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Resumen

El articulo propone la identificacién de una nueva funcién de la marca que denomi-
namos creacion de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor.
Para ello, desarrollamos conceptos relacionadas a la marca o brand desde la 6ptica
del marketing. Luego, al describir la evolucién de estos conceptos, observamos que
la transicién del valor del productor o empresa hacia el consumidor es una ventaja
competitiva y clave para las empresas actualmente. Luego, al analizar el estado ju-
ridico de esta nueva funcién, en particular mediante los articulos 137 y 155 de la
Decisién 486, concluimos que si es posible su proteccién via el primer articulo, sin
perjuicio de su proteccion residual via cldusula general del D. L. N° 1044, la cual re-
sulta insuficiente. La creacion de activos intangibles mediante asociaciones en la mente
del consumidor es esencial, pues permite desarrollar un brand equity robusto que
justifique cobrar un precio premium, siendo su aplicacién integral un reto para las
disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal.
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Abstract

This article identifies a new brand function: #he creation of intangible assets through as-
sociations. It develops branding concepts from a marketing perspective and traces the
brand’s evolution from company -centered value to a competitive consumer- focused
asset. The analysis focuses on how this function applies within Industrial Property
and Unfair Competition law, particularly through Articles 137 and 155 of Decision
486. The feasibility of applying Article 137 is affirmed, while Article 6 of Legislative
Decree N° 1044 is considered insufficient for protection. Creating intangible assets
via associations strengthens brand equity and supports premium pricing, though its
full implementation remains a challenge for legal frameworks in these areas.
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Hacia una nueva funcion de la marca: Creacion de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor basada en
la Identidad de Marca y Valor percibido de Marca, y su aplicacién en las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal

I. Introducciéon

Las 5 marcas mds valiosas del mundo son Apple,
Microsoft, Amazon, Google y Samsung, cada una
valorizada en 502 608 USDM, 316 659 USDM,
276 929 USDM, 260 260 USDM y 91 407
USDM, respectivamente'. La valorizacién finan-
ciera de dichas marcas como activos intangibles
independientes a la empresa no serfa posible sin un
brand equity o valor de marca percibido fuerte.

El brand equity o valor percibido de marca es un
concepto que empez6 a cobrar relevancia entre fi-
nales de los 80s e inicios de los 90s. La idea de que
la marca pueda generar un valor percibido positivo
en la mente del consumidor y ello permita cobrar
un precio premium por encima del promedio era
una sefial de que el valor ya no residia exclusiva-
mente en el bien, sino que se habia trasladado a la
mente del consumidor.

El valor percibido de la marca generado por una
relacién dindmica con el consumidor se basa en
un concepto clave: asociacién. La generacién de
asociaciones Unicas crea activos intangibles en la
mente del consumidor.

De este modo, la marca, entendida desde el pun-
to de vista legal como cualquier signo apto para
distinguir un producto o servicio susceptible de
representacion grafica, es una interfaz que conec-
ta el sistema de atributos creado por la empresa,
basada en la identidad de marca, con el sistema de
creencias del consumidor mediante asociaciones
intangibles que se desarrollan con la exposicion del
consumidor a la marca. Por tanto, el poder de la
marca reside en su campo simbdlico.

A lo largo del presente articulo, planteamos que
las asociaciones intangibles implementadas en la
mente del consumidor son activos que deben ser
protegidos por las disciplinas de la Propiedad In-
dustrial y Competencia Desleal. En virtud de ello,
la proteccién también debe dirigirse, en tanto co-
rresponda, al campo simbélico del signo de manera
expresa mediante lo que denominamos la funcién
de creacién de intangibles mediante asociaciones.

Dicha funcién es identificada con la evolucién del
valor de la marca en el tiempo y se justifica en la

importancia actual que tienen las marcas como
competencias claves dnicas que se transforman
en ventajas competitivas para las empresas. En la
tltima seccién del presente articulo, analizamos
la posibilidad de articular la proteccién de dicha
nueva funcién mediante la aplicacién del articulo
137 de la Decisién 486 que tiene un rol funda-
mental al servir de puente entre el terreno formal
de la Propiedad Industrial y el 4émbito féctico de la
Competencia Desleal. Sin perjuicio de ello, tam-
bién examinaremos la posibilidad de su proteccion
mediante el articulo 155 de la Decisién 486 o la
aplicacién en conjunto de los articulos 98 y la
quinta disposicién complementaria final mediante
la figura del aprovechamiento indebido de la repu-
tacién ajena.

II. Definicion de marca o brand, iden-
tidad de marca e imagen de marca

Como senala Dall’Olmo Riley, E et al (2016), en
la literatura académica no existe un acuerdo so-
bre la definicién de lo que se denomina en inglés
como brand (pp. 3-4), lo cual genera el uso indis-
criminado del término para medir distintos cons-
tructos y un problema en el desarrollo tedrico del
concepto (Avis, M. y Henderson, I.L., 2022). Sin
embargo, segin Keller (2013), si nos remitimos
a sus orfgenes, existe consenso en que el término
inglés brand proviene del antiguo término nér-
dico “brandr” que significa quemar, en tanto el
propietario del ganado lo marcaba para identifi-
carlo (p. 30). De este modo, en la actualidad atn
subsiste la idea de utilizar una sefial o signo para
enviar un mensaje a terceros de que cierto bien
corresponde a una persona o empresa en parti-
cular; por ejemplo, la definicién del American
Marketing Association (AMA) senala que “Una
marca es cualquier caracteristica distintiva como un
nombre, término, disefio o simbolo que identifica
bienes o servicios.”?

No obstante, el concepto de brand es profundo
para aquellos que estdn en la industria. Como bien
sefala Keller (2013), la industria conceptia el tér-
mino brand de una manera mucho mds compleja:
“como algo que realmente ha creado cierto nivel de
conciencia, reputacion, prominencia, y asi sucesiva-
mente en el mercado.” (p. 30).% Por otro lado, de
acuerdo con Hertioga y Christensen (s.f.) “brand

1 Ranking de Interbrand 2023. Ver: https://interbrand.com/best-global-brands/

2 Traduccién libre de: “What is a Brand? A brand is any distinctive feature like a name, term, design, or symbol that identifies

goods or services.” Ver: https://www.ama.org/topics/branding/.

3 Traduccidn libre: “as something that has actually created a certain amount of awareness, reputation, prominence, and so on in

the marketplace.”



es la suma de todas las expresiones mediante las cuales
una entidad (persona, organizacion, empresa, unidad
de negocio, ciudad, nacion, etc.) pretende ser recono-
cida.”* Lo cierto es que el término brand es mucho
mds que un identificador de bienes o servicios.

Para comprender con mayor profundidad lo que se
denomina brand, es importante conocer el concep-
to de brand identity o identidad de marca que actiia
como una huella dactilar de las marcas. Esta iden-
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tidad es un factor constante que distingue a cada
marca de las demds en el mercado a lo largo del
tiempo. La identidad no es la parte externa o grafi-
ca sino la sustancia diferencial que hace a la marca
Unica gracias a un esfuerzo deliberado por parte de
la empresa para proyectarla de manera especifica
hacia el consumidor. La identidad de marca pue-
de resumirse en el siguiente concepto denominado
“Prisma de Identidad de la marca” desarrollado por

Kapferer (2012)%:
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El prisma cuenta con 6 facetas:
1. Elementos fisicos perceptibles de la marca.

2. Personalidad de marca que toma los rasgos de
la personalidad humana que la empresa con-
sidera mds relevantes.

3.  Marcas como elementos culturales en tanto
comuniquen una determinada ideologfa.

4., La marca como una relacién, es decir en
cémo actda, oferta los servicios y se vincula
con sus consumidores.

