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¢ Riesgo de confusion o riesgo de complicacion?
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Resumen

El articulo serd una critica a nuestra legislacién marcaria, la cual, en bisqueda de
una proteccién al consumidor, en la prictica inexistente, ignora los deseos de los
titulares marcarios, generando asi litigios y costos innecesarios para todas las partes
incluyendo la propia Autoridad. La legislacién actual obliga a la Autoridad a dene-
gar de oficio el registro de marcas que son consideradas, a criterio de la Autoridad,
confundibles con marcas anteriormente registradas, lo que ocurre aun cuando el
propio titular de la marca siendo “protegida” no considera que la marca solicitada
afecta sus derechos. Esto es problemdtico porque, en primer lugar, genera conse-
cuencias negativas innecesarias, por ejemplo, se obliga a las partes a iniciar litigios
que no se desean, se afectan las inversiones, pues las marcas se registran para ser
usadas, por lo que una marca innecesariamente denegada implica la demora en el
ingreso al mercado de un negocio, o genera desinterés en el empresario que iba a
entrar al mercado peruano y se evita que se pueda optar por formas alternativas de
solucién de conflictos, como un arbitraje. En segundo lugar, la finalidad que justi-
ficarfa dichas consecuencias negativas, la proteccién al consumidor, no se logra en
la realidad pues, por ejemplo, la marca denegada igual podrd existir en el mercado,
autorizada por el titular de la marca registrada (la marca en base a la cual la Autori-
dad, de oficio, denegd el registro de la marca).

Palabras clave
Cartas de consentimiento, coexistencia de marcas, marcas, proteccion al consumi-
dor, cancelacién de marcas, regulacion.

Abstract

The article will be a critique of our trademark legislation, which, in pursuit of con-
sumer protection that is practically nonexistent, disregards the wishes of trademark
holders, thereby generating unnecessary litigation and costs for all parties, including
the Authority itself. The current legislation obligates the Authority to reject ex officio
the registration of trademarks that are considered, at the discretion of the Authority,
to be confusingly similar to previously registered marks, even when the holder of the
“protected” mark does not believe that the requested mark infringes on their rights.
This is problematic because, first of all, it generates unnecessary negative consequen-
ces. For example, it forces parties to initiate lawsuits that they do not want, it affects
investments because trademarks are registered to be used, so an unnecessarily rejec-
ted mark implies a delay in the entry of a business into the market, or it generates
disinterest in the entrepreneur who was going to enter the Peruvian market, and it
prevents alternative forms of conflict resolution, such as arbitration, from being con-
sidered. Secondly, the purpose that would justify such negative consequences, consu-
mer protection, is not achieved in reality because, for example, the rejected mark can
still exist in the market, authorized by the holder of the registered mark (the mark
on the basis of which the Authority ex officio rejected the registration of the mark).

Keywords
Trademark, consumer protection, cancelation of trademarks, regulation.
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¢Riesgo de confusion o riesgo de complicacion?

1. Introduccién

El presente articulo tiene por objeto invitar a los
lectores a cuestionarse si la legislacién actual de
propiedad intelectual, especificamente la del dere-
cho de marcas, hace bien al mezclar, en una sola
norma, dos conceptos que quizd sean absoluta-
mente distintos e incompatibles, como lo son el
derecho del consumidor y el derecho marcario.

Como demostraremos a lo largo del presente ar-
ticulo, nuestra legislacién marcaria mezcla ambos
conceptos al tener como requisito para el otor-
gamiento del derecho marcario el respeto a los
derechos del consumidor. En ese sentido, la razén
de ser del presente articulo es justamente enfo-
carnos en ese hecho para determinar si esta situa-
cién, a la que todos los abogados de propiedad
intelectual estamos ya acostumbrados, es eficiente
y brinda alguna ventaja o proteccién real, o si es
momento de dejar de lado la costumbre, evaluar
la utilidad real de la norma, poner sobre la balan-
za los beneficios y los perjuicios, para finalmente
decidir si debemos quedarnos como estamos, o
sugerir un cambio.

Para efectos de un adecuado andlisis, dividiremos el
articulo en tres partes, siendo que primero explica-
remos, aunque de forma superficial, la normativa
actual, para luego ponerla a prueba al evaluar la
problemdtica que su aplicacién genera, cuestionan-
do incluso si la finalidad deseada se cumple o si la
aplicacién de la norma trae desventajas, sin siquie-
ra lograr un efecto positivo que las compense. Fi-
nalmente, ofreceremos una alternativa, esperando
que, luego de leido el presente articulo, cada lector
pueda realizar su propio andlisis para determinar
cudl deberfa ser el camino a seguir.

2. Legislacion actual

Actualmente, nuestra legislacién requiere que la
autoridad nacional, en nuestro caso Indecopi, brin-
de preferencia a los intereses de los consumidores
sobre los intereses de los titulares de registros mar-
carios en précticamente todos los procedimientos
administrativos referidos a los derechos marcarios,
incluyendo las solicitudes de registro.

A modo de ejemplo, el articulo 56 del Decreto Le-
gislativo 1075 claramente establece que:

Las partes en un procedimiento podrn acor-
dar la coexistencia de signos idénticos o seme-
jantes siempre que, en opinién de la Autoridad
competente, la coexistencia no afecte el interés
general de los consumidores. Los acuerdos de
coexistencia también se tomardn en cuenta
para analizar las solicitudes de registro en las
que no se hubieren presentado oposiciones
(2019)".

Adicionalmente, el articulo 57 del mismo dispo-
sitivo legal también limita el derecho de las partes
a solucionar sus conflictos de manera privada si se
considera que el consumidor podria ser afectado, al
indicar lo siguiente:

En cualquier estado del procedimiento, la Di-
reccién competente podrd citar a las partes a
audiencia de conciliacién. La audiencia se de-
sarrollard ante la persona que designe la Direc-
cién competente. Si ambas partes arribaran a
un acuerdo respecto de la materia en conflicto
y éste no afecta derechos de terceros, se levanta-
rd un acta donde conste el acuerdo respectivo,
el mismo que tendrd mérito ejecutivo (2019).

Tras una simple lectura del citado articulo pode-
mos darnos cuenta que la conciliacién entre las
partes s6lo serd admitida si es que no se vulneran
derechos de terceros, entendidos estos como los
consumidores. En otras palabras, la solucién pri-
vada de conflictos no serd aceptada si se afecta el
interés del consumidor. Ello se debe a que nuestra
norma se basa en la premisa de que el interés del
consumidor es mds importante que el propio inte-
rés del titular del derecho y, por lo tanto, el primer
interés es privilegiado.

Es importante precisar que el articulo 150 de la
Decisién 486, si bien no sobrepone textualmente
los derechos del consumidor sobre los intereses del
solicitante de un registro marcario, en efecto existe
tdcitamente dicha preferencia. La mencionada nor-
ma establece lo siguiente:

Vencido el plazo establecido en el articulo 148,
o si no se hubiesen presentado oposiciones, la

1 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial DECRETO LEGISLATIVO N°1075. (2019, septiembre 16). Indecopi.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5

2 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comin sobre Propiedad Industrial DECRETO LEGISLATIVO No1075. (2019, septiembre 16). Indecopi.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262¢-f997814aadf5



oficina nacional competente procederd a rea-
lizar el examen de registrabilidad. En caso se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina na-
cional competente se pronunciard sobre éstas y
sobre la concesién o denegatoria del registro de
la marca mediante resolucién’.

