Jurisprudencia Comentada

Acerca de la Confusion, la Proteccion al Titular
de la Marca y al Pablico Consumidor

Elizabeth Briones Gémez
Alumna del 9o. ciclo de la Facultad de Derecho de la PUC
Miembro de Thémis-Revista de Derechos

I. | Resolucién Divisional de la Direccién de
Propiedad Industrial

N2 8342 DM-DIPI Expediente N2 37510-80
Lima, 22 de agosto de 1981

Visto el expediente N? 37510-80 en la cual Pe-
tréleos del Pert, de Lima, Pera solicita la marca de
fabrica “PETROMAR?” para la Clase 4 a cuya solici-
tud se opone Manufacturas KUKALA S.A. titular del
certificado de propiedad N2 38723, de la clase 4 de
la marca de fabrica “PETROMAX”.

CONSIDERANDO:

Que del examen comparativo de las marcas en
cuestion resulta que en su conjunto son confundibles,
por cuya razén, debe denegarse el registro solicitado,
en aplicacion de lo dispuesto en el inc.b del articulo
58 de la Decision 85 del Acuerdo de Cartagena,
aprobada por D. Ley N® 22532; y en uso de las
atribuciones conferidas por el D.S. N2 017-79 ICTV/
IND - SE, del 22 de Junio de 1979; se resuelve:
declarar fundada la oposicion interpuesta y denegar
el registro solicitado. Registrese y comuniquese
Manuel Rivera Parreno (Jefe de Divisién de Marcas -
Direccién de Propiedad Industrial - ITINTEC.

Il. Resolucién Directoral
No. 000483 DIPI

Lima, 26 de Noviembre de 1981

VISTA la aplelacidén de Petréleos del Perd, con-
tra la Resolucién Divisional N2 8342 DM-DIP!- Ex-
pediente N° 37510, que declara fundada la oposi-
cién de Manufacturas KUKALA S.A., enbase asu
marca registrada “PETROMAR?”, para la Clase 4; y
deniega la solicitud de registro del vocablo “PE-

TROMAR?”, para la Clase 4; oposicion que en el
indicado expediente la empresa Manutfacturas
KUKALA S.A. plantea, en su recurso del 09 de
setiembre de 1980, de fs. 7, textualmente en los
siguientes términos: “El posible otorgamiento en
favor de Petrdleos del registro de marca que solicita-
mos causaria graves problemas de todo tipo pues la
similitud de ambas marcas traeria como consecuen-
cia una peligrosa confusién para nuestros usuarios
en un mercado que nos ha costado significativo
esfuerzo y medios econdmicos para introducirlo”;

CONSIDERANDO:

Que, en la esfera de las marcas nominativas, la
semejanza de vocablos no causa por si sola el efec-
to de la confundibilidad, porque para que ésta se
produzca necesariamente deben concurrir tres con-
diciones sine quanon: 1) que se trate de dos 0 mas
personas o empresas rivales; 2) que compitan en el
mercado por una misma clientela potencial; 3) res-
pecto de productos o servicios iguales o de naturale-
za similar;

Que, sentado el presupuesto anterior correspon-
de examinar si las empresas contendientes, en el
presente procedimiento estan o no implicadas en las
condiciones anteriormente senaladas;

Que, la empresa apelante Petrdleos del Pert y
la empresa opositora Manufacturas KUKALA S.A,
no son empresas competidoras entre si, pues los
productos de la primera (aceite para lubricacién de
motores marinos), son demandados por a Industria
Petrolera y Naval, en tanto que los de la segunda
(mechas, bujias y lamparillas) estan destinados a
un mercado y clientela distintos;

Que, por las circunstancias anteriormente ex-
puestas la admisién a registro de la marca “PE-
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TROMAR?” no ha de producir en relacién con la mar-
ca de la empresa oponente, la confundibilidad que
contempla y prohibe el inc. f) del articulo 58° de la
Decision 85 - Decreto Ley N° 22532;

Que, la conclusion que contiene el consideran-
do anterior estd ratificada por el hecho de que, la
marca “PETROMAR” ya estuvo registrada pra los
mismos productos por un periodo de 10 afos (hasta
el 29 de mayo de 1979), conforme lo acredita la
prueba instrumental que corre de fs. 19 de fs. 21,
coetdneamente a la vigencia de la marca “PETRO-
MAX”, segun la fe del registro de fs. 12 y 13; no
habiéndose producido confusion ni conflicto;

