COMENTARIO §

JURISPRUDENCIA

El caso Reebok

I. INTRODUCCION.

En este articulo vamos a examinar el conflicto
suscitado entre una empresa nacional que solicita el
registro ante la autoridad competente de la marca
REEBOK, para distinguir zapatillas y demds productos
de la Clase 25 de la Nomenclatura Internacional de
Niza y la oposicién que a tal solicitud, en forma
extemporanea, formula Reebok International Limited,
persona juridica extranjera que a tal fecha era titular de
la marca REEBOK, considerada como notoria, para
distinguir precisamente zapatillasy demdsarticulosde
la Clase 25 de la Nomenclatura Internacional.

Reebok International Limited formuldé su
observacionalegando que su marcagozabadela calidad
de notoriamente conocida.

El caso a analizar no sélo se discutié en la via
administrativa sino que fue de conocimiento del Poder
Judicial a través de una accién de amparo.

Al final de estos procesos y luego de diversas
resoluciones, que conceden, unas la razén a la firma
nacional y otrasala firma Reebok International Limited,
se arriba a la situacion actual en la que la primera de las
empresas citadas deviene en titular en el Peri de la
marca REEBOK, aun cuando a nivel internacional la
propietaria de tal marca es la segunda empresa
mencionada.

II. HECHOS.

1. Fébricas Unidas de Calzado S.A., por Expediente
No. 93107 solicita ante la Direccién de Propiedad In-
dustrial del Instituto Nacional de Normas Técnicas
(ITINTEC), el registro dela marca REEBOK para distin-
guir zapatillas y demas productos de la Clase 25 de la
Nomenclatura Oficial (N.O.).
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2. A la solicitud mencionada en el acapite anterior
formulan oposicién:

a. En forma oportuna, Creaciones Bussem S.A., en
base a su solicitud de registro No. 94563, por la marca
REEBOK para distinguir productos de la Clase 25 dela
N.O.

b. En forma extemporinea, Reebok International
Limited en base a ser propietaria de la notoriamente
conocida marca REEBOK, que distingue zapatillas y
demas productos dela Clase 25 delaN.O. Estaempresa
no habia inscrito su marca en el Pert.

3. LaDireccién de Propiedad Industrial del ITINTEC
dict6 la Resolucién No. 6593-DIPI, que declaré:

a) ExtemporanealaoposiciéndeReebok International
Limited.

b) Infundada la observacion de Creaciones Bussem
S.A.

c) Concedié el registro de la marca REEBOK a la
solicitante.

4. Contra la resolucién citada interpusieron recursos
impugnativos dentro del término de ley:

a) Creaciones Bussem S.A., recurso de apelacion.

b) Reebok International Limited, recurso de
reconsideracion.

5. Posteriormente Reebok International Limited varia
su recurso de reconsideracién a uno de adhesion a la
apelacion.

6. La Direccién de Propiedad Industrial, por Resolu-
cién Directoral No. 24982-DIPI, declara que el recurso
de Reebok International Limited tiene la naturaleza de
una apelacién.

7. La segunda instancia administrativa, por Resolu-
cion Directoral No. 090-88-ITINTEC-DG, revoca la
Resolucién Directoral No. 006593-DIPI y deniega el
registro de lamarca REEBOK, declarando que las prue-
bas presentadas en autos por Reebok International
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Limited acreditan la notoriedad dela marca REEBOK y
por tanto, su derecho exclusivo a ella.

8. Fabricas Unidas de Calzado S.A. interpone ante el
6rgano jurisdiccional una accién de amparo, para que
cese la violacién del derecho constitucional a la propie-
dad industrial de la marca REEBOK y, que reponiéndo-
se la situacién al estado anterior a la violacion constitu-
cional del derecho, se declare la validez de la Resolu-
cion Directoral No. 6593-DIPI que entiende ha quedado
consentida. Manifiesta el accionante que:

a. Los recursos impugnativos contra la resolucién
citada fueron interpuestos en forma extemporanea.

b. Reebok International Limited no tiene personeria
juridica en nuestro pais por no estar inscrita en el
Registro Mercantil Peruano.

c. Elmandato con el cual actuaron los representantes
de Reebok International Limited en el Perd no tiene
validez, por no estar inscrito en el Registro Piblico
Nacional.

III. SENTENCIA MATERIA DE ANALISIS.

La sentencia a examinar es la emitida por la
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, la

9. ElJuzgado de Primera Instancia declaré improce-
dente la accién de amparo.

10. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima,
por sentencia de fecha 21 de setiembre de 1988, revocé
la emitida por la primera instancia administrativa y
declaré6 fundada la demanda. Se anulé todo lo actuado
en el expediente administrativo hasta la Resolucién
Directoral No. 006593, la misma que declararon subsis-
tente y en todo su vigor. Esta sentencia fue confirmada
porla Corte Suprema de Justicia por resoluciénde fecha
03 de marzo de 1989. Por lo que debemos concluir que
el supremo tribunal hizo suyos los argumentos de la
Sala Superior.