Como se puede apreciar, la obligatoriedad de rea-
lizar el examen de registrabilidad, aunque no exis-
tan oposiciones; es decir, incluso cuando ningtn
titular de derechos anteriores ha manifestado su
disconformidad con el registro del signo solicitado,
no busca realmente proteger a aquel titular de de-
rechos marcarios que, habiendo podido oponerse,
no lo hizo. Lo que esconde en realidad es el deseo
de proteger, por lo menos, en papel, los intereses
del consumidor, buscando evitar el registro de un
signo que, aunque a criterio del titular de la marca
previamente registrada no sea confundible con su
marca, ante los ojos de la autoridad administrativa
pueda causar riesgo de confusién.

Es importante precisar que no pretendemos alegar
que, ante la inexistencia de una oposicién, todas
las solicitudes de registro de marcas deberfan ser
siempre otorgadas sin siquiera realizar un andlisis
de registrabilidad, pero el problema, al menos en
nuestra opinién, radica en que tal examen de re-
gistrabilidad no se limita Gnicamente al andlisis de
prohibiciones absolutas, sino que incluye también
el andlisis de prohibiciones relativas. Por lo tanto, es
justamente en esa segunda parte del andlisis (la de
las prohibiciones relativas) en la que se demuestra
la preferencia de los intereses de los consumidores
sobre los de los verdaderos titulares de los derechos
marcarios pues, si no pensamos en los consumi-
dores, la elaboracién del andlisis de prohibiciones
relativas carecerfa de sentido en aquellos casos en
los que no existe una oposicién. Para brindar ma-
yor claridad sobre este punto, debemos precisar en
qué consiste el referido andlisis de registrabilidad
(prohibiciones absolutas y relativas).

Al presentar una solicitud de registro, bajo el sis-
tema actual, se van a realizar dos analisis distintos
para ver si se otorga el registro de la marca, el pri-
mero con relacién a los impedimentos absolutos,
y el segundo, que versa sobre los impedimentos
relativos.

Se considera que hay impedimentos absolutos,
como la falta de distintividad (art. 135 de la
Decisién 486), y relativos, que son los que afec-
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tan los derechos de terceros, como es el caso
de aquellos signos solicitados que son iguales
o similares a otros ya protegidos (art. 136 de la
Decisién 486) (Kresalja, 2004, p. 108).

En el andlisis sobre impedimentos absolutos se
verifica si el signo cumple con las caracteristicas
intrinsecas para poder ser marca. Por ejemplo, ana-
lizan si el signo es apto para distinguir productos o
servicios, si es distintivo, si es un signo usual, si es
una expresidn genérica, entre otros. En resumen,
busca ver si el signo por si mismo puede conver-
tirse en marca.

En el andlisis de las causales relativas se busca, una
vez superado el andlisis de impedimentos abso-
lutos, ver si el signo solicitado a registro afecta el
derecho de un tercero, por ejemplo, si es idéntico
o similar a una marca previamente registrada, en-
tre varias otras causales. Resulta evidente que este
andlisis ya no ve las condiciones intrinsecas de re-
gistrabilidad del signo, sino que lo compara con
derechos anteriores buscando evitar que se genere
riesgo de confusion.

De acuerdo a nuestra legislacién, el signo sélo serd
registrado como marca si se superan ambos andlisis.

En consecuencia, si bien no negamos la obvia nece-
sidad de realizar el primer andlisis (referido a las pro-
hibiciones absolutas), nos preguntamos si realmen-
te serd necesario realizar el segundo (referido a las
prohibiciones relativas), incluso ante la inexistencia
de una oposicidn, pues es tal obligatoriedad la que
genera que la autoridad deba rechazar los acuerdos
de coexistencia, asi como cualquier otro acto de dis-
posicién de derechos. Légicamente, el andlisis de las
causales absolutas, el que versa sobre las condicio-
nes necesarias que el signo debe tener para que el
mismo sea registrado como marca, es uno que debe
necesariamente ser realizado por la autoridad. Sin
embargo, el segundo andlisis, el de las causales rela-
tivas, versa sdlo sobre los derechos de las partes, los
que deberfan ser considerados derechos disponibles,
por lo que dicho andlisis no deberfa realizarse sin
una solicitud previa y definitivamente no deberfa
realizarse cuando existe un consentimiento expre-
so por parte del titular de la marca registrada o un
acuerdo de coexistencia entre las partes.

La autoridad, al momento de evaluar la registrabi-
lidad de un signo considerando los impedimentos

3 Indecopi. (2002). DECISION 486. https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/

2d4e6e59-0329-ed91-26d7-332869bf3b47
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relativos al registro, no toma en cuenta solamente el
interés de los demds titulares de signos registrados,
sino que analiza el impacto que podria tener en el
consumidor, de otorgarse la proteccion solicitada.
Este aparente interés superior del consumidor “jus-
tifica” que la autoridad rechace una solicitud de re-
gistro por presuntamente afectar el derecho de un
tercero, que los acuerdos de coexistencia puedan
ser rechazados por la autoridad o que en muchos
casos no se permita que las partes no vinculadas so-
lucionen de manera privada las controversias que se
hayan generado a partir de derechos marcarios. El
presunto interés del consumidor tampoco permi-
te que las partes resuelvan sus conflictos mediante
una conciliacién, mediacién o arbitraje, sino que
tan sdlo permite una via de solucién de conflictos,
el procedimiento administrativo ante Indecopi.

A efectos de acreditar que nuestra legislacién s
obliga a la autoridad a tener en cuenta los intere-
ses de los consumidores en esta segunda parte del
andlisis, sobre causales relativas, y que dicha situa-
cién no es tan sélo una interpretacién nuestra de la
norma, citamos a continuacién un extracto de una
Interpretacién Prejudicial del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, mdximo intérprete de
nuestra legislacion marcaria, la Decisién 486, una
norma comunitaria:

(...) la Autoridad nacional competente debe
hacer la evaluacién correspondiente, toda vez
que la marca protege por igual a sus titulares

v en especial al ptblico consumidor, teniendo
en cuenta que en la marca existe una verdadera

complementariedad donde ademds de conside-
rarse los elementos del signo y del producto o
servicio que a través de la marca se interrelacio-
nan, se debe tener presente fundamentalmente

al destinatario final que es el ptblico consumi-
dor* (el subrayado es nuestro).

Como podemos apreciar, por mds que el consu-
midor nunca cuestione la proteccién de la marca
y no tenga ningun derecho de propiedad sobre la
misma, su interés es preferido sobre el interés del
mismo propietario, ya que se quiere evitar que se
vea confundido por la existencia de marcas simila-
res que distingan productos o servicios idénticos o
vinculados.

Consideramos relevante reiterar que la proteccién
de los intereses del consumidor requerida por
nuestra legislacién es de tal magnitud que inclu-

so se sobrepone ante la existencia de acuerdos de
coexistencia. En otras palabras, tal es la preferencia
que nuestra norma tiene por los consumidores, so-
bre los propios titulares marcarios, que no solo se
debe proceder con el andlisis de las prohibiciones
relativas ante la ausencia de una oposicién, sino
que tal andlisis deberd realizarse incluso cuando
existiese un consentimiento expreso al registro del
signo solicitado, firmado por el titular del derecho
marcario anterior, o un acuerdo de coexistencia fir-
mado entre las partes.

Para que se comprenda lo ilégico del requisito, el
poder denegar el registro de una marca registrada
debido a la existencia de un registro anterior, a
pesar de que se tiene un acuerdo de coexistencia
firmado con el dueno del registro anterior, consi-
deramos conveniente definir, muy sucintamente,
qué es un acuerdo de coexistencia. Un acuerdo de
coexistencia es aquél mediante el cual dos partes,
la primera, un titular de una marca registrada, y la
segunda, una persona natural o juridica, que busca
registrar y/o usar un signo, acuerdan la coexistencia
pacifica de sus marcas. En virtud de tal contrato,
las partes acuerdan y consienten que se acepte el
registro y/o uso del signo solicitado para distinguir
determinados productos o servicios bajo ciertas
condiciones o exigencias.