Que, en consecuencia, no existe impedimento
en otorgar la marca solicitada por Petréleos del Pe-
rd, pues una decisién, en este sentido, no vulnera lo
dispuesto en el ya citado inc. f) del articulo 58° ni
desautoriza el principio de especialidad, consagrado
en la primera parte del articulo 68° del dispositivo
mencionado;

Que, para tal efecto la empresa solicitante ha
cumplido con limitar los productos por distinguir, me-
diante la nueva descripcién de fs. 37;

Que, con ocasién del caso que se ventila en el
presente expediente es, ademas Util dejar estable-
cido que la Clasificacion que contiene la Nomencla-
tura Oficial, no es un instrumento de ciega aplica-
cion, sino que como tal esta destinado a ser utili-
zado dentro del contexto del sistema econdmico de
mercado, que proclama el articulo 115° de la Cons-
titucion Politica, dentro de cuyo marco de los dere-
chos de propiedad industrial, en general, y las mar-
cas, en particular, constituyen instituciones inhe-
rentes a la economia de mercado, por cuya razon la
moderna doctrina los llama también “derechos de
clientela”;

Que, la pertinencia del argumento anteriormente
expuesto se funda también en que ha sido planteada
la oposicion, tal como se desprende de la trans-
cripcioén que contiene la parte expositiva; la misma
que, como queda demostrado, expresa un temor in-
fundado por parte de la empresa opositora;

Que, por todo lo expuesto, y en aplicacion de las
atribuciones conferidas por el Decreto Supremo N°
017-79 ICTI/IND-SE, del 22 de junio de 1979;

SE RESUELVE:

DECLARAR fundada la apelacién; REVOCAR la
Resolucion Divisional N° 8342 DM-DIPI, del 22 de
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setiembre de 1981; y, en consecuencia, INSCRI-
BIR en el Registro de Marcas de Fabrica de la
Propiedad Industrial, a favor de PETROLEQOS DEL
PERU, de Lima, Pert, la marca de fabrica “PETRO-
MAR”, para distinguir exclusivamente aceites y
grasas industriales, lubricantes y combustibles de
la Clase 4 de la Nomenclatura Oficial; quedando ba-
jo el amparo de ley por el plazo de cinco anos, con-
tando a partir de la fecha de la presente resolucidn;
dandose por agotada la via adminstrativa.

Registrese y comuniquese.
2. Antecedentes

Frente a la solicitud de Petroleos del Peru de
inscripcion de la marca “PETROMAR?” para prote-
ger y distinguir aceites y grasas industriales, lubri-
cantes, combustibles y demas articulos de la clase
4 KUKALA S.A. formula oposicion porque:

a) Tenia a su favor un certificado de propiedad de
la marca “PETROMAX?” para distinguir articulos de
la clase 4 de la nomenclatura oficial por R.D. del 20
de abril de 1976.

b) El posible otorgamiento en favor de Petroleos del
Peri del Registro de marca solicitado “Causaria
graves problemas de todo tipo pues la similitud de
ambas marcas traeria como consecuencia una pe-
ligrosa confusion para sus usuarios en un mercado
que habia costado significativo esfuerzo y medios
econdmicos para introducirio”.

Es importante senalar la descripcion de la marca
“PETROMAX”:... “constituida por la denominacién
“PETROMAX” y sera aplicada para distinguir
mechas, bujias, mechas para ldamparas y todos los
demds articulos de la Clase 4 de la Nomenclatura.
Dicha marca sera usada en cualquier tamafo y co-
lor y en la forma que mejor convenga a los intereses
de sus propietarios”.