5. La marca como un reflejo del consumidor,
como una proyeccién de cémo el consumi-
dor desea verse como resultado del uso de la
marca

6. Las marcas como elementos que construyen
nuestro autoconcepto o imagen interna.

Por otro lado, la imagen de marca es la construc-
cién que tiene el consumidor sobre ella y se basa
en la suma de estimulos enviados propiamente por
la marca a partir de la identidad que la empresa ha
establecido, o por fallas en la estrategia de cons-
truccién de la identidad, como puede ser una iden-
tidad oportunista, o una marca que trate de imitar
al lider del mercado o una identidad idealizada que
no se vincula con su publico objetivo. Asimismo,
se debe sumar el ruido en el mercado producido
por la competencia. El siguiente diagrama adap-
tado de Kapferer (2012) resume la dindmica entre
identidad de marca e imagen de marca®:

4 Traduccién libre de: “What is a brand? A brand is the sum of all expressions by which an entity (person, organization, company,
business unit, city, nation, etc.) intends to be recognized”. Ver: https://interbrand.com/london/thinking/what-is-a-brand/

5  Diagrama adaptado de Kapferer, pdgina 158.
Diagrama adaptado de Kapferer, pdgina 152.
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Tomando en consideracién los conceptos de marca
o brand, identidad de marca e imagen de marca,
describiremos la evolucién del concepto brand
con un enfoque en su generacién de valor. Ob-
servaremos que la marca o brand inicié como un
elemento o ingrediente subordinado al intercam-
bio del bien en el cual el consumidor tenfa un rol
pasivo — paradigma dominado por el intercambio de
bienes tangibles - para luego erigirse de manera in-
dependiente y cuyo valor percibido se genera en la
relacién dindmica que establece con el consumidor
(co-creacién de valor) — paradigma dominado por
el servicio.

III.Evolucién de la marca o brand
desde su generacién de valor

Segin Vargo y Lusch (2004), el enfoque inicial del
marketing estaba dominado por un paradigma de
intercambio de bienes tangibles el cual viré hacia
un paradigma dominado por el servicio, en el cual
la intangibilidad, los procesos de intercambio y las
relaciones son centrales. Para entender la transfor-
macién hacia el nuevo paradigma es importante
definir el concepto de dos tipos de recursos: ope-
randos y operantes.

Los recursos operandos son aquellos sobre los cua-
les la actividad humana se despliega para producir
outputs o salidas a bajo costo (tierra, minerales, ani-
males u otros recursos naturales). Asimismo, los
clientes o consumidores eran vistos como recursos
operandos sobre los cuales era necesario actuar. Por
el contrario, los recursos operantes, como el cono-
cimiento y las habilidades, son invisibles e intangi-
bles, ademds de dindmicos e infinitos lo cual permi-
te multiplicar el valor de los recursos naturales y/o
crear otros recursos operantes; tal es el caso de los
microprocesadores cuyo valor no estd incorporado

Comunicacion frente a
la competencia y el
ruido

en el bien tangible (el silicio es un recurso abundan-
te) sino en el conocimiento. Por tanto, es el conoci-
miento, y no el bien, el generador de efectos.

Bajo un enfoque de los recursos operandos, el va-
lor o utilidad estaba incorporado en el producto
y el marketing anadia propiedades al producto o
bien; sin embargo, con la nueva concepcién do-
minada por el servicio, el marketing estd enfocado
en los recursos operantes para mejorarlos y asi ge-
nerar mejores propuestas de valor en un entorno
competitivo. De este modo, el paradigma domi-
nado por el servicio tiene las siguientes caracte-
risticas: 1) considera al servicio como el comtn
denominador de intercambio; 2) promueve un
enfoque basado en el proceso en lugar del resulta-
do; y, 3) considera que el valor siempre es creado
con el consumidor. Por tanto, los bienes son vehi-
culos del servicio.

Conforme a este paradigma dominado por el servi-
cio, Merz, Yi He y Vargo (2009) identifican cuatro
etapas de las marcas basadas en su generacién de
valor: 1) la marca con enfoque en los bienes indi-
viduales; 2) la marca con enfoque en el valor; 3) la
marca con enfoque en la relacién; y, 4) la marca
con enfoque en los grupos de interés.

La Marca con enfoque en los Bienes Indivi-

duales (1900s-1930s)

Las marcas son identificadores de los bienes o ser-
vicios, as{ como del productor. El valor de la mar-
ca estd incorporado en el bien y se crea cuando es
vendido. Por tanto, las marcas son vistas en este pe-
riodo como recursos operandos; en otras palabras,
su valor estaba propiamente en el intercambio del
bien (como unidad fundamental) y los consumi-
dores son vistos de manera pasiva.



La Marca con enfoque en el Valor (1930s-

1990s)

En esta etapa existe una transformacién importan-
te. Las marcas que inicialmente eran esencialmente
identificadores de los bienes o servicios ahora son
vehiculos para la comunicacién de imdgenes con
el objetivo de que las empresas puedan mejorar su
ventaja competitiva. Asi, las imdgenes tenfan como
objetivo comunicar una promesa a los consumido-
res y, por tanto, satisfacer una necesidad.

Si bien inicialmente las imdgenes estaban estrecha-
mente vinculadas con los beneficios funcionales,
posteriormente, al observar que una ventaja com-
petitiva no podia sostenerse en caracteristicas ficil-
mente reproducidas por la mayorfa, se empezaron
a establecer imdgenes en donde el valor estaba con-
centrado en el aspecto simbdlico: las imdgenes se
empezaron a vincular con necesidades simbdlicas
en lugar de de necesidades funcionales del consu-
midor. A pesar de que las marcas empezaron a ser
analizadas como recursos operantes el valor atin se
mantenia en el intercambio del bien.

La Marca con enfoque en la Relacién (1990s—

2000)

La marca como productora o vehiculo de imdgenes
se trasladd a una relacién o proceso de co-creacién
de valor entre la empresa y clientes (tanto internos
como externos). El valor ya no se encontrarfa mds
en el intercambio del bien sino en la percepcion
del valor en uso que tendria el consumidor. Las re-
laciones en esta etapa son entre el consumidor y
la empresa (la marca como conocimiento), el con-
sumidor y la marca (marca como un socio en una
relacion) y, la empresa y la marca (la marca como
promesa).

En el primer caso, la co-creacién del valor toma
lugar en la mente del consumidor, sin embargo,
no es unidireccional sino bidireccional, por lo cual
las asociaciones de la marca se construyen en la in-
teraccion entre el consumidor y la marca. Esta di-
ndmica también refleja un cambio en la estrategia
basada en el producto hacia una estrategia basada
en el conocimiento del consumidor.

Por otro lado, la relacién entre la marca y el con-
sumidor puede ser similar a una relacién entre dos
personas, por ello en esta etapa se analiza cdmo
los consumidores se involucran con las marcas
desde un punto de vista afectivo-relacional. Por
ejemplo, aquellos consumidores que se relacio-
nan con marcas que guardan correspondencia con
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ciertas caracteristicas de su personalidad generan
una relacién de afecto, por lo cual la marca puede
convertirse en una forma de autoexpresién, auto-
determinacién o inclusive automejora. Y para la
formacién de la percepciéon del consumidor en
relacién con la personalidad de la marca no es ne-
cesario que éste haya consumido la oferta per se.
Este es un claro ejemplo de que la marca es un
bien intangible independiente por sf mismo y, por
tanto, un recurso operante.