La expresién ‘coexistencia de marcas™ describe
una situacién en la que dos empresas diferentes
usan una marca igual o similar para comercia-
lizar un producto o servicio sin que por ello in-
terfiera necesariamente la una en los negocios
de la otra. Este fenémeno es relativamente co-
mun. Es frecuente que las empresas pequefias
usen marcas en una zona geografica limitada o
con una clientela local. Asi, pricticamente cada
ciudad francesa conectada a la red ferroviaria
tiene en la estacién de trenes una cafeteria lla-
mada Buffet de la gare. (OMPI, 2006, p. 18)

Sin embargo, por lo menos en la Comunidad An-
dina, los derechos del consumidor son preferidos
incluso ante la existencia de acuerdos entre las par-
tes pues, como indica Thaimy Mdrquez:

Se puede asimilar el acuerdo entre las partes o
el retiro de la observacién a la figura de la re-
nuncia de derechos, que siempre tendrd como
limite la posibilidad de producir perjuicio a
terceros. Si se considera al puablico consumi-
dor como un tercero interesado cuyos intereses
deben ser protegidos, un acuerdo entre partes

4 Jurinfo - Providencia del Consejo de Estado, Seccién Primera, expediente 236 de 2009. (2001, 24 marzo). https://jurinfo.jep.gov.
co/normograma/compilacion/docs/11001-03-24-000-2003-00236-01.htm



o0 un retiro de una observacién en el supuesto
de marcas idéntica o similares para los mismos
productos o servicios no impedird que la Au-
toridad nacional decida de oficio la denega-
cién de un registro, ya que si se permitiera la
coexistencia de las marcas se podria producir
confusién en el mercado y, en consecuencia,
los consumidores podrian resultar perjudicados

(1996, p. 50).

Podemos entonces concluir que, incuestionable-
mente, el interés de los consumidores es preferido
frente a la opinién del propio titular del derecho,
incluso frente los acuerdos de coexistencia, que-
dando en evidencia que los titulares de derechos
marcarios no gozan realmente de una libertad de
decisién sobre cémo ejercer sus derechos.

Si bien es cierto que el precedente de observancia
obligatoria, la Resolucién N° 4665-2014/TPI-
INDECOPI, ha generado avances en cuanto a la
aprobacién de los acuerdos de coexistencia, pues
ha establecido criterios claros a tener en consi-
deracién para la aprobacién de éstos, lo cierto es
que la aceptacion de los acuerdos sigue siendo una
decisién discrecional de la autoridad, en la que se
tendrd en cuenta el riesgo de confusién y el interés
de los consumidores.

Se aprecia que el mencionado precedente de obser-
vancia obligatoria establece condiciones minimas
que los acuerdos de coexistencia deben cumplir, a
saber:

a) Informacién sobre los signos objeto del
acuerdo, consigndndose lo elementos deno-
minativos y figurativos que las conforman, as{
como también los productos y servicios a los
que estdn referidos dichos signos (conforme
se encuentran registrados y/o solicitados).

b)  Delimitacién del 4mbito territorial dentro del
cual serd aplicable el acuerdo.

¢) Delimitacién de los productos y/o servicios
a los que se restringirdn las marcas materia
del acuerdo de coexistencia en el mercado.
Para tal efecto, serd necesario que las partes
soliciten la limitacién efectiva de los produc-
tos y/o servicios en los registros y solicitudes
respectivas.

d)  Delimitacién de la forma de uso y/o presenta-
cién de los signos.
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e) Senalar las consecuencias en caso de incum-
plimiento del acuerdo.

f)  Establecer mecanismos de resolucién de con-
troversias en caso se presente alguna materia
litigiosa entre las partes. (Lex, 2019, pp. 1372
-1373)

Sin embargo, podemos notar de una lectura del
referido precedente de observancia obligatoria que
éstas son tan solo condiciones minimas, sin las cua-
les ningtin acuerdo podrd ser aceptado, pero cum-
plir dichas condiciones minimas de ninguna forma
garantiza la aceptacion del acuerdo pues, incluso
ante la existencia de un acuerdo de coexistencia
que cumpla con los referidos requisitos, lo que pri-
ma es el interés de los consumidores.

Asi lo indica la Resolucién N°o 4665-2014/TPI-
INDECOP], el precedente de observancia obliga-
toria, en su parte resolutiva (pdgina 22), donde se
indica textualmente lo siguiente:

Por lo expuesto, aquellos acuerdos que no
contengan las condiciones minimas antes in-
dicadas, no serdn aceptados por la Autoridad
Administrativa; sin embargo, lo anterior no
determina que los acuerdos que si contengan
tales condiciones minimas serdn aprobados de
manera automdtica, ya que la Autoridad deberd
evaluar si lo pactado por las partes cumple o
no con la finalidad que se persigue a través del
acuerdo.

Finalmente, tal como se ha sefalado ante-
riormente, la aceptacién de un acuerdo de
coexistencia es una facultad que le asiste a la
Autoridad Administrativa y dependerd, princi-
palmente, de las condiciones expresadas en el
mismo, todo ello en aras de cautelar el interés

general de los consumidores.” (el subrayado es

nuestro)’

Podemos entonces concluir que, a pesar de los
avances, la autoridad aidn sustenta la negativa a
otorgar el registro de una marca, asi como el re-
chazo a las cartas de consentimiento y acuerdos
de coexistencia en la proteccién del interés de los
consumidores, en un intento de impedir la coexis-
tencia de signos similares en el mercado a nombre
de personas distintas, no vinculadas. Por supuesto,
esta decision de cautelar el interés general de los
consumidores no es un capricho de la autoridad
administrativa, pues dicha institucién se encuentra

5 Indecopi. (2013). Resolucién No 4665-2014/TRI-INDECOPI. https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/
4511/1378_SPI_SD_Resolucion_4665-2014-TPL pdf?sequence=1&isAllowed=y
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obligada a proceder de dicho modo por un requeri-
miento legal expreso. Conviene, por tanto, precisar
que no pretendemos culpar a la autoridad adminis-
trativa, la cual realiza una extraordinaria labor, por
la presente situacion, pues dicha autoridad tan sélo
estd cumpliendo la ley, siendo que, por lo menos,
en nuestra opinién, es justamente la legislacién la
que debe ser modificada.

Teniendo ello en cuenta, consideramos que la pre-
gunta que nos debemos realizar es si esta opcién
legislativa de proteger al consumidor es aunque sea
eficiente y si realmente nuestra legislacién cumple
con dicha finalidad, la proteccién del consumidor,
o si la misma se limita al papel, al registro, sin que
pueda realmente protegerse al consumidor en el
mercado, que es donde el verdadero perjuicio se
generarfa.

Basdndonos en dicha interrogante, a continuacién
explicaremos los inconvenientes que, por lo menos
en nuestra opinién, esta proteccién al consumidor
dentro del derecho marcario genera y también nos
preguntaremos si, como minimo, existe aunque sea
un beneficio al consumidor que pueda servir para
de algin modo justificar los referidos inconvenien-
tes o si nos encontramos lastimosamente ante una
situacion en la que nuestra normativa no sélo ge-
nera graves afectaciones a los titulares de derechos
marcarios, sino que lo hace de manera gratuita, sin
consecuencia positiva alguna, lo que implicarfa que
nos encontrarfamos ante una normativa que limita
el libre ejercicio de los derechos marcarios y el acce-
so a éstos, sin que exista una justificacién real para
tal afectacién de derechos.