Petréleos del Peru responde la oposicion con los
siguientes argumentos:

12 La marca de fabrica “PETROMAR?” fue extendi-
da a favor de su empresa para distinguir aceites y
grasas industriales, lubricantes, combustibles y de-
mas arts. de la Clase 4 de la Nomenclatura oficial
con vigencia desde el 11 de agosto de 1969 hasta el
29 de mayo de 1979 sin embargo desde que ma-
nufacturas KUKALA S.A. tiene derecho de uso so-
bre su marca “PETROMAX” no se ha producido
confusion ni desmedro alguno dentro de su propio o
mercado (de 1976 a 1979).
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22 "PETROMAR" es un aceite especialmente formu-
lado para la lubricacién de motores marinos y por lo
tanto su comercializacion se realiza dentro de un
mercado en el que la "confusién” no es posible; ca-
da producto tiene origen sustancialmente diferente
al del otro y no se produce (en la mente del consu-
midor) una asociacion de ideas susceptibles de tra-
ducirse en daio comercial debido a que los dos pro-
ductos se mueven en mercados diferentes.

La Resolucidn Divisional declara, fundada la opo-
sicion de KUKALA S.A. basandose en el inciso f del
art. 58° del Acuerdo de Cartagena, es decir porque
eran marcas “confundibles”.

Petréleos del Pert presenta nueva descripcién
de la marca limitdndola a la distincién de “aceites y
grasas industriales, lubricantes y combustibles de la
Clase 4, excluyéndose expresamente del ambito de
me-chas y materias de alumbrado dentro del cual se
aplica “PETROMAX” e interpone el recurso de ape-
lacién por las razones expuestas y la Resolucién Di-
rectoral la declara fundada revocando la Resolu-
cién Divisional disponiendo inscribir a favor de PE-
TROLEOS DEL PERU la marca “PETROMAR”.

En las dos Resoluciones precedentes podemos
apreciar que el concepto de “confusion” es inter-
pretado de forma diferente en cada instanciay a su
vez constituyen la expresién de 2 tendencias sobre
el fundamento juridico de la marca.

3. Andlisis
3.1 Breve introduccion al tema

Antes de tocar el punto especifico del fundamen-
to juridico de la marca es necesario conocer los va-
lores que sirven de base para construir este tipo de
figuras juridicas.

La democracia moderna exige un conjunto de
condiciones necesarias para su existencia, siendo
una de ellas el conjunto de normas juridicas que ha-
cen posible una estructura econémica equilibrada;
ello para asegurar igualdad de posibilidades eco-
némicas. Es asi que, Wolfgang Fikentscher', cree
que el “Control de la economia” permite una “par-
ticipacion en las fuerzas que conforman la sociedad”.
Con esta finalidad a través de la historia desde la
Grecia arcaica encontramos prohibiciones de practi-

cas monopolisticas que constituyen limitaciones a la
competencia surgiendo diferentes ideologias como
respuesta al contexto politico econdmico social de
cada pueblo. Wolfgang Fikentscher? explica esta
“evolucién y sefiala las principales corrientes que en
forma general y con fines ilustrativos tratamos de
resumir en |os siguientes puntos:

a) S. XVly XVII: EnInglaterra y Paises Bajos se in-
tenta un control de las grandes sociedades mercan-
tiles con la Doctrina del Charter es decir la auto-
rizacion juridico-pablica de estas sociedades supera-
da por el nuevo liberalismo de Manchester (fines del
siglo 18 y principios del 19).

b) En Alemania (1897) se declard la licitud de los
carteles si es que eran convenidos de buenafe; ala
larga no existieron limitaciones para la formacién de
carteles determinando una concentracion econdémi-
ca que constituyd uno de los instrumentos de Hitler
para el complimiento de sus objetivos.

¢) Laideologia Antitrust: En Estados Unidos desde
la Sherman Act de 1891 se tiene como objetivo
principal “La proteccion de la sociedad organizada
frente a las exigencias de la economia que reclama
su intervencion en los asuntos politicos internos y
externos”.

d) Elortoliberalismo (La Escuela de Friburgo - 1945):
“la libertad econdmica sélo puede subsistir si se la
protege de su propia destruccion” por ello es nece-
sario un ordenamiento juridico que garantice una
economia social de mercado - ordenamiento de la
competencia.

Hoy se trata de cubrir la ausencia de un Derecho
Internacional antimonopolio con tratados bilaterales
y convenios; se “reconoce que la libertad econémi-
ca es principio y fundamento del orden econémico
mundial y la somete a un control siguiendo la linea
del derecho antitrust o de la competencia.