Finalmente, los empleados también son actores
relevantes en la co-creacion del valor de la marca.
Esto se debe a que ellos son el punto de contacto
con el consumidor y representan directamente a las
marcas, convirtiéndose en imdgenes de la marca.
Por dicho motivo, los empleados se convierten en
elementos diferenciadores y en una ventaja compe-
titiva para la empresa.

La Marca con enfoque en los grupos de inte-
rés (2000 y en adelante)

Finalmente, se pasa de una relacién entre consu-
midor y marca o consumidor o proveedor, a una
relacién de redes. De este modo, el valor de la mar-
ca se crea a través de relaciones complejas entre dis-
tintos actores que la forman. El valor de la marca
no sélo estd en la mente de los consumidores sino
también en los grupos de interés, lo cual implica
que el impacto de los grupos de interés en el valor
de la marca es de suma importancia.

IV. Brand Equity o Valor percibido de

la marca

Quizds uno de los académicos mds representati-
vos en el desarrollo del concepto o constructo de
brand equity es David Aaker. Para Aaker (1991),
brand equity es un conjunto de activos y pasivos
asociados al nombre o simbolo de la marca que
afiade o resta valor a la oferta (producto o ser-
vicio). Si bien estos activos pueden cambiar de
acuerdo a la industria o producto/servicio, pueden
ser calificados en 5 categorias: 1) lealtad de marca;
2) conocimiento de marca; 3) calidad percibida;
4) asociaciones de marca; y, 5) otros activos de

marca propia (p. 30).

Como se observa, los 4 factores del brand equity
estdn vinculados con el consumidor de manera ex-
clusiva, de tal forma que el valor de la marca se
construye en la mente del consumidor (valor de
marca percibido) y los esfuerzos de las empresas es-
tdn orientados a construir dichas percepciones, de
manera que contribuyan a los objetivos del nego-

c
Ne)
o
0}
©
O)
p=
=
Qo
<




(&
o
z
E
=
IS}
O
—
[}
=
o
©
S
©
5
=)
o
<<
[
kel
©
&
£
>
[}
o

262

Hacia una nueva funcion de la marca: Creacion de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor basada en

la Identidad de Marca y Valor percibido de Marca, y su aplicacion en

las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal

Calidald
percibi

Reconocimiento

del nombre

Lealtad a la

marca

VALOR DE

Nomb

Simbo|

Proporciona valor al

Asociaciones
de marca

Otros activos de

marca exclusivos

Proporciona valor a la
empresa al mejorar:

cliente al mejorar:

= Interpretacion/
procesamiento de
la informacion

= Confianza en la
decision de
compra

= Satisfacciéon de
uso

cio. Como se puede observar en la figura anterior,
el brand equity o valor de marca percibido tiene un
impacto directo en el negocio’.

Tener un brand equity o valor de marca percibido
que puntde alto, implica que el negocio puede
asignar un precio premium a su oferta y, por tanto,
obtener mayores mdrgenes, por lo cual existe me-
nor dependencia en las promociones. Asimismo, el
valor de marca percibido puede convertirse en una
espalda de soporte amplia para generar una exten-
sién de marca, lo cual facilitarfa el ingreso de nuevas
propuestas de productos o servicios. De la misma
manera permitirfa tener mayor apalancamiento en

= Eficiencia y efectividad
de los programas de
marketing

= Lealtad a la marca

= Precios/margenes

= Extensiones de marca

= Apalancamiento
comercial

= Ventaja competitiva

posicién a la empresa respecto de los intermediarios,
lo cual permitirfa colocar y exponer los productos
en los puntos de venta de manera mds beneficiosa.

Por tltimo, y quizds el aspecto esencial estratégico
de tener un brand equity robusto, estd en el hecho
de que es posible desarrollar una ventaja compe-
titiva persistente en el tiempo, la cual serd dificil
de eliminar por parte de la competencia. En otras
palabras, si por ejemplo, una marca logra generar
una asociacién potente respecto a determinada
categorfa, ello implicarfa que la competencia no
pueda acceder a ella o que tenga que asumir costos
excesivos para lograr derrumbar dicha asociacién o

la cadena de distribucién, poniendo en una mejor

7 Diagrama adaptado de Aaker, pdgina 32.

activo de la mente del consumidor.



Otro de los académicos mds importantes en el de-
sarrollo del branding es Keller (2013). Fl concep-
tta el brand equity como la diferencia en el cono-
cimiento de la marca entre tener un producto o
servicio distinguido por una marca y otro que no lo
estd; esta diferencia es atribuible exclusivamente a
la marca. Adicionalmente, Keller desarrolla el con-
cepto del brand equity basado en el consumidor. Para
explicar este concepto, Keller sefiala que todo se
relaciona con identificar en dénde reside el poder
de la marca, el cual estd en la mente y en el cora-
z6n del consumidor, o en un lenguaje mds técnico,
reside en el sistema de percepciones y emociones
que el consumidor pueda aprender con el tiempo a
partir de la interaccién o contacto que tenga con la
marca. En tal sentido, la definicién del brand equi-
ty basado en el consumidor es “el efecto diferencial
que el conocimiento de la marca tiene en la respuesta
del consumidor ante el marketing de esa marca’. Asi-
mismo, Keller sefiala que el brand equity basado en
el consumidor puede ser positivo o negativo. En
el primer caso, la respuesta del consumidor a las
acciones de marketing de la marca son favorables,
y por tanto, se crean una serie de efectos positivos,
como por ejemplo, una tendencia favorable en el
consumidor de aceptar extensiones de marca o ser
menos sensitivos a los cambios de precios. En el
segundo caso, la respuesta del consumidor a las
acciones de marketing de la marca no es favora-
ble, para este tltimo caso, Keller sefiala que debe
ser menos favorable que una marca desconocida o
un commodity, es decir un producto o servicio sin
marca.

En la definicién de Keller se identifican hasta 3
conceptos claves: (1) efecto diferencial, (2) conoci-
miento de marca y, (3) la respuesta del consumidor
a las acciones de marketing. El valor percibido de la
marca necesariamente surge a partir de la respuesta
que tiene el consumidor respecto a las acciones de
marketing vinculadas a aquella. En tal sentido, si
el consumidor responde positivamente, es posible
para el negocio pretender cobrar un precio pre-
mium; por el contrario, si el consumidor tiene una
respuesta negativa, la marca no tendria relevancia y
estarfa ingresando a una categoria de commodities,
en el cual la competencia se basarfa en el precio.
El conocimiento de la marca es principalmente la
percepcién (cognitivo y emotiva) que el consumi-
dor tiene sobre la marca a partir de una serie de
experiencias con ella. Finalmente, la respuesta del
consumidor a las acciones de marketing vinculadas
a la marca son todos aquellos comportamientos
que se pueden reflejar a través de las extensiones de
marca, respuesta a promociones, entre otros.

Revista de Actualidad Mercantil N° 9 / e-ISSN: 2523-2851 @

El brand equity basado en el consumidor se desarrolla
o implementa a partir del conocimiento de la mar-
ca e imagen de la marca. El conocimiento de marca
se sostiene en dos pilares: el reconocimiento de la
marca y recuerdo de la marca. En el primer caso,
el consumidor deberfa estar en la posibilidad de
reconocer una marca al momento de exponerse al
estimulo adecuado. Por otro lado, el segundo caso
estd relacionado a que el consumidor puede recu-
perar el recuerdo de la marca a partir del contexto,
es decir si estd en una ocasién de consumo o frente
a la categoria, la marca deberfa aparecer en su men-
te. Estos dos pilares que forma el conocimiento de
marca generan varios beneficios: permiten crear un
piso o base para desarrollar la imagen de marca;
asimismo, se incrementan las probabilidades de
que la marca aparezca en el conjunto de marcas
a considerar cuando se estd ante la posibilidad de
una compra y que ello contribuya a impactar en la
decisién de compra. Es mds, inclusive en aquellos
casos en los cuales el consumidor estd poco invo-
lucrado con la categorfa o no tiene conocimiento
especifico del mismo, el conocimiento de la marca
puede ser un factor clave para la toma de decision.