11. El juez de primera instancia, en ejecucién de
sentencia, ordend por auto de fecha 06 de abril de
1989, a la autoridad administrativa, que cumpla
con inscribir en el registro correspondiente la
marca REEBOK a favor de Fabricas Unidas de
Calzado S.A.

ne la opinion de este Tribunal.
Pasamos a continuacidn a transcribir estas resolu-

misma quecomo yahemosmanifestado, fue confirmada ciones.

por la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, contie-

1. Resolucién de la Corte Superior.

"VISTOS; con lo opinado por la sefiorita Fiscal Superior, en su dictamen de fojas setentitrés; con los documentos
presentados en esta Instancia; y, CONSIDERANDO: Que mediante Resolucién Directoral mimero cero cero seis mil
quinientos noventitrés DIPI, su fecha veintisiete de enero de mil novecientos ochentisiete, cuya transcripcion obra
a fojas uno, la Direccion de Propiedad Industrial de ITINTEC, declarando infundada la oposicion deducida por
Creaciones Bussem Sociedad Andonima y extempordnea la de Reebok International Limited, concedio el registro de
la marca de fabrica REEBOK a la recurrente Fibricas Unidas de Calzado Sociedad Andnima; que en tal virtud el
derecho adquirido por la recurrente goza de la garantia constitucional reconocida en el articulo ciento noventinueve
de la Constitucidon Politica del Estado y, por ende, la accién de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o
amenaza dicho derecho da lugar a la presente accion de amparo; que, se advierte de autos que después de diez meses, la misma
Direccion de Propiedad Industrial dicta la Resolucién Directoral niimero cero veinticuatro mil novecientos ochentidds DIPI,
de fecha doce de noviembre de mil novecientos ochentisiete, declarando que un extempordneo recurso impugnativo de
reconsideracion, sin prueba instrumental sustentatoria, interpuesto por un estudio juridico a nombre de Reebok International
Limited, tiene la naturaleza de apelacion; y, basdndose en el articulo mil noventiuno del Cédigo de Procedimientos Civiles, dicha
Resolucién Directoral da por adherido a Reebok International a la apelacién interpuesta por Creaciones Bussem Sociedad
Andnima, contra la Resolucién Directoral niimero cero cero seis mil quinientos noventitrés DIPI, tergiversando la norma
procesal citada, que se aplica en el dmbito jurisdiccional y que no estd comprendida dentro del procedimiento
administrativo; todavez, que dichanorma serefiere alos colitigantes en controversias judiciales y no a accionantes
en la via administrativa; que, asimismo, la Resolucion Directoral niimero noventa-ochentiocho-ITINTEC-DG, su fecha
veintinueve de enero de mil novecientos ochentiocho, obrante a fojas tres, que declara agotada la via administrativa, incide sobre
el recurso de apelacion de Creaciones Bussem Sociedad Anénima y sobre la adhesion de Reebok International Limited, con la
finalidad de contrarrestar la primigenia Resolucién Directoral niimero cero cero seis mil quinientos noventitrés DIPI, de fecha
veintisiete de enero de mil novecientos ochentisiete, que concedid el registro de Ia marca de fabrica REEBOK a la accionante, que
declard infundada la oposicion de la primera y extempordnea la de la segunda, que cabe sefialar que el procedimiento

IUS ET VERITAS 193



DE
o
g
=
=
w
=
0
v

v
=
W
o
-
&=
[
-4
=
=
q

administrativo aprobado por Decreto Supremo miimero cero cero seis -SC del once de noviembre de mil novecientos sesentisiete
contempla en sus articulos ciento uno y ciento dos, respectivamente, los recursos impugnativos de reconsideracion y deapelacién
contra las resoluciones de primera instancia que expidan las dependencias de la administracién pviblica, dentro del término legal
que les corresponde a dichas acciones, distinguiéndose claramente ante quién se interponen y cudles son sus respectivas
tramitaciones que, asimismo, dicha norma establece en sus articulos veintidds y veintitrés respectivamente, que tendrin
capacidad procesal ante la administracion piiblica las personas que gozan de capacidad conforme a las leyes, y, que las personas
juridicas podrin intervenir mediante sus representantes legales; esto es que segiin lo establecido por el articulo setentisiete del
Cddigo Civil, la existencia de la persona juridica de derecho privado comienza el dia de su inscripcion en el registro
respectivo, y, conforme lo dispone el articulo dos mil veintinueve del acotado cuerpo legal, se requiere que las
personas juridicas constituidas en el extranjero se inscriban en el lugar que sefialen como domicilio en el pais, ya
que tal existencia debe acreditarse, previamente al ejercicio de toda accion; que, a fojas cuatro, cinco y seis se comprueba que
no existe inscrito ni anotado preventivamente, ni pendiente de inscripcion, poder alguno que haya otorgado Reebok
International Limited a favor de Luis Galloso Bacigalupo, o del Estudio Barreda Moller Sociedad Civil de Res-
ponsabilidad Limitada, o de].M. Colmenares y Compatita Sociedad Andnima; que, de consiguiente, nose ha probado en autos
que Reebok International Limited se haya inscrito en el Registro de personas juridicas de derecho privado ni se ha
acreditado la representacion del Estudio Barreda Moller Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada quien aparece
interviniendo en nombre de Reebok International; que por otra parte, la instancia apelada de fojas treintitrés omite pronunciarse
sobre el extremo referido a la violacion del articulo ciento veintinueve de la Constitucién, invocado por la recurrente, limitindose
a reproducir literalmente la resolucién anterior de fojas veinte que fue declarada nula; que, aprecidndose que se han agotado las
vias previas a que se refiere el articulo veintisiete de la Ley veintitrés mil quinientos seis e, igualmente, que no ha optado la
agraviada por recurrir a lavia judicial ordinaria, deviene procedentela presenteaccion, a tenor delo dispuesto en el articulo sexto
inciso tres de la misma ley; que, en consecuencia, siendo evidente que los actos administrativos posteriores a la Resolucién
Directoral niimero cero cero seis mil quinientos noventitrés DIPI, impregnados de las irregularidades anotadas, son violatorios
del derecho de la recurrente reconocido por la Constitucion: REVOCARON la sentencia apelada de fojas veintitrés, su fecha 14
de abril ultimo, que declara infundada la accién de amparo interpuesta a fojas siete por Fabricas Unidas de Calzado Sociedad
Andnima; la que DECLARARON FUNDADA, en consecuencia debe reponerse la accién al estado anterior a la violacién de su
derecho constitucional, y déjanse sin efecto las Resoluciones Directorales niimeros cero veinticuatro mil novecientos ochentidds
DIPI, de doce de noviembre de mil novecientos ochentisiete y niimero noventa-ochentiocho-ITINTEC-DG del veintinueve de
enero de mil novecientos ochentiocho; quedando subsistente y en todo su vigor la Resolucion Directoral niimero cero cero seis
mil quinientos noventitrés DIPI, del veintisiete de enero de mil novecientos ochentisiete; ORDENARON que consentida o
ejecutoriada que sea esta sentencia, se publique en el término de ley en el Diario Oficial "El Peruano" notifiquese, remitase las
copias pertinentes y registrese; y los devolvieron”.