En este panorama es donde interviene el Dere-
cho de la Competencia: el Estado debe cuLdar que
las relaciones dentro del mercado se realicen en for-
ma transparente; esta institucion aparece junto con
el Sistema Econdmico Liberal porgue es en este mo-
mento cuando se manifiestan sus efectos distor-
sionadores. Podemos distinguir tres modelos de re-

1. FIKENTSCHER, Wolfang .Las Tres funciones del Control de la Economia,en Revista de Derecho Mercantil N® 172-173,

Madrid 1984, pag. 466.
Ibid. p. 460 - 463.
MENENDEZ. Lacompetencia desleal, pag. 27 - 121.
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gulacién para la competencia desleal siguiendo las
pautas de Aurelio Menéndez®.

a) El modelo paleoliberal que permite la interven-
cién del Estado sélo cuando se vulneren determina-
dos derechos de los agentes del mercado; tnica-
mente se sancionaban [os actos expresamente pro-
hibidos.

b} Elmodelo profesional - vision individual - fruto de
las presiones de grupos empresariales con las si-
guientes caracteristicas:

- Los intereses de los empresarios son tutelados .

principalmente, porque protegiéndolos se liega a la
satisfaccion de los intereses colectivos.

- Fuerte connotacién corporativa

- El dafo sélo puede ocasionarse por la accién de
dos empresarios.

- Las asociaciones profesionales tienen la funcion
de vigilancia y represion.

¢) Con el modelo social se produce un desplaza-
miento de |a proteccion de los empresarios a la pro-
teccion por el Estado de los consumidores y del in-
terés publico en conservar un mercado competitivo.

Contribuye a la formacién del Derecho de la
Competencia Desleal el derecho sobre la marca; con
este crecimiento conjunto van interactuando ambas
disciplinas y es por este motivo que tendran como
mision principal evitar la lesién de la libertad del
consumidor.

3.2 Concepto y fundamento de la proteccién
de la marca

Existen dos corrientes a modo general, en la
Doctrina para definir lo que es la marca de acuerdo a
su funcién principal. Para la corriente cldsica es un
medio distintivo que diferencia los productos o ser-
vicios de otros iguales o similares, destinado a ga-
rantizar al publico su procedencia y que permite re-
conocer la fabrica de la que proviene o la casa co-
mercial que los expende: el comprador se guiara
por el origen del producto (Ascareli, Aine, Pou-
lliet, José Ignacio Romero)* y del otro lado la corrien-
te moderna define a la marca como el medio que

distingue, identifica y diferencia a los productos o
servicios de otros iguales o similares - sean elabora-
dos o vendidos por diferentes fabricantes o vende-
dores: el comprador consumira de acuerdo al
signo individualizador (Bayloz Carraza, Ives Saint
Gal, Neva Negrete)®.

Para llba Villavicencio en los paises de econo-
mia de mercado las marcas casi nunca constituyen
una indicacién de procedencia si no que reflejan el
prestigio que se crea gracias a la calidad del produc-
to 0 enla campana de publicidad que satisface a los
consumidores. La gran cantidad de marcas que
existen en el mercado omiten la procedencia del
producto por lo que el consumidor se ve impedido de
guiar su eleccidn en base a este dato.

Existe consenso en Doctrina y jurisprudencia en
cuanto proteger juridicamente a la marca por su fun-
cién distintiva mas no asi por su funcién de garantia
de calidad. Si por ejemplo consideramos (como la
jurisprudencia y doctrina norteamericana y Mc Car-
thy) que lo importante de la marca es identificar un
producto como satisfactorio® entonces se producira
la confusién entre “PETROMAR” y “PETROMAX”.
Si creemos por otro lado que la diversificacidon de
calidades -una misma marca para el mismo producto
pero de di-ferentes cualidades (doctrina alemana y
francesa)- entonces asumiremos la decision de la
Direccién de Propiedad Industrial como la mas
adecuada.

3.3 Funciones de la marca

Aparte de las ya comentadas distincién y la ga-
rantia de calidad se puede considerar la funcion de
proteccion, la condensadora de goodwill y la pu-
blicitaria.

LLa marca protege tanto a empresarios como con-
sumidores porque a los primeros les permite de-
fender la posicién alcanzada en base a la inversién
de tiempo y dinero: proteccion del interés privado
y a los segundos se les garantiza el derecho a no ser
engafados: proteccion al interés publico (seria
un argumento a favor de la Resolucién Divisional).