Por otro lado, la imagen de marca implica la crea-
cién de asociaciones fuertes, favorables y unicas
vinculadas a la marca. Estas asociaciones estdn rela-
cionadas con los atributos de las marcas y sus bene-
ficios. Con relacién a los atributos, las asociaciones
directamente informan sobre aspectos o elementos
descriptivos del producto o servicio. Por otro lado,
en los beneficios de la marca, las asociaciones estdn
vinculadas con el significado y valor personal que
los consumidores asignan a los atributos del pro-
ducto o servicio.

Por tltimo, Kapferer también cuenta con una con-
cepcién de brand equity. Para ello, Kapferer (2012)
en principio observa una relacién importante en-
tre brand equity basado en el consumidor y brand
equity como sinénimo de valor financiero: el brand
equity basado en el consumidor es la antesala para
generar valor financiero, en tanto no serfa posible
obtener beneficios econémicos sin que se hayan
creados activos en la mente del consumidor.

A partir de ello, el brand equity es la suma en cadena
de los siguientes factores: (1) activos de marca, (2)
fortaleza de marca y (3) valor de marca. Los activos
de marca son las fuentes que permiten la genera-
cién de influencia de aquella (conocimiento/salien-
cia, emoci6n, imagen, fortaleza de la relacién con el
consumidor), la fortaleza de marca, que es produc-
to de los activos de marca, es reflejada en la cuota
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Activos de marca

Fortaleza de marca

Valor de marca (valor financiero)

-Conocimiento de marca.

beneficios, competencia, know-
how,etc.). Emocion

-Valor de marca percibidos _Tasa de lealtad.

-Preferencia o apego a la marca.
-Patentes y derechos

-Cuota de mercado.
-Reputacion de marca (atributos, -Liderazgo de mercado.
-Penetracion de mercado.

-Cuota de requisitos.
-Personalidad de marca percibida. | 1455 de crecimiento.

Imagen reflejada del consumidor. | _prgcio premium.

-Porcentaje de productos que el co-
mercio no puede retirar.

Flujo de caja descontado neto atri-
buible a la marca después de pagar
el costo del capital invertido para pro-
ducir y operar el negocio y el costo
del marketing

de mercado, lealtad y la posibilidad de asignar un
precio premium al producto o servicio. Finalmente,
el valor de marca es la capacidad de generar ganan-
cias para el negocio. La relacién de estos 3 factores
se aprecia mejor en el cuadro anterior®.

Al respecto, Kapferer reflexiona senalando que
la implementacién de los activos de marca,, que
en su mayorifa son aspectos de orden cognitivo o
emocional, se desarrollan a lo largo del tiempo; sin
embargo, los elementos que sefalan la fortaleza de
marca son fotografias del momento actual del ne-
gocio. Tanto los activos de marca como la fortaleza
de marca conllevan finalmente a que el negocio
obtenga ganancias a futuro en tanto la evaluaciéon
financiera se sostiene del flujo de caja proyectado.

No obstante, es importante resaltar que aquellos ele-
mentos dentro de la categorfa de fortaleza de marca
no necesariamente se originan a partir de los activos
de marca. Asi, por ejemplo, cabe la posibilidad de
que un negocio tenga una alta cuota de mercado
por la estructura de sus costos y precios, y no ne-
cesariamente por el conocimiento de marca; o que
un activo como lo es la imagen de marca sea mucho
mds preponderante que la cuota de mercado.

Metodologias de medicion del brand equity
(asociaciones)

A continuacién, realizaremos un repaso breve
de las metodologfas cualitativas mds usadas para
identificar y medir la creacién de intangibles en la
mente del consumidor conforme a lo expuesto por
Adina y Claudiu-Catilin (2022), las cuales nor-
malmente se confirman a través de metodologfas
cuantitativas.

La metodologfa de asociacién libre permite identi-
ficar las asociaciones que vienen rdpidamente a la
mente del consumidor cuando se le pregunta sobre

8  Cuadro adaptado de Aaker, pdgina 14.
9  Articulo 134, Decisién 486.

caracteristicas vinculadas a una determinada mar-
ca. Asimismo, se puede establecer la unicidad de
cada asociacién cuando se realiza la comparacién
con otras marcas de la categorfa.

Las técnicas proyectivas permiten al investiga-
dor acceder a asociaciones y valoraciones que el
consumidor tiene sobre una marca de manera in-
directa. Por otro lado, el escalado (laddering), es
una técnica que permite al investigador conocer la
relacién entre los atributos del producto y c6mo
se vinculan con los valores del consumidor. En el
mapeo, se encuentran la metodologfa de ZMET
(en espanol, Técnica de Elicitacién de Metéforas
de Zaltman) la cual permite estudiar la imagen de
marca, y el Brand Concept Maps (BCM), cuyo
objetivo es identificar asociaciones de marcas me-
diante libre asociacién y que luego los participan-
tes conectan entre si.

Por otro lado, el neuromarketing puede ser usa-
do para identificar los patrones de atencién de los
consumidores, la codificacién en la memoria de
ciertas marcas, reconocimiento de marca y recor-
dacién de marca. Finalmente, la etnografia es una
metodologia que permite al investigador analizar
el comportamiento del consumidor en su dfa a dia,
observando con detalle su experiencia en el consu-
mo de ciertas marcas.

Estas metodologfas permiten identificar las aso-
ciaciones y redes de asociaciones que los consumi-
dores establecen mentalmente al estar expuestos a
determinadas marcas en el mercado.

V. Hacia una nueva funcién de marca:
creacién de activos intangibles me-
diante asociaciones

Desde el punto de vista legal, una marca es cual-
quier signo que distingue un producto o servicio
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en el mercados. La definicién de marca permite
el despliegue de la funcién indicadora del ori-
gen empresarial, la cual es medular en el sistema
marcario. De este modo, el requisito minimo de
aptitud distintiva', sin perjuicio del de repre-
sentacién gréfica', es necesario para que deter-
minado signo sea objeto de proteccién a través
del régimen de Propiedad Industrial y, por tanto,
pueda convertirse en un elemento competitivo en
el mercado, distinguiendo la oferta propia de la
del resto.

Ademds de distinguir un producto o servicio en el
mercado y por tanto indicar el origen empresarial,
una marca cumple otro tipo de funciones conforme
a lo sefalado por el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina: “informar sobre la calidad del pro-
ducto o servicio que identifica, concentrar el prestigio o
goodwill del titular de la marca, servir de medio para
publicitar los productos o servicios que distingue™'?,
siendo las dos ultimas funciones las que corres-
ponderfan a una segunda categoria de marcas que
tienen valor intrinseco como son las marcas renom-
bradas segtin lo expuesto por Schiantarelli (2016)".

En esa misma linea de ideas, el Tribunal de Justicia
de la Uni6én Europea también ha sefialado que una
marca tiene, ademds de la funcién de indicar un
origen empresarial, otras funciones como la de ga-

rantizar la calidad del bien o servicio, las de comu-
nicacién, inversién o publicidad'. Con relacién a
la funcién de inversién, el Tribunal de Justicia de
la Unién Europea ha sefialado que el titular puede
emplear una marca “para adquirir o conservar una
reputacion que permita atraer a los consumidores y
ganarse una clientela fiel” la cual se puede llevar a
cabo a través de distintas actividades comerciales®.
Por otro lado, la funcién de publicidad tiene como
objetivo que el titular de la marca la emplee como
elemento de promocién'e.

