industrial, en el sector de signos distintivos,
las marcas se han convertido en uno de los activos mas importantes de muchas
empresas, y por qué no decir en el activo principal, toda vez que, una marca es un
signo que permite identificar productos y/o servicios de los empresarios y su vez los

distingue de otros de la competencia.

Paico Revilla Luis Fernando
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Ciertamente, gran parte de la doctrina coincide que las marcas surgen desde la
antigliedad a través de las relaciones de tipo comercial y la necesidad de identificar a
los fabricantes de los diversos productos que se ofertaban en el mercado, con ello
también se lograba diferenciarlos de los demas y, a su vez, permitia reconocer el
prestigio que estos iban adquiriendo mediante el transcurrir de los dias. O con el pasar
del tiempo.

En nuestro pais, estos signos distintivos son regulados por un sistema constitutivo de
derechos, o principio de inscripcion registral, vale decir, uno adquiere derechos a
través del registro ante la autoridad administrativa correspondiente, en el caso del Peru,
hablamos de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi.

Avocados en territorio peruano, necesariamente corresponde hacer mencion al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Proteccién de la Propiedad
Intelectual, en adelante INDECOPI, quien tiene como funciones la promocion del
mercado, la proteccién de los derechos de los consumidores, el fomento de la
economia con una cultura de leal y honesta competencia y el resguardo de todas las
formas de propiedad intelectual, a saber, viene a ser la institucién competente que se
encarga de salvaguardar, entre otros elementos de la propiedad intelectual, a los signos
distintivos, de quienes hablaremos a lo largo del presente trabajo de investigacion.
Ahora bien, a pesar de que es comun identificar a una marca por su denominacion, por
su elemento gréfico, o la combinacion de estos, no podemos negar que en la actualidad
muchas empresas han venido eligiendo un color para darle una personalidad propia a
su negocio, para transmitir sensaciones, emociones, o simplemente para exponer sus
productos y/o servicios mucho mas atractivos al pablico. En consecuencia, conforme
a su uso constante, este color elegido va forjando una identidad corporativa y los

usuarios van identificando a este elemento con el origen empresarial, cumpliendo su
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funcidn juridica esencial, nos referimos a la distintividad. Por ello surge la necesidad
de proteger dicho elemento distintivo (color).

Si apelamos a un ejemplo, podemos observar en el mercado un célebre y poco sutil
amarillo D’Onofrio conquistando las calles con sus tradicionales carritos de helados,
posicionando no solo su producto, sino el color corporativo muy llamativo de dicha
empresa. O también un clasico verde de Interbank que, en palabras de la empresa,
forma parte de su imagen corporativa para comunicar al publico consumidor su
equilibrio interior; o el caracteristico anaranjado que seguramente comunica la
vitalidad de MIFARMA, entre otros.

Con los ejemplos expuestos, entre muchos otros, queremos motivar a que Si
observamos un momento el mercado podremos identificar a empresas peruanas que,
como una caracteristica muy distintiva vienen utilizando un color corporativo para
promocionar sus productos, sus servicios o la actividad econémica a la que se dedican;
mereciendo la posibilidad de poder proteger dicho signo distintivo en nuestro territorio
como si les fue posible a grandes empresas en territorios europeos, especificamente en
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, tal es el caso de Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH, quien protegid su caracteristico color “Lila Milka” para
identificar chocolates, o Victorinox AG, quién logro la proteccion de su caracteristico
color rojo para identificar cortaplumas/navajas.

Antagoénicamente, en territorio peruano, la posibilidad de registro como marca de un
color aisladamente considerado inicia con un principal problema, nuestra norma
provee prohibiciones para el registro de una marca, las mismas que son aplicadas por
la autoridad administrativa — Indecopi — ubicando al color aislado (no delimitado por

una forma especifica) como una prohibicion absoluta al registro!, generando como

! Decision 486:
Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
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resultado que otras empresas que quieran aprovecharse de la buena reputacién forjada
por similes de su competencia que han alcanzado una identidad corporativa por el uso
constante del color, lo ejecuten sin mayor complejidad, logrando confusion en el
publico consumidor. Para ejemplificar, cuando una persona ingresa a una farmacia
distinta por creer que era el de su preferencia por confundir los colores con los que
también se promociona (riesgo de confusion directa) o, incluso, al diferenciarlas y
verificar un mismo color corporativo, creer que pertenecen al mismo grupo
empresarial (riesgo de confusién indirecta). Asi también cuando tomamos un bus que
tiene una ruta distinta a la que esperabamos, por confundir los colores con los que se
promociona dicha empresa en el sector transportes, tal vez nos genere una mala
experiencia al llegar a un lugar no deseado. De tal suerte que, los emprendedores que
ya trabajan con un color asociado a su empresa, y que se ven afectados por la copia de
otras, tienen como Unico mecanismo de defensa idoneo la denuncia por competencia
desleal (actos de confusidn, actos de explotacion indebida de la reputacion ajena), el
mismo que a nuestro parecer resulta mucho mas complejo, incluso con un costo
superior a seis veces, en comparacion a un procedimiento por infraccion de derechos
marcarios.

En esta linea, la Comision Andina el 14 de setiembre del afio 2000 emitio la Decision
486, mejor distinguida como Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la CAN,
la misma que a la fecha tiene mas de 21 afios, a través de la cual, a diferencia de sus
antecesoras, las decisiones 311 de 1991, 313 de 1992 y 344 de 1993, incorporé por
primera vez el fendmeno juridico de origen anglosajén, el cual sirve como excepcion
que admite superar las prohibiciones absolutas de registro, nos referimos al Secondary

Meaning, 0 amigablemente conocido como distintividad sobrevenida o adquirida, cuya

()

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica.
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finalidad fue la de conferir una correspondencia entre el procedimiento de registro
marcario y la realidad de mercado, premiando, por asi decirlo, a los proveedores que
han realizado los esfuerzos de posicionar un signo distintivo que inicialmente recae en
una prohibicion absoluta, como un exitoso elemento que identifica y diferencia un
producto y/o servicio de manera efectiva en el mercado.

No obstante, a pesar de que este fendmeno juridico se encuentre reconocido en la
Decision 486, este no se halla desarrollado, es decir, la Comision Andina no especificd
qué requisitos deben cumplirse para la configuracion del Secondary Meaning, ni qué
pruebas deben presentarse para su acreditacion, o incluso, los momentos en que debe
exhibirse. De la misma forma, aun cuando se ha solicitado al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina interprete o desarrolle el fendbmeno del Secondary Meaning en
diferentes momentos, este ha sido insuficiente o inclusive, poco acertado.

Por tanto, merece la presente investigacion para desarrollar la configuracion del
Secondary Meaning, especificamente en el procedimiento de registro de marca de un
color no delimitado por una forma especifica, a fin de contribuir en su correcta
aplicacion por los paises que conforman la Comunidad Andina, y con otorgar un justo
reconocimiento a los empresarios que con esfuerzos denodados han logrado impregnar
en la memoria de los consumidores un color como parte de su elemento distintivo
principal de su imagen corporativa.

Antecedentes
1.2.1. Propiedad Intelectual (generalidades)

En general se reconoce que la Propiedad Intelectual, en adelante PI, es el
término que engloba las creaciones de la mente y la buena imagen comercial,
aplicadas a los negocios, que pueden ser protegidas por la ley. (Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2019, pag, 14.)
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Necesariamente al hablar de la Propiedad Intelectual se tendria que relacionar
con las creaciones de la mente, dentro de ellas: invenciones, obras literarias y
artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorias:

* La propiedad industrial, que comprende las patentes de invencion, las
marcas, los disefios industriales y las indicaciones geograficas.

« El derecho de autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas,
los poemas y las obras de teatro), las peliculas, la musica, las obras artisticas
(por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografias y esculturas) y los disefios
arquitectdnicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de
los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones,
los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los
organismos de radiodifusion respecto de sus programas de radio y television.
En ese sentido, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI,
describe que “la Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones del intelecto:
desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informéaticos, las
marcas y otros signos comerciales” (Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2021, pag, 1)

En esa misma linea, una vez adquiridos los Derechos de Propiedad Intelectual
permite al creador o titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de
los beneficios que derivan de su obra o inversion realizada en relacion con una
creacion.

Siendo esta reconocida por primera vez en el Convenio de Paris para la
Proteccidn de la Propiedad Industrial en el afio 1883, posteriormente, en el afio

1886 vuelve a surgir en el Convenio de Berna para la Proteccion de Obras
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Literarias y Aurtisticas; por lo que, cabe precisar que en la actualidad ambos
tratados son administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual.

Es preciso mencionar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, organismo publico que
tiene como funciones la promocion del mercado y la proteccion de los derechos
de los consumidores; y que ademas ampara todas las formas de propiedad
intelectual, como es el caso de los signos distintivos, que se rigen por un
sistema constitutivo de derecho o principio de inscripcion registral, es decir se
adquiere derecho con el registro a cargo de de la Direccién de Signos
Distintivos, el INDECOPI, quien se encarga de evaluar y otorgar el registro
correspondiente, fomentando una cultura leal y honesta en la economia
peruana.

En referencia a la Propiedad Intelectual, encontramos a Gabriel Benites, quien
manifiesta lo siguiente: “(...) son los elementos que permitiran a 10s
empresarios diferenciarse de sus competidores, a fin de que el publico
identifique su oferta en el mercado” (Benites A, 2019, pag. 12).

Nociones generales de las marcas

Para hablar sobre las marcas, nos remitimos hasta los tiempos de la revolucion
industrial, debido a que, con el crecimiento econémico de los paises y gracias
a la evolucion del marketing es que se empez6 a usar las marcas para generar
una actividad empresarial eficiente, es decir, a través de la distintividad de
estas, se fomentaba una competencia leal dentro del mercado.

Siendo asi que, conforme al paso de los afios, las marcas han adquirido

importancia local, nacional e internacional, teniendo un claro ejemplo de ello

Paico Revilla Luis Fernando

Servan Vasquez Julinho

Pag. 16



I UNIVERSIDAD “SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS:

PRIVADA

DEL NORTE EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO
DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECIFICA EN
EL PERU”

el mercado peruano, donde estas han adquirido un valor comercial alto, la cual
se ve reflejada en el incremento de solicitudes de registro de marca ante el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccion de la Propiedad
Intelectual — INDECOPI. Cabe precisar que Per( es un pais miembro de la
Comunidad Andina, por tanto, el registro marcario es facultativo, es decir,
cualquier persona o empresa que desee iniciar actividades econémicas en el
mercado, no necesita que obligatoriamente registre una marca, empero, €s
importante indicar que, a partir del registro de un signo, se otorga al titular la
proteccion y derechos que la Ley le asiste; tal y como lo establece el Articulo
154° de la Decision 486 - Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (en
adelante Decisién 486), el cual sefiala lo siguiente: “El derecho al uso
exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente”.

Adicionalmente, con la finalidad de darnos cuenta del crecimiento en el nimero
de solicitudes de registro de marca, segin la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, en el 2005 se presentd un total de 18.821 solicitudes de
registro de marca; mientras que el 2015 se lleg6 a presentar un total de 26.354;
evidenciandose un incremento de 18.000 solicitudes en la ultima década,
presentada ante el INDECCOPI? .

1.2.2.1. Concepto

La marca, es un signo distintivo que permite identificar y diferenciar
un producto y/o servicio en el mercado. Este signo puede estar

conformado por una palabra, una combinacion de palabras, figuras,

2 \VVer base de datos estadisticos de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, actualizada a noviembre del 2016, Disponible en:
http://1pstars.wipo.int/Ipstatv2/Ips5tastsResultvalue.
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simbolos, letras, cifras, formas tridimensionales, sonidos, colores,
entre otros elementos.

Del mismo modo, el Articulo 134° de la Decision 486 establece que:
“(...) constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacion grafica”. Entendiendo de
esta manera que el INDECOPI otorgara el registro de un signo
solicitado como marca, siempre y cuando cumpla dos requisitos: 1)
Tener caracter distintivo; y 2) Ser susceptible de representacién
grafica.

Siguiendo la linea del Articulo 134° de la Decision 486, hace
referencia que podran constituir marcas los siguientes signos:

a) Las palabras o combinacion de palabras;

b) Las imagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) Los sonidos y los olores;

d) Las letras y los nimeros;

e) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

f) Cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores.

En otras palabras, podemos decir que las marcas son elementos Utiles
y esenciales en el mercado, siendo estas un beneficio para los
consumidores, proveedores y la sociedad en general, debido a que, con
el uso correcto de este, se puede apreciar un proceso competitivo justo

dentro del mercado.
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1.3. Clases de marcas

Es asi como ahora podemos encontrar en el mercado funcionando acertadamente como

elementos distintivos los siguientes tipos de marcas segun su clasificacion:

1.3.1.

1.3.2.

Clasificacion segun el destino o funcion

Para el caso, las marcas se clasifican en marcas de productos y marcas de
servicios; como su propio nombre lo indica, las primeras apuntan a distinguir
un determinado producto y las segundas un servicio. De ambos grupos pueden
derivarse a su vez las marcas colectivas y las marcas de certificacion. Las
marcas colectivas son aquellas que sirven para distinguir el origen o cualquier
otra caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas 0
productores diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. Marcas de
certificacion son aquellas que se aplican a productos o servicios cuya calidad u
otras caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca.

Clasificacion segun su objeto

Desarrollando a dos grandes grupos que catalogaremos como: a) las que se
podrian denominar marcas principales, que son las que realmente se desea
proteger y que esencialmente distinguen los productos o servicios de una
determinada empresa en el mercado. Dentro de este grupo, reconocemos a
algunas marcas con ciertos matices particulares como las marcas blancas o
marcas del distribuidor, marcas genéricas 0 marcas propias, denominadas en
inglés private labels, que se pueden definir como aquellas con las que se
venden productos que en realidad corresponden a distintitos fabricantes, pero
bajo una marca puesta por el distribuidor y que son utilizadas generalmente por
grandes establecimientos y supermercados para electrodomeésticos, productos

alimenticios, de limpieza e higiene, entre otros, como la marca Bluesky de
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Carrefour o Bell’s y Mirray o Metro de los establecimientoS peruanos
supermercados Vivanda y Tiendas Hiraoka e Hipermercados Metro, las marcas
especulativas registradas sin la verdadera intencion de utilizarlas, dentro de las
cuales encontramos a las marcas defensivas son aquellas que, aunque no tienen
el real propdsito de ser usadas en el mercado, una vez registradas sirven para
proteger la capacidad distintiva de las marcas principales al impedir que
terceros puedan inscribir o utilizar marcas parecidas a ellas; las marcas
ofensivas que tampoco tienen por objeto real ser usadas en el mercado, sino
gue mas bien tienen como funcién impedir el uso y registro de la marca en
cuestion por un tercero, muchas veces algin competidor, que es el verdadero
interesado en la utilizacion de la marca en el mercado.

Clasificacion segun su situacion juridica

Aqui nos referimos a las marcas registradas y a las no registradas. La cuestion
es importante desde el punto de vista juridico, pues, nuestro sistema es
atributito o constitutivo del derecho, esto es, que el derecho exclusivo sobre
una marca se adquiere a partir de su correspondiente registro ante la oficina
nacional competente, por lo que las consecuencias juridicas que surgen de
registrar o no la marca son distintas.

Clasificacion segun la extension de su conocimiento en el mercado por

parte de los consumidores

Las marcas tienen el proposito de lograr cierto nivel de renombre merced a
factores tales como un prestigio ganado a lo largo del tiempo que las ha hecho
merecedoras del reconocimiento de un determinado sector del publico
consumidor o del mercado en general. Existiran diversos grados de

reconocimiento que pueden abarcar el género de los productos o servicios
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distinguidos con la marca o inclusive extenderse a otras clases de productos o
servicios. De ahi que pueden haber en esta clasificacién marcas renombradas,
esto es, aquellas que cuentan con un prestigio mas amplio y globalizado, y que
generalmente se protegen exceptuadas del principio de territorialidad y con
independencia de la clase o clases en las que principalmente se ubican los
productos o servicios distinguidos con aquellas, porque es conocida por un
sector mayor, que va mas alla de los bienes o servicios que ella distingue;
marcas notoriamente conocidas, es decir, aquellas que son conocidas,
difundidas y aceptadas por una comunidad, que pertenece a un mismo grupo
de usuarios sobre los bienes o servicios que cominmente suelen utilizar.

Clasificacion segun su fuerza distintiva

Sobre esta cuestion nos referimos a las marcas fuertes y las marcas débiles.
Las primeras, como su nombre lo indica, tendran gran fuerza distintiva.
Generalmente estan constituidas por denominaciones caprichosas o de fantasia
o elementos figurativos novedosos o abstractos, cuya aptitud distintiva esta
claramente definida y que, por tanto, gozaran de una proteccion mas intensa y
efectiva, ya que podran impedir que otros signos se acerquen a ellas causando
riesgo de confusién o de asociacion.

En las marcas fuertes se manifiesta en toda su plenitud el ejercicio exclusivo
del derecho sobre la marca o ius prohibendi. Por su parte, las marcas débiles
son aquellas que recurren al uso o incluyen como parte de su conformacion
elementos denominativos o figurativos, que son de uso comun, descriptivos o
evocativos y, por tanto, se ven obligadas a coexistir en el mercado con otros
signos que también comparten otros elementos descriptivos, genéricos o

evocativos.
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1.3.6. Clasificacion segun su naturaleza

Aqui ubicamos a las marcas convencionales y a las marcas no convencionales.

Las primeras son las que mas comunmente se utilizan y aceptan

tradicionalmente en el mercado para distinguir un producto o servicio. Las

segundas son aquellas nuevas formas que un signo puede presentar para

distinguir un producto o servicio cuyo reconocimiento en algunos casos todavia

se discute a nivel legal y doctrinario. (...) Todas las marcas convencionales y

no convencionales pueden subdividirse a su vez en:

1.3.6.1.

1.3.6.2.

1.3.6.3.

Marcas sugestivas o evocativas

Son aguellas cuyas expresiones evocan de manera indirecta alguna
caracteristica del producto o servicio al cual distinguen o pretenden
distinguir sin llegar a describirlos.

Marcas fantasia

Son las que estdn conformadas por una denominacion o elementos
figurativos expresamente creados para ser empleados como marcas y
que por si solos estan desprovistos de todo significado (...). Por
ejemplo. — Adidas, Disney, Mapfre, Oreo, entre otras.

Marcas arbitrarias

Son aquellas conformadas por términos o elementos figurativos que
ya existen y tienen un significado determinado en el lenguaje, pero
que aplicados a la marca, no manifiestan conexién alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o

servicio que va a identificar (...). Por ejemplo. — Loro (para vender
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cuadernos), Apple (para equipos electronicos), Oso (para cerveza),
Cisne (para colchones), entre otras.

Marcas Convencionales

En funcion de la estructura del signo, las marcas convencionales se
clasifican en marcas denominativas, marcas figurativas y marcas
mixtas.

Entre las marcas convencionales son mas comunes las marcas
denominativas, también llamadas en la doctrina marcas verbales o
nominales. Se caracterizan por usar términos o expresiones fonéticas
y acusticas que pueden estar conformadas por una o varias letras, una
0 varias palabras, un nimero o varios numeros, presentados en forma
individual o conjunta, que muestran un conjunto o un todo
pronunciable, independientemente que este pueda tener 0 no un
significado conceptual y que pueden o no presentar una grafia
especial.

Por ejemplo: APOLONIA, MITAYA, IBM.

Las marcas figurativas, también llamadas gréficas, son las que
exclusivamente utilizan elementos graficos, figurativos o
simplemente imagenes, y su fuerza distintiva puede ser tal que la sola
imagen puede resultar poderosa.

Por ejemplo:

Figura 1:

Simbolo marca Apple.
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’

Nota: Simbolo de la marca Apple que sirve como ejemplo de una
marca figurativa. Tomada de Wikipedia [Simbolo], 1998,
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o
varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes) que
puede o no tener una grafia especial.

Por ejemplo:

Figura 2:

Simbolo cerveza Pilsen Callao

Nota: Simbolo de la marca de cerveza Pilsen Callao, que sirve como
ejemplo de una marca mixta, Tomada de Seeklogo [Simbolo] s.f.),

https://seeklogo.com/vector-logo/108904/pilsen-callao.

En el contexto, resulta comin asociar a las marcas con una palabra (marca

denominativa), a un elemento grafico (marca figurativa) o a una combinacion

de estos elementos (marca mixta); no obstante, en la actualidad, gracias al

crecimiento econdmico y la globalizacion en la que estamos sumidos, se ha

podido percibir el incremento de nuevas formas de captar a los usuarios
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(clientes/consumidores), ello a través de nuevos tipos de marcas que resultan no
tradicionales a los que comunmente observamos en el mercado, a este tipo de
marcas, la doctrina los suele llamar marcas no convencionales:

1.3.6.5. Marcas no convencionales

Refiriéndonos a todos aquellos signos que no son usados cominmente
para distinguir un producto y/o servicio, tales como:

1.3.6.5.1. Marcas tridimensionales

Comprendida por la representacion de los cuerpos en tres
dimensiones y que usualmente sirve para identificar
envoltorios, envases y contenedores por la forma en que se
presentan.

Ejemplo:

Figura 3:

Forma de la Galleta Oreo

Nota: Simbolo de la galleta Oreo, para ejemplo de marca
tridimensional. Tomada de Garcia [Forma de la Galleta

Oreo0],2012,.
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https://marcasnotradicionales.wordpress.com/2012/05/07/
marcas-tridimensionales-2/.

1.3.6.5.2. Marcas sonora

Contienen la reproduccion de un audio particular producido
por la vibracion sonora de cuerpos que al ser transmitida
por el aire generan notas musicales o no musicales.
Ejemplo: El sonido producido por la corneta de D’Onoftio.

1.3.6.5.3. Marca en movimiento

Comprendida por el movimiento de los cuerpos que
cambian de lugar o posicion (conocidos comunmente como
clips cortos de video). Ejemplo:

Figura 4:

llustracion del logo de Microsoft

Nota: llustracion del logo de Microsoft, para ejemplo de
marca en movimiento, tomada de Mipatente [Simbolo], s.f.,

https://www.mipatente.com/marcas-atipicas-parte-ii/.
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Marca holografica

Percibida como una fotografia o imagen dptica con aspecto
0 sensacién tridimensional que al emplear inclinacion
adecuada y recibir luz concibe la imagen en tres
dimensiones. Ejemplo:

Figura 5:

Ilustracion hologréfica de las tarjetas de débito o crédito.

Nota: lustracion holografica de las tarjetas de débito o de
crédito, para ejemplo de marca hologréafica, tomada de
Directo al Paladar [Simbolo], s.f,
https://www.directoalpaladar.com/nuevas-
tendencias/llega-el-chocolate-decorado-con-hologramas.

Marca de posicion

Advertida por la forma en que se ubica un determinado
elemento en el producto y que a su vez obtiene el caracter
distintivo por la impresion general que produce en los
consumidores, al ser constante en su ubicacion. Ejemplo:
Figura 6:

Ej. De simbolo de marca de posicion
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Vo,

.

Nota: Ejemplo de simbolo de marca de posicion, tomada de
la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unién Europea
[simbolo], s.f.

1.3.6.5.6. Marca de patron

Conformada por elementos que se repiten invariablemente
a lo largo del soporte en que se plasme o exprese. Ejemplo:
Figura 7:

Ejemplo de marcas reconocidas como Louis Vuitton.

Nota: Ejemplos de simbolos de patrén, tomada de la
Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unidn Europea

[simbolo], s.f.
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1.3.6.5.7. Marca de color

(Combinacion de colores): referida a la disposicion
sistematica del acompafiamiento de dos o mas colores de
manera uniforme y establecida.

Figura 8:

Simbolos de combinacién de color

Nota: Ejemplo de marcas de combinacion de colores,

tomada de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union
Europea [simbolo], s.f.

1.3.6.5.8. Marca de color per se

(Un solo color): referida a la “sensacion producida por los
rayos luminosos que impresionan los organos visuales y
que depende de la longitud de onda”. (Fuente: RAE)
Figura 8:

Simbolos de color
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Nota: Ejemplo de marcas de color, tomada de la Oficina de
la Propiedad Intelectual de la Union Europea [simbolo], s.f.

1.3.7. Funciones

Sin duda alguna, cuando un emprendedor crea una marca, le otorga un
determinado destino o fin que debera cumplir dentro del mercado y, cuyo
resultado sera inducir al publico a consumir determinado producto y/o servicio.
Con ello, evidentemente nos referimos a las funciones que cumple una marca
y gque continuacion pasaremos a detallar:

1.3.7.1. Funcién indicadora del origen empresarial

Se encuentra presente en todas las marcas, debido a que estas deben
ser distintivas, para diferenciarse de sus competidores, por ejemplo,
cada gaseosa Coca Cola tiene como responsable de su producto a “The
Coca Cola Company”.