2. Resolucidn de la Corte Suprema.

"VISTOS; con el acompariado; de conformidad con el dictamen del Sefior Fiscal; declararon: NO HABER NULIDAD
en la sentencia de vista de fojas ciento veintitrés, su fecha veintiuno de setiembre de mil novecientos ochentiocho que, revocando
la apelada de fojas treintitrés, fechada el catorce de abril del mismo afio, declara FUNDADA la Accidn de Amparo interpuesta
a fojas siete por Fdbricas Unidas de Calzado Sociedad Andnima contra el Instituto Nacional de Normas Técnicas;y,
en consecuencia, debe reponerse las cosas al estado anterior a la violacién de su derecho constitucional y, sin efecto legal
-entendiéndose por inaplicables a la accionante- las Resoluciones Directorales niimeros cero veinticuatro mil novecientos
ochentidds DIPI, del doce de noviembre de mil novecientos ochentisiete y niimero noventa-ochentiocho-ITINTEC-DG, del
veintinueve de enero de mil novecientos ochentiocho; con lo demds que contiene; MANDARON: publicar la presente resolucion
enel Digrio Oficial "El Peruano " dentro del término que establece el articulo cuarentidds de la Ley veintitrés mil quinientos seis”.

Noétese que los principales considerandos de la c.

sentencia de la Corte Superior son:

a. La Resolucién Directoral No. 006593-DIPI, que
concedid a Fabricas Unidas de Calzado S.A. la marca
REEBOKXK, es una consentida.

b. No procede en la via administrativa adherirse a
una apelacion.
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Las personas juridicas extranjeras de derecho pri-
vado existen en el pais si, y s6lo si, se inscriben en el
Registro Publico correspondiente.

d. Los poderes otorgados para actuar ante la autori-
dad administrativa de propiedad industrial deben, para
ser validos, inscribirse en el Registro Publico respecti-
vo.
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Estos considerandos, més algunos conceptos que
deviene en conveniente aclarar, serdin materia de la
siguiente seccién.

IV. ANALISIS.
1. (Qué es una marca?

La marca es un bien inmaterial cuya funcién es
distinguir un determinado producto o servicio de los
otros que existen en el mercado y con los cuales compi-
te.

Hermenegildo Baylos Corroza, ensulibro "Tratado
de Derecho Industrial" define: "La marca es un signo
destinado a individualizar los productos o los servicios
de una empresa determinada y hacer que sean recono-
cidos en el mercado por el publico consumidor" ®.

Jorge Otamendi al respecto nos dice: "Es el signo
que distingue un producto de otro o un servicio de
otro" @,

Joaquin Garrigues, por su parte, sefiala: "La marca
es el signo diferenciador de las mercaderias que se
fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan
por una empresa. La pertenencia de una mercaderia a
una empresa determinada puede hacerse visible me-
diante el empleo de la firma o del emblema del
establecimiento. Pero es mds frecuente emplear un
signo arbitrario de diferenciacién -marca- que muestre
al comprador que aquella mercancia se fabrica o se
vende por cierta empresa (distincion entre marca de
fabrica y marca de comercio). En la marca, como en la
firma (v. mas atras), también concurre el interés del
comerciante y el interés del publico; el primero es un
interés de monopolio (la exclusividad de la marca evita
la confusién entre las mercancias similares y asegura la
compradelapreferida sin necesidad de una verificacion
especial)" @,

Doctrinariamente se ha reconocido a las marcas las
siguientes funciones:

a. Indicar la procedencia u origen del producto o
servicio que distingue, es decir, informar cudl es la
empresa que elabora el articulo o presta el servicio.

b. La diferenciadora o de distincién. "La marca

distingue un producto o servicio para que no sea
confundible con otro del mismo ramo™ ®.

c. Garantia de una calidad determinada. El consumi-
dor quereincideenadquirir un producto lo hace porque
espera encontrar en €l la calidad que le reconoce.

d. Publicidad. La marca es el nexo entre el fabricante
y el consumidor. Por ello debe ser atractiva. Nadie vaa
adquirir un producto cuya marca provoque rechazo.
Auncuando eslegal hacerlo, no creemos que existe una
persona que quiera utilizar la marca "chancho" para
distinguir relojes, debido a la connotacién que esta
palabra tiene. La marca debe ser en simisma un elemen-
to de promocion.