El goodwill es la buena reputacién de la que
gozan los productos o servicios diferenciados a tra-
vés de marcas. El elemento que induce al com-

4. VILLAVICENCIO BALVIN, liba. Proteccion a las marcas notoriamente conocidas en el Pert. Tarea Asoc. Gréficas, Lima

1991. Pag. 29.
5. Idem

6. FERNANDEZ NOVOA, C. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid. Edit. Montecorvo S.A. 1984. Pag. 51.
7. PACHON, Manuel. Proteccidn de los Derechos de la propiedad Industrial. Ed. Temis S.A. Bogota Colombia, 1986. pag. 68.
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probar es el resuitado de la publicidad, la calidad
del bien y/o setrvicio y esta siendo protegido por la
legislacion espafiola y jurisprudencia norteamerica-
na {coherente con la idea de funcién de la garantia
de calidad de la marca).

3.4 La coenfusion

Manuel Pachon” explica asi la confusion: “Con-
fundir es tomar una cosa por otra y la confusién
puede resultar de la llamada imitacion servil o copia
idéntica del que si no es completamente igual, pre-
senta diferencias que no pueden apreciarse en pri-
mera vista.” Para Pachon el determinar si existe o
no confusién constituye uno de los probiemas mas
dificiles de la propiedad industrial porque es un pro-
ceso subjetivo por lo que el juez debe acudir a cier-
tas reglas que orienten tal decisién. Para Fernandez
Novoa® es necesario que el jurista lleve a cabo una
valoracion en la que han de tenerse en cuenta mul-
tiples factores, los cuales son dificilmente reduci-
bles a reglas generales y precisas .

Para distinguir cuando se produce confusion te-
nemos dos criterios :

a) Criterio objetivo y juridico: Hay similitud entre los
productos y servicios cuando su naturaleza y uso
son extremadamente cercanos.

b) Criterio econédmico: Existe similitud entre los pro-
ductos o servicios cuando el publico tenga razones
para creer que ellos provienen del mismo fabricante.

Siguiendo este Ultimo criterio Jorge Otamendi®
define la llamada confusidn indirecta: “La confu-
sion indirecta, es decir fa que se da cuando el con-
sumidor cree que los productos tienen un origen co-
mun, un mismo fabricante, puede darse también en-
tre marcas que no cubren los mismos productos.
Esto puede suceder entre marcas de clases distin-
tas o entre marcas de una misma clase. La confusion
no se limita entonces a los productos cubiertos por
la marca o dicho en otras palabras, el derecho de
“excluir” a otras en el uso de una marca no se ter-
mina con los productos de servicios para los cuales
se concedid la marca... La Corte Suprema de Justi-
cia lo ha reconocido en forma reiterada al sostener
que ‘aunque el titular de una marca no puede opo-
nerse al registro de otra igual destinada a distinguir

articulos distintos, corresponde, no obstante, hacer
lugar a la oposicién cuando concurren circunstan-
cias especiales que demuestren la posibilidad de
confusién entre los productos para evitar que el
publico pueda ser inducido a enganos sobre la pro-
cedencia o el origen de los productos que adquiere,
con la posibilidad consiguiente de que algun co-
merciante o industrial aproveche ilicitamente los
frutos de la actividad y prestigios ajenos”.

4, La confusion en la legislacion peruana

A. Sobre el caso concreto y centrandonos en el
supuesto acto de confusidn era de aplicacion la De-
cisién 85 : “Reglamento para la aplicacion de las
normas sobre Propiedad industrial” (vigente en el
Peru desde el 15 de marzo de 1979 - Decreto Ley
22532 - Hasta el 12 de diciembre de 1991). Los
articulos pertinentes son:

ARTICULO 56°: “Podra registrarse como marcas de
fabrica o de servicios, los signos que sean nove-
dosos, visibles y suficientemente distintivos.”