3. Consecuencias negativas de nues-
tra legislacion

Habiendo definido que la legislacién actual, en
aras de proteger al consumidor, limita el acceso a
los derechos marcarios y el libre ejercicio de éstos,
corresponde preguntarnos qué inconvenientes po-
dria traer tal opcién legislativa, si acaso alguno exis-
te. Para dichos efectos, procederemos a enumerar a
continuacién algunos de los principales problemas
que, en nuestra opinidn, genera esta situacioén ju-
ridica que obliga al derecho marcario a proteger al
consumidor sobre los intereses del propio titular
del derecho marcario en cuestién o sobre aquél que
busca acceder a tal proteccién.

Precisamos que, légicamente, el siguiente listado
resulta uno enunciativo y sirve para ejemplificar
solo algunos de los que, al menos en nuestra opi-
nién, son los principales problemas existentes, ha-

biendo seguramente muchos otros que pueden ser
agregados a la lista.

3.1 Generacion de sobrecostos innecesarios

Comenzando con los problemas mds sencillos,
indudablemente un sistema que obliga a la auto-
ridad a realizar, en aras de proteger el interés de
los consumidores, un examen de oficio que implica
comparar la marca solicitada con todas las marcas
anteriormente registradas es un sistema que genera
enormes sobrecostos a la administracién.

Si consideramos que los derechos marcarios existen
para beneficio de sus titulares, permitiéndoles a és-
tos diferenciarse de sus competidores, entonces la
obligacién de proteger sus derechos recae en dichos
titulares. Ello significa que, si no existiese la obliga-
cién de velar por los intereses de los consumidores,
la autoridad administrativa tnicamente tendria
que realizar el andlisis de prohibiciones absolutas
y, superado éste, si no hay oposicién podria otor-
gar la marca, sin mayor andlisis, lo que implicarfa
un inmensurable ahorro en tiempo y recursos ad-
ministrativos. Es importante mencionar que este
ahorro se dard incluso si existe una oposicién pues,
en dicho supuesto, la autoridad Gnicamente com-
pararfa la marca solicitada con la marca registrada
base de la oposicién, no debiendo también hacerlo
con todas las demds marcas registradas, como ocu-
rre hoy en dia.

Sibien dicho sobrecosto que nuestra legislacién ge-
nera es el mds evidente, lamentablemente no es el
Unico pues, ante una denegatoria de oficio de una
marca que podria haber sido ficilmente registrada
al no existir oposicién, lo mds probable es que el
solicitante continte intentando registrar su marca
e inicie todas las acciones pertinentes para cum-
plir su objetivo. Estas acciones pueden incluir, en
el mejor de los casos, una reconsideracién o una
apelacion, pero pueden llegar incluso a incluir ata-
ques a la marca previamente registrada que fue la
base de la denegatoria (acciones de cancelacién o
de nulidad) para intentar eliminarla y liberar asi
el camino para obtener el registro de la marca de
interés.

Esto significa que la denegatoria de una marca con-
tra la que no se presenté oposicién, la que pudo
haber sido ficilmente registrada en pocos meses
a un costo administrativo minimo, puede llegar a
generar:

1. El costo administrativo de una reconsidera-
cién, una apelacién o ambas.



2. De mantenerse la denegatoria de registro in-
cluso en segunda instancia, el triple costo del
inicio de un proceso contencioso administra-
tivo. Indicamos triple costo pues tal proceso
no sélo serd enormemente costoso para el
interesado en obtener el registro de la mar-
ca, sino que también implica un costo para
nuestro ya recargado aparato judicial y para
Indecopi, pues dicha institucién, a cuenta de
sus propios recursos, deberd defender la va-
lidez de su resolucién en todas las instancias
existentes (incluyendo casacién).

3. El también triple costo de los procedimien-
tos administrativos de cancelacién o nulidad
que el solicitante decida iniciar en busqueda
de eliminar el derecho marcario previamente
inscrito que ha servido de base para el rechazo
de su solicitud. En este caso el triple costo se
genera porque no sdlo se recargan las labores
de la autoridad administrativa con el inicio
de un procedimiento que el solicitante ha
sido précticamente obligado a iniciar, pues
no deseaba hacerlo inicialmente, sino que, en
efecto, la necesidad de iniciar tales procedi-
mientos implica costos (en tiempo y dinero)
adicionales para el solicitante, ademds del
enorme costo que se le genera al titular de los
derechos anteriores quien, no teniendo nin-
gln inconveniente en que el nuevo solicitante
registre su marca, ve ahora sus derechos ata-
cados y debe invertir en defenderlos innece-
sariamente — decimos innecesariamente pues
es, en efecto, un procedimiento innecesario,
artificialmente generado por nuestra legisla-
cién, no por las partes -.

En consecuencia, queda absolutamente evidencia-
do que nuestra regulacién puede generar enormes
costos en tiempo, dinero y sobrecarga laboral para
la administracién y el poder judicial.

3.2 Pérdida innecesaria de derechos

Conforme a lo acreditado en el punto anterior, una
de las posibles consecuencias de la denegatoria de
oficio de un registro marcario es que el solicitan-
te inicie acciones de cancelacién (que en realidad
no tenia intencién de iniciar) contra la(s) marca(s)
registrada(s) que ha(n) sido sustento de la dene-
gatoria.

Esta situacién no solo afecta al titular de derechos
marcarios, quien debe ahora invertir en defender
sus derechos, sino también, a aquellos empresarios
que registraron su marca en el Pert porque se tra-
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taba de un mercado al que deseaban ingresar en un
mediano plazo, pero que atin no han comenzado a
usar su marca.

Esta pérdida innecesaria de derechos (innecesaria
porque es la consecuencia de un conflicto creado
artificialmente por nuestra legislacién, entre dos
empresarios que no tenfan inconveniente alguno
en coexistir) generard que, muy posiblemente, el
empresario que pierda sus derechos marcarios cam-
bie sus planes y opte por no ingresar al mercado
peruano. Los efectos de esta consecuencia, el no
ingreso al mercado peruano por la pérdida de dere-
chos, serdn explicados en el acdpite 3.4.

3.3 Imposibilidad de uso de herramien-
tas mas eficientes para solucionar los
conflictos

El sobreponer los intereses de los consumidores
sobre los intereses del titular de las marcas genera
que, aunque incuestionablemente las marcas son
un activo, un bien mueble, no sean un bien de libre
disposicién.

Esta situacién limita, en muchos casos, el acceso de
los titulares de derechos marcarios a mecanismos
alternativos de solucién de conflictos, pues tni-
camente se les permite acudir a nuestra autoridad
administrativa.

Si consideramos que las marcas son derechos de li-
bre disposicion, dos empresas que tienen conflictos
marcarios en diversos pafses podrian solucionar-
los via mediacién, conciliacién o incluso arbitra-
je, buscando, con un solo proceso, solucionar su
conflicto en diversas jurisdicciones. Sin embargo,
como ha quedado demostrado, nuestra legislacion
no considera los derechos marcarios como bienes
de libre disposicién, estando nuestra autoridad
administrativa facultada para rechazar cualquier
tipo de acuerdo conciliatorio y, légicamente, ni
nos permite pensar en el arbitraje como medio de
resolucién de conflictos, pues no resulta posible
iniciar tal proceso sobre un bien que no sea de libre
disposicién.