Consideramos necesario vincular las funciones de
la marca desde el punto de vista legal con la evo-
lucién del valor de la marca en el tiempo bajo una
perspectiva del marketing, esto nos permitird esta-
blecer si efectivamente existe una correspondencia
entre la definicién legal y la situacion actual de las
marcas en el mercado (ver cuadro adjunto).

Las funciones de diferenciacién, indicacién de
procedencia, calidad y promocién corresponden
a un enfoque en los bienes individuales, debido
a que son aspectos directamente vinculados con
el bien. En esta etapa, la marca atn estaba estre-
chamente vinculada con el producto o servicio; en
otras palabras, cumplia un papel informativo de
orden cuantitativo que permitia al consumidor to-
mar una eleccién basada en ciertos atributos tan-

Funciones

Etapa de la marca

-Diferenciar los productos o servicios que se ofertan.
-Indicar la procedencia u origen empresarial del produc-
to o servicio que distingue.

-Informar sobre la calidad del producto o servicio que
identifica.

Enfoque en (1900s-1930s) los Bienes Individuales

Servir de medio para publicitarlos productos o servicios
que distingue.

Enfoque en el Valor (1930s—1990s)

-Concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca.

Enfoque en la Relacién (1990s-2000)

-Crear activos intangibles en la mente del consumidor
(Brand equity o valor percibidode la marca mediante aso-
ciaciones)

Enfoque en los grupos de interés (2000 y en adelante)

10 Articulo 135, Decisién 486.
11 Articulo 134, Decisién 486.

12 Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 344-1P-2022 (pérrafo 1.3)

13 Schiantarelli sefiala que existen 2 categorias de marcas: las que no tienen valor intrinseco y por lo cual tinicamente son distintivas, y
las que tienen valor intrinseco, cumpliendo con servir funciones adicionales como son el goodwill o publicitaria. Adicionalmente,
Schiantarelli denomina a esta segunda categoria de marcas como renombradas.

14 LOréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 58.

15 Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartados 37 y 38.
16 Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 77 y 79.
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gibles. Como previamente mencionamos, el valor
residia propiamente en la transaccién entre el pro-
ductor y el consumidor, cumpliendo este tltimo
un rol pasivo.

Por otro lado, la funcién de concentrar el prestigio
implica que la marca ha dejado de estar exclusi-
vamente incorporada como un elemento adicional
del marketing mix para generar una transaccién'’.
En este punto, la marca empieza a erigirse de ma-
nera independiente pero interrelacionada con el
producto o servicio que distingue. De este modo,
el desarrollo de un prestigio o reputacién implica
también el desarrollo de una serie de activos cog-
nitivos y emocionales en la mente del consumidor
lo que conlleva a la satisfaccién de necesidades de
tipo simbdlicas. Esta situacién se observa con ma-
yor claridad en productos que impliquen un mayor
involucramiento psicolégico para el consumidor
como puede ser la adquisicién de un automévil.
No obstante, en esta etapa el valor atin se define
propiamente en la transaccién del bien.

El brand equity o valor percibido de la marca, a tra-
vés de su funcién de creacién de intangibles, estd
particularmente presente en el enfoque en la rela-
cién. Si bien Aaker reconoce que el brand equity
se desarrolla esencialmente con la implementacién
de activos intangibles en la mente del consumidor,
son Kapferer y Keller los que con mayor inciden-
cia sefalan que el valor percibido estd basado ex-
clusivamente en el consumidor; en otras palabras,
segiin Merz, Yi He y Vargo (2009), “e/ valor de los
clientes y de la marca estd determinado vinicamente
por los clientes y, por lo tanto, a través de su valor

percibido en el uso” (p. 335).

Como previamente hemos sefialado, el brand
equity o valor percibido de marca puede ser de-
finido de manera general como un conjunto de
activos asociados al nombre o simbolo, dispues-
tos en la mente del consumidor que generan un
valor agregado a la oferta. Esencialmente, tener
un brand equity fuerte permite a los titulares asig-
nar un precio premium y, ademds, establecer una
ventaja competitiva real en el tiempo. Por tanto,
consideramos que crear intangibles en la mente
del consumidor es una funcién de marca esencial
dentro de su conceptualizacién en un contexto de
competencia.

La funcién de creacién de activos intangibles
como una ventaja competitiva en el mercado

7 El marketing mix es un conjunto de acciones que
tienen como objetivo satisfacer al consumidor con

relacién a una oferta comercial. Los 4 elementos
del marketing mix son: producto, precio, punto de
venta y promocion.

Como sefala Volberda et al (2011), la ventaja
competitiva es la situacién por la cual una empresa
emplea una estrategia que sus competidores no son
capaces de duplicar o encuentran altamente costo-
so tratar de imitar. Asimismo, la definicién sena-
la que una ventaja competitiva no es permanente
debido a la posibilidad de que los competidores
puedan adquirir las habilidades necesarias para du-

plicarla (p. 20).

La identificacién o creacién de una ventaja compe-
titiva puede derivarse de dos modelos complemen-
tarios: (1) el modelo de organizacién industrial
para obtener rendimientos superiores a la media
y (2) el modelo basado en recursos para obtener
rendimientos superiores a la media.

El primer modelo tiene un enfoque basado en
el entorno. De este modo, las estrategias que la
empresa implemente para tener éxito en un de-
terminado mercado estardn determinadas por el
ambiente. Asimismo, se parte de la premisa que
todos los competidores cuentan con los mismos
recursos y que son intercambiables entre las em-
presas. Por tanto, las empresas buscan la mejor
industria o entorno para obtener retornos por en-
cima de la media; para ello, se usan las 5 fuerzas
de Porter con el objetivo de encontrar la industria
mds atractiva (Porter, 2008). A partir de dicho
andlisis, las empresas deben elegir una estrategia
basada en el costo o una estrategia basada en la
diferenciacién para obtener dichos rendimientos

(Volberda et al, 2011).

El segundo modelo se basa fundamentalmente
en un andlisis interno que se sostiene en recursos
(insumos de produccién que pueden ser fisicos,
humanos y capital organizacional) o capacidades
(que son aquellos recursos usados para la operacién
de una determinada actividad de modo integrado)
Unicas. Las core competencies o competencias cla-
ve son finalmente aquellos recursos y capacidades
que son la fuente o base para generar una venta-
ja competitiva. Es importante resaltar que dichos
recursos o capacidades deben tener las siguientes
caracteristicas para que sean considerados fuentes
de una ventaja competitiva: valiosos, raros, costo-
sos de imitar e insustituibles. Los recursos o capa-
cidades son valiosos cuando pueden hacer frente
a amenazas externas o servir como medios para
aprovechar oportunidades; son raros porque son
poseidos por muy pocos o ninguno; son costosos



de imitar porque encarecerfan en demasfa los re-
cursos que el competidor utilice para obtenerlos y
son no sustituibles porque no tienen equivalentes
estructurales.