En ese sentido, la funcion fundamental y primaria de la marca es poner
en manifiesto ante el pablico de los productos (o servicios) portadores
de la marca proceden de una determinada empresa. Esta funcién se
apoya directamente en las relaciones del publico de los consumidores
y se basa de modo inmediato en la propia estructura del derecho de
marca. En efecto al contemplar una marca puesta en relacion con un
producto o un servicio, el consumidor piensa I6gicamente que el
producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella
empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la
misma clase que estan dotados con la misma marca. En este sentido la
marca desempefia un papel informativo: atestigua ante el publico de

los consumidores que todos los productos de una misma clase y
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portadores de una misma marca han sido fabricados o distribuidos por
una misma empresa. Ademas, la funcién indicadora de la procedencia
empresarial se deriva inmediatamente de la propia estructura del
derecho sobre la marca. En efecto, si es asi que el derecho sobre la
marca confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los
productos o servicios de determinadas clases, es innegable que todos
los productos o servicios de las correspondientes clases que ostentan
la misma marca deberan proceder de la empresa titular de la marca.
Al respecto, cuando hablamos de la funcién indicadora de procedencia
empresarial o de origen empresarial, Gabriel Benites Arrieta
manifiesta: “la funcion mds importante que cumplen las marcas en el
mercado es la de facilitarle a los competidores la posibilidad de
diferenciarse entre si, lo que se convierte también en una herramienta
indispensable del publico, el cual podra contar con un elemento para
identificar los productos o servicios de su interés.

Cuando el puablico se encuentra frente a la oferta del mercado, va
acumulando una cantidad de informacion importante, la que le
permitird identificar, primero, la oferta de aquellos productos que son
de su interés y, segundo, la forma por la que estos productos se
diferencian entre si. Este proceso es el que convierte a las marcas en
el elemento indispensable para competir, en tanto, el consumidor las
utilizara para establecer sus preferencias, mientras que el empresario
para diferenciarse y hacer solida su participacién frente a la

competencia.” (Benites, 2019, pag. 25)
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En concordancia de lo mencionado lineas arriba, encontramos el
siguiente concepto “...la marca desempeiia un papel informativo;
atestigua ante el publico de los consumidores que todos los
productores de una misma clase y portadores de una misma marca
han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa”
(Fernandez - Novoa, 2017, pag 490-491), por lo que, la identificacién
del origen empresarial vendria a ser uno de los factores mas
importantes dentro del derecho marcario.

Por lo que las marcas, no solo cumplen la funcién de informar el
origen empresarial del producto y/o servicio, sino también permiten
que los consumidores evalUen la calidad de estos, asi pueden tener un
elemento adicional que facilite su proceso de eleccion.

Funcién indicadora de Calidad

A través de esta funcion, se brinda informacion sobre la calidad del
producto, es decir, ya sea alta o baja; en ese sentido, si el producto o
servicio de una empresa no satisface las necesidades del consumidor,
este puede tomar la decision de cambiar por una de superior calidad,
esto de acorde a la necesidad del consumidor.

En ese orden de ideas, la contemplacion de una marca enlazada con
un producto o un servicio suscita, de ordinario, en la mente del
consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas
caracteristicas, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas,
mientras que otras veces serdn mas precisas, denotando un

determinado nivel de calidad del producto o servicio.
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Por tanto, resulta importante preguntarnos si dentro de la esfera
juridica es relevante la funcién indicadora de la calidad que la marca
cumple en el plano socio-econdémico. Al analizar esta cuestion deben
contraponerse dos hipotesis; la hipotesis en la que el propio titular usa
la marca para diferenciar sus productos o servicios y, la hipotesis en
que la marca es utilizada por un tercero (licenciatario) en virtud de la
autorizacion del titular. En la primera hipétesis existe una
autorregulacion de la funcion indicadora de la calidad: el
ordenamiento juridico encomienda al titular de la marca el
mantenimiento de la calidad de los productos o servicios porque se
considera que el propio interés del titular de la marca garantiza la
subsistencia o incluso la superacion del nivel de calidad de los
correspondientes productos o servicios. En la segunda hipotesis
mencionada, el ordenamiento juridico debe regular la funcion
indicadora de la calidad, imponiendo al titular y licenciante de la
marca la carga de controlar la calidad de los productos o servicios
distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada.

Ahora bien, cuando se logra desarrollar con éxito las dos funciones
precedentes, la siguiente funcién llega como consecuencia de la
correcta identificacion del origen empresarial y de la indicacion de
calidad que con mucho esfuerzo el emprendedor va desarrollando a lo
largo del tiempo.

Funcién condensadora de goodwill o buena reputacion

Lo que busca una empresa constituida en el mercado, es mantener y

manejar una buena reputacion ante sus consumidores, a través del
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cual, ayude a incrementar las ventas y posicionarse resaltando entre
otras marcas del mercado.

Por lo tanto, para entender esta funcion debemos tener claro el
siguiente concepto, “Desde la perspectiva del titular, la funcion mds
importante de la marca es la de constituir un mecanismo en el que va
sedimentdndose progresivamente la eventual buena reputacion
(goodwill) de que gocen, entre el publico de los consumidores, los
productores o servicios diferenciados por la marca” (Fernandez -
Novoa, 2017, pag. 492).

En otras palabras, desde la perspectiva del titular, la funcién mas
importante de la marca es la de ir construyendo una buena reputacion
que permita obtener una posicion ventajosa frente a otros
competidores y, que en consecuencia eleve la cantidad de ventas
incluso con un incremento de precio, pues, al lograrlo los
consumidores estarian dispuestos a pagar mas por un producto y/o
servicio ya reconocido.

La funcion condensadora del goodwill es singularmente palpable en
el supuesto de la marca renombrada que es aquel tipo de marca que se
caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio: prestigio que
es el fruto de la alta calidad de los productos o servicios; de la intensa
publicidad realizada en torno a la marca; a veces de la fuerza sugestiva
(selling power) del propio signo constitutivo de la marca.

También encontramos al autor Murillo, quien sefiala lo siguiente: “La
funcionalidad y razon de existir de los signos distintivos, en especial

las marcas, es la de condensar informacion y trasladarla de manera
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eficiente al consumidor a través de cualquier tipo de signo, (...)
reduciendo los costos de transaccidn de busquedas para una decision
de compra o contratacion” (Murillo, 2015, pag. 223).

En efecto, la principal orientacion del goodwill, es dar a conocer la
marca y que esta tenga un renombre con respecto a las demas que
ofrecen los mismos productos o servicios, logrando ahorrar con los
costos de transaccion, variando de esta manera el tiempo y dinero
invertido en la basqueda o seleccion del producto ofertado.

Funcion publicitaria

Una cuestién muy debatida es la de si la marca cumple una funcién
publicitaria juridicamente relevante. La tesis favorable al
reconocimiento de esta funcion es mantenida en la doctrina
norteamericana por Schechter (Harv. L. Rev., 1927, pp. 813y ss.). A
juicio de este autor, la marca no es tan solo el simbolo de goodwiill,
sino que es con frecuencia el mecanismo mas efectivo para crear el
goodwill: la marca vende efectivamente los productos. En la doctrina
espafiola, Arean Lalin (ADI, 1982, pp. 57 y ss.) sostiene que la funcion
publicitaria de la marca tiene un indudable relieve juridico que se
manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesion y
licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada; y —sobre
todo- la regulacion juridica del cambio de forma de la marca.

Al respecto, encontramos lo siguiente: “La marca es el Unico nexo que
existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular (...)
La buena calidad del producto o servicio debe ir bien acompariada de

una publicidad adecuada. En vano seran los esfuerzos para lograr la
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mejor calidad si el producto o servicio es desconocido” (Otamendi,
2010, pag. 5). En tal sentido, no serviria de mucho el crear una buena
marca si es que esta no se encuentra acompafiada de una buena
publicidad, la cual cumple un rol importante, debido que, a través de
esta se brindarad informacion de los productos y servicios ofertados,
con la finalidad de atraer al consumidor.
En atencion a lo mencionado, resulta de igual importancia informar que no cualquier
marca puede registrarse, en tanto, existen prohibiciones absolutas y relativas al
registro, sumado a que, los analistas de la autoridad administrativa tienen la
obligacion de verificar si un signo cumple con los requisitos correspondientes para
poder ser registrado como marca.

1.3.8. Prohibiciones

Estas prohibiciones estan desarrolladas en la Decision 486 - Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial y se dividen de la siguiente manera:

1.3.8.1. Prohibiciones absolutas

Prohibiciones absolutas (basadas en el Art. 135° de la Decision 486)

a) No encajen en la definicion contenida en el articulo 134° de la
Decision. - Es decir signos que no sean susceptibles de
representacion gréfica.
Dirigiéndonos a lo indicado por el profesor Carlos Ferndndez-
Novoa en el libro Manual de la Propiedad Industrial — Tercera
edicion, podemos desarrollar la prohibicion de los signos no
susceptibles de representacion gréfica:

“La imposibilidad de representar grdaficamente el signo
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Como es sabido, para que una marca pueda ser representada
graficamente se sostiene que la representacion debe ser clara;
precisa; completa en si misma; facilmente accesible; inteligible;
duraderay objetiva. Pues bien, la concurrencia de estos requisitos
es problematica en las siguientes hipotesis:
1. La hipétesis de los signos olfativos. La problematica de la
representacion grafica de un signo olfativo se debe a que, a
través de los siguientes medios intentados hasta ahora, a
saber: una formula quimica; una descripcion con palabras
escritas; el depdsito de una muestra del olor correspondiente;
0 una combinacion de los medios referidos, no se logra
representar graficamente un signo olfativo, en los términos
indicados de que sea clara; precisa; completa en si misma;
facilmente accesible; inteligible; duradera y objetiva.
2. La hipotesis de los signos sonoros. Respecto de este tipo de
signos se plantean dos problemas: si los sonidos o los ruidos
pueden registrarse como marcas; y si los signos sonoros
pueden ser representados graficamente en una de las formas
siguientes: una notacion musical; una descripcion escrita en
forma de onomatopeya; a una descripcion escrita de otra
forma.
Existe conformidad sobre la postura de que, al no estar
excluidas expresamente, no cabe impedir el registro de tales
marcas. Y con respecto a la representacion grafica de los

signos sonoros, se puede sostener que la representacion de los
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sonidos mediante notas musicales en un pentagrama cumple
con los requisitos anteriormente resefiados.

3. La hipétesis de los colores abstractamente considerados:
Los colores aislados y las combinaciones de colores se utilizan
intensamente en la publicidad y en la promocion de los
productos y servicios. Esto se debe a que los colores son
percibidos con mas celeridad que las palabras y los gréaficos
y, por otro lado, no tienen que ser adaptados a los usos
linguisticos de los diferentes paises. Por estos motivos, es
frecuente que los empresarios pretendan registrar como
marca un color per se 0 una combinacién de colores
abstractamente considerados.” (Fernandez - Novoa, 2017,

pag. 521).

b) Carezcan de distintividad. —

El articulo 135°, inciso b, de la Decision 486, prohibe el registro
de signos que carecen de distintividad, es decir, los signos que no
cuentan con la capacidad de identificar ni diferenciar a un
producto o servicio de un determinado origen empresarial.

Esto resulta claro en lo plasmado por la doctora Maria del Carmen
Arana Courrejolles, en su libro “La proteccion de juridica de los
signos distintivos™:

“La expresion more saving, more doing” que se solicito como
marca de servicio en la clase 35 fue denegada en la resolucion
0302-2010/TPI1-Indecopi del 29 de enero de 2010 por considerar

que el signo solicitado esta constituido por una frase proveniente
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del idioma inglés cuyo significado -mas ahorro, haciendo méas- no
es conocido por el pablico usuario pertinente y por su extension
es dificil de recordar, por lo que no es suficientemente distintivo,
y no es capaz de cumplir la funcion diferenciadora que es
inherente a toda marca, por lo que se encuentra incurso en el
articulo 135, inciso b, de la Decision 486.

El mismo articulo establece una excepcion a la prohibicion
absoluta del inciso b cuando expresa que, empero lo previsto en
los literales c, e, f, g, y h, un signo podra ser registrado como
marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado
usando constantemente en el pais miembro y, por efecto de tal uso,
el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos
0 servicios a los cuales se aplica. Por resolucién 2054-2015/TPI-
Indecopi se concedio a <<ADIDAS AG>> el registro de la marca
figurativa constituida por el disefio de tres franjas rectas
paralelas que se ilustran a lo largo de la manga de una casaca
por considerar, luego de evaluar las pruebas presentadas, que
estas tres lineas constituyen un signo que ha adquirido
distintividad”. (Arana, 2017, pag. 69).

“Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones, ha establecido en la Sentencia de fecha 18 de agosto
del 2015, recaida en el Proceso 53-1P-20152 que "La
caracteristica de distintividad es fundamental que reGna todo
signo para que sea signo para que sea susceptible de registro

como marca; la cual lleva implicita la posibilidad de identificar
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unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa
manera la diferenciacion por parte del consumidor. Es entonces
distintivo el signo cuando por si solo sirva para diferenciar un
producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales.” (Resolucion N° 0317-
2020/CSD-INDECOPI)

Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, 0 en formas caracteristicas impuestas por la
naturaleza o la funcién de dicho producto o del servicio de que se
trate. —

“El articulo 135° inciso ¢, de la decision 486 prohibe registrar
como marca aquellos signos que consistan exclusivamente en
formas usuales de los productos o sus envases, 0 en formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza, o la funcion de dicho
producto. Entre ellas:

» Las formas de presentacion habituales, como el simple
estuche para guardar los anteojos, constituye un envase
comun necesario para transportarlos.

« Las formas de los envases de los productos como envases
de cerveza, de bebidas, de jugos, de leche, entre otros.

« Las formas impuestas por la naturaleza del producto o
servicio son las formas que nos vemos obligados a usar
por la naturaleza del producto. Si el producto es un
liquido, la botella en la cual se vacia el liquido tiene un

cuerpo cilindrico y para impedir que se derrame el liquido
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tiene unatapa para cerrar. Asi, por ejemplo, tenemos estas
formas usuales para el alcohol, la lejia, agua o jugos. Si
los envases para estos liquidos tienen formas distintivas,
podrian indicar un origen empresarial, como ocurre con
las marcas registradas de los envases de Coca-Cola o Inca
Kola que no tienen la forma impuesta por la naturaleza del
producto.

Las formas impuestas por la funcién del producto o
servicio, por ejemplo, la forma usual de las hojas de
afeitar estan impuestas por la funcién que tienen que
cumplir.

Las formas que den ventaja técnica al producto. Este
impedimento se refiere a formas que estan protegidas por
modelo de utilidad o patente de invencién.

Para determinar si un signo solicitado constituido por
formas es usual o necesario, debe compararse el signo
solicitado como marca con los envases conocidos en el
mercado de los diversos fabricantes. Si tienen las
caracteristicas comunes de los envases utilizados por las
demés empresas que corresponden a las formas usuales,
no se pueden registrar como marca ya que no representan
elementos que permitan su diferenciacion de la forma
usual del producto.

Esta prohibicion de las formas usuales, envases u otras

formas tridimensionales impuestas por la naturaleza o
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funcion, constituyen un impedimento absoluto que no
tienen excepcion. Las formas usuales, bajo ninguna
condicion, puede ser registradas como marcas” (Arana,

2017, pag. 66, 67,68).

d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den

una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se
aplican. — Respecto de esta prohibicion, conforme lo indica el
Profesor Carlos Fernandez-NoOvoa, ‘“se pretende delimitar las
formas protegidas por el sistema de marcas frente a las formas
protegidas por el sistema de patentes. Esta delimitacion es
importante porque son radicalmente diferentes las finalidades y
las bases de uno y otro sistema. La Finalidad primordial del
sistema de marcas es garantizar la transparencia del mercado
mediante la concesion a los empresarios de un derecho
temporalmente ilimitado sobre los signos distintivos de sus
productos y servicios; para lograr esta finalidad, se exige que los
signos protegibles tengan un caracter distintivo. A su vez, la
finalidad del sistema de patentes estriba en fomentar la
consecucion y la divulgacion de los resultados de la investigacion
tecnoldgica mediante la concesion de derechos temporalmente
limitados; para lograr esta finalidad, se exige que las invenciones
patentables sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicacién industrial. Las finalidades apuntadas
se frustrarian si pudiese registrarse como marca una marca cuya

funcion especifica fuese de indole tecnolégica. Porque en esta
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hipétesis podrian utilizarse los mecanismos propios del sistema
de marcas para conseguir un resultado inadmisible; a saber:
obtener un derecho de exclusiva de duracion potencialmente
ilimitada sobre una forma tecnologica necesaria. Las
consecuencias de ello serian sumamente perjudiciales para los
competidores: estos podrian verse privados sine die de la
utilizacion de la forma de un producto indispensable para
competir eficazmente en el mercado.” (Fernandez - N6voa, 2017,
pag. 536).

Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geografica, la época de
produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios;

“Se consideran términos descriptivos a las palabras del lenguaje
que utilizan tanto los consumidores como los empresarios para
indicar alguna caracteristica del producto, por lo que no se puede
dar un derecho individual de propiedad de una palabra que
pertenece al dominio publico.

Un término que describe alguna caracteristica de los productos o
servicios no puede ser registrado como marca, pues esta

prohibido por ley.
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Las palabras comunes del lenguaje que pertenecen al dominio
publico pueden ser utilizadas libremente: no se puede dar una
exclusividad de uso a una sola persona o empresa. Por ejemplo el
signo solicitado Tostadito, para distinguir café molido y tostado
de la clase 30, fue denegado por ser un término de lenguaje que
indica una caracteristica o cualidad del café.

La jurisprudencia de la Comunidad Andina ha manifestado que
los signos descriptivos son denominaciones que informan a los
consumidores exclusivamente sobre las caracteristicas de los
productos o servicios que distinguen los signos.

El articulo 135, inciso e, de la decision 486 prohibe el registro de
signos descriptivos como marcas, cuando sefiala que no se pueden
registrar como marca exclusivamente un signo o indicacion que
puedan servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica, la época
de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de
los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios.

La prohibicién absoluta esta dada porque se considera que una
denominacion descriptiva tiene relacion directa con alguna
caracteristica del producto o de los servicios que se pretende
distinguir y no identifica un origen empresarial determinado, sino

que indica datos del producto o servicio. Estas denominaciones
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descriptivas generalmente son adjetivos o adverbios de los
objetos, o sustantivos adjetivados.

Por ejemplo, no se concedio el registro como marca del signo

para la clase 43 de la clasificacion internacional, por
carecer de distintividad. La autoridad consider6 que la
denominacion «bar» hace referencia a un local en que se
despachan bebidas que suelen tomarse de pie ante el mostrador,
y el término «publico» hace referencia a todo aquello
perteneciente o relativo a todo el pueblo, por lo que la
denominacion Bar Pdablico informa directamente al publico
usuario que los servicios de restauracién o alimentacién son
prestados en un determinado establecimiento, el cual no restringe
su entrada a ninguna persona, por lo que para los servicios de la

clase 43 de la clasificacion internacional, el signo solicitado

constituye una denominacion descriptiva incursa en la
prohibicidn de registro contenida en el articulo 135, inciso e, de
la decision 486.
Respecto a la distintividad del signo solicitado, la autoridad
administrativa consideré que el signo solicitado no resulta
distintivo porque no cuenta con elementos denominativos,
graficos o figurativos adicionales que le otorguen suficiente
fuerza distintiva para acceder al registro, siendo que resulta

incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y
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diferenciarlos de los de sus competidores, razon por la cual se
encuentra incurso en la causal de prohibicion de registro
establecida en el articulo 135, inciso b, de la decision 486.

La jurisprudencia andina sefiala que un método para determinar
si un signo es descriptivo es preguntarse como es el producto o
servicio y que la respuesta sea dada por un consumidor medio. La
denominacion descriptiva que no puede registrarse debe estar
referida a una cualidad primaria o esencial del producto o
servicio, de tal modo que el consumidor al escucharla reconozca
el producto por su caracteristica.

El mismo articulo 135 de la decision 486 establece una excepcion
a la prohibicion absoluta del inciso e cuando expresa que, no
obstante lo previsto en los literales b, e, f, g y h, un signo podra
ser registrado como marca si quien solicita el registro o su
causante lo hubiese estado usando constantemente en el pais
miembro Yy, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica. Significa que un término descriptivo puede adquirir
distintividad en virtud del uso. Es decir, se podria registrar como
marca el término descriptivo si se prueba que este ha adquirido el
significado del origen empresarial gracias a una fuerte difusion
publicitaria, y un uso publico y constante.” (Arana, 2017, pag.

62, 63, 64).
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Como otro ejemplo tenemos la solicitud de registro de marca de

producto constituida por la denominacion LIMPISSIMO:

Para distinguir pafios, esponjas abrasivas, guantes, utensilios y
recipientes para uso doméstico, cepillos, escobas, ropas de la clase
21 de la Clasificacion Internacional.

Asi entonces, mediante Resolucion N° 21581-2019/DSD-
INDECOPI, de fecha 24 de setiembre de 2019, la Direccion de
Signos Distintivos deneg6 el registro del signo solicitado, al
considerar que se encontraba incurso en la prohibicién de registro
establecida en el literal €) del Articulo 135° de la Decision 486, al
advertir que la denominacion LIMPISSIMO, sera pronunciada y
entendida por los consumidores como “limpisimo”, expresion que
hace referencia directa a la ausencia de mancha o suciedad, y que
enaltece las caracteristicas de pulcritud al sefialar que aquello a lo
que se aplica se encuentra impecable.

Asimismo, indicaban que, si bien el signo solicitado estaba
conformado por una escritura caracteristica, ello no le otorgaba
atributos necesarios que lo logren identificar con una procedencia
empresarial concreta, por tanto, se encontraba incurso en la
prohibicion de registro establecida en el literal e) del Articulo 135°

de la Decisién 486.
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f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
“Son sustantivos que pertenecen al lenguaje y designan los
productos o servicios que podrian distinguir una marca y por eso
se considera que es un signo no registrable como marca. El
articulo 135, inciso f, de la decision 486 establece que no podran
registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente
en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate.

Las palabras genéricas pertenecen al dominio publico. Un signo
genérico estd constituido por un sustantivo. EI Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado que para
determinar si un signo es genérico hay que preguntarse qué es
frente al producto o servicio que se trate. Si la respuesta se da con
el término genérico, esta denominacién no es distintiva con
relacion a los productos que distingue, y no se debe registrar.

En reiterada jurisprudencia andina, se ha definido al signo
genérico como término que mantiene una relacion directa con el
objeto que se pretende distinguir. Es el sustantivo comdn lo que
designa al producto, por lo que no informa un origen empresarial.
Un signo genérico no puede ser registrado como marca porque se
encuentra en la prohibicion del articulo 135, inciso f, de la
decision 486. Si se solicita el registro de la marca «jean» para
prendas de vestir de la clase 25 de la clasificacion internacional,

para evaluar si es genérico frente al producto que se trata se

Paico Revilla Luis Fernando
Servan Vasquez Julinho

Pag. 48



I UNIVERSIDAD

PRIVADA
DEL NORTE

“SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS:
EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO
DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECIFICA EN
EL PERU”

tendra que preguntar qué es y si la respuesta es que designa
exclusivamente un tipo de pantaldn no sera distintiva con relacion
a la prenda de vestir de la clase 25 que se pretende distinguir y
por lo tanto no podra ser registrada para esa clase.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado
como criterio que para la evaluacion de signos marcarios no
deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, por lo que si
todos los elementos que constituyen el signo son genéricos, no
podria registrarse.2 Sin embargo, si se trata de un signo
compuesto por un vocablo genérico y otros vocablos que son
suficientemente distintivos y que forman un conjunto marcario
suficientemente distintivo, podria registrarse, y se trataria de una
marca débil.

El signo «thermas» solicitado en clase 11 para aparatos de
calefacciéon fue denegado por ser fonéticamente idéntico a la
denominacion termas, empleada para designar un tipo de aparato
de calefaccion. Si un término genérico estéd acompafado de otro
término distintivo, si podria ser registrado como marca, siempre
y cuando el término distintivo le dé la distintividad suficiente y
haga desaparecer la vision genérica, es decir, que constituya una
marca nueva que tenga un significado propio.