De las funciones citadas se reconocen como
principaleslasdos primeras; lassiguientes se consideran
secundarias.

Debemos agregar, ademas, que en la actualidad se
considera a la funcién diferenciadora o de distincién
como la mds importante.

“ La marca notoria es una que,
debido al esfuerzo de su titular,
ha adquirido un enorme prestigio
entre el publico y los medios
comerciales”

La marca tiene también una finalidad: "Captar y
consolidar clientela. Ello requiere tiempo, esfuerzo y
riesgo econémico. Los productos o servicios de un
comerciante llegan a gozar de aceptacién del publico
consumidor, realizdndose asi su finalidad, la captacién
y consolidacién de la clientela se explica por diversos
factores, entre los cuales se encuentran las inversiones
en publicidad, el grado de originalidad de la marca, la
calidad del producto, etc. ..." ®.

(1) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, Madrid, 1978, pag. 838.

(2) OTAMEND], Jorge. Derecho de Marcas. Artes Gréficas Candil, Buenos Aires, 1989, pag. 7.

(3) GARRIGUES, Joaquin. Curso de Derecho Mercantil. Tomo 1. Editorial Porria, México, 1979, pag. 256.

(4) CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas. Cultural Cuzco, Lima, 1992, pag. 55.

(5) Ibidem, pag. 58.

IUS ET VERITAS

195

JURISPRUDENCIA

COMENTARIO %



COMENTARIO 3
JURISPRUDENCIA

La marca es, pues, un elemento esencial en el
proceso competitivo. Quien logra prestigio para su
marca gana para ella clientela, adquiere asila marca un
valor que obviamente corresponde a su titular.

Elderechoa la propiedad de una marca se adquiere
enel Perti, asi como en la mayoria de paises del mundo,
mediante suinscripcién en el Registro Nacional respec-
tivo. El derecho sobre una marca es, pues, territorial. En
principio, una persona puede ser titular de una marca
en el Pert y otra distinta puede ser titular de la misma
marca en Brasil.

La marca concede a su titular el uso exclusivo para
distinguir los productos o servicios para los cuales se
registro. Esto significa que dentro de un mismo pais un
individuo puede ser titular de la marca SURF para
distinguir cosméticos y otra persona diferente ser titu-
lar del mismo signo SURF para distinguir bebidas
gaseosas. En este sentido, el derecho sobre una marcaes
especial o especifico.

Como hemos ya visto, el derecho sobre una marca
se adquiere por su registro. Sin embargo, no todas las
marcas son registrables. La Decision 85 del Acuerdode
Cartagena, norma vigente al suscitarse el caso que nos
ocupa, estipulaba en su articulo 56: "Podran registrarse
como marcas los signos que sean novedosos, visibles y
suficientemente distintivos". Lanovedad y distintividad
debia analizarse en funcién a los productos de la clase
para la cual estaba destinada la marca solicitada.

El cuerpo de leyes citado sefialaba también en su
articulo 58, inciso g): "No podran ser objeto de registro
como marcas las que sean confundibles con otras noto-
riamente conocidas y registradas en el pais o en el exte-
rior para productos o servicios idénticos o similares”.

La vigente norma, la Decisién 344 del Acuerdo de
Cartagena, sefiala lo siguiente: i) articulo 81: "Podrdn
registrarse como marca los signos que sean percepti-
bles, suficientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacién grafica"; y ii) articulo 83, inciso e): "No
podran registrarse como marca aquellos signos que, en
relaciéncon derechos de terceros, presentenalgunosde
los siguientes impedimentos: sean similares hasta el
punto de producir confusién con una marca notoria-
mente conocida, independientemente de la clase de los
productos o servicios para los cuales se solicita el regis-
tro".

Tanto lanorma derogada comola vigente deniegan
el registro a marcas que sean confundibles con otras
notoriamente conocidas, pero ;qué es una marca noto-

riamente conocida?, ;en qué se diferencia de los signos
distintivos que no lo son?

2. Marca notoria.

La marca notoria es una que, debido al esfuerzo de
su titular, ha adquirido un enorme prestigio entre el
publico y los medios comerciales. Es un "signo presti-
gi0so, un colector extraordinario de clientela en cuanto
que su magnetismo comercial atrae a los consumi-
dores"®., Marcas notorias son aquellas que "son
conocidas aun por quienes no consumen los productos
o los servicios que las llevan" ©.

Por sus caracteristicas especiales, la marca notoria
merece una proteccién mayor que los signos distintivos
comunes. Esta proteccién implica una excepcion a los
principios de territorialidad y de especialidad del dere-
cho marcario.

La marca notoria merece proteccién aun masalld de
las fronteras de los paises en los cuales esta registrada.
Aun en el negado supuesto que no estuvieran inscritas
en el Pert por sus legitimos titulares, marcas notorias
como "Coca Cola" o "Pepsi”, ningtin tercero podria
registrarlas a su favor para distinguir bebidas gaseosas.
Esto es una excepcion al principio de territorialidad.

La marca notoria goza de proteccién aun para
productos o servicios que no son aquellos para los
cuales fue concedida. La marca de fama mundial "Levis"
se encuentra inscrita para distinguir confecciones, sin
embargo ningtn tercero podra utilizarla para identifi-
car paraguas. Esto constituye una excepcién al princi-
pio de especialidad. El mayor derecho que otorga a la
marca notoria no se justifica sélo como un premio al
esfuerzorealizado por su titular para darlela calidad de
tal. La proteccién se concede también teniendoen cuenta
al publico consumidor, quien no tiene por qué ser
engafiado al adquirir un producto de apdcrifa marca
pensando que estd comprando uno que tiene la calidad
de los legitimos productos identificados con la marca
notoria.