Ambos modelos son importantes para identificar
las estrategias necesarias y lograr ventajas com-
petitivas en el mercado. Mientras el modelo de
organizacién industrial se enfoca en el entorno y
en la industria, el modelo basado en recursos se
enfoca en las competencias internas de la firma y
sus potencialidades. Bajo este segundo enfoque,
las marcas se convierten en competencias claves
y, por tanto, en una ventaja competitiva gracias a
la funcién de creacién de intangibles en la mente
del consumidor. Por tanto, podemos sefialar que
la funcién de creacién de activos intangibles me-
diante asociaciones es valiosa, rara, costosa de imi-
tar e insustituible: es valiosa porque una asociacion
fuerte respecto a cierto atributo intangible puede
hacer frente a amenazas externas (repeler entradas
de los competidores que batallan por un espacio en
dicha categorfa) o ser una oportunidad para crear
lineas de producto bajo la misma marca. Asimis-
mo, es rara si la asociacién estd fuertemente marca-
da en la categoria y estd bajo exclusividad de dicha
marca. A partir de ello, podriamos sefalar que es
costosa de imitar porque los competidores ten-
drian que asignar recursos altisimos para derribar
dicha asociacién mediante una serie de acciones
de marketing que en principio no pueden asegurar
dicho resultado. Finalmente, es insustituible si di-
cha asociacién estd vinculada estrechamente con la
identidad de la marca.

Finalmente, bajo la teorfa de las capacidades di-
ndmicas, la cual es una extensién del modelo ba-
sado en recursos, Brodie, Roderick et. al. (2016)
proponen que la marca es una capacidad dindmica
en tanto sus significados también son creados por
los consumidores de manera permanente lo cual la
hace dificil de imitar:

Si bien las competencias operativas relaciona-
das con los procesos de la marca como identi-
dad son mds ficiles de imitar, las capacidades
dindmicas relacionadas con la marca como
significados son mucho mds dificiles de aislar e
imitar por parte de los competidores debido a
la complejidad social. La naturaleza socialmen-
te viva de una marca, con un significado similar
y diferente adoptado por multiples actores en
una red, proporciona una ventaja estratégica
inimitable. (p. 13)

18 De acuerdo con Bassino y Jimenez refiriéndose a lo senalado p

19 De igual manera a lo sefialado por Schiantarelli.
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VI. Aplicacién de la funcién de creacion
de activos intangibles como parte
de la Propiedad Industrial y Com-
petencia Desleal

En esta seccién desarrollaremos los argumentos
legales de aplicacién de la funcién de creacién de
activos intangibles mediante asociaciones en la
Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Las disciplinas de la Propiedad Industrial y Com-
petencia Desleal estdn estrechamente relacionadas.
Si bien en la Propiedad Industrial se protegen los
signos distintivos e invenciones como propiedades
intangibles cuyos titulares tienen tanto derechos
negativos como positivos, lo cierto es que estdn
dentro de un modelo de Economia Social de Mer-
cado, por lo cual, nunca se puede perder de vista
el bienestar de los consumidores al momento de
aplicar la normativa.

En el caso del sistema de la Competencia Desleal
el bien juridico a proteger es el proceso competiti-
vo, cuya consecuencia es promover el bienestar del
consumidor. El objetivo del sistema es reprimir los
actos de competencia desleal cuyos efectos puedan
causar un dano ilicito; es decir, el dafio concurren-
cial es bienvenido siempre y cuando se base en la
buena fe empresarial. Por otro lado, es importante
resaltar que, a diferencia de la Propiedad Industrial
en el cual el titular de una accién por infraccién es
el titular del derecho, en la Competencia Desleal el
titular de la accién es la autoridad administrativa y
el administrado promueve el mismo.

A nivel normativo se puede identificar la relacién
entre ambas disciplinas en el numeral 2 del articulo
1 del Convenio de la Unién de Paris que sefiala:

La proteccién de la propiedad industrial tiene
por objeto las patentes de invenci6n, los mo-
delos de utilidad, los dibujos o modelos indus-
triales, las marcas de fibrica o de comercio, las
marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones
de origen, asi como la represién de la compe-
tencia desleal.

Asimismo, a nivel andino, los articulos 258 y 259
de la Decisién 486 senalan la vinculacién entre
competencia desleal y propiedad industrial. Por
tanto, estamos ante una relacién de complemen-
tariedad"® o también llamado principio de comple-
mentariedad relativa'.

or Otero Lastres.
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Schiantarelli (2016) propone que ambas disciplinas
deben operar de manera consistente y sistemdtica
(p- 190). Por un lado, la Propiedad Industrial tiene
una aproximacién que promueve la formalidad y
seguridad juridica, por otro lado, la Competencia
Desleal, representa la implementacién féctica de
los bienes de Propiedad Industrial. De este modo,
Schiantarelli (2016), refiriéndose a lo expuesto por
Monteagudo Monedero, sostiene:

El derecho contra la competencia desleal presta
mds atencion al reconocimiento juridico de los va-
lores representados por tales derechos en el trifico
econémico (de ahi se desprende la necesidad de
que para recibir proteccién por la via de la compe-
tencia desleal, los derechos de propiedad industrial
representen valores efectivos para el mercado, esto
es, gocen de un cierto grado de implantacién y re-
conocimiento). (p. 190)

Al proponer una nueva funcién de marca que he-
mos denominado “creacién de activos intangibles
en la mente del consumidor mediante asociacio-
nes”, debemos analizar su operatividad a través de
ambas disciplinas. En la Propiedad Industrial, las
prohibiciones relativas se encuentran reguladas en
el articulo 136, y el supuesto vinculado a la con-
figuracién de un acto de competencia desleal en
el articulo 137 de la Decisién 486. Por otro lado,
la disciplina de la Competencia Desleal, regulada
en el Decreto Legislativo N° 1044, cuenta con una
cldusula general en el articulo 6 y una serie de actos
de competencia desleal a modo ejemplificativo.

El articulo 136 regula los supuestos vinculados a
riesgo de confusidn o asociacién; asi como los su-
puestos vinculados al aprovechamiento injusto del
prestigio o dilucién de una marca notoriamente
conocida. Al respecto, como sefiala Schiantarelli
(2016), existen marcas que guardan una funcién
distintiva y no tienen un valor intrinseco, a las que
denomina marcas comunes, y las que tienen un va-
lor intrinseco y tienen funciones adicionales como
son la de concentrar un prestigio, que son las deno-
minadas marcas notoriamente conocidas (p. 187).

Al respecto, consideramos que la funcién de crea-
cién de activos intangibles mediante asociaciones
en la mente del consumidor no estd regulada en
la normativa de la Propiedad Industrial. Si bien
se podria argumentar que el riesgo de confusién o
asociacién impacta necesariamente en la creacién y
permanencia de los activos intangibles en la mente
del consumidor, ello serfa una consecuencia de una
interferencia para determinar el origen empresarial.
Para el caso de marcas notoriamente conocidas, el

aprovechamiento del prestigio serfa insuficiente en
tanto la reputacién es un constructo diferente y
muy especifico.

Sin embargo, el articulo 137 nos puede dar més
luces y la posibilidad de proteger la funcién de
creaci6én de activos intangibles. Dicho articulo re-
gula la mala fe objetiva como un acto contrario a
la leal competencia en el terreno marcario, por lo
cual, no se analiza el elemento volitivo del com-
portamiento del infractor. De este modo, como
sefialan Bassino y Jiménez (2023), la Autoridad
al momento de analizar la irregistrabilidad de una
marca a través del articulo 137 podrd hacer uso
de los supuestos ejemplificativos del Decreto Le-
gislativo N° 1044, cuyo eje central es la cldusula
general regulada en el articulo 6 (p.79). Aunado a
ello, Schiantarelli (2016) senala que el articulo 12
del Decreto Legislativo N° 1075 y Articulo 258 de
la Decisién 486 son una suerte de cldusula general
que, al incumplirse la presuncién de buena fe, la
conducta es calificada como un acto de competen-

cia desleal (p. 193).