El mismo articulo 135 de la decision 486 establece una excepcion
a la prohibicién absoluta del inciso f cuando expresa que, pese a
lo previsto en los literales b, e, g y h, un signo podra ser registrado

como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
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estado usando constantemente en el pais miembro y, por efecto de
tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica.” (Arana, 2017, pag.
65 - 66).

Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del pais.

“El articulo 135, inciso g, prohibe el registro como marca de
signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en
designaciones comunes o usuales del producto o servicio que se
trate en el lenguaje corriente. Significa que el término usual no se
ha incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Espafiola ain por cuanto es un término propio del habla de un
pais. Generalmente estos términos usuales constituyen usos
generalizados ya sea en el comercio 0 en otros contextos y se han
extendido a gran parte del pais.

Por ejemplo, el signo «chelax solicitado en clase 32 para cervezas
fue denegado por ser el nombre usual de la cerveza.

El articulo 135 de la decision 486 incluye en la excepcion a la
prohibicion absoluta del inciso g cuando expresa que, no obstante
lo previsto en los literales b, e, f, g y h, un signo podra ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante
lo hubiese estado usando constantemente en el pais miembro vy,

por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva
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respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”
(Arana, 2017, pag. 64-65).

Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica.

“(...) Como anteriormente se indicoO, este tipo de marca es
problematico desde una doble perspectiva: la de la representacion
grafica de un signo; y la de la posesion de caracter distintivo. Al
abordar esta segunda cuestidn conviene exponer separadamente el
supuesto del color abstractamente considerado (sub 1); si el
supuesto de la combinacion de colores sin forma ni contornos (sub
2).

1. EI supuesto de caracter distintivo de un color
abstractamente considerado sin formas ni contornos cabe
recordar los dos siguientes criterios: de un lado, es preciso
recordar que, si bien los colores son apropiados para
transmitir determinadas asociaciones de ideas y para
suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza,
resultan un poco adecuados para comunicar informacion
precisa; y de otro, que cabe excluir, sin embargo, que
existan situaciones en las que un color por si solo pueda
servir de indicacion de origen de los productos o servicios

de una empresa.

Ahora bien, aunque, en principio, un color por si solo
puede poseer caracter distintivo ay, por ende, la funcién

esencial de la marca, por razones de interés general hay
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que aplicar criterios rigurosos a la hora de decidir si es

registrable como marca un color per se.

Y es que hay que mantener libremente los colores
individuales a fin de preservar un sistema de competencia
no falseado. Esta misma motivacion es, en rigor, ajena a la
determinacion del caracter distintivo de la marca, pero
debe ser tenida en cuenta porque la figura de la marca es
un mecanismo del propio sistema competitivo” (Fernandez

- Novoa, 2017, pag. 527).

i) Puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en

particular sobre la procedencia geogréafica, la naturaleza, el modo
de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se trate.

Con fecha 03 de julio de 2020, a través del Exp. N° 850353-
2020/DSD, se solicitd el registro de de la marca de producto
constituida por la denominacion MATACOVID vy logotipo,
conforme al modelo, para distinguir productos quimicos para la
industria, la ciencia y la fotografia, asi como para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias
plasticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras;
preparaciones para templar y soldar metales; productos quimicos
para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos
(pegamentos) para la industria, de la clase 01 de la Clasificacion

Internacional.
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MATACOVID

Al respecto, la Direccién de Signo Distintivos, al momento de
analizar el signo solicitado indicé que, el término MATA hace
referencia a la eliminacién de algo, como puede ser el caso de un
virus y/o bacteria. Por su parte, el término COVID, es una de las
formas usuales de denominar al virus COVID-19 (Coronavirus
disease-2019)* que es una enfermedad infecciosa reportada por el
OMS en el 2019%. (Diaz-Castrillon & Toro-Montoya, 2020, pag
184).

En ese sentido, respecto de “productos quimicos para la industria,
la ciencia” va a hacer referencia que la aplicacién de los mismos
en determinados objetos va a permitir que estos se encuentren
protegidos y/o puedan eliminar al virus conocido como Covid-19,
de tal manera, que va a impedir que sean portadores o0 transmitan
dicho virus.

Por tanto, Direccion de Signos distintivos determind que signo
solicitado resultaria engafiosa respecto de la naturaleza de algunos

de los productos que se pretende distinguir (productos quimicos...

3 Informacion obtenida en https:/docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1096519/covid-19.pdf

4 Informacion obtenida en https://www.who.int/es/news-room/g-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
abonos para el suelo; productos quimicos para conservar
alimentos), toda vez que con la presencia de la denominacion
MATACOVID, las personas van a creer que los productos que
adquieran con dicha denominacion van proteger y/o eliminar al
virus conocido como Covid-19, de tal manera, que va a impedir
que sean portadores o transmitan dicho virus. En consecuencia,
DENEGO el registro de marca solicitado.

J) Reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de
asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

k) Contengan una denominacion de origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas;

Al respecto, podemos evidenciar la solicitud de fecha 26 de abril
de 2012, presentada por la empresa Yupanqui Advertainment
S.A.C., de Peru, que solicito el registro multiclase de marca de
producto y/o servicios constituida por la denominacion
PISCOFEST; para distinguir:

- Clase 35. Publicidad; gestion de negocios comerciales;

administracion comercial; trabajos de oficina.

5 Resolucion N° 006211-2020/DSD-INDECOPI, de fecha 26 de febrero de 2021.
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- Clase 41. Organizacion de espectaculos, organizacién de
exposiciones con fines culturales o educativos, y de eventos con
fines de esparcimiento.®

Asi entonces, en el examen de registrabilidad, la Direccion de
Signos Distintivos del Indecopi, refirio, entre otros aspectos, que,
en atencion al Art. 135, inciso k). no podran registrarse como
marcas los signos que contengan una denominacién de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas. Es pertinente sefialar
que la precitada norma no hace distincion alguna entre si signo
solicitado a registro pretende distinguir productos o servicios, por
lo que la referida prohibicion de registro es aplicable tanto para las
solicitudes de registro de signos que pretendan distinguir
productos o servicios.

Ademas, aleg0 la proteccion de la denominacion de origen Pisco
Mediante Resolucién Directoral N° 72087-DIPI, expedida por la
Direccion de Propiedad Industrial del ITINTEC con fecha 12 de
diciembre de 1990, se declar6 que la denominacion PISCO es una
denominacion de origen peruana, para los productos obtenidos por
la destilacion de vinos derivados de la fermentacion de uvas
frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el
departamento de Tacna.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de

enero de 1991 reconocié oficialmente a PISCO como

6 Expediente N° 491452-2012/DSD
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denominacion de origen peruana, para distinguir los productos
obtenidos por la destilacion de vinos derivados de la fermentacion
de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica,
Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina
en el departamento de Tacna.

En consecuencia, luego de efectuar el examen de registrabilidad
del signo solicitado teniendo en consideracién lo sefialado en los
parrafos precedentes. Determind que el signo solicitado a registro
constituido por la denominacién PISCOFEST que pretende
distinguir servicios de las clases 35 y 41 de la Clasificacion
Internacional, no puede ser admitido a registro, por encontrarse
incurso en la prohibicion de registro a que alude el articulo 135
literal k) de la Decision 486, en tanto PISCO constituye una
denominacion de origen protegida cuyo titular es el Estado
Peruano y que distingue productos obtenidos por la destilacién de
vinos derivados de la fermentacion de uvas frescas, en la costa de
los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles
de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.’
Decision que fue confirmada por el Tribunal del Indecopi.

Como otra referencia tenemos a la solicitud de fecha 11 de junio
de 2020 LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C., de Peru, que

solicito el registro de la marca constituida por la denominacion LA

" Resolucion N° 012958-2012/DSD-INDECOPI, de fecha 15 de agosto de 2012
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Qo

s

VA
CAVA vy logotipo Lol (se reivindica colores),

conforme al modelo, para distinguir:

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol;
bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

Al respecto, la Direccién de Signos Distintivos del Indecopi, entre
otros aspectos, indico que, debido a la proteccion de
denominaciones de origen, mediante Decreto Supremo N° 037-
2005-RE publicado en el diario oficial EI Peruano con fecha 15 de
febrero de 2005, se dispuso la adhesion del Per( al Arreglo de
Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional adoptado el 31 de octubre de 1958 en
la ciudad de Lisboa, Republica de Portugal, revisado en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.
En tal sentido, el 16 de febrero de 2005, el Per( depositd ante la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual su instrumento
de adhesiong, el cual entr6 en vigor con respecto a nuestro pais el
16 de mayo de 2005.

Por ello, luego del analisis del signo y teniendo en cuenta el
articulo 135 inciso k) de la Decision 486, que establece que no
podran registrarse como marcas los signos que contengan una
denominacion de origen protegida para vinos y bebidas

espirituosas, al haber solicitado el signo LA CAVA y logotipo se
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evidencia que la marca se encuentra constituida por una
denominacion que contiene parte de la Denominacion de Origen
Extranjera protegida CAVA?S, se determin6 que el signo solicitado
se encuentra incurso en la prohibicion de registro a que alude el
articulo 135 inciso k) de la Decision 486, en consecuencia, el signo
solicitado fue denegado.®

Consistan en una indicacién geografica nacional o extranjera
susceptible de inducir a confusion respecto a los productos o
servicios a los cuales se aplique;

Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades
competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las
referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,
signos y punzones oficiales de control y de garantia de los Estados
y toda imitacion desde el punto de vista heraldico, asi como los
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organizacion internacional;
Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas
técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo
nacional competente en normas y calidades en los Paises
Miembros;

Reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad
vegetal protegida en un Pais Miembro o en el extranjero, si el

signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad

8 La cual se encuentra inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen del Arreglo de Lisboa con N° 91, siendo que
dicha denominacién protege vino que tienen como éarea de produccion las provincias de Alava, Badajoz, Barcelona, Girona, La Rioja,
Lleida, Navarra, Tarragona, Valencia y Zaragoza; su titular es CONSEJO REGULADOR DEL CAVA, de Espafia.

9 Resolucién N° 006289-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 1 de marzo de 2021.

Paico Revilla Luis Fernando

Servan Vasquez Julinho

Pag. 58



I UNIVERSIDAD

PRIVADA
DEL NORTE

1.3.8.2.

“SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS:
EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO
DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECIFICA EN
EL PERU”

0 su uso fuere susceptible de causar confusidn o asociacion con la
variedad.

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden pablico o a las buenas
costumbres.

Prohibiciones relativas

Se encuentran reguladas en el Articulo 136° de la Decision 486,
teniendo a Maravi, quien establece: “(...) las prohibiciones relativas
se encuentran relacionadas con la posible afectacion de derechos de
terceros, como sucede con el riesgo de confusion, que explicaremos
en el siguiente punto de la presente investigacion” (Maravi, 2014,
pag. 64).

Riesgo de confusion. - Para hablar del riesgo de confusion, tenemos
a Otamendi, quien refiere: “la confundibilidad existira cuando por el
parecido de los signos, el publico consumidor pueda ser llevado a
engario” (Otamendi, 2010, pag. 161).

En esa misma linea el mismo autor menciona lo siguiente: “La
cofundibilidad veda de la coexistencia marcaria y no solo es base
suficiente para deducir oposicién, sino también para declarar la
nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de
hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios”
(Otamendi, 2010, pag. 158).

Entendiendo asi que el riesgo de confusion se configura de la siguiente
manera:

e Similitud o identidad entres los signos en conflicto; v,
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e Similitud o vinculacién entre los productos y/o servicios que

distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto

1.3.9. Secondary Meaning

Ahora bien, a la fecha, gracias a la globalizacion y a las nuevas formas de captar
clientes existen signos que, aunque inicialmente resulten prohibidos para ser
registrados, funcionan correctamente como elementos distintivos para
identificar a un producto y/o servicio, incluso, en muchos casos identifica
fielmente un origen empresarial; no obstante, al no ser posible su registro,
surgen muchos actos por parte de los competidores para tratar de asemejarse a
la marca, aprovechandose de la buena reputacion que esta ha adquirido como
resultado de su perseverancia.

En tal sentido, resulta necesario conocer algunas estrategias o figuras que
permitan el registro de estas marcas, como es el caso del color no delimitado
por una forma, superando las prohibiciones absolutas del registro y
beneficiando al empresario que con mucho esfuerzo logra posicionar un
elemento (color) como distintivo de su marca, generando con ello el incentivo
para que las demas empresas busquen ser innovadoras y superen las
expectativas de los consumidores con nuevos mecanismos de marketing que
permita una mejor fidelizacion de los clientes con una determinada marca.

Y justamente resulta aun mas necesario conocer la aplicacion del fenémeno
materia de investigacion, pues, como lo indican los Doctores Ray Meloni,
Ronald Gastello y Fancy de Los Santos “(...) con un mercado con tantos
competidores, la necesidad de ser competitivos obliga a echar mano de
instrumentos que sean capaces de generar el efecto de la diferenciacion. Ser

diferente es mas que una estrategia de competitividad, es una necesidad. Las
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marcas son para este proposito, herramientas poderosas que permiten
identificar dentro de este océano de competidores, a una fuente empresarial
Unica, confiable, irrepetible, a quién se le atribuye la exclusividad de satisfacer
el cada vez més exigente apetito consumidor (...) ” (Meloni, Gastello & De Los
Santos, 2015, pag. 88)

Al mencionar al “fendmeno”, nos referimos al Secondary Meaning o
significado secundario, que es una figura que proviene del Common Law v,
“que implica mutaciones semdanticas o simbdlicas, en virtud del cual un signo
originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia
fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en
identificador de los productos o servicios de un determinado empresario (...)"
(Meloni, Gastello & De Los Santos, 2015, pag. 88-89)

El Secondary Meaning fue incorporado en la Decision 486 como una expresion
del reconocimiento legal de los efectos psicoldgicos que los simbolos del
trafico producen en la mente de los consumidores.

“Asi, el cardcter absoluto de ciertas prohibiciones deja de ser un obstaculo en
el supuesto de que se demuestre que un signo inherentemente no distintivo
adquiere distintividad como consecuencia del uso. Su caracter excepcional se
aplica a los supuestos claramente determinados en la norma.” (Meloni,
Gastello & De Los Santos, 2015, pag. 90)

Por lo tanto, el fendmeno del Secondary Meaning presenta dos origenes, uno
de ellos es del sistema del Common Low, encontrando al autor Mc Carthy,
seflalando lo siguiente: “En pocas palabras, el nombre genérico de un

producto nunca puede funcionar como una marca para indicar el origen. Los

términos ‘“‘genéricos” y “marca’” son mutuamente excluyentes. Como hemos
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sefialado previamente, la funcion de la marca es identificar y distinguir los
bienes y servicios de un vendedor de aquellos vendidos por otros” (Mc Carthy,
1992, pag. 12:01, 12-3, 21-4, citado por Lajo, 2013.

Entendiendo de esta manera que, un signo sin capacidad distintiva puede
adquirirla por el uso constante en el mercado, es decir, que el consumidor logre
diferenciar la marca del producto o servicio ofrecido, debido al tiempo que este
se encuentre dentro de un determinado mercado.

Asimismo, logramos determinar que el fendmeno del Secondary Meaning,
tiene como finalidad otorgar proteccion juridica a aquellos signos que poseen
caracteristicas las cuales pueden incurrir en las prohibiciones absolutas,
logrando superar dicha prohibicion, debido al uso constante y permanente
dentro del mercado y teniendo un reconocimiento de diferenciacion por parte
de los consumidores.

Llegando a la conclusion que el Secondary Meaning vendria a ser la excepcion
a laregla, el mismo que ayuda a superar las prohibiciones absolutas, reguladas
en el articulo 135° de la Decision 486; por lo tanto, siguiendo esta idea,
encontramos al autor Meloni, quien sefiala lo siguiente: “(...) el fendmeno
Secondary Meaning o distintividad sobrevenida constituye la expresion del
reconocimiento legal de los efectos psicologicos que los simbolos del trafico
producen en la mente de los consumidores” (Meloni, 2015, péag. 90).
También encontramos al escritor espafiol Fernandez — N6voa, quien refiere lo
siguiente: “La adquisicion de un cardcter distintivo como consecuencia del uso
de un signo es un fendbmeno que extrafia un cambio del significado del
correspondiente signo (...) la adquisicién de un caracter distintivo presupone

el uso de un signo que desemboca en un resultado: la difusion del signo entre
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el publico, el cual le atribuye el significado de denotar el origen empresarial
de un producto o servicio” (Fernandez - Novoa, 2017, pag. 533).

De lo dicho anteriormente, entendemos que ambos autores mencionan
principalmente al publico (consumidores), entendiendo que seran aquellas
personas quienes valoraran ese anhelado requisito de distintividad o
diferenciacion del producto o servicio dentro del mercado, debido al uso
constante del mismo, a su recordacion e identificacién con determinado origen
empresarial.

Para tener una mejor idea de lo que es el fenémeno del Secondary Meaning,
encontramos al autor Pazos, quien sefiala lo siguiente: “Para poder hablar de
Secondary Meaning debe existir una primera forma de apreciar el signo en
cuestion, esto es, un significado primario (...) En un segundo momento, el
consumidor entendera que dicha palabra es utilizada como una marca (...)
Asi, surge una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la
denominacion que viene a acompafar al significado segundario primario ya
existente” (Pazos, 1997, pag. 35-36).

Opinando de esta forma que el significado derivado o secundario, se genera del
uso constante de la marca, esto no implica que tenga menor importancia, sino
que viene acompafiado del significado primario, encontrando nuevamente a
Pazos, quien indica lo siguiente: “El cardcter primario o secundario del
significado correspondiente al signo sera referido exclusivamente a su
aparicion en el tiempo. No es que uno tenga mayor importancia que el otro o
que haya un nivel de dependencia entre los mismos. El Secondary Meaning es
“secundario” porque aparece en un segundo momento, no porque en la mente

del consumidor tenga una menor importancia”. (Pazos, 1997, pag. 36).

Paico Revilla Luis Fernando
Servan Vasquez Julinho

Pag. 63



I UNIVERSIDAD

PRIVADA
DEL NORTE

1.3.9.1.

1.3.9.2.

“SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS:
EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO
DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECIFICA EN
EL PERU”

Concepto de Secondary Meaning

Para nosotros la figura del Secondary Meaning es aquel fendmeno, a
través del cual un signo que carece inicialmente de capacidad
distintiva adquiriere dicha distintividad (por el tiempo y el uso
constante) en un determinado mercado, convirtiéndose en un efectivo
elemento identificador de productos y/o servicios, logrando
diferenciarse incluso de los competidores, de esta manera generando
la posibilidad de obtener una proteccion marcaria.

Asimismo, en el Pert encontramos al autor Meloni, quien refiere lo
siguiente: “Luego, al ser concebidas de este modo (como marca) por
los consumidores y convertirse en una verdadera marca, la alianza
entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la
mente del consumidor los cuales principalmente evocan un origen
empresarial determinado y en algunos casos el goodwill o buena
forma del producto”. (Meloni, 2015, pag.86).

Entendiendo asi, que cuando una marca (producto o servicio) dentro
de un determinado territorio se encuentra predeterminado de
diferenciacion en la mente del consumidor, generando una estabilidad
y reconocimiento dentro del mismo.

Clases de Secondary Meaning
1.3.9.2.1. Secondary Meaning Total

La cual se genera respecto de la totalidad del signo, es decir,
se puede generar en los signos que carecen totalmente de
distintividad, como sucederia con los compuestos

unicamente por elementos no distintivos, permitiendo que
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pueda acceder al registro al quedar superada la prohibicion
en la que incurra.

A lo que el autor Meloni refiere: “permite el registro como
marca de un signo que no podia ser registrado como por
carecer de distintividad, por ejemplo, por el hecho de estar
compuesto exclusivamente por signos descriptivos,
genéricos o usuales.” (Meloni, Gastello & De Los Santos,
2015. Pag. 90)

Secondary Meaning Parcial

La cual se genera respecto de algunos elementos del signo,
es decir, se puede configurar en los signos que poseen algin
o0 algunos elementos carentes de distintividad, y asi superar
la prohibicién en la que incurren.

Dentro de esta clase encontramos al autor Meloni, quien
refiere lo siguiente: “Es posible que un signo acceda a
registro aun cuando posea elementos genéricos o
descriptivos dentro de su estructura, si es que en su
conjunto posee caracter distintivo. Queda claro sin
embargo, que el registro no concedera el derecho de
exclusividad para el uso de los elementos genéricos o
descriptivos de la marca (...) existe la posibilidad de que
dichos elementos, como consecuencia del uso, también
adquieran secondary meaning”. (Meloni, 2015, pag. 91).
Deduciendo de esta manera que, esta figura permite que una

marca tenga seguridad juridica, toda vez que, con el paso
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del tiempo y, por el uso constante y exclusivo en el
mercado, logra diferenciarse de sus competidores, debido al
efecto psicoldgico que se genera en la mente de los
consumidores.

Secondary Meaning en la CAN

Para hablar del secondary meaning en la CAN, primero se debe
entender que la funcion del derecho marcario es diferenciar los
productos o servicios de otros similares en el mercado, con la finalidad
de generar una proteccion al esfuerzo empresarial, haciendo referencia
al tema de la Distintividad Adquirida; en ese sentido debemos
mencionar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual
detalla lo siguiente: Si un empresario después de la solicitud del
registro, o despues del procedimiento mismo del registro, convierte
por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo
perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como
distintivo de determinado producto, es natural que obtenga proteccion
en reconocimiento a su esfuerzo y actividad empresarial y, en
consecuencia, evitar asi que su solicitud sea denegada o su registro sea
declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud
no reuniera el requisito exigido por la norma comunitarial®.

Entendiendo de esta manera que, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones, da a conocer sobre la posibilidad de

la proteccidn al esfuerzo empresarial, a través de la configuracion de

10 proceso 44-1P-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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la distintividad adquirida o conocida mundialmente como el
secondary meaning.

Es asi que, el fendmeno del Secondary Meaning ha sido reconocido
por la COMUNIDAD ANDINA (CAN), como un fenémeno juridica
que aparece para poder superar algunas de las prohibiciones absolutas,

dentro de las cuales importa para el presente trabajo de investigacion,

el siguiente:
PROHIBICION ABSOLUTA BASE LEGAL
Color aislado que no esté delimitado Inciso h) articulo 135° de la Decision
por una forma 486

Igualmente, el autor Meloni, refiere que: “La marca en sentido estricto
es la alianza entre el signo y el producto. Esta alianza no se convierte
en marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen
en su memoria tal alianza” (Meloni, 2015, pég. 86).

En tal sentido este fendmeno lo que busca es la alianza entre la marca
y los productos y/o servicios, lo cuales dentro de un determinado
mercado alcanzan la mente del consumidor para que estos determinen
el origen empresarial, adquiriendo asi, la distintividad y cualidad
diferenciadora frente a sus competidores.

Comunidad Andina — CAN

Considerado uno de los procesos de integracion econdémica mas
importante de América Latina, teniendo como inicio el Acuerdo de
Cartagena, el cual fue firmado el 26 de mayo de 1969, donde se fija

objetivos de integracion andina, estableciendo mecanismos politicos
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para que estos sean desarrollados por los 6rganos comunitarios,

formandose asi la Comunidad Andina — CAN.

Se puede apreciar en su portal web'! sus objetivos que busca alcanzar

esta conformacion de paises, dentro de ellos tenemos:

X/
%

X/
°

PROMOVER el desarrollo equilibrado y arménico de los
Paises Miembros en condiciones de equidad, mediante la
integracién y la cooperacion econémica y social.
ACELERAR el crecimiento y la generacion de empleo
productivo para los habitantes de los Paises Miembros.
FACILITAR la participacion de los Paises Miembros en el
proceso de integracion regional, con miras a la formacion
gradual de un mercado comun latinoamericano.

DISMINUIR la vulnerabilidad externa y mejorar la posicion
de los Paises Miembros en el contexto econdémico
internacional.

FORTALECER la solidaridad subregional y reducir las
diferencias de desarrollo existente entre los Paises Miembros.
PROCURAR un mejoramiento persistente en el nivel de la

vida de los habitantes de la subregion.

Una vez indicado cuales son las funciones del CAN, se debe tener en

consideracion lo referido por el Tribunal Andino de Justicia, teniendo

el siguiente concepto: “(...) el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina (TAJ), es el érgano jurisdiccional del grupo que garantiza el

cumplimiento de las normas al interior del bloque; dentro de sus

1 http://www.comunidadandina.org/
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funciones mas importantes, esta el desarrollo de los principios
supranacionalidad dentro de la propia constitucion. ElI TAJ, fue
incorporado al Sistema Andino en 1979; esta integrado por cinco
magistrados, un representante de cada pais. Las competencias del
Tribunal se ejercen sobre todo el territorio de los cuatro paises y su
sede esta en Quito”. (Kuane, 2005).