La Decision 85 del Acuerdo de Cartagena no defi-
ni las marcas notorias; tampoco lo hacela Decisién 344.
Sin embargo, esta ultima norma establece criterios a
tenerse en cuenta para determinar si una marca goza de
la calidad de tal. Estos criterios son:

a. La extension de su conocimiento entre el publico.
b. Laintensidad del ambito de difusién y publicidad
de la marca.

(6) ARACAMA ZORRAQUiN, Ernesto. "Marcas famosas y pirateria”. En: Revista ABPI, Afio 1, No. 3, Mayo - Junio de 1992.

(7) CORNEJO, Aldo. Op. cit., pag. 58.
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c. Antigiiedad de la marca y su uso constante.
d. Andlisis de produccién y mercadeo de los produc-
tos distinguidos con la marca.

Estoscriteriosobviamente no estaban vigentes como
norma positiva al momento de suscitarse el caso mate-
ria de andlisis, pero nos ayudan para determinar la
calidad de la marca REEBOK.

¢(La marca REEBOK tenia la condicién de
notoriamente conocida al momento de producirse el
conflicto administrativo y judicial que nos ocupa?
Consideramos que si y que tal hecho se probé en el
procedimiento administrativo.

Reebok International Limited demostr6 que:

a. Era titular de la marca REEBOK para distinguir
zapatillas en mas de cuarenta paises alrededor del
mundo. Como dato curioso, podemos sefialar que de
los cinco paises con los cuales limita el Perd, en cuatro
de ellos -Colombia, Brasil, Bolivia y Chile- existian
registros por la marca REEBOK a favor de la firma
citada.

b. Habia realizado ventas por los productos REEBOK
por US $306'969,000 en 1985 y por encima de los
US $ 8007000,000 en 1986.

¢. La promocién por la marca REEBOK era intensa.
En revistas de circulacién internacional como
Cosmopolitan, Glamour, Mademoiselle, Playboy,
People y Newsweek se dio publicidad a la marca
REEBOXK, utilizando la imagen de deportistas y perso-
najes famosos.

Queda fuera de discusion el decidir si la marca
REEBOK es notoriamente conocida en la actualidad,
pues obviamente esto no pudo ser conocido cuando el
caso quenos ocupa se ventild. Sin embargo, no podemos
dejar de sefialar que, en el presente, la marca REEBOK
identifica a una de las tres marcas de zapatillas de
mayor venta en el mundo.

3. ¢(La marca REEBOK debié ser concedida por la
autoridad administrativa a Fabricas Unidas de
Calzado S.A.?

En el Pertu para conseguir el derecho sobre una
marca es necesario registraria. Ello implica iniciar un
trdmite administrativo antela autoridad competente, la
cual decidird si la marca merece registro o si debe
denegarse.

Cualquier persona con legitimo interés puede opo-
nerse al registro de una marca, siempre y cuando lo
haga en el término oportuno.

La solicitud de registro iniciada por Fabricas
Unidas de Calzado S.A. por la marca REEBOK fue
observada:

- En tiempo oportuno por Creaciones Bussem S.A.,
en base a una solicitud posterior por la misma marca.
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- Enforma extemporanea por Reebok International
Limited.

Resulta de ello obvio que la observacion de Crea-
ciones Bussem S.A. erainfundada. Quien es primero en
el tiempolo esen el derecho. La solicitud de Creaciones
Bussem S.A. fue posterior a la de Fabricas Unidas de
Calzado S.A., por lo que no podia constituir un impedi-
mento para ésta.

La observacién de Reebok International Limited
fue extemporanea, pues esta firma la interpuso cuando
el plazo para hacerlo habia vencido. Por lo tanto, esta
observacion es improcedente.

¢El hecho de que las oposiciones citadas fueran
rechazadas implicaba necesariamente que se otorguela
marca REEBOK a Fabricas Unidas de Calzado S.A.?
Creemos que no.

La autoridad administrativa de marcas tiene el
deber de examinar silas marcas que le solicitan son o no
registrables. El derecho que se concede a los terceros
para oponerse a una solicitud de registro, tiene por
finalidad advertir al juzgador administrativo dela exis-
tencia de un impedimento para el registro de una
determinada marca; pero no es un requisito sine qua non
para denegarla.

Por ello consideramos que la Direccién General del
ITINTEC hizo bien al rechazar en segunda instancia la
marca REEBOK, pues a esa altura del procedimiento
habia ya tomado conocimiento de que el signo solicita-
do se encontraba incurso en una prohibicién expresa
sefialada en la ley.

4. LaResolucién Directoral No.006593-DIPIno tenia
la calidad de consentida.

La sentencia expedida por la Corte Superior de
Justicia declaré en sus considerandos que la resolucion
antes citada habia quedado consentida.

Como todos sabemos, una resolucién consentida es
aquella no impugnada dentro del término de ley.

El Decreto Supremo No. 006-5C, Reglamento de
Procedimientos Administrativos (Normas Generales),
vigente al suscitarse el conflicto que nos ocupa, dispo-
niaensusarticulos 101y 102, que contralasresoluciones
expedidas por la primera instancia administrativa ca-
bia interponer los recursos de reconsideracion y apela-
cién. El plazo para ello era de quince dias ttiles conta-
dos desde la fecha de notificacién de la resolucién.