Esta situacion obliga a las empresas, que tengan
conflictos marcarios en diversos paises, a tener que
iniciar procedimientos administrativos en cada uno
de los paises en cuestién o por lo menos en aquellos
paises con normas similares a la nuestra. Peor atn,
los obliga a iniciar un litigio incluso sin desearlo,
pues los empresarios se verdn obligados a litigar in-
cluso ante la existencia de un acuerdo, ya que los
acuerdos pueden ser rechazados por la autoridad.
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En resumen, a pesar de la mejor disposicién que
puedan tener los empresarios para evitar conflictos
o solucionarlos de forma eficiente, nuestra legisla-
cién los obliga a litigar. Obviamente, no pretende-
mos insinuar que esta situacién se genera en todos
los casos, pues habrdn algunos acuerdos que si se-
rdn aceptados por la autoridad, otros acuerdos que,
aunque no aceptados, puedan ser respetados por
las partes, permitiendo, por ejemplo, el que tiene
la marca registrada que el otro empresario la utilice
en el mercado, aunque sin registro; pero existirdn
otros casos en los que, ante la existencia de dos em-
presarios que desean proteger sus marcas y que no
tienen problema en coexistir, pues han llegado a un
acuerdo internacional, nuestra legislacién los obli-
gue a dejar de lado el acuerdo amical e iniciar un
litigio para ver quién obtiene proteccién marcaria
en el Pert.

3.4 Afectacién de inversiones y desarrollo de
negocios

Las empresas multinacionales suelen utilizar sus
mismas marcas en gran parte de los paises en los
que comercializan sus productos. Debido a ello,
una innecesaria denegatoria del registro de una
marca podria desincentivar el ingreso de una em-
presa a nuestro mercado o por lo menos del ingreso
para la comercializacién de los productos que se
habrfan distinguido con la marca en cuestién, ya
que, para ingresar a nuestro mercado luego de la
denegatoria final del registro de la marca, la refe-
rida empresa tendrfa que invertir en crear y posi-
cionar una nueva marca, lo que generarfa grandes
costos adicionales no esperados.

En diversas ocasiones, las empresas multinacio-
nales, sabiendo que tienen signos distintivos que
quizd algunas oficinas de marcas considerarfan si-
milares, celebran acuerdos de coexistencia porque
han concluido que el riesgo de confusién es en rea-
lidad muy bajo y no amerita la creacién de nuevas
marcas, por lo que opta por la coexistencia pacifica.
Lamentablemente, en nuestro pais dichos acuerdos
muchas veces no serdn aceptados, lo que no solo
perjudicard a dichas empresas, sino que perjudicard
a nuestro mercado, pues, ante la denegatoria del
registro de la marca, el empresario muy probable-
mente optard por llevar su negocio primero a algin
otro pais que si aceptd el registro de su marca.

En consecuencia, la preferencia en la protecciéon
del interés de los consumidores, incluso sobre los
acuerdos de coexistencia, puede generar a las em-
presas internacionales grandes desincentivos para
ingresar a nuestro mercado.

La denegatoria en el Perti de una marca que una
empresa usa en todos los demds paises en los que
tiene presencia indudablemente desincentivard el
ingreso a nuestro mercado pues, para hacerlo, la
empresa tendrfa que crear una nueva marca. Esta
situacién, la creaciéon de una marca, es ademds un
problema perpetuo, pues no se trata solo de la nue-
va marca, sino que la consecuencia de tener una
marca distinta sélo para nuestro pais es la gene-
racién de un problema econdmico (al afectarse
la economia de escala). Una nueva marca, légica-
mente, implica también (como minimo) un nuevo
empaque y nueva publicidad enfocada en dicha
distinta marca. Esto significa que, si el empresario
desea ingresar a nuestro pais, no sélo debe crear la
nueva marca, sino que tendrd que asumir el sobre-
costo de producir un empaque distinto solo para
nuestro pafs asi como invertir constantemente en
una estrategia publicitaria diferente. Evidentemen-
te, este sobrecosto no ocurrird una sola vez, cuando
la empresa ingrese al pafs, sino que serd un pro-
blema continuo. Esto implica que el costo para
dicha empresa de ingresar a nuestro pais, debido
a la innecesaria denegatoria de la marca, serd sus-
tancialmente mayor que el de ingresar a cualquier
otro mercado en el que s se aceptd el acuerdo de
coexistencia que se tenfa con el competidor, y se
obtuvo el registro de la marca original, usada en
todos los demds paises.

Podemos entonces apreciar que el innecesario re-
chazo al registro marcario solicitado por el empre-
sario deviene pricticamente en una invitacién para
este a elegir un mercado distinto al nuestro. Esta
situacién es un contrasentido pues, como bien lo
indica el Dr. Carlos Auza:

(...) al Estado le interesa, o deberfa interesarle,
el conceder el mayor niimero de marcas para
posibilitar la mayor competencia; esto es, un
flujo numéricamente superior de productos y/o
servicios, pues ello conlleva la generacién de ri-
queza, puestos de trabajo y también de ingresos
para el Estado a través de los tributos (2011,
pp- 359-360).

En conclusién, evidentemente no pretendemos
afirmar que todas las marcas que se soliciten deban
ser registradas, pero denegar el registro de una mar-
ca que no ha sido opuesta y que ademds se encuen-
tra autorizada por el titular de la marca base de la
denegatoria, quien no considera que exista riesgo
de confusidn, constituye, al menos en nuestra opi-
nién, una pérdida de valor, pues es una invitacién
al empresario a no ingresar a nuestro mercado, con
la consecuente pérdida de inversidn, generacién de



empleo, ingresos (tanto a los empleados como al
Estado) y competitividad.

En base a lo indicado hasta el momento, podemos
apreciar que la obligacién legal de preferir al consu-
midor en lugar de al titular de derechos marcarios
0 a quien busca acceder a dichos derechos genera
inconvenientes no menores que indudablemente
deberian ser, en la medida de lo posible, evitados.
Procederemos entonces a determinar si, aunque
sea, existe un motivo real que justifique tales in-
convenientes, algiin beneficio real, tangible, que
pueda sobreponerse a todo el perjuicio generado, o
si lamentablemente nuestra legislacién nos obliga a
inventarnos problemas donde no los hay en grave
perjuicio de los titulares marcarios, los empresarios
que buscan proteccién y nuestro mercado en gene-
ral, a cambio de nada.

3.5 Carencia de proteccion real al consu-
midor

Nuestra autoridad marcaria, en irrestricto cumpli-
miento de la legislacién vigente, deniega de oficio
el registro de marcas que, a su juicio, puedan gene-
rar riesgo de confusién entre los consumidores, in-
cluso ante la existencia de cartas de consentimiento
y acuerdos de coexistencia. En consecuencia, por
lo menos a nivel registral, la proteccién del con-
sumidor, requerida por la norma, se cumple. Sin
embargo, la pregunta que obviamente nace de esta
situacion es jesta proteccién a nivel registral real-
mente protege a los consumidores, 0 no es mds que
una suerte de Tetra muerta’?

Para mejor ilustrar nuestra posicién sobre este
asunto, citamos la opinién del Dr. Héctor Alvarez:

La coexistencia de dos marcas se puede produ-
cir, fundamentalmente, de dos formas:

1. A nivel registral (...)

2. En el mercado, que se puede presentar
igualmente de dos maneras:

— Cuando las partes acuerdan la coexisten-
cia registral de las marcas y la Oficina
Nacional Competente deniega el regis-
tro de la marca que se pretende inscribir
porque considera que la coexistencia de
las mismas afecta el interés general de
los consumidores; pero, en el acuerdo,
las partes convinieron igualmente la co-
existencia de las marcas en el mercado,
de forma tal que la persona a la que se le
denegd el registro tendrd la posibilidad
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de utilizar la marca en el mercado, natu-
ralmente asumiendo los riesgos propios
derivados del uso de una marca no ins-
crita.