Entendiendo asi, que el Tribunal Andino de Justicia, como su propio
nombre lo dice, busca ejercer justicia dentro de los paises miembros,
aplicando las normas comunitarias y supranacionales de la
Comunidad Andina, teniendo un efecto directo y de primacia en las
decisiones que estos tomen, para cada caso en concreto; siendo las
normas andinas de obligatoriedad e inmediato cumplimiento por los
Paises Miembros en cada una de las instancias de los 6rganos del

CAN.

1.4. Formulacion del Problema

¢Cémo se puede registrar como marca un color que no se encuentre delimitado por

una forma especifica superando la prohibicién absoluta del inc. h) del Art. 135° de la

Decision 4867

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Determinar la configuracion del fenémeno del Secondary Meaning que permite

el registro de una marca de color no delimitada por una forma especifica en el

Perd.
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1.5.2. Obijetivo Especifico

Determinar los factores que deben concurrir al momento de invocar la
configuracién del Secondary Meaning, a fin de obtener un registro exitoso de
una marca de color no delimitada por una forma especifica en el Peru.

1.6. Hipotesis

El Registro de una marca de color no delimitada por una forma especifica es posible
solicitando excepcionalmente el reconocimiento del Secondary Meaning o
distintividad adquirida y demostrando los factores que concurren para su
configuracion; con ello se lograria superar la prohibicion establecida en el inc. h) del

articulo 135° la Decision 486, y que es aplicable a los paises de la Comunidad Andina.
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CAPITULO Il. METODOLOGIA

2.1. Tipo de Investigacion
2.1.1. Segun el enfoque del estudio

El estudio aplicado para el siguiente trabajo de investigacion es Cualitativo,
encontrando a Alberto: “Inicia con un acercamiento previo a la realidad que
va ser objeto de analisis: Fase exploratoria, cuyo objetivo es documentar la
realidad que se va a analizar y planificar el encuadre mas adecuado para
realizar la investigacion, se realiza a través de dos acciones basicas: 1.
Revisar toda la documentacidn existente y disponible sobre dicha realidad; 2.
Observar con antelacion la realidad a investigar y, en ocasiones, entrevistar a
"informantes clave”. (Quintana, 2006, pags. 5-6).

Por lo tanto, el presente trabajo de investigacion tiene alcance descriptivo,
porque identificamos la figura que permite registrar un color que no se
encuentra delimitado por una forma superando las prohibiciones absolutas Art.
135° de la Decision 486, sin manipular deliberadamente las variables,
utilizando doctrina, jurisprudencia y legislacién de derecho internacional y
nacional.

2.1.2. El tipo de investigacion

Es bésica, pues no se modificara ninguna realidad ni se manipulara ninguna
variable, toda vez que se trabajara con la Doctrina, intervenciones de expertos
y con legislaciones de derecho comparado, teniendo como finalidad el extender

nuestros conocimientos para el desarrollo del presente trabajo de investigacion.
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Segln Muntané Realet: “La investigacion fundamental es un proceso formal y
sistematico de coordinar el método cientifico de andlisis y generalizacion con
las fases deductivas e inductivas del razonamiento.” (Muntané, 2010, pag. 7).

Segun la planificacion de la medicion

Es prospectiva, debido a que la informacion va siendo registrada conforme va
ocurriendo los hechos a lo largo del proceso de investigacion para el presente
trabajo; es asi como con lo descrito vamos a evidenciar las posturas de expertos
en la materia, casos de derecho comparado, y la realidad y necesidad del
mercado moderno, a fin de constatar la posibilidad del registro de marca de un
color aisladamente delimitado por una forma en el Perd.

Segun el nUmero de mediciones en determinado tiempo

Segun Ferndndez Collado & Pilar: “El corte es transversal como: Los diseiios
de investigacion transaccional o transversal recolectan datos en un solo
momento, en un solo tiempo. Su proposito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelacion en un momento dado. Es como tomar una fotografia
de algo que sucede” (Fernandez Collado & Lucio, 2000, p4g.187).

Por lo tanto, sera transversal, debido que, conforme vayamos desarrollando el
presente trabajo de investigacion, se ira comparando las diferentes doctrinas y
jurisprudencia en relacion con el fendmeno del secondary meaning.

Segun la intervencién del autor

Es observacional, puesto que, segun Vasquez Hidalgo: “La observacion
supone unas condiciones especiales: Debe servir para lograr resultados de los
objetivos planteados en la investigacion. Debe ser planeada de una manera
sistematica. El investigador debe definir qué quiere observar y cuales son sus

posibles resultados. Debe ser controlada sisteméaticamente por el investigador
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y estar relacionada con proposiciones teoricas referidas al objeto de
investigacion. Por ello, quien observa debe conocer a fondo el marco tedrico
sobre el cual fundamenta su investigacion.” (Vasquez, pag. 12).

El trabajo sera la recopilacion de datos, siempre y cuando estos guarden
relacion con los objetivos especificos planteados en el trabajo de investigacion.

Segun el disefio de la investigacion

Es no experimental, teniendo a VVasquez Hidalgo: “El investigador observa los
fenomenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo”
(Vasquez, pag 6).

Por lo que, se procedera a observar y analizar cada fuente encontrada para
estudiar los conceptos ya tomados, para asi obtener resultados que ayuden a

definir una posible solucidn al problema planteado.

2.2. Método de interpretacion Juridica

2.2.1.

2.2.2.

Método Dogmatico

Este método hace referencia a la interpretacion de la norma juridica de la mano
con la doctrina y jurisprudencia.

Método Hermenéutico

Encontrando a Gadamer quien intenta demostrar como la hermenéutica, indica
no solo el procedimiento de algunas ciencias, o el problema de una recta
interpretacion de lo comprendido, sino que se refiere al ideal de un
conocimiento exacto y objetivo, siendo la comprensiédn el caracter ontoldgico
originario de la vida humana que deja su impresion en todas las relaciones del
hombre con el mundo, pues el comprender no es una de las posibles actitudes

del sujeto, sino el modo de ser de la existencia como tal. (Gadamer, 1995).
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Meétodo Sistematico

El autor Mario A. Oderigo, refiere: “si el autor de la norma no se ha limitado
a ésta, sino que ha formado un conjunto de normas, el intérprete supone que
aquél ha querido introducir un sistema dentro del cual esa norma no
desentone; y por consiguiente, si la norma en cuestion no es clara en su
enunciado, no se correra ningun peligro desentrafiando su sentido a la luz de
los principios inspiradores del sistema que la contenga” (Oderigo, pag 140).
Lo que se busca a través de este método es la relacion con otras normas, para
darle una interpretacién estricta en un solo texto.

Meétodo Teleoldgico

Para explicar este método, encontramos a Marcial Rubio, quien indica: “que la
teologia se define como la teoria de las causas finales, de los fines ultimos a

los cuales estd destinada determinada institucion.” (Rubio, 2005, pag. 87)

2.3. Niveles de la investigacion cientifica

2.3.1.

2.3.2.

Investigacion Descriptiva: Tenemos a Hilario Wynarczyk: “Los estudios
descriptivos pueden llegar a colocar de manifiesto nuevos problemas y
preguntas de investigacion, dos aportes que son muy valiosos en la

construccion social del saber a través del método cientifico.” (Hilario, 2001)

Por lo que conforme a los objetivos identificados se tendra que plantear las
hipdtesis, para de esta manera buscar el problema indagando en las variables
mencionadas en el trabajo de investigacion.

Investigacion Explicativa:

Entendiéndose que, mediante este tipo de investigacion, se procedera a

diferenciar las distintas legislaciones en donde se aplica el fendmeno del
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secondary meaning, comparando las mismas para obtener un resultado final,
para aplicarlo en nuestra legislacion.

Paoblacion

Una vez que se ha definido cual serd la unidad de muestreo/analisis, se procede a
delimitar la poblacion que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los
resultados. Asi, una poblacion es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones. (Hernandez, 2014, pag 634).

En ese sentito, por el tipo de investigacion realizada no se cuenta con una poblacién
determinada.

Muestra

Entendiéndose como muestra a la poblacion de interés sobre el cual se realiza la
reeleccion de datos, con la finalidad de definir y determinar la precision, ademas de
que debe ser representativo de la poblacion; del mismo modo, el investigador pretende
que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la
poblaciéon. Deduciendo que el interés de la muestra sea estadisticamente
representativo. (Hernandez, 2014, pag, 204)

En ese sentido, no podemos hacer mencién a una poblacion determinada, debido a que
se aplica un método Cualitativo, en el cual se ha realizado una investigacion
dogmatica, recabando informacién de diversas fuentes, incluso plataformas virtuales;
ademas de haberse empleado casuistica y Derecho comparado y ademas legislacion
nacional, siendo esta Ultima escasa.

Procedimiento

El primer paso es indicar de manera especifica las variables que nos acompafiaran a lo
largo del trabajo de investigacion, para que de manera posterior estas sean utilizadas,

permitiendo asi el uso de andlisis documental, por lo que, una vez analizada y utilizada
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la variable, es decir, se aplica en la legislacién en la cual tiene su fuente de origen se
procede a realizar el filtro de veracidad y confiablidad, para determinar si cumple con
los objetivos de la investigacidn que se viene realizando. Entendiendo de esta manera,
gue se estd realizando una investigacion cualitativa, basada en jurisprudencia,
legislacion vigente, derecho comparado y doctrina.

Técnicas e instrumentos de recoleccion y analisis de datos

2.7.1. Técnicas

Las técnicas que se utilizaran son: Seleccion de Informacién, Comparacion de
Informacion y Analisis de Informacion.

Seleccidon de Informacién: Lldamese a esto busqueda sistematica, para ello se
ha utilizado las siguientes palabras claves: Secondary Meaning, Marcas,
Prohibiciones Absolutas, Registro de un color, El criterio de seleccion utilizado
es tomar la informacion que: 1) Los seleccionados se basan especificamente en
temas de la figura del Secondary Meaning en PerU; y descartar la informacion
que: 1) No se tiene mucha notabilidad para nuestra legislacion, debido que, no
se habla especificamente del tema que es cuestion del presente trabajo.
Comparacion de Informacion: Se realiz6 en este punto la comparacion de las
informaciones, con la finalidad de elaborar cuadros comparativos para asi
determinar y seleccionar aquellas que son de utilidad para el trabajo de
investigacion. En la revision sistematica se ha realizado una seleccion de
informacion, con la finalidad de determinar aquellos que tiene mayor
relevancia y descartando lo que no son de utilidad; sin embargo, se debe
indicar, que no se realizé una comparacién propiamente dicha, puesto que, en
el Per( no existe informacién concreta sobre el tema de como marca un color

gue no se encuentra delimitado por una forma especifica en el Peru.
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Andlisis de la Informacion: Se realizard un analisis de la informacion
obtenida, para determinar si el fendmeno del secondary meaning deberia de
tener mayor trascendencia y finalmente poder obtener el registro de marca de
un color no delimitada por una forma especifica.

2.8. Aspectos Eticos

Los aspectos éticos de acuerdo con los principios establecidos por la Universidad son
los siguientes: Manejo de fuentes de consulta; Claridad en los objeticos de la
investigacion; Transparencia de los datos obtenidos.

Manejo de fuentes de consulta. - Trabajos de investigacion cientifica, uso de
plataformas virtuales, articulos de distintos autores e interpretar los textos y enfoques
de estos.

Claridad en los objetos de investigacion. - Determinar los objetos desde el principio.
Aplicar los objetos desde el principio. Identificar el enfoque de los objetivos que
persiguen cada investigacion.

Transparencia de los datos obtenidos. - Determinar las limitaciones al momento de
la obtencion de los datos. Conservar la idea de los autores para no tergiversar los

hechos.
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CAPITULO Ill. RESULTADOS
3.1. La informacién brindada por el Indecopi con relacién al procedimiento de

registro de una marca

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual — Indecopi, en su calidad de autoridad administrativa encargada de
salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual en territorio peruano,
proporciona una guia para aprender a registrar una marca, a través de la cual brinda

informacion relevante y explica los pasos a seguir:

“ler PASO: Elige la marca que desees proteger.

¢ Sé creativo, crea una marca facil de recordar para tu pablico objetivo. Si se
trata de una denominacion, que esta no sea demasiado larga; y si se trata de
un elemento y/o imagen ingeniosa (una figura, un envase, una envoltura, un
sonido, etc), que esta logre transmitir los beneficios y valores de tu empresa.
e Verifica que tu marca no incurra en una prohibicion de registro.

e No copies marcas ya existentes en el mercado”*?

Como podemos observar, desde el material informativo que difunde la
autoridad administrativa, verificamos que alertan a los emprendedores que
nuestra legislacion contempla prohibiciones para registrar una marca
(Articulos 135° y 136° de la Decision 486), transmitiendo el mensaje que, de
alguna manera, no se pueden registrar marcas, entre otras, LAS MARCAS DE

COLOR AISLADAMENTE NO DELIMITADOS POR UNA FORMA

ESPECIFICA.

12 Guia aprende a registrar tu marca — Indecopi, version 2020.
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Generando con ello, la impresion para todos los emprendedores que
efectivamente no es posible dicho registro, por tanto, el desconocimiento de la
figura del Secondary Meaning en el Peru es considerable, volviéndose incluso
mucho mas secreta, causando que nuestro pais no avance con este tipo de
registro de marcas no tradicionales muy necesarios para el desarrollo adecuado
al modelo actual de mercado.

“2do PASO: Define y clasifica los productos y/o servicios

Elige los productos y/o servicios que desee distinguir con la marca e identifica
en qué clase o categoria se encuentran. Recuerda que el pago de la tasa por
registro de marca lo hards por cada clase que desees registrar (...) "

Para esto el Indecopi trabaja con un clasificador NIZA internacional que
comprende 45 clases, 34 clases para distinguir productos y 11 clases para
distinguir servicios”, habiendo creado incluso su portal “PERUANIZADO”,
pensando en aquellos emprendedores que desean registrar su marca y que no
gozan de la experiencia necesaria para clasificar, puedan ubicar rapida y
facilmente productos y servicios para el adecuado llenado de solicitudes de
registro de marcas y nombres comerciales. Dicha plataforma incluso contiene
términos de productos y servicios peruanos, que hace mas facil identificar la
clase exacta de un producto y/o servicio durante el procedimiento de registro
de marcas en nuestro territorio.

“3er PASO: Realiza las busquedas de antecedentes

Las busquedas de antecedentes fonéticos y/o figurativos son reportes que
detallan los datos de los signos distintivos similares o idénticos al tuyo que han

sido solicitados o registrados con anterioridad, en el Indecopi.

18 Guia aprende a registrar tu marca - Indecopi, version 2020.
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Estas busquedas son opcionales y sus resultados son meramente referenciales,
pero sirven para darte a conocer la existencia de signos que, eventualmente,
podrian entrar en conflicto con el tuyo.”™*

Para el caso, a la fecha se cuenta con portales virtuales que permiten realizar la
busqueda de antecedentes, tanto fonéticos (por la pronunciacion de la
denominacion de las marcas), como figurativos (por los elementos graficos
contenidos en las marcas), que permiten saber si existe una marca
anteriormente registrada para determinada clase, que pueda generar conflicto
con la propuesta por ser idéntica o similar al grado de causar confusion.

“4to PASO: Presenta tu solicitud

Llena dos ejemplares del formato de solicitud de registro, uno sera tu cargo.

Puedes encontrarlo en la pagina web de Indecopi a través del siguiente enlace:

https://goo.qgl/bB214r.”

“5to PASO: Paga la tasa y presenta la solicitud en Mesa de Partes
Si solicitas el registro en una sola clase, debes depositar la suma de S/. 534.99
nuevos soles, si solicitas en mas de una clase, por cada clase adicional,
deberéas abonar la suma de S/. 533.30 nuevos soles. " 15
Actualmente es posible presentar una solicitud de registro de marca a través de
una mesa de partes presencial, en cualquier oficina del Indecopi a nivel
nacional o a través de la plataforma virtual, facilitando con ello la presentacion
de solicitudes, a emprendedores de todo el Peru, incluso, en donde no existe
oficinas de la institucion a cargo.

Como puede observarse, el Indecopi a través de su guia “APRENDE A REGISTRAR

TU MARCA” no informa la posibilidad de superar las prohibiciones establecidas en

14 Guia aprende a registrar tu marca — Indecopi, version 2020.
15 Gufa aprende a registrar tu marca - Indecopi, version 2020.
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los inc. b), e), f), g) y h) del articulo 135° de la Decisién 486, a pesar de que el mismo
cuerpo normativo lo indica, no teniendo la posibilidad los empresarios de informarse
de manera amigable y sencilla el registro de marcas que inicialmente carecen de
distintividad, pero que con el uso constante en el tiempo adquieren una distintividad
que merece ser protegida.

3.2. El color como signo distintivo

Como habiamos indicado, estamos acostumbrados a percibir como se registran marcas
denominativas, denominativas con grafia especial o mixtas; sin embargo, muchas
veces hemos dejado desapercibido que asociamos determinados colores a las marcas.
Por ello, resulta necesario preguntarnos si un color puede funcionar como signo
distintivo.
A proposito, para hablar a detalle del color como un signo distintivo, debemos conocer
en primer lugar que, el color es una interpretacion producida por nuestros 6rganos
visuales reflejada por un cuerpo gracias a determinados rayos luminosos; y ademas de
ser un elemento que actualmente viene siendo utilizado para la identificacion de
productos y/o servicios de los emprendedores.
Determinando asi que, la designacion o eleccion de un color y de la forma durante el
surgimiento de una marca seré primordial para el éxito comercial de la misma.
Al respecto, M. Teresa Fernandez y Victoria Gigante, en su articulo de opinion refieren
que:
“(...) el color puede llegar a convertirse en un medio de identificacion de productos
y servicios que contribuye a forjar la identidad de origen empresarial y que ademas
tiene la virtualidad de conferir atributos al producto haciendo que pueda ser
percibido como elegante, divertido, o atrevido. Para solicitar el registro de un color

como marca resultara imprescindible que quede perfectamente delimitado, bien sea
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mediante una muestra depositada o por referencia a un codigo de colores admitido,
siendo el méas usual la guia de colores Pantone.
Segun la Oficina de Marca Comunitaria, un color por si mismo puede ser signo apto
para constituir marca, y podra ser aceptado siempre que permita otorgar identidad
y suponga una caracteristica comercial distintiva con caracter independiente.
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el registro de un color como marca es en
cierta forma excepcional. En primer lugar, porque el derecho de exclusiva que
confiere la marca a su titular impedira a terceros su utilizacion en el mercado para
los mismos productos y servicios, lo que podria ser altamente perjudicial para el
resto de los competidores. Asimismo, serd necesario acreditar que dicho color ha
adquirido distintividad para los productos y servicios que designa.
Se introduce asi el concepto de “secondary meaning” o distintividad sobrevenida,
consistente en la existencia de una identificacion directa por el consumidor entre el
producto o servicio con ese particular color. La cualidad de distintividad
sobrevenida se otorga a las marcas que gracias a su uso continuado y la importancia
de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla hayan conseguido
posicionarla de manera que el producto o servicio que designa pueda ser
identificado en su sector de mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial
gracias a la marca (...)". (Fernandez & Gigante, 2012)
Por su parte, Liévano refiere que: “Las marcas de color per se consisten en el uso
abstracto de un color delimitado o una combinacion de colores en un producto, o en
su empaque. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de signos es que un
producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de

un color, o una combinacién de colores completamente novedosa y diferente a la que
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habitualmente tienen los productos de las mismas categorias ”. (Liévano Mejia, 2011,
pag 9).

En este caso, la principal funcién del registro de una marca de color es que este tiene
que lograr que el consumidor diferencie el producto y/o servicio de otro (competencia),
teniendo como principal funcidn la distintividad de un color o combinacion de colores
que identifiquen al producto y/o servicio en cuestion.

Las prohibiciones indicadas en los Inc. del Art. 135° de la Decision 486 y el ultimo

parrafo del mencionado articulo.

Si revisamos la Decision Andina 486, documento que contiene normas de obligatorio
cumplimiento sobre la proteccién de la propiedad industrial para los paises miembros
de la CAN, podemos verificar que en su Articulo 135°, nos refiere que:

“No podran registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;
b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases,
o0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion de dicho
producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja
funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos

productos o0 servicios;
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f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico
o0 técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comun
o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la
usanza del pais;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica;

i) puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacién de origen protegida para
los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar
un riesgo de confusion o de asociacion con la denominacion; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad,;

k) contengan una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas;

I) consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de
inducir a confusion respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea
como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de
armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantia
de los Estados y toda imitacion desde el punto de vista heraldico, asi como los
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de

cualquier organizacion internacional;
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n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos
que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas
y calidades en los Paises Miembros;
0) reproduzcan, imiten o incluyan la denominacién de una variedad vegetal
protegida en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de
causar confusion o asociacion con la variedad; o
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas
costumbres”
De eso se desprende que, para nuestra legislacion, un color que no se encuentra
delimitado por una forma especifica, en lineas generales, no podria superar el requisito
de distintividad establecido por la Decision 486, por tanto, no podria registrarse. Mas
aun, debemos mencionar que el Ivegislador, en el parrafo final del Art. 135° de la
mencionada norma establece que:
“No obstante lo previsto en los literales b), €), f), g) y h), un signo podra ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los
cuales se aplica.”
Es decir, que haya logrado con ello un nexo psicoldgico en el consumidor, el cual
ayude a diferenciar el producto o servicio de sus competidores, por tanto, se evidencia
que si un signo, como puede ser un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica (literal h) de las prohibiciones

absolutas), si podria ser registrado, siempre y cuando dicho signo haya adquirido
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aptitud distintiva respectos a los productos o servicios a los que se aplica, por el uso

constante en el pais miembro de la CAN.

3.4. El reconocimiento de las marcas de color a nivel de oficinas internacionales

OFICINA

Reconocimiento a las marcas de color

La Oficina de Patentes y
Marcas Registradas de

Estados Unidos USPTO

En el manual de procedimientos de examen de marcas (Trademark Manual of
Examining Procedure, July 2021), apartado de “requerimientos de aplicacion” 807.14

(e)(iii) Verificamos el reconocimiento de las Marcas de color:

(...) Las marcas de color son marcas que consisten Gnicamente en uno 0 mas colores
utilizados en objetos o sustancias particulares como identificador de fuente (a
diferencia de las marcas que incluyen color ademas de otros elementos). (i). Las
marcas de color generalmente aparecen en un dibujo con el contorno o la
configuracion de los productos en los que aparecen para mostrar la ubicacion de la
marca de color. Sin embargo, la forma o configuracién de los productos no forma parte
de la marca. La marca se compone tnicamente del color aplicado al objeto o sustancia,
en la forma representada y descrita, por lo que cambiar o modificar el color de la

marca siempre cambiaria la impresion comercial completa creada por la marca. (...)'¢

La Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unidn

Europea — EUIPO

En la pagina oficial de la EUIPO, en el apartado Marcas, informacion basica sobre
marcas y; ejemplos de marcas, se puede evidenciar que reconocen a la marca de color

(un solo color) tnicamente como marca per se, es decir, no delimitada por una forma.t’

Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual
Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economia

Plural (SENAPI) — Bolivia.

En la pagina Oficial del SENAPI, seccién propiedad industrial — signos distintivos,
verificamos informan que se puede registrar como marcas, entre otros elementos,
Unicamente un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores, cerrando

la posibilidad del registro de un color per se.*®

16 para mayor referencia véase: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e2011.html

17 para mayor referencia véase: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples

18 para mayor referencia véase: https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/signos-distintivos
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Servicio Nacional de

Derechos Intelectuales —

SENADI- Ecuador

Al visitar la Pagina Oficial del SENADI, apartado de servicios, signos distintivos,
comprobamos que, a pesar de que a la fecha reconocen la posibilidad de registro de

marcas no tradicionales, no reconocen al color como signo distintivo.'®

Superintendencia de
Industria y Comercio —

Colombia.

En el caso de la Superintendencia de la Industria y Comercio, podemos evidenciar que,
en el sector de Propiedad Industrial, Marcas y Otros Signos Distintivos y apartado de
¢Qué signos pueden registrarse como marcas? Reconocen, entre otros signos, la
posibilidad de registrar el color siempre y cuando se encuentre delimitado por una

forma o se trate de una combinacion de colores.?®

Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y
de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual

(INDECOPI) - Perti

Al acceder a la plataforma virtual orientada a emprendedores o mejor conocida como
plataforma virtual de marcas del Indecopi, verificamos que cuentan con una guia de
recomendaciones, a través de la cual, ;Qué tipos de marca existen? No encontrando a
las marcas de color (sea delimitada por una forma o un color per se) que se encuentre

reconocido o difundido hacia los emprendedores/usuarios.?