El Decreto Supremo No. 001-71-IC/DS, norma que
regia el procedimiento administrativo de la propiedad
industrial, en sus articulos 116 y 128, disponia el mismo
plazode quince dias titiles para impugnar las resolucio-
nes emitidas en primera instancia.

La Resolucién Directoral No. 006593-DIPI, fue
emitida el 27 de enero de 1987 y notificada a las partes
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el 03 de febrero del mismo afio. El dia 13 del mismo mes,
Creaciones Bussem S.A. apel6 de dicha resolucién.
Reebok International Limited, por su parte, interpuso
recurso de reconsideracion el dia 15 de febrero de 1987.

~ Las impugnaciones citadas se interpusieron inclu-
sodentro delos quince dias calendarios. Porelloresulta
obvio que se presentaron mucho antes de que venza el
plazo contabilizado en dias ttiles.

La sentencia dela Corte Superiorde Lima cuestiona
en otro de sus considerandos la participacién de la
firma Reebok International Limited. Pues bien,
aceptamos que dicha firma no debi6 ser tenida en
cuenta y que su recurso de reconsideracioén es
inexistente, pero ;eso otorga la calidad de consentida a
la Resolucion Directoral No. 006593-DIPI?, ;qué hay de
la apelacion de Creaciones Bussem 5.A.?

La sentencia que comentamos en ninglin momento
repara en la impugnacién deducida por Creaciones
Bussem S.A. Guarda absoluto y estricto silencio sobre
este punto, aun cuando las partes en todo momento lo
hacen notar y resaltar.

“ La proteccion que se otorga a las
marcas notorias se extiende a paises
en los cuales no fue registrada
y a productos o servicios para los
que no fue inscrita”

Debe tenerse presente que la autoridad jurisdiccio-
nal durante todo el proceso de amparo tuvo a la vista el
expediente administrativo No. 93107, sobre registro de
la marca REEBOK. No podian negar el hecho de cono-
cer la existencia de la apelacion de Creaciones Bussem
S.A.; sin embargo, por sobre ella declararon que la
Resolucién Directoral No. 006593-DIPI estaba consen-
tida.

Es necesario recordar que la sentencia de la Corte
Superior de Lima fue objeto de recurso de nulidad. Sin
embargo, la Corte Suprema confirmé el fallo en todos
sus extremos. Los vocales supremos tampoco vieron el
recurso impugnativo citado y también omitieron pro-
nunciarse sobre éste.

Contra la versada opinidn de las cortes Superior y
Suprema nos reafirmamos en el hecho de que la Reso-
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lucién Directoral No. 006593-DIPI no quedé consenti-
da, por el simple hecho de haber sido impugnada.

5. La adhesion a la apelacién en el procedimiento
administrativo.

La sentencia de la Corte Suprema seiial6, en otro de
sus considerandos, que la adhesién a la apelacion no
cabe en el procedimiento administrativo porque no es
objeto de norma alguna que la regule en este procedi-
miento. Agregd que esta figura procesal estd legislada
enelarticulo 1091 del Cédigo de Procedimientos Civiles,
por lo que su aplicacidn es exclusiva para los procesos
jurisdiccionales.

No estamos de acuerdo con este considerando y
nuestras razones son las siguientes:

a. ElDecreto Supremo No. 001-71-IC/ DS, norma que
regulaba el procedimiento administrativo de registro
de marcas, disponia en su articulo 48: "En lo que no esté
previsto en este reglamento regiréa el derecho comiin,en
cuanto sea aplicable a la propiedad industrial y a su
procedimiento”.

b. El vigente Decreto Ley 26017, Ley General de la
Propiedad Industrial, sefiala en su articulo 26: "En lo
que no esté especificamente previsto en esta ley regird
(...) el Cédigo Procesal Civil, en cuanto sea aplicableala
propiedad industrial y a su procedimiento™.

c. Tanto ayer como hoy se ha reconocido al Cédigo
adjetivo aplicacién supletoria al procedimiento admi-
nistrativo marcario en lo que le sea aplicable. Nos
preguntamos, ;qué razén valedera hay para no aplicar
a este tltimo procedimiento la figura de la adhesién a
la apelacién contenida en la norma comiin procesal?
Creemos que no existe ninguna. Abunda a nuestra
opinién el hecho de que la sentencia de la Corte Supe-
rior no sefiale ninguna razén para justificar su criterio
en el sentido que las normas del proceso jurisdiccional
no son de aplicacién al proceso administrativo indus-
trial. '

Creemos que este considerando de la sentencia en
comentario tampoco se ajusta a derecho.

6. Capacidad de las personas juridicas extranjeras :
Reebok International Limited.

La sentencia que nos ocupa sefiala como otro consi-
derando, que Reebok International Limited no tiene
capacidad para actuar en el Peri porque no esté inscrita
en el Registro Publico de Personas Juridicas Peruanas.
Disentimos de este criterio.

Reebok International Limited es una persona juri-
dica extranjera, constituida y domiciliada fuera del
Peru. Por lo tanto, en lo que a su capacidad se refiere
debemos estar a lo dispuesto por el Cédigo Civil vigen-
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te, Libro X del Derecho Internacional Privado, articulo
2073, que a la letra dice:

"La existencia y capacidad de las personas juridicas
de derecho privado se rigen por la ley del pais en que
fueron constituidas.

Las personas juridicas de derecho privado consti-
tuidas en el extranjero son reconocidas de pleno dere-
cho en el Per, y se reputan hdbiles para ejercer en el
territorio del pais, eventual o aisladamente, todas las
acciones y derechos que les correspondan.