— Cuando las partes acuerdan la coexisten-
cia de las marcas en el mercado, permi-
tiendo el titular de la marca registrada
que se utilice la otra marca. No acepta
su registro, pero si su uso en el mercado.
(2010, pp. 205-206)

Podemos entonces apreciar que el hecho de que la
autoridad no acepte los acuerdos de coexistencia
(cuando se considere que atin podria existir riesgo
de confusién entre los consumidores) no genera
ningln efecto beneficioso pues los titulares de las
marcas pueden hacer lo que consideren mds con-
veniente para ellos, como por ejemplo permitir la
coexistencia de las marcas en el mercado, decidien-
do el titular de la marca registrada no accionar en
defensa de sus derechos marcarios al no considerar
que los mismos estdn siendo vulnerados. Claro estd
que la autoridad tiene las facultades para iniciar
una accién de infraccién de oficio, pero nueva-
mente ello se ha quedado en el papel pues, al me-
nos en la prictica, ese derecho no suele ser ¢jercido.

La legislacion positiva si bien faculta a la auto-
ridad competente a sancionar de oficio a quien
infrinja el derecho de marcas que se utilizardn
en el mercado, una que cause confusién con
otra previamente registrada, en la préctica nun-
ca ha utilizado tal facultad. Las razones saltan
a la vista. De ejercer la autoridad tal potestad,
se expone a que el titular de la marca presunta-
mente infringida sefiale que autorizé al denun-
ciado su uso, con lo cual la accién de infraccién
serfa desestimada, quedando asf la autoridad
desairada.

El lector en consecuencia deducird que en el
Peri tenemos una autoridad administrativa
que aduciendo ser guardiana celosa de los de-
rechos del consumidor no permite que accedan
a su registro marcas que sean “‘confundibles en-
tre si”, pero que a la par observa impdvida la
coexistencia en el mercado de marcas idénticas
o semejantes, al grado de producir confusién.
(Auza, 2011, p. 360)

En consecuencia, hemos podido rédpidamente
percatarnos que, en efecto, la denegatoria de una
marca en aras de proteger a los consumidores no
cumple realmente con la funcién de protegerlos
pues, registrada o no, la marca podrd ser usada en
el mercado. Como debe ser evidente, el consumi-
dor estd en el mercado, no el registro; es decir, se
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confunde en el mercado, no a nivel registral. Por lo
tanto, el rechazo del registro de una marca, ante la
existencia de acuerdos de coexistencia, es inttil, ya
que, rechazada o registrada, la marca igual estard
en el mercado, causando el supuesto riesgo de con-
fusién al consumidor que tanto teme la autoridad.

Sin perjuicio que con solo este breve comentario
inicial ya resulta posible concluir que la proteccion
a los consumidores, dentro de nuestra legislacion
marcaria, carece de efectos reales, a continuacién
demostraremos que, incluso a nivel legislativo, la
misma resulta inexistente, lo que ocurre porque tal
requisito no tiene asidero real en la legislacién mar-
caria, siendo que se estdn mezclando dos conceptos
incompatibles en un forzado intento de incluir el
derecho del consumidor dentro del derecho mar-
cario, situacién que, por la sola naturaleza de los
derechos, resulta imposible como demostraremos
a continuacion.

Indudablemente, si la legislacién marcaria real-
mente tuviera como finalidad no solo proteger a
los titulares de derechos marcarios ante la existen-
cia de signos confundibles, sino eliminar todo ries-
go de confusion entre los consumidores, entonces
tal legislacién deberfa tomar todas las medidas ne-
cesarias para que ello ocurra, lo que implicarfa, a
modo de ejemplo, cumplir con lo siguiente:

—  Imposibilidad de coexistencia entre todo tipo de
derechos confundibles.

La legislacion actual privilegia el interés del consu-
midor a no confundirse y se supone que dicho in-
terés debe ser absolutamente protegido por la auto-
ridad. Es por ello que la ley le reserva la solucién de
conflictos y le atribuye la facultad de rechazar los
acuerdos de coexistencia. Siguiendo esta légica, la
autoridad tendria que cuidar los alegados intereses
del consumidor y no deberfa permitir el registro de
marcas que pudieran confundirse con otros signos
(no sélo marcas) protegidos. Es decir, a la hora de
analizar si una marca debe ser registrada, se ten-
drian que tomar en cuenta todos los impedimentos
relativos al registro estipulados en el articulo 136
de la Decisién 486. Pongamos tan sdlo dos ejem-
plos para ver si, en lineas generales, esto sucede y se
logra proteger al consumidor.

i.  En primer lugar, se deberfa analizar si el sig-
no solicitado es confundible con una marca
anteriormente solicitada o registrada para

distinguir productos o servicios idénticos o
vinculados, sin importar la clase en la que
se encuentren solicitados o registrados. En
consecuencia, a la hora de analizar la regis-
trabilidad del signo solicitado, la autoridad
no solo deberfa analizar las marcas previa-
mente solicitadas o registradas dentro de la
misma clase que el signo solicitado, ya que
como todos sabemos las clases tan sélo son
referenciales, sino que deberfa tener en con-
sideracién cualquier marca registrada o soli-
citada en otras clases.

En nuestra experiencia un andlisis de tal mag-
nitud no es usual y prdcticamente sélo se da
cuando existe una oposicién que traiga a la
luz dicho supuesto. En consecuencia, se estd
desprotegiendo el alegado interés de los con-
sumidores ya que, en ausencia de un andlisis
que incluya las marcas registradas en otras
clases, se podria estar permitiendo el regis-
tro de una marca confundible con otra an-
teriormente registrada, que resulte semejante
y distinga servicios o productos que, aunque
correspondan a otra clase, sean vinculados.

En segundo lugar, se deberfa denegar una so-
licitud de registro si se considera que el signo
solicitado es igual o parecido a un nombre co-
mercial protegido y si su uso es capaz de oca-
sionar algiin riesgo de confusién o asociacién.
Es necesario resaltar que, conforme a lo indi-
cado en el articulo 191 de la Decisién 486,
los nombres comerciales se protegen desde
el momento que son usados y no solamen-
te desde su registro. Sobre esto, Indecopi ha
declarado que ‘el derecho exclusivo sobre un
nombre comercial se adquiere por su primer
uso en el comercio y termina cuando cesa el
uso del nombre o cesan las actividades de la
empresa o del establecimiento que lo usa™.

En ese sentido, aunque parezca una misién
irrealizable, a efectos de proteger el interés
del consumidor, la autoridad deberfa tener en
consideracién todos los nombres comerciales
protegidos; es decir, no sélo los registrados,
sino también los que no lo estdn. Ademds,
tendrfa que verificar por s{ misma que los
mismos se encuentren en uso y analizar si es
posible que se ocasione algun riesgo de confu-
sidn o asociacion antes de otorgar un registro.
No basta con simplemente creerle al titular del

6 Indecopi. (2002). Decision 486. https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/

2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47



nombre comercial. El mismo podria haber ce-
lebrado un acuerdo de coexistencia con el soli-
citante de la marca en cuestién y por lo tanto
decir que no estd usando su nombre comercial
por mds que en realidad sf lo haga, ello para
asegurarse que se permita el registro de la mar-
ca solicitada. Creerle al titular y no verificar el
uso desprotegerfa el alegado interés del con-
sumidor. En nuestra experiencia, la autoridad
nunca ha realizado semejante andlisis.