*NOTA: Elaboracién propia.

3.5.

El tratamiento del color como signo distintivo y su posibilidad de registro

En el Seminario Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual,
celebrado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas
de Color”, el Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, socio de Durand Abogados, brindé
una introduccién ubicandonos dentro del mapa de las marcas de color y nos informé
la manifiesta diferencia entre una marca “con color” y una marca “de color”. (Durand,

2021).

++ Marca con color
Proteccion se extiende tanto al contenedor (forma) como al color

(contenido)

19 para mayor referencia véase: https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/
20 para mayor referencia véase: https://www.sic.gov.co/node/78
2 para mayor referencia véase: https://www.indecopi.gob.pe/documents/2879220/2881490/GUIA_REGISTRA_MARCA
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Fuente: Presentacion del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario
Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado
el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales:
Marcas de Color.

K/

++ Marca de color

Proteccidn se extiende unicamente al color que es el signo distintivo

Fuente: Presentacion del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario
Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado
el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales:
Marcas de Color.

ica ademas que, dentro del mundo de las marcas de color existen dos

principales: las marcas de color que se encuentran posicionadas dentro de una

determinada forma, y que se pueden reproducir con puntos continuos que se

plasman alrededor para explicar donde se ubica el color, pero que no esta

reivindicando la forma, porque el signo distintivo no es la forma, sino es la

marc

a (color), y las marcas per se que se reproducen con una muestra de color

(ejemplo el color rosado de la imagen de referencia).

Al re

specto, cuando analizamos el Art. 134° de la Decision 486, nos indica que

(...) podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...)
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e) un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

e Color delimitado por una forma:

Calzado Christian
Louboutin

US 3376197
Clase 25

Fuente: Presentacion del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario
Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado

el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales:
Marcas de Color.

e Combinacién de color delimitado por una forma:

3 Vestimenta Seguridad
Progen
q ) CO 540399
Clase 9
"2
Fuente: Presentacién del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario
Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado

el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales:
Marcas de Color.

No obstante, lo manifestado por el Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, y que
compartimos la postura, este tipo de marcas en realidad son marcas de posicion,
toda vez que la marca de color ya se regula como marca abstracta:

e Combinacién de colores (abstracta) sin delimitacion de

colores: 22

- Tractores Deer
EUTM 000063289

Clase 12

Fuente: Presentacion del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario
Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado

22 Resumen de la presentacion y palabras del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario Internacional por el Dia Mundial de la
Propiedad Intelectual, desarrollado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color”.
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el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales:
Marcas de Color.

La misma que por norma se admite sin mayor complicacion.
El supuesto problema inicia cuando analizamos el inc. h) del Articulo 135° de
la Decision 486, nos refiere que no podran registrarse como marcas 10s signos
que: “consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica”, evidenciandose una clara prohibicion al
registro de este tipo de marcas.
Sin embargo, la misma norma, aunque no nos indique el procedimiento y
requisitos, establece que, a pesar de eso, estas marcas (de color per se) si
pueden obtener proteccion y ser registrables, siempre y cuando hayan adquirido
en el uso del mercado, el Secondary Meaning o aptitud distintiva, dando a
demostrar con ello que, es posible la superacion de la prohibicién plasmada en
el inc. h) del Articulo 135° de la Decision 486, luego de que el solicitante logre
probar, a pesar de que una marca de color no tenga distintividad inherente, esta
haya adquirido distintividad con el tiempo, por tanto, ser susceptible de
proteccion.

3.6. El tratamiento de una marca de color en el Tratado de Singapur sobre el Derecho

de Marcas®.

Luego de desarrollarse una serie de reuniones de la Asamblea de los Estados miembros
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), realizada en Ginebra
(Suiza), el Indecopi, a traves de su presidente del Consejo Directivo se adhiri6 al
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, dicho tratado entr6 en vigor el 27 de

diciembre de 2018, el mismo que tiene como intencion simplificar y modernizar los

2 hitps://wipolex.wipo.int/es/text/290014
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procedimientos de registro y gestion de marcas de productos y/o servicios. Asimismo,
este busca favorecer al empresariado con el registro de marcas tradicionales y no
tradicionales que se presenten en el Peru, ofreciendo asi una mayor seguridad juridica

a los emprendedores sobre los signos distintivos que vienen utilizando.

Como es sabido, el tratado de Singapur es administrado por la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual — OMPI, y su objetivo es crear un marco internacional
moderno y dinamico para la armonizacién de los tramites administrativos de registro

de marcas.

Asi entonces, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas en

laregla 3, inc. 7, nos indica:

“[Marca de color] Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido
de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o0 una
combinacion de colores sin contornos delineados, la reproduccién de la
marca consistira en una muestra del color o los colores. La Oficina podra
exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre comdn. La
Oficina podra exigir, ademas, una descripcion de la manera en que el color
o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relacion con los
servicios. La Oficina podra exigir también que se indiquen los colores
mediante cddigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados
por la Oficina."?* El énfasis es nuestro.

Esto nos lleva a concluir que, si el Per( es el Gnico pais miembro de la Comunidad

Andina en ser parte de este tratado junto a 51 paises contratantes, con mucha mas razon

podemos decir que tiene una norma adicional que orienta a como debemos tratar a la

24 Para mayor referencia véase: https://wipolex.wipo.int/es/text/291575
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propia Decision 486 y que respalda la posibilidad del registro de las marcas de color
no delimitadas por una forma, por ende, se debe ratificar la aceptacion del registro de

una marca de color no delimitado por una forma especifica en nuestro territorio.

Lo tratado en la Decimosexta sesion realizada en Ginebra, del 13 al 17 de

noviembre de 2006

El Comité permanente sobre el derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones
geograficas considerd necesario tratar en dicha sesion el tratamiento de las marcas de

color y sefialo lo siguiente:

“ii) ~ Marcas de color

11. Cada vez mas frecuentemente, las empresas hacen un uso deliberado y
sistematico del color y las combinaciones de colores, tanto en sus productos y
embalajes como en la publicidad (por ejemplo, en las publicaciones informativas,
los anuncios en prensa y television, los membretes, etc.), e incluso en sus puntos de
venta (por ejemplo, en el mobiliario y la decoracidn, los letreros, los expositores,
etc.). En la actualidad, los colores son un medio de identificacion comercial cada
vez més importante desde el punto de vista de los consumidores, tal vez ello

explique el nimero creciente de solicitudes de marcas de color.

12. Segun el cuestionario, 45 de las 75 Oficinas que respondieron afirmaron
admitir el registro de marcas constituidas por un solo color, mientras que 71 de 76
Oficinas admitian combinaciones de colores, y 72 de 75 admitian colores

individuales o combinaciones de colores asociados con otros signos.

13. Lassolicitudes de marcas de colores individuales y combinaciones de colores
no han estado exentas de polémica, y ya han sido objeto de varias resoluciones

judiciales. A modo de ejemplo, pueden citarse algunas resoluciones que se ocupan
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de esta cuestion. En una sentencia reciente, por ejemplo, se mantiene que no puede
presumirse a priori que un color constituya, por si mismo, un signo, aunque si
puede hacerlo en combinacién con un producto o un servicio. Segun dicha
resolucién, el color posee, por si mismo, escasa capacidad para comunicar
informacion especifica, si bien no puede excluirse la posibilidad de que, en
determinadas circunstancias, el color pueda constituir, por si mismo, una
indicacién de origen. Dado que el consumidor tipico s6lo es capaz de distinguir
un pequefio nimero de colores, bastaria un reducido numero de registros de
marcas para agotar toda la gama de colores disponible. En consecuencia, la
posibilidad de registrar una marca de color deberia estar limitada por razones de
interés pablico. Puesto que el color carece de una capacidad intrinseca para
distinguir los bienes de una determinada empresa, en casi todos los casos sera

necesario acreditar la distintividad adquirida.

14. Otro tribunal ha sefialado cuatro circunstancias en las que el color seria
intrinsecamente capaz de diferenciar los bienes a los que se aplica. Son las
siguientes: a) que el color no tenga una funcion ornamental, ni que transmita un
significado conocido, como, por ejemplo, el rojo en el caso del peligro; b) que el
color no tenga una funcion utilitaria por poseer propiedades fisicas o quimicas
tales como las de reflejar la luz o absorber el color; c) que el color no tenga una
funcion econdmica, es decir, que no sea el resultado natural del proceso de
fabricacién, como en el caso del color terracota para las tejas o las piezas de
ceramica; Yy d) que no se pretenda registrar el color cuando se haya acreditado
que es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado

en el que, habida cuenta del color elegido y de los bienes de que se trate, otros
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comerciantes con motivacion suficiente recurririan de modo natural a ese color y

desearian utilizarlo de modo semejante para sus bienes.

15. En otra de las resoluciones, se determind que un color individual puede
registrarse como marca si no es funcional desde el punto de vista juridico y si ha
adquirido distintividad. Un color es funcional desde el punto de vista juridico
cuando es esencial para el uso o la finalidad del articulo o cuando afecta a su costo
o su calidad. El criterio determinante en este caso es si el uso exclusivo del color
situa a los competidores en una posicion de desventaja significativa. Los factores
que deben considerarse para determinar si un color es funcional son, entre otros:
si el color tiene una finalidad distinta de la identificacion de la marca; si esa
finalidad es importante para los consumidores; si el color es el mejor, o, al menos,
uno de los pocos colores aptos para dicha finalidad; si los competidores utilizan el
color para esa finalidad; y si existen otros colores que puedan ser empleados por

terceros para un uso semejante.

16. En la mayoria de los ordenamientos juridicos, los solicitantes han de
acreditar que el pablico ha aprendido a reconocer la marca como distintiva de los
bienes del solicitante. Las solicitudes de registro de un determinado color deben,
pues, estar acompafadas de pruebas sdlidas que demuestren que el publico alberga
la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una

empresa especifica.
Representacion de las marcas de color

17. En las respuestas al cuestionario sobre este punto se indicaba que, en el
marco del procedimiento de registro, las Oficinas nacionales o regionales de

marcas establecen el requisito de identificar el color, ya sea por medio de una
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muestra depositada o por referencia a un codigo de colores admitido (por ejemplo,

PANTONE®). También puede aportarse una descripcion escrita.

18. A proposito de la representacion del color, un tribunal dictamind que la
representacion “grdfica” del color ha de ser “clara, precisa, autonoma, facilmente
accesible, duradera y objetiva”. Asi pues, una mera muestra del color es
insuficiente, ya que podria deteriorarse con el tiempo. Sin embargo, puede
admitirse la descripcion escrita del color o su designacién por medio de un cédigo
de identificacion reconocido internacionalmente. Se ha considerado que tales
codigos son precisos y estables. En una resolucion posterior, el mismo tribunal
indicé que, cuando las combinaciones de colores se definen en abstracto, sin
delimitar los contornos, tiene que especificarse también ‘“una disposicion

sistematica que asocie los colores de un modo predeterminado y uniforme”.

19. Una Oficina de marcas ha modificado su practica para que las marcas
constituidas por un solo color se consideren representadas graficamente si se
describe por escrito el color y se acompafia el correspondiente codigo, tomado de
un sistema de identificacion de colores reconocido internacionalmente, como, por
ejemplo, PANTONE®, RAL, Focoltone®, etc. La lista no es exhaustiva y la
eleccion del sistema se deja al arbitrio del solicitante. Las representaciones que,
siendo precisas, sean imposibles de interpretar sin un equipo 0 UNOS Servicios
especializados y costosos, suponen una carga demasiado onerosa para terceros y

es probable que sean rechazadas por no ser “facilmente accesibles”.

20. Otra Oficina de marcas considerd que el color es un signo que puede
representarse graficamente y ha admitido, ademas de una muestra de la marca de
color, una descripcion que indica que el color se aplica, por cualquier

procedimiento, como color predominante en el envoltorio, embalaje o material
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promocional utilizado para los bienes o en conexion con ellos. Se insté al
solicitante a que modificara su descripcion de la marca incluyendo el

correspondiente cddigo de color PANTONE®.

21. Entre los requisitos para la representacion de una marca de color pueden
incluirse una aclaracién de que la marca es una marca de color, una descripcién
por escrito de la marca, y la reproduccién de la marca en color. No obstante, es
posible que no se exija que la marca de color esté limitada a una determinada
forma o configuracion, o que se ajuste a un sistema o una clasificacion cromética

reconocida.” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006)

3.8. La posicion actual del Indecopi al consultar la viabilidad de una marca de color

no delimitada por una forma especifica

Con fecha 2 de junio de 2022, a través de la Plataforma Virtual Orientada a

Emprendedores del Indecopi solicitamos un examen de viabilidad de marca,

adjuntando como propuesta a registrar la muestra de un color, especificando
que se deseaba Unicamente registrar como marca el color per se (que se adjunta como
muestra), sin reivindicar la forma para distinguir los servicios de publicidad de la clase

35 — Clasificacion Internacional NIZA, a fin de verificar la postura actual del Indecopi.
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REGISTRAR UNA MARCA REGISTRA TU MARCA EN 4 PASOS FORMATOS Y SOLICITUDES PERUANIZADO GACETA ELECTRONICA

nter
p La interpretacion de estas busquedas es gratuita,
Sideseas obtener informacion, llena el siguiente formulario:

ANALISIS DE VIABILIDAD

edas te permitiran conocer la existencia de marcas o signos distintivos similares o idénticos, registrados o solicitados con anterioridad, en la clase de tu
podrian impedir gue tu marca sea registrada

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo Documento. DNI o
Documento 72366082
Nombre(s) JULINHO
Apellido(s) SERVAN VASQUEZ
Telefono 942466916
Correo Electrénico: julinhoservanv23@gmail.com
Busqueda Fonetica Busqueda Figurativa
Adjunte el logotipo de su marca en archivo PDF / JPEG /PNG

Golor BRILLANT BLUE panione 18-4247 TCX.jpg
Indique los productos y/o servicios, o la clase

NOTA: Deseo Gnicamente registrar como marca el color per se (que se adjunia como muestra), sin reivindicar la forma, para: Servicios de publicidad - CLASE 35

Sin embargo, dias despueés, especificamente el 08 de junio de 2022, personal de la
Direccion de Signos Distintivos emitié como respuesta lo siguiente:

«

stimado usuario:

Lamentamos informarle que su propuesta, tiene ALTO RIESGO DE RECHAZO,
debido a que podria considerarse dentro de una de las prohibiciones de registro
previstas en la ley, ya que la imagen adjunta carece de distintividad, dado que
los colores no se pueden proteger con exclusividad.

En tanto que los colores no pueden ser asociadas Unicamente a una persona o
empresa en particular, la ley dispone que ellas no deberian registrarse como
marcas.

Recomendamos agregar elementos denominativos caracteristicos y figurativos a
su propuesta, y solicitar un nuevo analisis de viabilidad a través del siguiente
enlace https://www.indecopi.gob.pe/web/plataforma-marcas; desde donde

gustosamente le daremos respuesta a la brevedad posible.
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Un cordial saludo.?

3.9. El procedimiento de competencia desleal vs infraccion de derechos (DSD).

TASA PLAZO MAXIMO
PROCEDIMIENTO REQUISITOS DERECHO DE PARA
TRAMITACION RESOLVER
1. Solicitud consignando datos de

Denuncia por infraccion a la
Ley de Represion de la
Competencia Desleal

identificacion, RUC o DNI.

2. Descripcién vy tipificacion de la presunta
infraccion.

3. Nombre y domicilio del imputado.

4. Medios probatorios en los que sustenta la
denuncia.

5. Medidas cautelares solicitadas, de ser el
€aso.

6. Copia de la denuncia y recaudos segun el
namero de imputados.

S/. 1415.17

Doscientos cinco
(205) dias habiles.

Denuncia por Infraccion de

Derechos (marcas)

1. Nombres y apellidos completos,
denominacidn social o razén social, nimero
del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o carné de extranjeria o cualquier
documento analogo del denunciante,
asimismo de ser el caso, podra indicar una
casilla electronica asignada por el Indecopi.

2. Domicilio procesal del denunciante.

3. Datos de identificacion de quien ejerza la
representacion del denunciante, de ser el
caso.

4. Numero de Registro Unico de
Contribuyentes del denunciante, en el caso
que corresponda.

5. El pedido concreto y los fundamentos de
hecho y, de ser posible, de derecho que
sustenten la denuncia.

6. Firma o huella digital del denunciante o de
su representante, en caso de no saber firmar
0 estar impedido.

7. De ser necesario, los poderes deben
constar en instrumento publico o privado y
deben cumplir, en lo que corresponda, con
las siguientes formalidades:

- En el caso de personas naturales, la firma
debera ser legalizada por notario.

- En el caso de personas juridicas, el
documento debera contener la
representacion con que actlia el poderdante y
su firma deberd estar autenticada por
Notario.

- En los casos de poderes otorgados por
personas no domiciliadas, éstos deberan
ademds ser legalizados por funcionario

S/. 214.78

180 (ciento ochenta)
dias habiles

2% para mayor referencia véase: en el anexo F.
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POR UNA FORMA ESPECIFICA EN

consular peruano o contar con Apostillado
conforme al Convenio de la Haya.

- Con la presentacion del poder por quien
representa a una persona, quedara acreditada
la existencia de ésta y su representacion.

En caso de que el poder pueda ser obtenido
directamente por la Direccion de Signos
Distintivos conforme a ley, basta que el
administrado exhiba la copia del cargo donde
conste la presentacion del documento,
debidamente sellado y fechado por la entidad
ante la cual hubiese sido suministrada o,
declaracién jurada del nimero de partida
registral del Registro de Personas Juridicas
de SUNARP, en el cual se aprecien las
facultades de representacion.

En ningln caso, el poder debe ser exigido en
la medida que el mismo pueda ser obtenido
directamente por el drgano competente,
conforme a ley.

Estas obligaciones también son aplicables al
escrito con el cual la otra parte absuelve el
traslado de la denuncia.

8. Los medios probatorios destinados a
acreditar la comisién de la infraccion.

9. Datos de identificacion del denunciado y
lugar donde debera notificarsele. En caso de
no conocer la identidad del denunciado,

deberd solicitarse la visita en el lugar o
lugares donde se presume que se cometen los
actos de infraccion, cumpliendo con los
requisitos establecidos para el procedimiento
de visita inspectiva, lo cual no exime al
denunciante de la responsabilidad de
identificar al presunto infractor, en el caso
que su identidad no haya sido obtenida en la
visita inspectiva.

10. Numero del certificado de registro que
ampare el derecho del denunciante. En caso
de denuncias sustentadas en un nombre
comercial, registrado o no, debera
acreditarse el uso del mismo. En caso de
denuncias sustentadas en signos
notoriamente conocidos, debera acreditarse
tal condicion.

11. Copia de la denuncia y sus recaudos para
las otras partes (obligacién aplicable a todo
escrito o recurso que las partes presenten en

el procedimiento). En el caso de medios
probatorios consistentes en muestras fisicas,
casetes, videos, etc., deberdn acompafiarse,
segln corresponda, ejemplares adicionales e
iguales a las ofrecidas, para conocimiento de
las otras partes o, en su defecto, fotocopias,
copias escaneadas, copias a color o
fotografias de las mismas (obligacién
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aplicable a cualquiera de las partes que
presente tales medios probatorios).

12. Si se solicitan medidas cautelares, se
deberd pagar la tasa establecida en el
procedimiento Solicitud de Medida Cautelar;
y si estas deben ejecutarse en el local del
denunciado y/o en el local en el que se
presume se comete la infraccién, debera
solicitarse la visita inspectiva
correspondiente  cumpliendo con  los
requisitos establecidos en el procedimiento
de visita inspectiva.

13. Indicar el dia de pago y el nimero de
constancia del pago de la tasa
correspondiente, por cada denunciado.

*Nota: Elaboracion propia

3.10. El uso del Secondary Meaning para el registro de una marca de color no

delimitada por una forma especifica en el Pera.

Como se ha venido tratando a lo largo del presente trabajo de investigacion, el
Secondary Meaning es aquel fenédmeno a través del cual un signo (que validamente
puede ser un color), que inicialmente se encuentra desprovisto de capacidad distintiva,
adquiere dicha distintividad por el uso constante de este, convirtiéndose finalmente en
un perfecto elemento identificador de productos y/o servicios, logrando asi la
diferenciacion frente a otros competidores.

La figura del Secondary Meaning que tiene su origen en el sistema del Common Law,
en nuestra legislacion supranacional, nos referimos a la Decision 4862°, podriamos
decir la figura fue importada, pero a diferencia del Common Law en el que solo es
permitido para marcas descriptivas, el legislador de la Decision 486 crey6 conveniente
aplicarlo para todos los supuestos mencionados en los inc. inc. b), e), f), g) y h) del
articulo 135°, otorgando claramente la posibilidad de, entre otros signos, solicitar el
registro de un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una

forma especifica. Esto ultimo, claro esta, que siempre representard una excepcion a la

2 Entro en vigor el 1° de diciembre de 2000.
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norma, en la medida que se haya demostrado el cumplimiento de la funcién principal
de las marcas, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios
que se ofertan en el mercado, de modo tal que el signo (color) logre identificar un
determinado origen empresarial.
So pretexto de lo indicado podria causar curiosidad y preguntarnos ¢pero, por qué
entonces el Secondary Meaning no es utilizado cominmente para solicitar el registro
de marcas de colores aisladamente considerados en el Pert? Para respondernos ello,
encontramos un articulo muy interesante de Javier André Murillo Chavez, titulado La
Leyenda de la “Distintividad Adquirida”, a traves de la cual nos resefia:
(...) Los operadores juridicos que trabajamos con un marco normativo
determinado a diario, sabemos que existen disposiciones ‘“legendarias” en
nuestras normas; es decir, normas que contienen instituciones que —dice la
“leyenda”— han sido aplicadas por la autoridad alguna vez. Lo cual incluye
algunas disposiciones de la Decision 486 de la Comunidad Andina (...), en
materia de signos distintivos, y otras dentro de cualquier norma aplicable en el
dia a dia por parte de los abogados de determinado sector especializado. Las
instituciones “legendarias’ no se aplican mucho en la realidad debido a diversos
motivos, tales como (i) la dificultad de encontrar supuestos facticos en la realidad
que correspondan a la norma, (ii) los altos costos que implica iniciar un
procedimiento en base a dicha disposicion, (iii) la dificultad de probar los hechos
que sustentan dicha base normativa en un proceso o procedimiento, (iv) la
existencia de otro mecanismo mas eficaz que nos permita tutelar la situacion
factica en litis, (v) la baja probabilidad de que las autoridades las apliquen, entre

otros factores. (Murillo, 2015, pag. 218).

(...)
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Sin embargo, somos conscientes que el modelo de mercado actual ha tenido muchas
modificaciones y que urge de nuevos instrumentos que les permita obtener una ventaja
competitiva frente a la competencia, resultando necesario que la leyenda del Secondary
Meaning en nuestro pais sea una realidad, y esto porque nuestro nuevo mercado ya
tiene supuestos para la configuracion, y nos atrevemos a adelantarnos e indicar que el
color amarillo de D’Onofrio seria un perfecto candidato para hacer realidad dicha
“leyenda”, solicitud que seguramente podria ser un nuevo reto para la autoridad
administrativa encargada de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual —
Indecopi, pero que permitira el desarrollo de una dinamica contemporanea en el uso y
registro de nuevas marcas no tradicionales, como lo es la marca de color no delimitada
por una forma especifica.

Y para reforzar lo manifestado, el Dr. Ray Augusto Meloni Garcia?’, en su
participacion en el Seminario Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad
Intelectual, celebrado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no
tradicionales: Marcas de Color”, entre otras palabras, al hacer mencion al caso de
Rosado Postobdn, indico que existen derechos forjados, trabajados por mucho tiempo
y que el derecho lo que tiene que hacer es reconocer ese esfuerzo que hace el
empresario por utilizar signos que logren identificar una procedencia empresarial y un
producto en particular. (Meloni, 2021)

Por tanto, ¢un color aisladamente considerado, puede ser registrado como marca? La
respuesta es S, toda vez que la Decision 486 lo establece, a pesar de que el legislador
al momento de regular, no nos brindé més norma, indicaciones, o referencia sobre en
qué momento hay que acreditar el Secondary Meaning, qué pruebas hay que presentar,

durante cuanto tiempo y otros.