Siguiendo dicha premisa, consideramos que es po-
sible regular la afectacién a la funcién de creacién
de activos intangibles mediante asociaciones en la
mente del consumidor como un acto de compe-
tencia desleal, configurdndose asi como una causal
de irregistrabilidad via la aplicacién del articulo
137 de la Decisién 486. Recordemos que la fun-
cién de creacién de activos intangibles es el pro-
ducto de establecer una identidad de marca, la cual
es proyectada hacia el consumidor. Posteriormen-
te, se pueden medir las asociaciones (activos intan-
gibles) creadas en la mente del consumidor con las
metodologfas id6neas, y asi definir el eguity de cada
marca y su variacion en el tiempo.

El modo en que una marca puede verse afectada
en su funcién de creacién de activos intangibles
mediante la presentacién de una solicicud de regis-
tro de un tercero, no se materializa a través de los
elementos perceptivos del signo, sino en la iden-
tidad que trata de proyectar a través de la marca.
De este modo, el articulo 137 establece un puente
para salir del andlisis formal registral y adentrarnos
en el terreno féctico en el cual se pueden identificar
aquellos intangibles. El andlisis de dichos activos
intangibles es de tipo connotativo, por lo cual, el
objetivo es identificar el aspecto simbdlico del sig-
no. No obstante, el signo, sobre el cual se discute
su registrabilidad debe contener algtin aspecto per-
ceptible de la marca opositora o accionante para
gatillar el supuesto de proteccién de la funcion de
creacion de activos intangibles.
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Marca registrada

Marca solicitada a registro

Spont

Para ejemplificar nuestra premisa, analizamos el
caso de Puma SE vs. Janett Reynoso Ramirez?’, por
el cual Puma SE formul4 oposicién contra la soli-
citud de registro de la marca mixta Black Sport &
logo, la cual distinguia productos correspondientes
a la clase 28.

Al respecto, la Comision de Signos Distintivos de-
claré infundada la oposicién formulada por Puma
SE (amparada en el articulo 137), al considerar que
no se aportaron pruebas suficientes que demues-
tren que el solicitante tenia la intencién de perpe-
trar, facilitar, o consolidar un acto de competencia

desleal.

A pesar de que el opositor planted la aplicacién del
articulo 137, la mayoria de sus argumentos se cen-
traron en el riesgo de confusién que generarfa la
marca solicitada con relacién a Puma & logo. La
Sala, revocando la resolucién de prima instancia,
concluyé que si existia riesgo de confusidn, en par-
ticular senalé:

Fonéticamente, los signos comparados se en-
cuentran conformados por las denominacio-
nes BLACK (en el caso del signo solicitado)
y PUMA (en el caso de la marca notoria), las
cuales presentan una distinta secuencia de le-
tras, lo que determina que los signos generan
una pronunciacién diferente. Graficamente, la
distribucién y ubicacién de los elementos que
los conforman al ser apreciados ambos signos
de manera conjunta genera un impacto visual
grifico semejante. Teniendo en cuenta que los
signos se encuentran destinados a distinguir
productos vinculados y resultan semejantes
graficamente, se concluye que no es posible su
coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo
de inducir a confusién al ptblico consumidor.
(Resolucién No. 1651-2019/TPI-INDECO-
P, pp. 26-27)

Por otro lado, al ser Puma & logo una marca noto-
riamente conocida, la Sala sefialé que el solicitante
también pretendié aprovecharse del prestigio obte-
nido por la referida marca. Al respecto sefialé:

Se advierte que la imagen de la marca notoria es
de zapatillas de gran calidad; asi, dicha imagen
y el mensaje positivo que irradia la marca no-
toria, podria ser transferida a los productos que
pretende distinguir el signo solicitado, sobre
todo por ser vinculados, con lo cual, se con-
figura un aprovechamiento del prestigio ob-
tenido par la marca notoria. (Resolucién No.

1651-2019/TPI-INDECOP], p. 34)

Finalmente, respecto a la aplicacion del articulo
137, la Sala senalé que por todo lo expuesto an-
teriormente:

Se permite corroborar que la conformacién del
signo solicitado (animal en posicién de salto
hacia el lado izquierdo) es asociado a la marca
de la opositora, ello debido a las similitudes que
presentan ambos signos. Dichas semejanzas de-
terminan que la coincidencia en compartir los
elementos figurativos no se atribuye a la casua-
lidad, mds atin cuando la opositora ha demos-
trado que su marca notoria ha sido difundida
en el sector al cual se encuentran vinculados
los productos que pretende distinguir el sig-
no. (...) por lo que, se determina que Janett
Reynoso Ramirez tuvo un comportamiento
contrario a la buena fe comercial y con la in-
tencién de perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal al solicitar el regis-
tro de la marca BLACK SPORT vy logotipo. (
Resolucién No. 1651-2019/TPI-INDECOPI,
pp. 42-43)

En principio, compartimos la opinién de Bassino
y Jiménez (2023), en el sentido de que la aplica-

20 Resolucién No. 1651-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019.
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cién del articulo 137 debe ser realizada Gnicamente
cuando los supuestos del articulo 136 son insufi-
cientes, por lo cual, la Sala bdsicamente replicé la
conclusién esgrimida bajo el articulo 136.

Sin embargo, lo mds interesante de esta resolucién
es el andlisis que realiza la Sala sobre el riesgo de
confusién y el aprovechamiento de la reputacion
ajena. En nuestra opinién, la Sala de manera im-
plicita ha aplicado parcialmente la funcién de crea-
cién de activos intangibles mediante asociaciones
cuando erréneamente concluydé que existe riesgo
de confusién. Asimismo, consideramos que la
Sala, al desarrollar el concepto de reputacién, no
logra determinar qué se debe entender por dicho
constructo; en todo caso, consideramos que la re-
putacién es una asociacién particular producto de
la funcién de creacién de activos intangibles.

En primer lugar, es importante realizar un andlisis
comparativo entre lo sefialado por la Comisién de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Pro-
piedad Intelectual al realizar el examen entre los
signos:

La Comisién de Signos Distintivos concluyd que
no existe riesgo de confusién debido a que cada
representacion grafica presenta caracteristicas pro-
pias, a pesar de que ambas estdn constituidas por el
mismo movimiento. En efecto, consideramos que
la figura de un perro saltando, al igual que la de un
puma saltando, se podrian analizar como genéricas
desde un punto de vista denotativo. Sin embargo,
la Sala sefialé que ambos signos generan un impac-
to visual grifico semejante lo cual, en nuestra opi-
nién, implicarfa concluir que el salto de un animal
sobre la denominacién de la marca para productos
de la clase 28, estd vinculada exclusivamente con
la marca Puma. Esta vinculacién no es mds que la
materializacién de una asociacién intangible en la

mente del consumidor —agilidad veloz— como un
activo a proteger en el campo simbdlico.

De acuerdo con nuestra hipdtesis, para la configu-
racién de un detrimento a la funcién de creacién
de activos intangibles mediante asociaciones, es ne-
cesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la representacién gréfica objeto de con-
troversia contenga alglin elemento percepti-
vo que permita gatillar el aspecto simbdlico
expresado en la asociacién intangible en la
mente del consumidor, el cual es un activo
que proteger.

2. Que el opositor o accionante establezca que,
en efecto, se trata de una asociacién intangi-
ble construida intencionalmente en la mente
del consumidor. Para ello, deberd presentar
pruebas que respalden esta afirmacién.