Estos ejemplos, aunque suficientes para demostrar
nuestra posicion, son realmente los menos criti-
cos, siendo que hemos preferido no ahondar en
otros derechos que también deberfan ser tomados
en consideracién si lo que deseamos es proteger al
consumidor como los derechos de autor, los cua-
les, por su proteccidon automdtica e internacional,
le darfan a la autoridad una tarea irrealizable.

Sin perjuicio que la tarea previamente explicada
que tendria que recaer en la autoridad para proteger
adecuadamente al consumidor ya parece utdpica,
sigue siendo insuficiente, pues existen un sinntme-
ro de situaciones adicionales que tendrfan que re-
gularse para realmente poder evitar que dos signos
confundibles coexistan a nombre de empresas no
vinculadas. A modo de ¢jemplo, hoy en dia la co-
existencia de marcas confundibles es posible entre
empresas vinculadas. Ello se debe a que se entiende
que no se generard confusién en el consumidor ya
que al final se trata del mismo origen empresarial.
Sin embargo, ;qué sucede si dos empresas vincula-
das, titulares de marcas casi idénticas, se desvincu-
lan? ;Qué pasa si el accionista mayoritario de dichas
empresas le vende a un tercero todas las acciones
que posee en una de una de las empresas y, por lo
tanto, ambas empresas pasan a ser controladas por
grupos econdmicos distintos? En dicho caso, existi-
rdn en el mercado dos empresas distintas, que ya no
serdn vinculadas, titulares de marcas précticamente
idénticas para distinguir los mismos productos. En
ese sentido, se habrfa permitido, por la decisién del
accionista mayoritario de las empresas originalmen-
te vinculadas, la existencia, no solo en el mercado
sino también en el registro, de marcas confundibles
de propiedad de empresas distintas, lo que impli-
ca nuevamente una desproteccién de los supuestos
intereses del consumidor por los que tanto se vela.

Esta situacién tampoco resulta inusual, pues las
empresas y sus activos se venden constantemente,
siendo la marca uno de los activos de las empre-
sas. Logicamente, no podriamos pretender que la
oficina de marcas deba autorizar la transferencia
de acciones en las empresas ni tampoco que pueda
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quitarle a una empresa sus activos (sus marcas) u
obligarla a la venta de éstos para evitar que, con la
transferencia accionaria, se genere una situacién de
coexistencia de dos marcas confundibles a nombre
de empresas distintas. La sola idea de tal regulacion
resulta absurda. Por el contrario, nuestra intencién
es la opuesta, es demostrar que las marcas son acti-
vos, bienes muebles de propiedad de sus titulares,
quienes pueden hacer con ellos lo que deseen, re-
sultando ilégico que nuestra legislacién marcaria
limite los derechos de propiedad sobre tales bie-
nes en un intento de proteger a los consumidores,
proteccién que, como intentamos demostrar, en la
practica jamds podrd existir.

—  Imposibilidad en la existencia de cotitularidad
de registros entre personas no vinculadas

Otra incongruencia que tendria el derecho marca-
rio, si consideramos que éste debe cuidar el inte-
rés del consumidor, es que dos empresas distintas
puedan ser titulares de una misma marca. Esta si-
tuacion no deberfa ser permitida si el objetivo es
proteger al consumidor.

Actualmente, no se permite el registro de marcas
similares a nombre de titulares distintos, pero si se
permite que dos personas naturales o juridicas, no
vinculadas, sean copropietarias de la misma marca.
La incongruencia es evidente ya que, si pensamos
en el consumidor, mucho més perjudicial para éste
es que existan, a nombre de distintas personas,
marcas idénticas que distingan los mismos pro-
ductos o servicios a que existan marcas similares
para distinguir productos o servicios vinculados.
En un caso la confusién es inevitable, la marca es
la misma y los productos o servicios también; en
el segundo caso, la confusidn es tan sélo posible, y
quizd nunca ocurra.

Dicha norma carece de sentido si consideramos
que existe un interés del consumidor que prote-
ger. Sin embargo, si entendemos que tal interés
del consumidor no es parte del derecho marcario,
entonces no habrd incongruencia, ya que, si dos
empresas quieren solicitar conjuntamente el dere-
cho de distinguirse de las demds, pero no de ellas
mismas, estdn en todo su derecho de hacerlo, y sin
interés del consumidor que proteger, la existencia
de marcas a favor de ttulares distintos resultaria
totalmente légica.

La norma no es errada, sélo que estd pensada para
la proteccién del titular de la marca, su Unica real
misién. Los contrasentidos solo aparecen cuando
se introduce la figura del interés del consumidor.
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—  Prohibicion al registro de signos semejantes a
nombre del mismo titular

Como es de conocimiento general, nuestra legis-
lacién permite el registro de marcas similares para
distinguir productos idénticos o similares a nom-
bre del mismo titular o de empresas vinculadas. En
consecuencia, se estd permitiendo que un mismo
titular distinga los mismos productos con marcas
muy similares. Cada marca podria tener una cali-
dad distinta o la misma calidad, pero con caracte-
risticas distintas, y claramente el alegado interés del
consumidor se verfa violentado con la confusién.
Algunos pensardn que hemos puesto un supuesto
imposible, sin embargo, este supuesto es mucho
mds probable que aquél en el que el titular de una
marca permite la coexistencia en el mercado de una
marca confundiblemente similar a la suya o nom-
bre de una empresa distinta.

Ldgicamente, los titulares de derechos marcarios
no permitirdn que un tercero utilice una marca
confundible para distinguir productos vinculados,
siendo el caso que, cuando se firman acuerdos de
coexistencia, suele ser porque los titulares marca-
rios no consideran que exista riesgo de confusién.
Sin embargo, ese mismo titular que no permitird
que un tercero registre y use una marca semejante
aplicada productos o servicios vinculados, no ten-
drd ningtin problema en usar dos marcas semejan-
tes para distinguir los mismos productos, si eso le
ayuda a generar ventas, ahorrar costos o posicionar
productos con mayor facilidad. En consecuencia,
es mucho mds probable que un mismo empresario
utilice marcas semejantes, para los mismos pro-
ductos, a que dos empresarios distintos lo hagan.

A modo de ejemplo, si una empresa de bebidas
busca lanzar un nuevo sabor y quiere que la nueva
bebida sea reconocida rdpidamente por los con-
sumidores, lo mds probable es que utilice una va-
riacién de su marca ya registrada, la que cuenta
con gran prestigio en el mercado, para asi intentar
transferir la reputacién de la marca conocida a
dicha nueva bebida. Esta nueva marca puede in-
cluso ser tan similar a la marca anterior que un
consumidor distraido podria no percatarse origi-
nalmente de la diferencia y adquirir, por error, el
nuevo producto.

Finalmente, es también posible que un mismo ti-
tular de derechos marcarios tenga dos versiones del
mismo producto (con gas, sin gas; con aziicar, sin
aziicar; entre otras variaciones) que tengan marcas
casi indistinguibles y que los consumidores en al-
guna oportunidad adquieran el producto equivo-

cado. Estas situaciones, sin embargo, se encuentran
perfectamente permitidas por la norma. ;Dénde
quedé entonces la proteccién al consumidor? Si lo
que deseamos es proteger al consumidor, sno debe-
riamos evitar todo riesgo de confusidn? ;o acaso el
consumidor solo es afectado si se confunde entre
los productos de dos empresas distintas, pero no es
afectado si tal confusién ocurre entre productos de
una misma empresa?