27 Abogado experto en propiedad intelectual y Ex Director de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi.
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3.11. EIl acercamiento del Indecopi al reconocimiento del Secondary Meaning en los

€asos presentados

A propdsito del fendmeno del secondary meaning, merece ser mencionada la Decision
486, norma por la cual, a lo largo de los afios y desde su vigencia se han ido
presentando algunos casos basados en el fendmeno en mencidn; por ello, en el Peru
tenemos casos presentados ante el INDECOPI, dentro de los cuales encontramos los
siguientes a modo de ejemplo:

3.11.1. Interpelacion (CAMARA DE COMERCIO - LIMA)

Uno de los casos que tuvo mayor controversia en territorio peruano, fue el
procedimiento llevado ante la Comision de Signos Distintivos del
INDECOPI, sobre la Nulidad de la marca CAMARA DE COMERCIO -
LIMA, con certificado N° 50757.

Teniendo a la Camara de Comercio Peruana — Chilena solicita el registro en
la clase N° 35, siendo denegada en primera instancia por la Direccion de
Signos Distintivos del INDECOPI (Res N° 15175-2012/DSD-INDECOPI).
En segunda instancia la Sala, manifesto, que varias marcas se encontraban
registradas en la clase N° 35, dentro de ellas CAMARA DE COMERCIO —
LIMA — Certificado N° 50757; ademas de disponer a la Direccion de Signos
Distintivos iniciar de oficio la accion de nulidad contra algunas marcas,
dentro de las cuales se empled la marca antes mencionada cuya titularidad es
de la Camara de Comercio de Lima.

Al respecto, la Cdmara de Comercio de Lima, manifestd que el signo habria
adquirido distintividad para su registro y proteccion legal; sin embargo, esta

quedo suspendida, debido que la Comision solicito al Tribunal de Justicia de
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la CAN, la emision de una interpretacion del articulo 135° de la Decision 486,
especificamente del parrafo que regula la distintividad sobrevenida.

A la espera del pronunciamiento de la Comision, el procedimiento de nulidad
del signo CAMARA DE COMERCIO — LIMA qued6 suspendida.
Teniendo como resultado la Interpretacion Judicial 123-1P-2014 emitida por
el Tribunal de Justica de la CAN, Meloni desarrolla lo siguiente: “Permite
evitar la nulidad del registro de una marca inicialmente no distintiva, pero
con posterioridad al registro y mediante el uso intenso, su titular logra
acreditar que ha adquirido distintividad. La marca inicialmente se
encontraba enferma con el virus de distintividad, pero con posterioridad a su
registro, se rehabilita y logra cumplir con la funcién que le ha sido
encomendada por la ley” (Meloni, 2015, pag. 100-101).

Entendiendo de esta manera que el registro de una marca, que al inicio o al
momento en que se otorgod el registro carece de distintividad, esta puede
hacerse efectiva mediante el uso constante, real y efectivo en un determinado
mercado, obteniendo asi proteccion legal frente a otros titulares que deseen
registrar una marca similar; por lo tanto, en el presente caso, segun lo
manifestado y sefialado por el autor Meloni, la marca CAMARA DE
COMERCIO - LIMA, logro a través del fendmeno del secondary meaning
alcanzar distintividad antes sus competidores.

CASO - GACETA JURIDICA

En agosto del afio 2007, el Sr. Esteban Lizardo Alvarado Yanac solicité el
registro del signo GACETA JURIDICA DE GRIJLEY Yy logotipo en la
clase 16; sin embargo, en noviembre del mismo afio el Sr. Walter Francisco

Gutiérrez interpone una oposicion contra la solicitud de registro, sustentando
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el mismo, que su marca se encuentra protegida con el nombre de GACETA
JURIDICA y logotipo (certificado N° 20218).
En el presente caso el opositor interpone un recurso de apelacion a la Res N°
9942-2008/0SD, con los siguientes argumentos:
“i. La marca registrada GACETA JURIDICA y logotipo, individualiza
de manera inequivoca un determinado origen empresarial, respecto de los
productos que distingue dentro de la clase 16 de la Clasificacidn
Internacional Niza.
ii. La denominacion GACETA resulta descriptiva dentro de la clase 16 de
la Clasificacion Internacional Niza, pero a su vez se trata de un signo
evocativo, por lo que, si podria registrarse como marca en conjuncion con
otros elementos denominativos que en su conjunto generen un signo con
aptitud distintiva intrinseca, tal y como sucede con las marcas registradas
GACETA MERCANTIL, GACETA EMPRESARIAL, GACETA
ECONOMICA, GACETA ODONTOLOGICA.
iii. Los antecedentes mencionados son marcas evocativas, las cuales
tienen una semejanza conceptual inocua y, se les permiten mayores
similitudes con marcas de terceros. No obstante, no es aceptable que una
marca evocativa sea tomada por un competidor y le adicione su emblema
0 marca corporativa y en base a ello pretenda que se eliminen las
semejanzas y se neutralice el riesgo de confusion”.
Mediante Res. N° 0738-2009/TPI-INDECOPI, la sala se pronuncia sobre
el secondary meaning, detallando lo siguiente:
“En efecto, en ciertos casos, a raiz de un uso prolongado en el comercio,

una marca inicialmente no era distintiva, es decir que no permitia
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identificar los productos o servicios a los que se referia con un origen
empresarial determinado, puede adquirir para el publico un “significado
secundario”, es decir, un significado especial que va mas alla del
significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese
signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o
servicio particular de que se trata en relacién con otros productos o
servicios de la misma categoria ™.

Del mismo modo, la sala establece que la marca GACETA JURIDICAy
logotipo tiene un porcentaje ganado por el pablico, debido al uso constante
dentro del mercado perteneciente a los usuarios consumidores de la clase
16.

Determinando de esta manera la Sala que, lamarca GACETA JURIDICA
y logotipo habria logrado posicionarse en la mente del consumidor,
Ilegando al punto de ser reconocida y diferenciada entre sus competidores;
por ello, mediante Resolucion N° 0738-2009/TPI-INDECORPI, la sala
REVOCA la Resolucion N° 9942-2008/0SD-INDECOPI, en
consecuencia, DENEGO el registro de la marca GACETA JURIDICA
DE GRILEY.

3.11.3. CASO FERIA DEL HOGAR

El registro de la marca denominativa fue solicitada por Juan Antonio Mory
Cérdova en el afio 2012, para diferenciar los servicios de organizacion de
ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales para exhibicion y
promocién de bienes y servicios; organizacion de ferias, exposiciones y
eventos con fines comerciales de publicidad; asesoria comercial y

promocion de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales;
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negocios comerciales; gestiobn de negocios comerciales; publicidad,

imputacién y exportacion, comprendidos dentro de la clase 35 de la

Clasificacién Internacional Niza.

Teniendo como parte opositora a la Feria Internacional del Pacifico, los

cuales presentaron los siguientes argumentos:

>

“El signo solicitado esta conformado unicamente por términos

descriptivos, por lo que, si se otorgase exclusividad sobre el mismo,

afectaria al resto de competidores en el mercado.

>

Manifestd ser titular de la siguiente marca

Marca denominativa FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO,
que distingue servicios de la clase 35 de la Clasificacion
Internacional Niza”.

En cambio, la parte solicitante, presento los siguientes argumentos:
“QOue el signo solicitado es apto y distintivo en relacién con los
servicios de la clase 35 de la Clasificacion Internacional Niza.

La marca FERIA DEL HOGAR no se encuentra registrada
actualmente para distinguir servicios de la clase 35 de la
Clasificacion Internacional Niza.

El signo solicitado no define la calidad, cantidad, valor, destino y
procedencia geografica o época de produccién de los servicios que
pretende distinguir.

No existen pruebas que acrediten que el signo ha sido solicitado
mediando mala fe, toda vez que el hecho de solicitar el registro de un
signo idéntico a una marca caducada no supone la mala fe del

solicitante.
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» Existen diversas marcas que en un momento caducaron y que ahora

se encuentran inscritas a favor de un nuevo titular.
Al declararse FUNDADA la oposicién formulada, el solicitante presento
su recurso de apelacion, teniendo como principal argumento un Estudio de
Mercado preparado por Arellano Marketing Investigacién/Consultoria; sin
embargo, a través de la Resolucion N° 0815/TIP-INDECOPI, establecio lo
siguiente en relacion a la distintividad adquirida: “Por ultimo, de la
revision del Estudio de Mercado preparado por Arellano Marketing,
Investigacion / Consultoria, hecho para evaluar el proyecto de
relanzamiento de la Feria del Hogar, se advierte que, teniendo en
consideracion el tipo de servicio y el nimero de encuestados, dicha
muestra no es lo suficientemente representativa para acreditar que la
expresion FERIA DEL HOGAR haya adquirido capacidad distintiva a su
uso en el mercado”.

3.11.4. CASO LINEAS DE ADIDAS

En setiembre del 2008 Adidas AG presentd su solicitud de registro en los
Expedientes N° 365810-2008 y N° 365811-2008, en la clase 25 de la
Clasificacién Internacional Niza, en relacion a los signos figurativos en la
casaca y pantalon de las prendas que estos ofertan a los consumidores
(prendas de vestir), especificamente a las tres franjas paralelas que se utilizan

en sus disefios, tal cual, se aprecia en la siguiente imagen:
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Es asi que a través de Resolucion N° 13555-2008/DSD-INDECOPI y N°
13556-2009/DSD-INDECOPI, la Direccion de Signos Distintivos del
INDECOPI denegd la solicitud de registro, por incurrir en prohibicion
absoluta regulada en el inciso b) del articulo 135° de la Decision 486.

Ante la denegatoria del registro, Adidas interpuso para ambas solicitudes,
acreditando la configuracion del fenémeno del secondary meaning:

»  “Publicidad comercial desde los arios setenta hasta el ario 2007.

»  Registros de los signos solicitados en Ecuador y Bolivia, los cuales
son paises miembros de la CAN. Adicionalmente presentd los
registros de México, Chile, Estados Unidos, Uruguay, para
acreditar la capacidad distintiva.

» Estudio de mercado realizado por Mercadeo & Opinion S.A, en marzo

de 2008, referido a la relacion de las tres franjas analizadas y

Adidas”
Acto seguido, y después de presentar los argumentos antes mencionados,
a través de Resolucion N° 2054-2015/TIP-INDECOPI y N° 2055-2015-
TPI-INDECORPI, la sala revoco las resoluciones, para otorgar el registro
de las marcas solicitadas, indicando lo siguiente: “En virtud de lo
expuesto, se concluye que las pruebas presentadas por la solicitante en
su conjunto logran acreditar el uso constante del disefio de tres franjas
rectas paralelas, para distinguir prendas de vestir deportivas, puesto que
demuestran la difusion de dicho disefio en medios de comunicacion
masiva, tales como periddicos y revistas, asi como a través de

patrocinios a famosas deportistas, reconocidos clubes deportivos y
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selecciones nacionales de diversas disciplinas y de diferentes paises, de
lo que se puede inferir que un importante sector del publico consumidor
ha tenido acceso a dicha informacion y, como consecuencia de ello, son
capaces de asociar el mencionado disefio con la empresa solicitante,
motivo por el cual permite diferenciar los productos que distingue de

otros que se ofrecen en el mercado”.

3.11.5. Caso Verde MILO

Con fecha 9 de noviembre de 2005, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., de
Suiza, solicita el registro de la marca de producto constituida por el color verde pantone
361 (sin reivindicar forma); conforme al modelo adjunto, para distinguir cacao y
preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; bebidas instantaneas a base de
extracto de malta y cacao, de la clase 30 de la Clasificacion Internacional; solicitud a
la cual formulan oposicion GOOD FOODS S.A., de Perd y Mars, Inc., de Estados

Unidos de América.

La empresa solicitante, alegd que, dado el uso constante del signo solicitado en el
mercado, este ha adquirido distintividad (secondary meaning) con relacion a un origen
empresarial determinado. (Resumen propio de la resolucién — se encuentra en el
Anexo E)

(...) “Al respecto, cabe mencionar previamente que el “secondary meaning” es un
fendmeno que implica mutaciones semanticas o simbdlicas, en virtud del cual un signo

originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte a los ojos de los
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consumidores en identificador de los productos o servicios de un determinado
empresario a consecuencia fundamentalmente de su uso constante en el mercado.
Sobre el particular, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha
sefialado lo siguiente

“Se denomina secondary meaning al fenomeno por el cual un signo originariamente
desprovisto de capacidad distintiva se convierte — por consecuencia
fundamentalmente del uso — en identificador de los productos o servicios de un
determinado empresario”.

Se precisa que la denominacion “secondary meaning”, cuya traduccion literal es
"significado secundario”, no debe entenderse en sentido peyorativo como accesoria o
de rango inferior. Por el contrario, tal como sefiala Fernandez — N6voa, comentando
la jurisprudencia norteamericana, la expresion secondary debe ser entendida
unicamente en el sentido temporal. Asi, se habla de secondary meaning porque éste es
adquirido en segundo lugar por un término que inicialmente tiene otro significado.
En el mismo sentido, Cabanellas y Hoague, definen al “secondary meaning” como el
“significado que adquiere un signo, que originalmente carece de capacidad distintiva,
para identificar y distinguir a los bienes o servicios de quien lo utiliza, operando asi
como marca’”.

Cabe precisar que, el “secondary meaning” constituye una excepcion a la regla general.
En efecto, laregla general dicta que los signos al no poseer caracter distintivo inherente
0 propio, no pueden ser admitidos a registro. Ahora bien, dicha regla sufre una
excepcion, la cual es aplicada a los casos en que un signo inicialmente desprovisto de
la distintividad necesaria para constituirse en marca adquiere como consecuencia del
uso un cardcter distintivo o un nuevo significado (secondary meaning) como indicativo

de un origen empresarial.
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Al respecto, la Decision 486, recoge la excepcion a la regla general antes mencionada
y la enuncia en el ultimo parrafo de su articulo 135, el mismo que sefiala:

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h) un signo podrd ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”

En este sentido, el reconocimiento del caracter distintivo de un signo derivado del uso
del mismo flexibiliza la rigidez del sistema de prohibiciones absolutas establecidas en
los incisos b), e), f), g) y h) del articulo 135° de la Decisién 486. La introduccion de la
institucion del “secondary meaning” en la legislacion andina recoge un factor realista
y basado en la propia dinamica del mercado.

Sobre la adquisicion de caracter distintivo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha manifestado, al interpretar el apartado 3 del articulo 3° de la Primera
Directiva de Marcas (N° 89/104), que el caracter distintivo de una marca adquirido
mediante el uso que se ha hecho de ella significa que ésta es apta para identificar el
producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial
determinada y; por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.
Asimismo, a efectos de determinar si una marca ha adquirido caracter distintivo, el
mencionado Tribunal ha sefialado lo siguiente:

“Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una parte significativa
de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia
empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusion, en todo caso,
de que la condicion exigida para el registro de la marca se cumple.”

En el presente caso, la empresa solicitante ha presentado un estudio de mercado

denominado “Evaluacion de imagenes y empaques — Nestlé”, el que fuera elaborado
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por la empresa Apoyo Opinion y Mercado en el mes de setiembre de 2005 y un
documento con la metodologia del estudio de mercado llevado.

Asimismo, el solicitante presente un estudio de mercado denominado “COLOR
MILO”, el cual fuera elaborado en Ecuador por la empresa CIMASEARCH
ECUADOR S.A. los dias 9 y 21 de agosto de 2006.

Al respecto, a criterio de esta Oficina, los referidos estudios de mercado, al margen de
la metodologia utilizada, no logra acreditar que, como consecuencia del uso del signo
en cuestion en el mercado, el color verde Pantone 361, haya adquirido aptitud
distintiva para distinguir cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao;
bebidas instantaneas a base de extracto de malta y cacao, es decir, sea reconocido
actualmente como una marca que identifica un origen empresarial determinado.

Asi, para determinar que un signo ha adquirido distintividad como consecuencia de
uso en el mercado, es necesario que dicho signo sea percibido por los consumidores
como una marca en si misma (color verde Pantone 361), situacion que no ha sido
acreditada en el presente caso.

Por el contrario, los resultados del estudio de mercado presentados reflejan que la
mayoria de los consumidores asocia al color verde con una marca determinada, a saber,
MILO.

En tal sentido, cabe precisar que, si bien lamarca MILO es de propiedad de la empresa
solicitante, ello no desvirtla el hecho de que el color verde Pantone 361, per se, no sea
asociado en forma directa con un origen empresarial determinado, siendo irrelevante
en el presente caso, el hecho de que el referido color si sea un elemento caracteristico
de una determinada marca.

En virtud a las consideraciones expuestas, la Oficina considera que no se dan los

supuestos necesarios para la aplicacion de lo establecido en el ultimo parrafo del
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articulo 135 de la Decision 486, ya que los medios probatorios detallados no
demuestran que, como consecuencia del uso constante del signo solicitado, éste haya
pasado a ser apto para identificar los productos para los que se solicita el registro, razén
por la cual no corresponde acceder a su registro.

Examen de registrabilidad: Realizado el examen de registrabilidad del signo
solicitado se concluye que, si bien es susceptible de representacion grafica, dicho signo
carece del requisito de distintividad contemplado en el articulo 134° de la Decisién
486, encontrandose incurso en la prohibicién de registro contenida en el articulo 135°
incisos b) y h) de la referida Decision.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 31°y 33° de
la Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada
por Decreto Ley N° 25868, concordante con el articulo 4° del Decreto Legislativo N°
823, Ley de Propiedad Industrial, asi como también en ejercicio de las atribuciones
conferidas mediante Resolucién No.005216-2007/0SD-INDECOPI, de fecha 28 de
marzo de 2007.

FUENTE: RESOLUCION N° 022848-2007/0OSD-INDECOPI, de fecha 14 de
diciembre de 2007

El reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados a nivel

internacional.
3.12.1. Caso — Universidad Virtual

Este caso versa del afio 2001, cuando el Instituto Tecnoldgico y de Estudios
Superiores de Monterrey solicitd el registro como signo denominativo

UNIVERSIDAD VIRTUAL (clase 41: Educacién; formacion;
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esparcimiento; actividades deportivas y culturales; academias; organizacion
y direccion de conferencias y congresos; ensefianza por correspondencia;
préstamo de libro; publicacién de libros; organizacion de concursos;
organizacion y direccion de seminarios; organizacion y direccion de
simposios; organizacion y direccion de talleres de formacion, organizacion
de exposiciones con fines culturales y educativos)

La superintendencia de Industria y Comercio — SIC rechazo la solicitud de
registro de marca denominativa, argumentando que se encontraban
incurriendo el causal de irregistrabilidad regulada en el literal ) del articulo
135° de la Decision 486.

Llegando hasta las instancias finales, donde el Tribunal de Justicia de la CAN
emitié la Interpretacion Perjudicial N° 92-1P-2004, haciendo referencia al
secondary meaning: “En el orden comunitario, (el secondary meaning) se
trata de una excepcion que, de configurarse en los términos sefialados, hace
posible la inscripcion de signos inicialmente impedidos de la tutela registral
por carecer de aptitud distintiva. La inscripcién de este tipo de signos
presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su 1. Uso
previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposicion
citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo,
debera haber estado usandolo constantemente en el Pais Miembro. Queda
entendido que, 2. En primer lugar, el solicitante debera acreditar el uso
reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad
comercial de venta del producto o de comercializacién del servicio, toda vez
que la actividad Unicamente publicitaria no es demostrativa de la

disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y 3. En segundo
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lugar, el solicitante debera acreditar que el sector de los consumidores o
usuarios correspondientes del Pais Miembro es un namero importante,
reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate
y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad”.

Caso Christian Louboutin

En el presente caso, en el 2008 el disefiador Christian Louboutin, solicito el
registro concreto de tonalidad rojo aplicado a la suela de zapatos de mujer,
mediante la siguiente descripcion: “La marca consiste en el color rojo
(codigo Pantone n. 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato como tal y
como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca, pero
su finalidad es poner de manifiesto la ubicacion de la marca).”

Siendo asi que, en primera instancia, la Distric Court Manhattan determiné
que “el color no podia ser una caracteristica de marca en la industria de la
moda”; sin embargo, el Tribunal de Segunda Instancia de Nueva York
mediante su sentencia de setiembre del 2012, refiere que la marca registrada
de Christian Louboutin es valida y debe ser respetada.

Del mismo modo, el Tribunal de Apelacién acepta la solicitud presentada por
el diseflador, reconociendo que la suela roja de los Zapatos Louboutin
adquirié distintividad sobrevenida a través del uso, caracterizada por el
contraste de color de la suela con el resto del zapato.

Caso telecomunicaciones S.A. CONECEL - Ecuador

En agosto del 2007, el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.
CONECEL, present6 su solicitud de registro del signo grafico COLOR
ROJO, con la siguiente descripcion: “La marca solicitada esta constituida

por el color “ROJO”- pantone 186C-. La marca podra ir acompafiada de
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otros dibujos, disefios, logotipos, adornos, letras, palabras, emblemas,
monogramas y leyendas”.

Dentro del proceso, la empresa CONECEL que solicitaba el registro, adjunto
medios de prueba, los cuales permitieron que la autoridad considere que el
color ROJO en el Ecuador asocia como signo distintivo a la empresa
CONECEL, atribuido a la clase internacional N° 38.

Siendo asi que, el solicitante demostré al uso constante del signo solicitado
dentro de territorio ecuatoriano, logrando alcanzar la distintividad adquirida
dentro de las empresas que brindan servicio de telefonia y servicios mdviles
avanzados (clase internacional 38), después de realizado la blsqueda de
antecedentes en el archivo, no se encontrd signo alguno que se asemeje al
signo grafico COLOR ROJO, para la clase 38.

Es asi que, mediante Resolucion N° 6308462 de fecha 04 de diciembre del
2008, la direccion Nacional de la Propiedad Industrial del Ecuador, otorgo el
registro del signo grafico COLOR ROJO, contenido en el PANTONE N° 186,
sin delimitacion de forma especifica, teniendo como fecha de vencimiento, el
04 de diciembre del 2018.

Sea que, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, tomo en
consideracién que, el color estuvo ligado a CONOCEL, debido al uso
continuo y constante del mismo dentro de territorio ecuatoriano, logrando de
esta manera la distintividad adquirida, toda vez que, el consumidor asociaba
de manera inmediata el color rojo con el servicio prestado por la empresa
CONECEL; por lo tanto, queda evidenciado la configuracion del fenémeno

del secondary meaning en el presente caso.
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3.12.4. Caso Manzana Postobon (Color Rosado)- Colombia

Mediante Resoluciones N° 1075 y N° 1076 de fecha 19 de enero del 2015, la
Superintendencia de Industriay Comercio — SIC de Colombia, aplica la figura
del secondary meaning y otorga el registro de la marca de color ROSADO
(Pantone 183C), para identificar gaseosas con sabor a manzana.

Se debe tener en consideracion que el SIC tomo en consideracion el estudio
de mercado realizado en territorio colombiano, en el cual se determina que el
77% de las personas encuestadas asocian el color rosa limitad por las figuras
de un vaso y una botella con la gaseosa MANZANA POSTOBON,
considerando esta manera, que realmente al indiciar el color ROSADO, el
consumidor automéaticamente hace referencia a la gaseosa MANZANA
POSTOBON, por lo tanto, el esfuerzo econémico realizado por esta empresa
ha logrado que esta se diferencia entre sus competidores en el pueblo

Colombiano.

3.13. El Registro de Marca de un color per se en la Oficina de Propiedad Intelectual de

>

la Union Europea — EUIPO.

La particular tonalidad del color lila como marca de color para los
chocolates Milka de titularidad de Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.
Informacion de la marca:

% Fecha de presentacién: 01/04/1996

% Numero de presentacion: 000031336

L)

e

S

Nombre: (marca sin texto)

e

S

Tipo de marca: color

7/
o

Clase Niza: 30

*

*,

S

Estado de la marca: Registrado
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«+ Adquisicion de caréacter distintivo: si
¢ Clase Niza: 16

+ Representacion gréafica:

Para mayor referencia, véase Anexo B, en el cual se podré visualizar el certificado del

registro otorgado a la marca Milka, detallando lo antes indicado.