3. Que la proteccién de la asociacién intangible
en la mente del consumidor no afecte el pro-
ceso competitivo o estructura del mercado.

En vista de lo expuesto, consideramos que si es
posible aplicar la funcién de creacién de activos
intangibles mediante asociaciones a través del ar-
ticulo 137 de la Decisién 486. En el caso de Puma
& logo, la asociacién se gatillé a través del elemen-
to perceptivo de la composicién de la marca. De
este modo, consideramos que la Sala se orientd in-
tuitivamente hacia la proteccién de dicho activo,
aunque sin identificarlo expresamente.

En segundo lugar, la Sala consideré que Puma &
logo, al ser una marca notoriamente conocida, tie-
ne una imagen de gran calidad y un mensaje po-
sitivo que puede ser transferida al signo solicitado.
En otras palabras, la Sala hace referencia a las aso-
ciaciones o activos intangibles que Puma & logo ha

Comision de Signos Distintivos

Sala Especializada en Propiedadintelectual

Realizado el examen comparativo entre el signo soli- | Graficamente, la distribucion y ubicacion de los ele-
citado y las marcas registradas,se advierte que, si | mentos que los conforman al ser apreciados ambos
bien dichos signosincluyen en su conformacion la re- | signos de manera conjunta, generan un impacto visual
presentacion de un animal, cada una de ellas presen- | grafico semejante.

ta caracteristicas propias que las diferencian entre si.
En efecto, el signo solicitado esta conformado por la
representacion estilizada de un perro en posiciéon de
salto, mientras que las marcas registradas se encuen-
tran conformadas por la figura estilizada de un puma
en posicion de salto?.

24 Resoluciéon No. 2136-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de abril de 2018 mediante la cual la Comisién de Signos Distintivos
declaré infundada la oposicién. Posteriormente, la Sala declaré la nulidad de dicha resolucién. Sin embargo, mediante Resolucién
956-2019/CSD-INDECOPI de fecha 26 de febrero de 2019, la Comisién declaré infundada la oposicién formulada por Puma

SE, reiterando los mismos argumentos que en la resolucién anulada, en los cuales se establecié que no existia riesgo de confusion.




construido en la mente del consumidor a partir de
la consolidacién de una identidad de marca, y lo
subsume en el supuesto de reputacién.

En este punto, debemos cuestionarnos si la fun-
cién de creacion de activos intangibles estd prote-
gida mediante el supuesto de reputacién. Como
sefalamos en las secciones previas de este articu-
lo, la funcién de goodwill o reputacién sirve como
elemento que permite mantener o atraer nuevos
consumidores y, si bien las asociaciones que la
marca haya establecido con el consumidor pueden
coadyuvar a dicho objetivo, la reputacién, como
precisan Hasan, Afzal, et al (2009), es un aspec-
to mucho mds especifico vinculado a la actitud de
los consumidores hacia la marca con relacién a los
atributos intangibles de calidad y confianza (p. 45).
Por tanto, la funcién de creacién de activos intan-
gibles en la mente del consumidor es una categoria
que no sdlo incluye la reputacién, sino también
intangibles tnicos que la marca ha construido en
la mente del consumidor gracias al desarrollo de
una identidad.

El caso de Puma ilustra que es posible proteger la
funcién de creacién de activos intangibles en la
mente del consumidor mediante la aplicacién del
articulo 137 siempre y cuando estemos ante una
solicitud de registro de marca en trdmite y discu-
tamos su registrabilidad o, inclusive una vez otor-
gada, se discuta la nulidad de esta. No obstante,
atn queda por determinar si es viable proteger esta
funcién a través de una accién por infraccion.

Elarticulo 155 regula una serie de supuestos por los
cuales es posible plantear una denuncia por infrac-
cién. En la disciplina de la Propiedad Industrial, el
aprovechamiento de la reputacién ajena estd regu-
lada para marcas notoriamente conocidas, es decir,
aquellas marcas que pueden tener otras funciones
mds alld de la distintividad. Sin embargo, conside-
ramos que ello no corresponde con la realidad del
mercado. Podemos estar ante marcas que no son
notoriamente conocidas desde las exigencias que
plantea la normativa vigente en Propiedad Indus-
trial, pero que tienen un valor intrinseco y por el
cual han desarrollado activos intangibles en la men-
te de los consumidores; es en este sentido que la dis-
ciplina de la Competencia Desleal cobra relevancia.

El articulo 98 del Decreto Legislativo N° 1075 y la
quinta disposicién complementaria final del De-
creto Legislativo N° 1044, establecen que el titular
de una marca registrada, sin que necesariamente
sea notoriamente conocida, puede presentar una
denuncia por actos de competencia desleal bajo las
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modalidades de confusién y actos de explotacion
indebida de la reputacién ajena siendo la Comi-
sién de Signos Distintivos el érgano competente.
Sin embargo, como previamente hemos sefialado
la modalidad de explotacién indebida de la reputa-
cién ajena como un acto de competencia desleal no
responde de modo adecuado a la proteccién de la
funcién de creacién de activos intangibles median-
te asociaciones en la mente del consumidor.

Por tanto, la funcién de creacién de activos intan-
gibles mediante asociaciones no cuenta con una
via de proteccién en caso de infracciones contra la
Propiedad Industrial como si lo brinda el articulo
137. No obstante, la tinica forma de operativizar
la funcién de creacién de activos intangibles en la
mente del consumidor a través de una denuncia
es mediante la cldusula general establecida en el
articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1044, siem-
pre que el denunciante no cuente con una marca
registrada. La aplicacién de esta via residual para
la proteccién de la funcién de creacién de activos
intangibles mediante asociaciones en la mente del
consumidor refleja que adn hay un largo camino
por recorrer para lograr una adaptacidén integral de
la Propiedad Industrial frente al fenémeno de las
marcas en el contexto actual.

Conclusiones

El presente articulo es una primera aproximacién a
lo que consideramos una nueva funcién de marca
que corresponde a una era de la marca en la cual su
valor se genera gracias a la interaccién entre marca
y consumidor.

La idea de proteger los activos intangibles mediante
asociaciones en el campo simbdélico de la marca es
atractiva, mas atn cuando las valoraciones financie-
ras de las marcas parten del brand equity o valor
percibido de la marca, la cual se fundamenta en un
conjunto de activos intangibles establecidos en la
mente del consumidor. De este modo, proteger de
manera directa aquellos elementos intangibles que
permiten asignar un precio premium a una oferta de
bienes o servicios en el mercado resulta razonable.

Nuestra tesis también sefiala que el signo, tal cual
es regulado por el derecho marcario, puede ser un
concepto insuficiente sino se toma en cuenta su as-
pecto simbdlico de manera sistemdtica y operativa
mediante las disciplinas de la Propiedad Industrial
y Competencia Desleal. Es por ello que es de suma
importancia que la funcién de creacién de intan-
gibles mediante asociaciones sea considerada como
un elemento del campo simbélico de la marca que
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se gatilla o activa a partir del signo, lo cual permi-
tird su despliegue independiente sin confundir su
proteccién con otros elementos ya regulados como
el riesgo de confusién, asociacién o aprovecha-
miento de la reputacién ajena.

Reconocemos que la tesis propuesta puede ser ob-
jeto de debate, especialmente en lo que respecta a
la metodologia de su aplicacién y a la discusién que
podria surgir en torno a la proteccién de la funcién
de creacién de intangibles mediante asociaciones,
considerando estos intangibles como activos. Sin
embargo, este articulo representa un primer inten-
to expreso de acercarnos a la dimensién simbdélica
de las marcas, y creemos que senala el inicio de una
exploracién prometedora y enriquecedora.
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