Para el ejercicio habitual en el territorio del pais de
actos comprendidos en el objeto de su constitucion, se
sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes
peruanas”.

Resulta facil apreciar que, en cuanto a la existencia
y capacidad de las personas juridicas extranjeras para
actuar en nuestro pais, la ley otorga dos tratamientos
dependiendo de si su actuacién se enmarca o0 no en su
objeto social.

Para ejercer los actos propios de su objeto social,
deben sujetarse a las normas de la ley peruana. Estas
normas disponen entre otras cosas:

a. Aquellas que ejercen en el pais los actos propios de
su objeto social deben sujetarse a la ley peruana. Estas
empresasdeben necesariamenteinscribirse enelregistro
de personas juridicas, tal como lo dispone el articulo
2029 del Codigo Civil.

b. Aquellas empresas que no ejercen en el pais en
forma habitual los actos propios de su objeto social son
"reconocidas de pleno derecho en el Peri y se reputan
hébiles para ejercer eventual y aisladamente, todas las
acciones y derechos que le correspondan”.

Reebok International Limited es una persona
juridica cuyo objeto social es dedicarse a la
comercializaciénde calzado, noalregistronialadefensa
demarcas. Porlo tanto, su intervencion en el proceso de
registro de la marca REEBOK iniciado por Fébricas
Unidas de Calzado S.A., era uno eventual, no requi-
riendo para ello inscribirse previamente en el Registro
Publico de Personas Juridicas Peruanas.

7. Validez del poder paraactuar enel procedimiento
administrativo de propiedad industrial,

La Sala Superior de Lima consideré que al no existir
poder alguno inscrito en los Registros Piblicos de
Lima, en el cual Reebok International Limited facultara
a sus representantes en el Peru a actuar en su nombre,
en el procedimiento de registro de la marca REEBOK
iniciado por una empresa peruana, estos representan-
tes no tenian la calidad de tales.

La norma vigente en aquel tiempo, el Decreto
Supremo No.001-71-IC/DS, disponia en su articulo
53:
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"Para cualquier acto referente ala Propiedad Industrial,
basta que conste de instrumento privado con firma
legalizada por Notario. Los instrumentos otorgados en
el extranjero, estaran legalizados por funcionario con-
sular peruano. Tienen validez las copias fotostaticas de
los instrumentos que retinan los requisitos anteriores".

Concuerda con dichanorma la Directiva No.005-83
de la Direccién de Propiedad Industrial del ITINTEC,
que establecié la validez de las distintas formas de
mandato reconocidas en la legislacién peruana para
actuarennombrey representacién de personasjuridicas
peruanas y extranjeras en los procedimientos adminis-
trativos de propiedad industrial. Se exigia si que el
mandato conste en documento otorgado bajo firma
autenticada por Notario y, si era otorgada en el
extranjero, sea legalizado por funcionario consular
peruano.

La actual Ley General de la Propiedad Industrial,
Decreto Ley 26017, va incluso mds alld de las normas
citadas y dispone en su articulo 14:

"Para el registro de cualquier acto referido a la
propiedad industrial basta que conste por instrumento
privado con firma legalizada por Notario, salvo que la
Ley exija una formalidad mayor. Todo documento de
poder requerido por la Ley, podré constar en instru-
mento privado con firma legalizada por Notario. Los
documentos otorgados en el extranjeroestaran,ademas,
legalizados por funcionario consular peruano. No serd
exigible la inscripcién de los poderes en el Registro de
Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presenta-
cién del poder de quien represente a una persona,
quedara acreditada la existencia de ésta y su represen-
tacion. El poder puede otorgarse después del dep6sito
de la solicitud, siempre que el mandante ratifique ex-
presamente la actuacién del apoderado™.

A la luz de las disposiciones citadas, debemos
nuevamente sefialar que no encontramos fundamento
en los considerandos de la sentencia bajo analisis.

8. (Elérgano jurisdiccional otorgé a la empresa pe-
ruana la propiedad de la marca REEBOK?

Creemosqueno. El principal fundamento de nuestra
posicién es que laaccién deamparo no otorga derechos.
La accién de amparo defiende los derechos constitucio-
nales previamente adquiridos por su titular de las
violaciones que puedan sufrir los mismos. La accién de
amparo es una de garantia, no una constituyente de
derechos.

Enrique Chirinos Soto, al comentar la accién de
amparo reconocida en la Constitucién de 1979, sefiala:
"Andlogamente, mediante el Habeas Corpus y la Ac-
cién de Amparo se presenta el ciudadano ante los
tribunales y, a la manera del interdicto, demuestra que
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uno o mis de los derechos que la Constitucién le
reconoce, han sido violados. Asi como los tribunales
reponen al poseedor despojado en la posesiéndelo que
poseia, reponen o deben reponer al ciudadano que
sufre lesion en sus derechos constitucionales. Asi tam-
bién, cuando hay amenaza para los derechos constitu-
cionales, aunque la amenaza no se haya concretado,
pero con tal que sea patente y cierta, el ciudadano
puede presentarse ante los tribunales para que éstos
dispongan el cese de la amenaza" ®.