> El iconico color amarillo canario de “Post It” para 3M Company:

Informacion de la marca:

X/
°

Fecha de presentacion: 03/10/1997

¢

% Numero de presentacion: 000655019
% Nombre: (marca sin texto)

% Tipo de marca: color

++ Estado de la marca: Registrado

«+ Adquisicion de caracter distintivo: si

+» Representacion gréfica:
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Para mayor referencia, véase Anexo C, en el cual se podréa visualizar el certificado del
registro otorgado a la marca “Post It”, detallando lo antes indicado
» EIl emblemético color rojo para distinguir las navajas de Victorinox
AG
Informacion de la marca:
% Fecha de presentacién: 13/02/2001
¢+ Numero de presentacion: 002087005

% Nombre: (marca sin texto)

X/
X4

Tipo de marca: color

L)

X/
°

Clase Niza: 8

X/
°

Estado de la marca: Registrado

X/
°e

Adquisicion de caracter distintivo Adquisicion de caracter distintivo:

Si

X/
°

Representacion grafica:

Para mayor referencia, véase Anexo D, en el cual se podra visualizar el certificado del
registro otorgado a la marca Victorinox AG, detallando lo antes indicado
3.14. Opiniéon de expertos sobre los requisitos que deben presentarse para la

configuracion del Secondary Meaning

Se debe de tener en cuenta que con la aplicacion del secondary meaning se estaria

superando la prohibicion absoluta que establece la Decision 486, siendo el caso en
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concreto el inc. h), del articulo 135°, el mismo que hace referencia al registro de marca
de un color aislado que no esté delimitado por una forma especifica.
En tanto a la configuracion del Secondary Meaning, tenemos a Ray Meloni?® quien
cita a Rocha para detallar la generacion del fendmeno, manifestando: “Para
aprovechar la distintividad debe considerarse las actuaciones realizadas por el
solicitante o titular de la marcay el efecto que la utilizacion del signo ha ocasionado
en los consumidores. Se trata de que concurran dos aspectos, el primero que concierne
a laempresay, de la mano de aquel, la percepcion que tiene el consumidor del sector
pertinente” (Rocha, s.f. pag. 560, citado por Meloni, 2015).
Del mismo modo, Fernandez — Novoa, refiere los criterios a tomar en cuenta para la
configuracién de este fendmeno, materia de trabajo (Fernandez - Novoa, 2017, pag.
533-535).
a) La cuota de mercado correspondiente a la marca
Al respecto tenemos a Fernandez — Novoa, quien hace referencia que este factor
consta de la limitacion dentro del mercado, para que el producto y/o servicio logre
ser diferenciado a traves del uso constante como marca; del mismo modo, indica
que, mientras mas sea la cuota de mercado, mayor sera la posibilidad del caracter
distintivo adquirido. (Fernandez - Novoa, 2017, pag. 533).
En esa misma linea, Meloni, refiere que, para determinar este factor, se debe tener
en cuenta lo siguiente: (Meloni, 2015, pag. 97).
1. Determinar si se trata de un mercado atomizado o un mercado en el que

concurre pocos competidores.

28 Abogado experto en propiedad intelectual y Ex Director de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi
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2. Posteriormente, determinar la totalidad de ventas de los productos y/o
servicios identificados por el signo en evaluacién durante un lapso de
tiempo.

3. Finalmente, determinar si el signo identifica productos y/o servicios de

consumo masivo o si son especializados.

b) La intensidad, la extensidn geografica y la duracion del uso de la marca

En este factor tenemos a Lanhamm Act®, el cual establece que, el uso
determinado de un signo por un lapso de cinco (5) afios previos a la solicitud del
registro establecera prima facie de la existencia secondary meaning; es decir,
mediante el uso constante en un determinado mercado, el producto o bien
ofertado a los consumidores va a adquirir distintividad ante su competencia.

Del mismo modo Fernandez — Novoa, refiere que el uso entre los tres (3) a cinco
(5) afos es favorable para la apreciacion del Secondary Meaning; sin embargo,
no es menester el tiempo indicado, es decir, si el uso es de menor duracion, sera
eficaz siempre y cuando la intensidad sea mayor (Fernandez — Novoa, 2017, pag.
533).

Para entender este factor el empresario tendra que hacer uso del signo, a tal punto
que logre insertarse en la mentalidad del consumidor, para de esta manera, se
configura el fenémeno del Secondary Meaning.

En esta linea, Meloni manifiesta lo siguiente: “Las pruebas del uso para
determinar la adquisicién del secondary meaning deben ser evaluadas en el caso
en concreto y atendiendo principalmente a la naturaleza de los productos o
servicios que distingue (...) el uso que sirva de fundamento al secondary meaning

se haya extendido tan solo durante algunos meses frente a los afios que puedan

29 Promulgada el 5 de julo de 1946, es el estatuto federal primario de derecho marcario de los Estado Unidos.
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ser necesarios, en el caso de productos de distinta naturaleza” (Meloni, 2015,
pag. 96).
Encontrandonos en total acuerdo con lo referido por el autor Meloni, puesto que,
no tendria sentido que la configuracion del secondary meaning se realice en un
lugar distinto donde se uso6 la marca o signo con el tiempo.
Las inversiones hechas por la empresa para promocionar su marca
Para la configuracion del fendmeno materia de investigacion, es de suma
importancia este factor, debido a que, si el empresario no realiza ninguna
inversion durante el uso de la marca del producto o servicio, este no podra
diferenciarse dentro del mercado, por lo tanto, no generara distintividad entre
sus competidores.
Tenemos nuevamente a Meloni, que refiere lo siguiente: “La publicidad fomenta
y acelera la asociacién mental que se produce entre el signo y el producto en la
mente de los consumidores” (Meloni, 2015, pag.97).
En ese mismo orden de ideas, Meloni, menciona: “El nivel exigible de publicidad
y difusién de la marca que se analiza debe estar en proporcion al tipo de
producto que distingue y al mercado en el cual se comercializa y alegar haber
adquirido el secondary meaning” (Meloni, 2015, pag. 98)
Necesariamente el empresario (persona natural o juridica) tendra que realizar una
inversion, la cual debera ser suficiente para calar en la mente del consumidor,
para asi diferenciar el producto o servicio ofertado dentro del mercado, y
perfeccionar la configuracion del secondary meaning.
La proporcion de los sectores interesados que identifican el producto y/o

servicio atribuyéndole una procedencia en virtud de la marca.
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Meloni hace referencia: “Debe considerarse suficiente que una significativa
fraccion de los sectores interesados conecte el correspondiente signo con la
procedencia empresarial de los productos o servicios” (Meloni, 2015, pag.98).

Del mismo modo Ferndndez — NO6voa, refiere que: “(...) si el solicitante o titular
de un signo logra demostrar una fraccion relevante de los sectores interesados
asocia el signo con la procedencia empresarial de los productos y/o servicios, el
signo habrd adquirido cardcter distintivo” (Ferndndez — NOvoa, 2017, pag.534).

La obligacion de delimitar una marca de color con una forma especifica

Si bien es cierto, en el Art. 134°, Inc e), la Decision 486 establece que podra constituir
marcas, entre otros signos: un color delimitado por una forma, o una combinacion de
colores; no obstante, al momento de indicar en el parrafo final del Art. 135° que (...)
un signo podra ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo
hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales
se aplica, otorgando la posibilidad a traves del Secondary Meaning del registro de una
marca de color no delimitada por una forma especifica en el Peru.

Con ello consumamos que, no se podria obligar a que una marca de color se encuentre
delimitado por una forma especifica, toda vez que la forma no es la parte esencial de
la proteccidon que se pretende en este caso especifico, caso contrario Gnicamente
estariamos hablando de una marca de posicién, una marca figurativa, una marca mixta
u otra.

La teoria del arco iris 0o agotamiento del color manifestado por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 2 de diciembre de 2009, a través

de la Interpretacion Prejudicial, Proceso 111-1P-2009, sefiald lo siguiente:
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“la prohibicion contemplada en el literal h) del articulo 135 de la Decisién 486 se
refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibicién
que se apoya en las circunstancias de que el namero de los colores fundamentales y
puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y
puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos
gréaficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese
apropiarse de un color fundamental o puro, obtendria una ventaja competitiva
desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarian con un grave obstaculo
que podria llegar a bloguear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas
derivados de la concesion de una marca sobre un color fundamental o puro serian
particularmente palpables en la hipétesis de que el color fuese necesariamente comun
a un género o linea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibicién abarca ademas a los colores puros que por su cromatismo
son fécilmente identificables, asi como, a los colores secundarios, fruto de
combinaciones que en todo caso son limitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la prohibicion bajo analisis no es absoluta, pues ella s6lo opera cuando el color
no se encuentra “delimitado por una forma especifica”, es decir, que cuando el mismo
se encuentra comprendido en una silueta o trazo pueda acceder el registro como
marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional,
obviamente, siempre que éste no caiga en alguna causal de irregistrabilidad, pues v.
gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color
que se trate, puede afirmarse su registrabilidad ” (Tribunal del Servicio Civil, 2010).
Asi el Tribunal de Justicia Andino afirma que “Un color puro o secundario
aisladamente considerado y sin configuracion especifica no puede registrarse como

marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro de los signos compuestos por dos
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0 mas colores, o los integrados por un solo color, pero delimitados, siempre que ésta
no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad”.

Al analizar a detalle la Decision 486, verificamos que no se hace referencia a la
limitacidn o prohibicion del uso de los colores del arco iris o los colores primarios. Por
tanto, consideramos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no podria
pronunciarse, ni ir mas alla de lo regulado. Para ello debemos tener claro que a la fecha
existe un gran desarrollo del Pantone, que alberga a méas de 3000 colores, o del RAL
que aloja a mas 1625 colores, Focoltone con mas de 750 colores y otros. Por tanto, la
teoria del arco iris 0 agotamiento del color, a la fecha ha quedado superada, sobre todo
con el avance tecnoldgico que nos permite utilizar la amplia variedad que este nos
brinda.

Aqui consideramos que bastaria unicamente con verificar si el color elegido por el
empresario para distinguir los productos y/o servicios no recae en las otras
prohibiciones que establece la norma y que sumado a los demas requisitos que exige
la configuracién del Secondary Meaning, debe acceder a registro.

No podemos negar que la actualidad nos esté obligando a la utilizacién de marcas no
tradicionales, y es deber de los legisladores dar facilidades, ser mas flexibles al
momento de resolver las solicitudes de registro de marcas y adaptarse al nuevo modelo
En atencion a ello, una vez analizado, descrito y evidenciado la distintividad adquirida,
considerando los aspectos y resultados anteriormente descritos, se determina la
posibilidad de registrabilidad de una marca de color no delimitado por una forma
especifica en el Per(, superando de esta manera la prohibicién absoluta regulada en el

inc. h) del Articulo 135° de la Decision 486.

Por lo tanto, para el registro de un color per se en Peru, se debe considerar que, el

solicitante se encuentra en la atribucion de demostrar de forma fehaciente que el uso
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de la marca ha creado en el consumidor una relacién entre lo que se pretende registrar
(color como signo marcario) y el producto o servicio que se ha venido ofertando dentro
del mercado de acuerdo al uso constante en el tiempo y espacio, el cual contribuy6 a

ser reconocido y diferenciado entre los otros competidores.

A manera de colofén, segun lo referido en el capitulo anterior, la persona natural o
juridica que pretende solicitar el registro de marca de un color no delimitado por una
forma especifica debera cumplir con los requisitos estipulados para la configuracion
del Secondary Meaning, caso contrario su solicitud seria denegada. Ademas, se debe
precisar que, el INDECOPI, como corresponde, tendra el trabajo de analizar y revisar
de manera minuciosa las solicitudes presentadas sobre el reconocimiento de la
distintividad adquirida dentro de un determinado mercado frente a sus principales
competidores; en ese sentido, debera adecuarse y, en la medida de lo posible, seguir el

procedimiento regular del registro de una marca en el Perd.
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CAPITULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES

4.1. Discusion

De manera previa debe sefialarse que los resultados obtenidos en el presente trabajo

son de tipo descriptivo de la realidad, dogmatico y ademas doctrinario; por lo tanto,

no necesariamente realizaremos una discusion exclusivamente en un plano real, sino

también lo haremos tomando en cuenta las consideraciones argumentativas esbozadas

en el capitulo anterior.

4.1.1.

4.1.2.

La informacion brindad por el Indecopi con relacion al procedimiento

de registro de marca

Como ha podido observarse, el Indecopi a través de su guia “APRENDE A
REGISTRAR TU MARCA” no informa a los usuarios que utilizan sus
plataformas la posibilidad de superar las prohibiciones establecidas en los Inc.
b), e), f), g) y h) del articulo 135° de la Decision 486, a pesar de que el mismo
cuerpo normativo lo indica en el dltimo parrafo, y ser una norma de
obligatorio cumplimiento sobre la proteccion de la propiedad industrial para
los paises miembros de la CAN, no teniendo la posibilidad los empresarios
de informarse de manera amigable y sencilla que efectivamente es viable el
registro de marcas que inicialmente carecen de distintividad, pero que con el
uso constante en el tiempo adquieren una distintividad que merece ser

protegida, como reconocimiento a tal esfuerzo.

El color como signo distintivo

De la opinion doctrinaria plasmada en los resultados se desprende que un

color como tal, aunque inicialmente se considere que este se encuentra
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desprovisto de aptitud distintiva, si es trabajado correctamente en base a un
uso continuado e inversiones realizadas para promocionarla e impregnarla en
la mente de los consumidores, puede llegar a convertirse en un efectivo
elemento identificador de los productos y/o servicios, permitiendo forjar una
identidad del origen empresarial. Con ello, los consumidores podran
identificarlo, diferenciarlo en un sector del mercado y asociarlo a un
determinado origen empresarial. Es aqui en donde surge la distintividad
sobrevenida, pues, si bien es cierto y compartimos la postura, un color en si
mismo tal cual lo observemos inicialmente no nos podria brindar la
informacidn necesaria para suponer un origen empresarial, pero si este ha sido
posicionado en un determinado sector, que le hace caracteristico en la
utilizacion de promocion de un producto o un servicio, este color se convertira
en un signo apto para construir marca, porque estaria cumpliendo la
caracteristica esencial, hablamos de la distintividad que le permitira tener un

carécter independiente frente a otros que existan en el mercado.

Las prohibiciones indicadas en los incisos del Articulo 135° de la Decision

486 y el ultimo péarrafo del mencionado articulo.

En cuanto a las prohibiciones establecidas en el Art. 135° de la Decision 486
se puede evidenciar que la norma taxativamente indica, entre otros aspectos,
que en el caso que interesa a la presente investigacion, no podria registrarse
como marca los signos que consistan en un color aisladamente considerado,
sin que se encuentre delimitado por una forma especifica. Dejando entender
en un inicio que este tipo de signos seria inviable pensar en la posibilidad de

registro; sin embargo, en el parrafo final del citado articulo, se establece que
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para lo advertido en los literales b), e), f), g) y h), un signo si podria ser
registrado como marca, si quien suplica dicho registro lo hubiese usado
constantemente hasta que este haya adquirido aptitud distintiva, es decir, haya
logrado nutrirse con la capacidad de funcionar en el mercado como un
efectivo elemento distintivo, pudiendo asi constatar que dicho signo, unido al
producto y/o servicio, una vez sea puesto en el mercado tenga la capacidad
de ser percibido por el consumidor como un indicativo de determinada
procedencia empresarial. En tal sentido podria contar con el beneficio

excepcional de gozar con la proteccion que ofrece el registro de una marca.

El reconocimiento de las marcas de color a nivel de oficinas

internacionales

Del cuadro plasmado en el apartado de reconocimiento de las marcas de color
a nivel de oficinas internacionales se crey0 conveniente consignar a dos
oficinas referentes de propiedad industrial, por su avance legislativo y por la
modernizacion en sus procedimientos; asimismo, se consigno a las 4 oficinas
de propiedad industrial/intelectual de los paises miembros de la Comunidad
Andina, a fin de verificar el reconocimiento que le conceden a la marca de

color.

Asi entonces como puede haberse observado, tenemos a la Oficina de
Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos USPTO, quien
efectivamente reconoce a las marcas de color, indicando que, entre otros
aspectos, estas marcas suelen aparecer o0 presentarse contorneados 0 con

determinada configuracion; no obstante, debe quedar claro que la marca solo
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estd compuesta por el color, aungue se encuentre aplicado a un determinado

objeto.

Mientras tanto, al observar lo detallado en la pagina oficial de la EUIPO, en
el apartado de ejemplos de marcas, podemos ser testigos que de manera muy
gréfica reconocen a la marca de color como un color per se, es decir que
efectivamente protegen al color sin considerar una forma especifica, teniendo
la posibilidad atn de constatar los certificados de algunas marcas reconocidas

que han obtenido dicha proteccion.

Ya de camino a los paises que pertenecen a la Comunidad Andina, podemos
comprobar que ninguno de ellos reconoce a la marca de color per se como un
signo con aptitudes de ser registrado, acercdndose Unicamente algunos de
ellos al reconocimiento de marcas de una combinacion de colores o de un

color siempre y cuando se encuentre delimitado por una forma.

Con ello podemos deducir que, urge una adecuacion de la norma Andina, que
desarrolle la figura del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida que, en
equiparacion al reconocimiento de la notoriedad, establezca una lista de
factores que determinen la configuracion de tal fendmeno que se encuentra
reconocido desde la promulgacion de la norma y que lleg6 para cubrir esa

gran necesidad que tiene el mercado moderno.

El tratamiento del color como signo distintivo y su posibilidad de registro

La importante y necesaria intervencion del Dr. Juan Carlos Durand, En el
Seminario Internacional por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual,

celebrado el lunes 26 de abril de 2021, nos ilustra el tratamiento que en su
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opinidén doctrinaria se le debe dar a una marca de color, haciendo una justa
diferencia a lo que parece ha sido confundido durante mucho tiempo, las
marcas con color y marcas de color, extendiendo el primero a la forma del
elemento que contiene y al color mismo, y el segundo que protege Gnicamente
al color como elemento distintivo, manifiesta ademas que a pesar de que
algunas marcas de color se encuentren presentadas dentro de una determinada
forma (por ejemplo contorneado por puntos continuos), solo sirven para
explicar en donde se usara el color y no necesariamente advierten que es la
forma lo que se desea proteger, caso contrario estariamos hablando de una
marca figurativa, tridimensional o de posicién, que no es la intencion de la
proteccion de una marca de color.

Asimismo, se infiere que, en su enfoque moderno, las marcas de color hace
tiempo han sido efectivos elementos identificadores de un determinado origen

empresarial, por tanto, merecen gozar de proteccion.

El tratamiento de una marca de color en el Tratado de Singapur sobre el

Derecho de Marcas

Debemos iniciar discutiendo este apartado informando que, desde el 27 de
diciembre de 2018 el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas entr6
en vigor en territorio peruano, esto luego de que el estado peruano a través
del Indecopi se adhiriera; entonces, este documento que simplifica y armoniza
los procedimientos administrativos utilizados por las Partes Contratantes para
la presentacion de solicitudes nacionales o regionales de registro de marca,
contiene disposiciones sobre la presentacién de solicitudes de registro

respecto de marcas no tradicionales, que consisten tanto en signos visibles
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(marcas tridimensionales, hologramas, marcas animadas, de color, de
posicion), como en signos no visibles (por ejemplo, marcas sonoras). Asi
pues, este mismo tratado cuenta con un reglamento, que en la regla 3. Inc. 7
relata el procedimiento a seguir por la nacional parte, cuando se presente una
marca de color sin que se encuentre delimitado por una forma especifica. Esto
sustenta la premura de que el Peru, al ser miembro de la Comunidad Andina
que contiene en el parrafo final del Art. 135° la posibilidad de que un signo
desprovisto de aptitud distintiva, lo adquiera por el uso constante de quien
solicita un registro, sumado a las disposiciones del Tratado de Singapur para
los procedimientos de registro de marcas no tradicionales y el reglamento que
reconoce la posibilidad de registro de un color no delimitado por una forma,
se adecUe a esta realidad normativa y ademas a la necesidad del mercado

actual.

Lo tratado en la Decimosexta sesion, realizada en Ginebra, del 13 al 17

de noviembre del 2006

Al revisar la parte de que nos interesa de los trascendentales puntos,
probleméticas y necesidades del derecho marcario tratados en el Comité
permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geogréficas de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, podemos
verificar que coligen que cada vas més las empresas hace un uso de un color
0 combinaciones de colores para promocionar sus productos, incluso los
espacios de puntos de venta (nos referimos a establecimientos), por ello, para
los miembros del Comité, los colores son considerados un medio de

identificacion comercial cada vez maés significativo. De eso se desprende la
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explicacion de que se esta extendiendo el nimero de solicitudes de este tipo
de signos en el mundo. Vinculado a esto, manifiestan que 45 de las 75
Oficinas de Propiedad Intelectual entrevistadas y que son parte de la OMPI,
aseguraron admitir el registro de marcas conformadas por un solo color,
mientras que 71 de 76 Oficinas, admitian la combinacion de colores.
Expresan ademas otras alegaciones y citas a las posturas de los diferentes
tribunales que, por ejemplo, indican determinados requisitos para la
procedencia del registro de un color no delimitado por una forma, ademas de
acreditar que los consumidores han logrado reconocer a la marca (color) como
distintiva para los productos/servicios a los que se aplica y también que dicho
color sea correctamente identificado, por ejemplo, a través del cdodigo,
PANTONE®

A partir de estas afirmaciones, podemos indicar que evidentemente el registro
del color como marca es una realidad muy préxima a nuestro pais, ello
considerando el nimero de paises que ya aceptan el registro y los reconocen
como un signo apto para distinguir y diferencias un producto y/o un servicio

en el mercado.

La posicion actual del Indecopi al consultar la viabilidad de una marca

de color no delimitada por una forma especifica

Se planted la consulta de viabilidad de marca a la Direccion de Signos
Distintivos del Indecopi, a través de su Plataforma Virtual Orientada a
Emprendedores, con la finalidad de conocer cual era la postura actual del
Indecopi, luego de que se adhiriera al Tratado de Singapur, esperando que

esta vez nos orienten en las posibilidades de registro a través del uso de otros
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mecanismos, como lo podria ser la solicitud de reconocimiento del Secondary
Meaning junto a la presentacidn de la solicitud de registro, pero grande fue la
sorpresa al recibir como respuesta que el signo propuesto (marca de color
brillant blue), sin reivindicar su forma, tenia un alto riesgo de rechazo, ello al
recaer en una de las prohibiciones de registro previstas en la Ley.

Esto nos llevo a presumir que, bien podria tratarse del desconocimiento del
personal sobre el fendomeno del Secondary Meaning, que otorga la posibilidad
de registrar una marca de color no delimitada por una forma especifica o, es
la postura general que a la fecha tiene la Direccidn de Signos Distintivos del
Indecopi, pese a la normativa vigente y necesidad del mercado para la

proteccion de este signo no tradicional.

El procedimiento de competencia desleal vs infraccion de derechos (DSD)

De la elaboracién del cuadro propuesto y de su contenido podemos deducir
que el procedimiento de denuncia por infraccion a la Ley de Represion de la
Competencia Desleal es mucho méas oneroso frente a la denuncia por
Infraccion de Derechos (marcas), por consiguiente, quien a la fecha, en
territorio peruano viene utilizando un color como un elemento distintivo de
su empresa, usando por ejemplo lo citado lineas arriba, un color para su
establecimiento, considerandolo como parte de su principal imagen
corporativa, solo tiene como Unica posibilidad de proteccion, iniciar una
denuncia de competencia desleal por actos de engafio, explotacion indebida
de la reputacién ajena, entre otros, ya que no cuenta con dicho signo

registrado como para poder iniciar validamente una denuncia por Infraccion
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de Derechos que podria resultar menos costoso e incluso mucho mas simple

de probar el cometimiento del acto infractor.

El uso del Secondary Meaning para el registro de una marca de color no

delimitada por una forma especifica en el Peru

En el apartado de resultados que amerita el presente subtitulo, mostramos que
el fendbmeno del Secondary Meaning se encuentra reconocido en la Decision
Andina 486, otorgando la posibilidad de registrar determinados signos que
inicialmente se encuentren desprovistos de aptitud distintiva o, en lineas
generales se encuentren prohibidos de ingresar a registro; sin embargo,
también damos a conocer que dicho elemento no es comunmente usado al
momento de solicitar el registro de los signos a los que se aplica. Al respecto
consideramos como valida la hipotesis que plantea Murillo, quien en otras
palabras exterioriza que en el marco normativo existen disposiciones a la que
llama “legendarias”, es decir que se encuentran contenidas, pero que rara vez
han sido aplicadas, bien sea porque no se presenta el supuesto exacto o, por
la dificultad de probar los hechos u otros factores, incluso creemos internos
de cada institucién que trabaja con dicha normativa.