Légicamente, no se puede decir que dicha norma
ha sido pensada en beneficio del consumidor ya
que a éste no le va a importar quién es el productor.
El consumidor s6lo querrd ser capaz de distinguir
un producto a través de su marca, por lo que le
dard igual confundirse entre productos de la misma
empresa o de empresas distintas y no vinculadas.

A no ser que la marca sea idéntica o contenga el
nombre del productor, el consumidor frecuen-
te no conoce ni se preocupa de quién es el pro-
ductor. La clientela que se deriva de la marca se
vincula a los bienes especificos que identifica
y no al negocio general del fabricante (Gabay,
1989, p. 240).

En consecuencia, si un consumidor se confunde
entre dos marcas, el perjuicio ocasionado va a ser
el mismo si las marcas pertenecian a la misma em-
presa o a empresas distintas. En ambos casos se estd
frente a la posibilidad de adquirir un producto no
deseado, que probablemente sea de calidades o ca-
racteristicas distintas a las buscadas.

Si la finalidad fuera proteger al consumidor como
lo presupone la ley, ;c6mo se explica que se per-
mita el registro de marcas similares a nombre del
mismo titular si la confusién en esos casos sélo
afectard al consumidor? Ello no tiene sentido,
salvo que se retire el interés del consumidor de la
figura y se entienda que el derecho marcario sélo
busca proteger al titular de la marca, permitiéndo-
le diferenciarse de la competencia. Evidentemente
al titular de un derecho marcario no le interesa
diferenciarse de si mismo, motivo por el cual la
norma no lo requiere.

El derecho marcario pertenece al titular de la mar-
cay éste siempre va a poder registrar signos simila-
res a su nombre y deberfa también estar facultado
para permitir el registro de signos similares a nom-
bre de terceros dado que, al fin y al cabo, se trata
de su derecho marcario. Si el titular de una marca
no la quiere proteger adecuadamente, ese serd un
problema del titular de la marca ya que serd éste el

perjudicado.



Como podemos apreciar, la misma norma despro-
tege al consumidor. Esto no es un error en la nor-
ma. El problema es que la norma estd disefiada para
proteger al titular del registro y no al consumidor,
el cual estd siendo forzado dentro de una legisla-
cién que no le corresponde. Una vez que retiramos
la idea del interés del consumidor, la norma ten-
drd sentido, ya que evidentemente al titular no le
interesa distinguirse de las marcas que éste mismo
solicita, pero si le interesa que existan medidas de
proteccién contra solicitudes de registro de signos
distintivos de terceros que puedan ser confundibles
con los suyos.

Probablemente existird quien alegue que el motivo
por el cual se permite la existencia de marcas seme-
jantes a nombre de la misma empresa es porque lo
que busca la legislacién marcaria es evitar la exis-
tencia de riesgo de confusién sobre el origen em-
presarial, lo que implica que aquel consumidor que
se confunda entre dos marcas de la misma empresa
no se habria confundido en el origen empresarial
y, por lo tanto, no existe confusion desde el punto
de vista marcario. Al respecto, precisamos que jus-
tamente dicho andlisis es el que demuestra que el
derecho marcario no tiene como funcién proteger
al consumidor, sino al titular marcario, ello debido
a que al consumidor lo que le afecta es adquirir un
producto que no deseaba adquirir, lo que ocurre
sin perjuicio del origen empresarial del producto,
siendo que, a quien le afecta la confusién tnica-
mente cuando esta es con un signo de otro origen
empresarial es al titular del derecho marcario, mo-
tivo por el cual es a éste a quien protegemos cuan-
do evitamos el riesgo de confusion.

En consecuencia, queda demostrado que hasta la
propia definicién de confusién estd pensada en el
titular del derecho marcario no en el consumidor,
por lo que a estas alturas resulta innegable que el
derecho marcario sirve para proteger a los titulares
de tal derecho no debiendo distraerse la atencién de
la autoridad en un consumidor que no sélo no debe
ser protegido por esta via, sino que, como ha que-
dado acreditado, no puede ser eficientemente pro-
tegido o, por lo menos, no a través de esta norma.

4. Alternativa y conclusiones

Habiendo demostrado los inconvenientes que, al
menos en nuestra opinion, genera nuestra legisla-
cién actual, los que ademds son generados gratui-
tamente, pues ni siquiera se logra el objetivo desea-
do, la proteccién de los intereses del consumidor,
corresponde proponer una alternativa, pues no
buscamos que este articulo sea una simple critica,
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sino una propuesta, la cual, por supuesto, debia
primero explicar la necesidad del cambio.

La alternativa propuesta es muy sencilla y sigue es-
tdndares internacionales, aplicados en Europa, por
ejemplo, y consiste en que la autoridad no tenga la
obligacién de proteger los intereses de los consu-
midores al momento de decidir si otorga o no un
registro marcario, sino inicamente los intereses de
los titulares de derechos anteriores. De este modo,
si algin titular de derechos anteriores presenta una
oposicién, se deberd realizar el examen compara-
tivo para determinar si se declara fundada la opo-
sicién o si, declardndose infundada, se otorga el
registro de la marca solicitada. Por el contrario, de
no existir oposicién, tinicamente se realiza el ani-
lisis de prohibiciones absolutas y, superado éste, se
otorga el registro de la marca.

Esta forma de proceder evita que nos inventemos
conflictos inexistentes, que se ahorren recursos ad-
ministrativos, se otorguen rdpidamente los regis-
tros marcarios cuando éstos no son objetados por
ningtn titular de derechos anteriores, con todos
los beneficios ya explicados que el registro de una
marca genera (como la facilitacién de la inversién).

Asimismo, es importante resaltar que esta forma de
proceder no tiene ninguna consecuencia negativa,
pues realmente no desprotege al consumidor. Con-
forme a lo previamente demostrado, tal proteccion
tampoco existe hoy en dia, siendo tan solo %erra
muertd.

Por lo tanto, si como hemos podido apreciar, la
proteccién del consumidor en la que se basa nues-
tra legislacién realmente no existe en la prictica,
nada perdemos al retirarla de la norma ganando
asf un procedimiento mds eficiente con todas las
ventajas ya explicadas.

Adicionalmente, esta propuesta tampoco resul-
ta disparatada, no solo porque en efecto se trata
de un sistema que ya se aplica, exitosamente, en
muchas jurisdicciones, sino porque realmente se
basa en una visién mds honesta de los derechos,
en una comprensién de la diferencia entre los
derechos marcarios y los derechos del consumi-
dor y en un entendimiento de que, aunque indu-
dablemente ambos derechos merecen la mayor
proteccién, no resulta eficiente buscarla en una
misma norma.

Consideramos que, entendiendo realmente la base
del derecho marcario y el verdadero interés juridi-
co protegido por éste, veremos que combinar su
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regulacién con la proteccién del derecho del con-
sumidor, cémo si éste tuviese interés real en los
registros marcarios, es un tanto forzoso, y justa-
mente esa situacién, el forzar la unién de estas dis-
tintas instituciones juridicas, es lo que nos genera
tantos inconvenientes, sin siquiera lograr el bene-
ficio deseado, la supuesta proteccién de los intere-
ses del consumidor. Por tal motivo, nuestra pro-
puesta Unicamente busca que, entendiendo ello,
enfoquemos la proteccién marcaria en los titulares
de dichos derechos, no en el consumidor, simpli-
ficando el proceso de registro y manteniendo la
protecciéon del consumidor donde corresponde,
en su propia ley, la cual, como todos sabemos, ya
tiene un articulo que los protege contra los actos
de confusién.
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