Mas clara aun, es la Corte Superior de Justicia de
Lima en la sentencia de fecha 02 de noviembre de 1988.
Esta resolucién declaré improcedente la accién de
amparo interpuesta para proteger un derecho de
propiedad, considerando que la calidad de propietario
del accionante era cuestionada por el demandado, por
locual no se habia probado fehacientementelaexistencia
de un derecho garantizado por la Constitucién que
mereciera proteccion. La citada resolucién expresa-
mente sefiala entre sus considerandos los siguientes:
"...que, tratdndose de hechos que derivan del ejercicio
del derecho de propiedad o de la posesién que ambas
partes a su vez reclaman para si, la via pertinente no es
la Accién de Amparo, que estd reservada para aque-
llos casos de violacién o amenaza de violacién de
Derechos Constitucionales en que debe acreditarse
de manera indubitable la garantia afectada, sino es la
via paralela ante el mismo 6rgano jurisdiccional me-
diante el procedimiento que corresponda de acuerdo a
laley comiin, en el quelas partes tengan la oportunidad
de aportar las pruebas pertinentes en defensa del dere-
cho que cada uno de ellos reclaman para si".

Lo que el 6rgano jurisdiccional dispuso, como cla-
ramente se lee en la parte resolutiva de la sentencia de
la Cuarta Sala Civil dela Corte Superior de Lima, es una
nulidad de actuados en el procedimiento de registro de
la marca REEBOK iniciado por Fabricas Unidas de
CalzadoS.A. Esta nulidad comprende todo lo actuado
en la segunda instancia administrativa y deja "subsis-
tente y en todo su vigor” la Resolucién Directoral No.
006593-DIPI, que concedid a la empresa peruana de-
rechos sobre la marca REEBOK. Esto lo hace porque
entiende que el derecho de la accionante a la marca
REEBOK ha sido violado al permitirse intervenir en
este procedimiento a Reebok International Limited y
concederle la impugnacién que planteé contra la Re-
solucién Directoral mencionada.

De lo expuesto se desprende que el derecho de

Fabricas Unidasde CalzadoS.A.ala marca REEBOK no
ha sido sancionado por el Poder Judicial. Como quiera
que el mejor derecho a la marca REEBOK no ha sido
discutido en el 6rgano jurisdiccional, no existe cosa
juzgada que declare como propietario del signo en
cuestion a Fabricas Unidas de Calzado S.A.

Esto es importante: la propiedad de la marca
REEBOK ha sido otorgada por un acto administrativo,
porlo tanto la validez de este acto puede ser cuestionada
por las vias pertinentes.

V. CONCLUSIONES.

1. La marca es un bien inmaterial que aplicado a un
producto o servicio lo distingue de sus similares con los
cuales compite. Su principal funcién esladiferenciadora,
pero también cumple las de indicadora de procedencia,
garantia de calidad y publicidad.

2. La marca notoriamente conocida es aquella que,
debido al esfuerzo de su titular, haadquirido unenorme
prestigio entre el publico y los medios comerciales. La
marca notoria ejerce un enorme magnetismo comercial,
atrae a los consumidores quienes se ven motivados a
adquirir los productos o servicios que ésta distingue.
3. Resulta logico que quien goza de los beneficios de
poseer una marca notoria sea su titular. Debido aellola
proteccién que se otorga a la marca notoria se extiende

(8) CHIRINOS SOTO, Enrique. La Nueva Constitucién al alcance de todos. Editorial Andina, Lima, 1979, pag. 357.

(9 Jurisprudencia. Revista del Diario Oficial "El Peruano". Edicién correspondiente al 09 de enero de 1991.
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a paises en los cuales no fue registrada. Es un hecho
comprobado que en todo el mundo existen personas
que tratan de obtener derechos sobre marcas que cono-
cen notorias y ajenas, para asi lucrar engafiando al
consumidor. Debido a ello, la proteccion que se otorga
a las marcas notorias se extiende a paises en los cuales
no fue registrada y a productos o servicios para los que
no fue inscrita.

4. Contralaopinién de la Sala Superior en lo Civil de
Lima, consideramos que:

a. Las resoluciones expedidas en primera instancia
en el procedimiento administrativo de propiedad in-
dustrial s6lo quedan consentidas si no se interpone
contra ellas recursos impugnativos (reconsideracién,
apelacién) dentro del plazo de quince dias ttiles. En
consecuencia, la sentencia bajo andlisis incurre en terri-
ble error al considerar consentida la Resolucién
Directoral No. 006593-DIPI, pese a que fue impugnada
dentro del plazo legal por Creaciones Bussem S.A.,
quien interpuso recurso de apelacién y por Reebok
International Limited, quien interpuso recurso de
reconsideracion.
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b. Procede la adhesién a una apelacién en el procedi-
miento administrativo de propiedad industrial.

c. Las personas juridicas constituidas y domiciliadas
en el extranjero demuestran su existencia y representa-
cién en el Peru para la realizacién de actos adminis-
trativos tendientes a adquirir u observar derechos
de marcas mediante poder otorgado por firma legali-
zada.

5. Las acciones de amparo no constituyen derechos,
sélo protegen derechos previamente constituidos. En
consecuencia, el 6rgano jurisdiccional no ha otorgado
la propiedad de lamarca REEBOK a Fabricas Unidas de
Calzado, s6lo ha protegido de "supuestas violaciones"
el derecho que dicha empresa obtuvo a la citada marca
a través de la Resolucién Directoral No. 0065-93, dicta-
da por la Direccién de Propiedad Industrial.

6. Elderecho de Fabricas Unidas de Calzado S.A.ala
marca REEBOK nace de un acto administrativo. La
Resolucién Directoral No. 006593-DIPI, no constituye
cosa juzgada. En consecuencia, puede este derecho ser
anulado mediante el procedimiento administrativo
pertinente. %
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