No obstante, para el presente caso, el hecho de que a la fecha no se hayan
presentados muchas solicitudes o que el fendmeno del Secondary Meaning
sea desconocido tanto para los operadores de la administracion o del mismo
empresariado, no quiere decir que dicha posibilidad de registro no se vaya a
dar nunca, muy por el contrario, consideramos que es momento en que el
mercado peruano se modernice y se adecle a la dindmica de regulacion de

otros mercados, ingleses o0 europeos, por mencionar algunos ejemplos.
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4.1.11. El acercamiento del Indecopi al reconocimiento del Secondary Meaning

en los casos presentados

De los casos mostrados en los resultados de este apartado se puede exponer
que el Indecopi en su momento si ha tenido cercania al reconocimiento del
Secondary Meaning, o que las empresas que forman parte de dichos procesos
en su momento hicieron mencién o presentaron indicios del cumplimiento de
algunos factores que podrian determinar la configuracion de tal fenémeno.
Incluso en su momento, hablamos del afio 2005, se presentd el caso de la
solicitud de registro de la marca de color “VERDE MILO” solicitada por
Societe Des Produits Nestle S.A., quien seguramente con mejores
posibilidades de asesoramiento juridico, nos referimos a expertos en la
materia, dio luces al Indecopi de un posible cumplimiento de algunos factores
que determinan la configuracion del Secondary Meaning; sin embargo, en ese
caso en especifico el Indecopi deneg6 la marca, no necesariamente por no
reconocer dicho fenémeno, sino porque no se logré demostrar que en
territorio peruano, el signo (hablamos del color), haya logrado identificar con
éxito el producto que se solicitd a registro, o que el publico consumidor le
haya atribuido una conexién de procedencia empresarial.

Lo dicho nos faculta a decir que, si bien el Indecopi en su momento tuvo en
su despacho diversos casos cercanos al reconocimiento del Secondary
Meaning, es momento de premiar a buenas empresas que con grandes y
constantes esfuerzos si han logrado vincular un determinado color como parte

de su procedencia empresarial.
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El reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados a

nivel internacional

Recapitulando los casos presentados como resultados del reconocimiento del
Secondary Meaning a nivel internacional se deduce que el tratamiento de este
fendmeno en paises extranjeros es mucho mas avanzando al nuestro,
debiendo quedar como prueba de que resulta necesario realizar algunos
ajustes a la normatividad, por ejemplo desarrollar los requisitos que se
demuestre efectivamente para la configuracion del Secondary Meaning y de
cierta forma modernizar el mercado, premiando a empresas innovadoras con
excelentes estrategias de marketing, o simplemente, empresas tradicionales
que han sabido bien llevar un color como elemento fiel que siempre
acompafd a sus productos y/o servicios como elemento diferenciador e

identificador de su origen empresarial.

El registro de marca de un color per se en la Oficina de la Propiedad

Intelectual de la Union Europea — EUIPO

Europa es un claro ejemplo de la modernizacion del mercado y la adecuacion
necesaria de la normativa que aplica al derecho industrial sobre la proteccion
de signos no tradicionales, en ellos podemos ver, por ejemplo, que en la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea — EUIPO, se han
registrado diversas marcas de color no necesariamente delimitadas por una
forma, para asi otorgarle una proteccién justa a empresas que han sabido bien
posicionar un elemento (color) como marca, otorgandoles una caracteristica

Unica que los diferencia de otros de la competencia, o simplemente que han
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servido como elementos con determinada historia o significado, han sido
transmisores de emociones 0 sensaciones hacia su publico consumidor.

Lo que se busca con estos ejemplos es demostrar que la hipdtesis o la
investigacién que nos atafie tiene un sustento ademas del normativo, un
sustento de realidad, de necesidad de mercado y de incentivo para el trabajo
de las empresas por elegir un elemento distintivo capaz de conectar con el
publico consumidor, al grado de impregnarse en su memoria y, sobre todo,

que se vuelva inconfundible al presentarse ante otros.

Opinidn de expertos sobre los requisitos que deben presentarse para la

configuracion del Secondary Meaning

La opinion de expertos plasmada en este resultado es de relevancia para
nuestro territorio, toda vez que se trata de los comentarios y posturas de
reconocidos especialistas peruanos, como es el caso de Augusto Ray Meloni,
Ex Director de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi, y consultor
en oficinas de Propiedad Intelectual de diversos paises, quien en diversas
ocasiones ha referido al Secondary Meaning como un justo reconocimiento
al esfuerzo realizado para posicionar signos que logren identificar una
procedencia empresarial o un producto y/o servicio en particular. Por ello,
considera, y es una postura que compartimos, deben concurrir determinados
factores para su configuracion, tal es el caso de la cuota de mercado
correspondiente que abarca la marca, la intensidad sumada a la extension
geogréaficay la duracion del uso constante de la marca, las inversiones hechas
por la empresa para promocionar esa marca y finalmente la proporcion de los

sectores interesados que logran identificar al color con una determinada
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procedencia empresarial. Estos factores, o bien podemos también llamarlos
requisitos, no se encuentran desarrollados en la Decision Andina 486, y
posiblemente ello dificulte a la fecha que los paises miembros de la
Comunidad Andina sean flexibles con el reconocimiento del Secondary
Meaning, o que incluso tengan procedimientos reglamentados para su

registro.

La obligacion de delimitar una marca de color con una forma especifica

Teniendo en vista los resultados plasmados de lo que indica la misma
normativa Andina en el parrafo final del Art. 135°, sumado a la opinién
doctrinaria compartida, consideramos tener suficientes argumentos para
indicar que si alguna empresa en particular ha logrado identificar validamente
como signo distintivo un color per se como un elemento de origen
empresarial, no se podria obligar Unicamente a optar por el registro de un
color delimitado, caso contrario, como bien los dicen los expertos, estariamos
hablando de una marca figurativa (porque tiene una forma afiadida a un color
determinado), una marca tridimensional (por la forma en tres dimensiones),
0 una marca de posicidn (que se ubica en un determinado lugar estratégico
del producto). Por consiguiente, consideramos que el registro de una marca
de color no deberia estar sujeto a ser expresado en una determinada forma
especifica, como fue la Unica salida que tuvo la empresa Postobon S.A. para
proteger su marca “rosado Postobon”. Creemos en este caso inttil tener que
presentar al color en la forma de un vaso conteniendo un liquido o el de una
botella conteniendo también un liquido color rosado, cuando el principal
elemento que identifica el origen empresarial es este caracteristico y nada

comun color rosado.
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4.1.16. La teoria del arco iris o agotamiento del color manifestado por el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Respecto a este resultado expuesto, consideramos que el Tribunal erra de ir
mas alla de lo que la norma indica, interpretando a su gusto aspectos que el
legislador en ningin momento los expresd o que incluso no estuvieron en su
mente; asimismo, debemos considerar que con el avance tecnoldgico ahora
es posible elegir una amplia gama de colores, por ende, la tesis del arco iris 0

del agotamiento del color ha quedado validamente superada.

Conclusiones:

A través de la solicitud de reconocimiento del secondary meaning se puede registrar
una marca de color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma especifica en el Peru; de esta manera se evidencia la existencia de una excepcion
a las prohibiciones absolutas plasmadas en el Art. 135° de la Decision 486.

La globalizacion y el nuevo modelo de mercado estd obligando a la utilizacién de
nuevas marcas no tradicionales, por tanto, corresponde a las Autoridades Nacionales,
encargadas de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual, adaptarse a este
nuevo mercado, siendo mas flexibles y otorgando mayores facilidades durante los
procedimientos de registro.

Incumbe al Indecopi, informar a través de material de difusion u otros medios, la
posibilidad de superar algunas prohibiciones plasmadas en el Art. 135° de la Decisién
486, con la finalidad de incentivar la presentacion de solicitudes de registro que
requieran el reconocimiento del secondary meaning en el pais.

Para la configuracion del fendbmeno del secondary meaning se requiere generar un
nexo Psicoldgico para que el consumidor relacione:

» El signo correspondiente,
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» El producto y/o servicio identificado con el signo y

» Laempresa proveedora del producto o prestadora de servicios.
Se evidencia que Europa y Estados Unidos se encuentran mucho mas desarrollados en
cuanto a la proteccion de marcas no tradicionales.
El Perq, al ser parte de la Comunidad Andina y ademas por ser miembro del Tratado
de Singapur, no puede obligar a que una marca de color se encuentre delimitado por
una forma especifica, toda vez que, la forma no es la parte esencial de la proteccion
qgue se pretende en este caso especifico, caso contrario Unicamente estariamos
hablando de una marca de posicion, una marca figurativa, una marca mixta u otra.
El PerG al haberse adherido al Tratado de Singapur, debe reconocer la posibilidad de
registro de un color no delimitado por una forma, toda vez que cuenta con las
directrices establecidas en las reglas de su reglamento.
La limitacion o prohibicion del uso de los colores del arco iris o los colores primarios
desarrollada por el Tribunal de la Comunidad Andina, ha quedado superada, toda vez
que, no podria pronunciarse, ni ir mas alla de lo regulado. Adicionalmente, debemos
recordar que con el avance tecnoldgico podemos utilizar la amplia variedad de colores
para identificar un determinado producto y/o servicios en el mercado.
Un color aisladamente considerado puede ser registrado como marca, pues la Decision
lo establece, siempre que se logre demostrar que dicho color ha adquirido distintividad
en el mercado.
Surge la necesidad de que la Decision Andina 486 desarrolle el procedimiento, las
pruebas que deben presentarse, el tiempo y los momentos para acreditar la
configuracion del Secondary Meaning.
Se propone la incorporacion de un nuevo capitulo al titulo VI DE LAS MARCAS de

la Decision Andina 486, el cual se encuentra plasmado en el anexo G.
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Anexo A:

Matriz de Consistencia

Titulo: Superando las prohibiciones absolutas: El registro de marcas de color no delimitados
por una forma especifica en el Perd.

“SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS:
EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO
DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECIFICA EN

EL PERU”

Formulacion del
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486? Secondary pronibicion la Decision 486 | ocurriendo los

Meaning, a fin de gstableuda e'n el hechos a lo largo

obtener un registro | IN¢: ) del articulo del proceso de

exitoso de una
marca de color no
delimitada por una
forma especifica en
el Peru.

135° la Decision
486, y que es

aplicable a los
paises de la
Comunidad
Andina.

investigacion del
presente trabajo
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Anexo B: En las siguienes imagenes se podra visualizar el contenido de la obtencion
del registro de una marca de color no delimitado por una forma especifica.

25/3/12020

EUIPO - eSearch

R

Proteja su propiedad intelectual en la Union Europea.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DE LA UNION EUROPEA

Informacién del expediente de MUE

Plazo

(Marca sin texto)
000031336

MUE registrada

h-;-_---*---

26/03/2020 |
2 oposiciones recibidas :
01/04/2026
Fecha
de
explracon
de la MUE
Informacién de la marca
Nombre (Marca sin texto) Fecha de presentacion 01/04/1996
N° de presentacién 000031336 Fecha de registro 27/10/1999
Fundamento de la marca MUE Fecha de expiracion 01/04/2026
Fecha de recepcion 18/03/1996 Fecha de designacion
Tipo Color Lengua de presentacion de lasolictud  Neerlandés
Naturaleza Individual Segunda lengua Inglés
Clase(s )de Niza 30 ( Clasificacion de Niza) Referencia de la solicitud 290449
Clasificacion de Viena 29.01.05, 29.01.11 ( Estado de la marca Registrado ®
Clasificacién de Viena)
Adquisicion de caracter distintivo Si

Representacion grafica

Nuestra web utiliza cookies para apoyar las caracteristicas técnicas que mejoran su experiencia de usuario. Utilizamos también
herramientas de anélisis Més informacién

https://euipo.europa.eu/e Search/#details/trademarks/000031336
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Copia Certificada / Beglanbigre Abschnfv Certified Copy / Copee Certifiée / Copia Autenticata

d'earegistrement de warque de I'Union ewropéenne’ Certificato di registrazione di marchio dell'Unicae ewropea

eerd / Registereg 27/10/1999

No 000031336

De Prezident / The President

Page 1 of 3 copY zom¢ 000031336 Alicaste, 26/03/2020 § ek

Certificado de registro de marea de Ja Union Europea / Emtragungsigkunde emer Unionsmarke / Registration certificate of Enropean Union trade mark / Cestificat

f e

Karin KUHL

Departamento de Operscores
Hauptatiteshung Kerrgeschatt
Operahons Deparimant
Iépatament aOperationss

Usparimants Operazion| * * *
» *
NOoX
* *

* 4 K

Avenida de Europe. 1 » E - 03008 Alcants - Spain
Tel. +34 95 593 2100 = www.au po.suropa.ed
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Anexo C: En las siguienes imagenes se podra visualizar el contenido de la obtencién

del registro de una marca de color no delimitado por una forma especifica

260372020 EUINC - eSearch

R EVIPO

DTG B MION PRAD INTELBCTUAL
DELAUNGON ELRCPES

Prote)s su prapleaad intelectual en fo Lnidn Europeo.

Informacion del expediente de MUE

(Marca sin texto)
000655019

Plazo

MUE registrada

h---“- --*---@

26002020
0drsozoey
Fedss
de
saplackan
celaMliF
Informacién de la marca
Neenare [Mar(a sin texto) Fercha de presortanion 03/10/1997
N'de pressentatioe 000655019 Fecha de regsiro 17/05/2004
Fundamento ds s marcs MUE Fecha de spracdn 03/10/2027
Fecha de recepddn 03/10/1997 Fecha de designadan
Tpo Color Lengus de presentaciin de fa solictud |nglé5
Naturalera Individual Seaungs lenpua Francés
Clasels )= Nizs 16 ( Clasificacion de Niza) feferereis oela solidhun AKC/MTO 2423714
Clasil cacdn g viens 29.01.02, 29.01.11( Fataca de bmarsa Registrado
Clasificacién de Viena )
Anquisidan ds carscter alsintvn Si

Representacion grafica

Nuestra web utiliza cookles para spoyar lag cargeteristicas téenicas que me/o.'sn Su expenencla de usuano, Utlizamos también
hemamientas de endilels Mas informacion

hitps:ifeu po.europa. suleSearchidetalatrademarks/ D006HL01Y
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* X %
Copia Certificada / Beglaubigte Abschrift/ Certified Copy / Copie Certifiée / Copia Autenticata

Certificado de registro de marca de la Union Europea / Eintragungsurkunde einer Unionsmarke / Registration certificate of European Union trade mark / Certificat
* d'enregistrement de marque de I'Union européenne/ Certificato di registrazione di marchio dell'Unione europea

* % %
* *

* 5 *

Registered / Enregistré 17/05/2004

- No 000655019

The President / Le Président

Wubbo de Boer

Page 2 of 4 coPY EUTM 000655019 Alicante, 26/03/2020 // M
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Anexo D: En las siguienes imagenes se podra visualizar el contenido de la obtencion
del registro de una marca de color no delimitado por una forma especifica

25372020 EUIPO - eSearch

Productos y servicios

espafiol (es) v

8 Cortaplumas.

Descripcién

espafiol (es) v

Nuestra web utiliza cookies para apoyar las caracteristicas técnicas que mejoran su experiencla de usuario. Utillizamos tamblén

herramientas de analisis MMas Informacion

htips./feuipo.europa.eule Search/#delails/trademarks/002087005 25
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* X %

* % %
* o %

* o *

Page 2 of 3

COPY

EUTM 002087005

Copia Certificada / Beglaubigte Abschrift/ Certified Copy / Copie Certifiée / Copia Autenticata
Certificado de registro de marca de la Union Europea / Eintragungsurkunde einer Unionsmarke / Registration certificate of European Union trade mark / Certificat
d'enregistrement de marque de I'Union européenne/ Certificato di registrazione di marchio dell'Unione europea

Eingetragen / Registered 06/05/2004

~ No 002087005

Der Préasident / The President

Wubbo de Boer

Alicante, 26/03/2020 / ﬁi@
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Anexo E: Resumen de la solicitud en la cual se formula oposicién por parte de la
empresa GOOD FOODS S.A.

i n d eco P' Consulta de expedientes

Tipo de Expediente REGISTRO

Fecha de Presentacion 2005-11-09 Hora de Presentacion 131
Lugar de Presentacion INDECOPI LIMA

Procedimiento DE PARTE

Fecha de Acumulacion Tipo de Acumulacion

Acumulado a

Tipo de Solicitud MARCA DE PRODUCTO
Fecha de Solicitud 2005-11-09 Fecha de Registro 2005-07-05
N° de Certificado Fecha de Publicacién 2006-01-20

Fecha de Vencimiento

Tipo de Presentacion Figurativa Ver Grafico
N° de Clase 30

Denominacion

Cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; bebidas instantaneas a base de extracto de
malta y cacao

Descripcion Logo El color verde pantone 361 (sin reivindicar forma); conforme al modelo adjunto

Producto, Servicio, Actividad

RUC / DNI Domicilio Procesal Nacionalidad

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Suiza
Representante Legal RUC / DNI Domicilio Procesal Pais, Dpto, Prov, Dist.
FIGUEROA RAMOS, ISABEL 08221215 Peru / LIMA / LIMA

2008-12-03 PASA A ARCHIVO

2008-11-28 PASA AL AREA DE ARCHIVO

2008-09-11 CONFIRMA RESOLUCICN - TRIBUNAL

2008-03-17 PASA A SEGUNDA INSTANCIA

2008-01-31 RECURSO IMPUGNATIVO Apelacion # 1

2008-01-30 PRESENTAN RECURSO IMPUGNATIVO

2008-01-09 NOTIFICACION Resolucion fe: 2008-01-15 GOOD FOODS S.A. Fec.Recep. 2008-01-15 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A. Fec.Recep. 2008-01-10

2007-12-14 DENEGADO

2007-12-14 RESOLUCION Primera instancia-Denegado-022848-2007/0SD@0SD

2007-12-14 OPOSICION FUNDADA +

2007-12-14 OPOSICION FUNDADA

2007-12-13 FIRMA SUB JEFE OFICINA-A-CONT

2007-12-13 EXP. INGRESADO SUB JEFE OFICINA-A-CONT

2007-12-13 EXP. DEVUELTO SUB JEFE OFICINA-A-CONT

2006-12-29 EXP. DEVUELTO JEFE OFICINA

2006-12-11 EXP. INGRESADO JEFE OFICINA

2006-04-27 EXP. RECIBIDO ANALISTA

2006-04-27 PASA A RESOLVER

2006-04-19 CONTESTACION DE LA OPOSICION

2006-03-03 TRASLADO DE LA OPOSICION # 1 => ultima fecha: 2006-03-03 Mars, Inc. Fec.Trasl. 2006-03-03

2006-03-02 PRESENTAN OPOSICION

2006-03-02 TRASLADO DE LA OPOSICION # 1 => ultima fecha: 2006-03-02 GOOD FOODS S.A. Fec.Trasl. 2006-03-02

2006-03-01 PRESENTAN OPOSICION

2005-12-16 NOTIFICACION Orden de publicacion SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Fec.Recep.

2005-11-29 NOTIFICACION Requisitos 60 dias

Fecha de Conclusion 2007-12-14 N° de Resolucion 0022848-2007/0SD

Tipo de Forma de Conclusion DENEGADO

Forma de Conclusion DENEGADO
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Anexo F: A través del cual se evidencia la solicitud del examen de viabilidad de
marca figurativa ante el Indecopi.

M Gma" Julinha Servan Vasquez <julinhoservany 2@ gmail.com:

Re: 136738 - EXAMEN DE VIABILIDAD DE MARCA FIGURATIVA
1 mensajes

noresponden@indecopi.gobpe <noresponden@indecopi.gob pe 2 da junio de 2022, 0835
Para: pulinhosersany23i@gmal com

Estimado emprendor(a): Gracias por realizar su consulta, en los priximos dias |e brindaremos una respuesta
Abenbo & la siguiente informacion:

- Recomendamos que. si recibe una respuesta posiiva, presente su solicitud de registro a la brevedad posbile, ya
que este resuliado no tiene plazo de vigenoa.

- El resultado del analisis de viabdidad no le garantiza que obtenga el registro de su marca, ya que, deniro del
procedimiento deberd esperar el plazo de oposicicn.

Cionooe mas sobre nuestro procedimiento en la guis “Aprende a registrar tu marca® ingresando al siguiste enlace:
hitps-libit.ly32iABnG

Atentaments.
Sarvico de Asesonia de Marcas
Dereccitn de Signos Distintvos
INDECOP
asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe <asesonavitualdsdi@indecopi.gob. pe> 8 de junio de 2022, 21:51

Para: plinhosersany23i@gmail .com

Estimado usuario:

Lamentamos informarie que su propeesta, bene ALTO RIESGO DE RECHAZQ, debido & que podria considerarsa
dientro de una de las prohibiciones de registro previstas en la ley, ya que la imagen adjunta carece de distinfividad,
dado que los colores no se pueden proteger con exchusividad.

En tanio gue los colores no pueden ser ssociadas (nicamente a una persona o empresa en particular, la ley
dispone que ellas no deberian mglstrarsa mm:r man::as.

un nuevo analsis a wsl:i:hd 8 tavaa -:IEH 5+|;|U|Err|a erla::a Hq:-s. warer.indecopi.gob pefwebdplataforma-marcas ;
desde donde gustosamente le daremos respuesta a la brevedad posible.
Un cordial saludo,

Sergio Ahrarado

Direccidn de Signos Distintivos
INDECO™M - Lima Sur
www.indecopi.gob.pe

Consultas y reclamos: (+511) 224-7777

Paico Revilla Luis Fernando Pad. 156
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INDECOPI

SOLICITUD 136758 - PLATAFORMA VIRTUAL ORIENTADA A EMPREMDEDORES

Estimado {a),

L= indormamos ques s ba ingresado una nusyva soliciod de asesceia medani= a plaladorma viriual "Consulta si v marca
es viable®

BOLICITANTE: JULINHD SERVAN WVASOLUEZ

DOCUMENTO: DRI - T2366082

TELEFOMNO: 542400310

CORRED ELECTRONICO: jullnhosenvarvZ3gomall com

TIPO DE BUSGUEDA: FIGLRATIVA

PROPUEETA DE MARCA:

PROPLUEETA 1

FROPLUEETA Z

PRODUCTOS YA BERVICIXE O CLABE: HOTA: Deseo Gnicamanis regisirar como marca sl color per se (gue 8

dpunta como muesa), sin relvindicar & forma, parac Ssrsicios de pubiicidad - CLASE 33

ARCHND ADJUNTO: Color BRILLANT ELUE pantong 18-424T7 TCX Ipa

FECHA DE REGISTRO: 02/08/2022
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ANEXO G: A traves del presente Anexo se plantea la propuesta de incorporacion de
un nuevo capitulo al titulo VI TITULO VI DE LAS MARCAS de la Decisién 486.

TITULO VI
CAPITULO IV
EL RECONOCIMIENTO DE LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

Articulo 161.- Se entiende por distintividad adquirida al atributo que adquiere un signo
inicialmente desprovisto de capacidad distintiva, y que, por el uso constante en el mercado,
el consumidor haya logrado diferenciar la marca del producto o servicio ofrecido y lo

identifique con un determinado origen empresarial.

Articulo 162.- Un signo que haya adquirido distintividad por su uso constante sera protegido
contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demas
disposiciones de esta Decision que fuesen aplicables y de las normas para la proteccion

contra la competencia desleal del Pais Miembro.

Articulo 163.- Para determinar la distintividad adquirida de un signo, se tomara en

consideracién entre otros, los siguientes factores:

a) La cuota de mercado correspondiente a la marca

b) La intensidad, la extension geografica y la duracién del uso de la marca

¢) Las inversiones hechas por la empresa para promocionar su marca

d) La proporcidn de los sectores interesados que identifican el producto y/o servicio

atribuyéndole una procedencia en virtud de la marca.

Articulo 164.- Se valoraran los medios de prueba que se presenten para acreditar la
configuracién de la distintividad adquirida, los que se hayan configurado antes o durante el

procedimiento previo a la emision de una resolucion de solicitud de registro de marca.

Articulo 165.- Sera de aplicacion para el presente Capitulo los tipos de signos previstos los

literales b), e), ), g) y h) del Articulo 135°.
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Articulo 166.- Al resolver sobre el reconocimiento de la distintividad adquirida de un signo,
la autoridad nacional competente tendra en cuenta la buena o mala fe de las partes en la
adopcion y utilizacion de dicho signo.

Articulo 167.- Seran aplicables al presente Capitulo las disposiciones contenidas en la

presente Decisidn, en lo que fuere pertinente.

Paico Revilla Luis Fernando

Servan Vasquez Julinho Pag. 159