ARTICULO 58°: “No podran ser objetos de regis-
tros como marcas :

a) Las que sean contrarias a las buenas costum-
bres o al orden publico, a los que puedan enganar a
los medios comerciales o al publico consumidor, so-
bre la naturaleza, la procedencia, el modo de fa-
bricacion, las caracteristicas, o la aptitud para el uso
de los productos o servicios de que se trate.

f) Las que sean confundibles con otras ya regis-
tradas o solicitadas con anterioridad por un tercero
o solicitada posteriormente con reivindicacién vali-
da de una prioridad para productos 0 servicios com-
prendidos en una misma clase.

Consideramos, en principio, que la marca por
tener funcion distintiva debe ser novedosa para
evitar confusién con otra ya existente; en ese senti-
do la palabra “PETROMAR?” sélo se diferencia de
“PETROMAX” por una letra por lo que no estaria a
nuestro entender cumpliendo con tal requisito. Al
respecto ubicamos diferentes opiniones en la ju-
risprudencia francesa citada por Fernandez Novoa'®
sin que se lleguen a establecer criterios uniformes,
sera necesario que el juez falle de acuerdo a todo

8. FERNANDEZ NOVOA, C. Fundamentos del Derecho de Marcas, Madrid. Ed. Montecorvo S.A. 1984, pag. 197.
9. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo - Perrot. Buenos Aires. 1989, pag. 163.

10. Idem.
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un conjunto de factores involucrados en el conflicto.

Con relacién a la posibilidad de engafo y con-
fusion sobre la procedencia de “PETROMAR?”, la
Resolucién Directoral introduce dos elementos in-
teresantes: La “limitaciéon”, que presenta “PETRO-
MAR”, dentro de la Clase 4 (sélo lubricantes y gra-
sas para motores marinos) y la prueba de hecho que
no se ha producido dafno entre las dos empresas
durante fa coexistencia de ambas marcas. Estos
argumentos representan en nuestra opinién, un co-
herente razonamiento dentro de un enfoque del mo-
delo profesional; permite la inscripcién de “PE-
TROMAR?”, porque no se lesiona en ningin mo-
mento el derecho subjetivo de “PETROMAX”. No
mencionan el papel de la buena fe, usos honestos
en materia industrial y comercial que deben obser-
varse en una relaciéon de competencia clara; podria
interpretarse por ejemplo que “PETROMAX”, al
inscribir su derecho (existiendo “PETROMAR”) no
actué con la debida honradez comercial aprove-
chando el prestigio que en esa época habria adquiri-
do Petroperu con su marca “PETROMAR”.

Un aspecto que se olvidd sefalar es el potencial
perjuicio que se le podia ocasionar al consumidor
(por ejemplo si x era comprador de “PETROMAX” -
mechas, bujias y lamparillas - e ingresa al mercado
de “PETROMAR” - motores marinos - podria supo-
ner que ambas marcas tienen un origen comun).
Por ultimo con la inscripcion de “PETROMAR?”, se
imposibilitaria a “PETROMAX”, a expandir sus ven-
tas e introducirse en el campo de lubricantes para
motores marinos, (lesionaria su derecho individual).
Felizmente hoy el articulo 91° de la Ley General de
Propiedad Industrial establece criterios especificos
para determinar si hay o no confusion.

B.- Segun la normatividad vigente, seria de aplica-
cién:

a) La Decisién 313 (vigente desde su publicacién
en el numero 101 de la gaceta de la Junta del
Acuerdo de Cartagena del 14 de febrero de 1992) :

ARTICULO 73°: imposibilidad de registro de marca
porque lesiona derechos a terceros. “Cabe anotar
gue no pueden registrarse las marcas confundibles
con otras iguales o similares ya registradas o so-
licitadas con anterioridad, aceptandose que ello se
aplique no sélo a productos o servicios de la misma
clase, sino también a aquellos respecto de los cuales
el uso de la marca puede inducir al publico a error

(incisos a, b, ¢,)....”"

b) Ley sobre Represion de la Competencia Desleal
(Decreto Ley 26122 del 30 de diciembre de 1992),
en:

ARTICULO 5°: “Para la calificacién del acto de
competencia desleal no se requerira acreditar un
daio efectivo o un comportamiento doloso, bas-
tando el perjuicio potencial o ilicito al com-
petidor, a los consumidores o al orden pu-
blico...”

ARTICULO 6°: “Se considera acto de competen-
cia desleal y, en consecuencia, ilicito y prohibido,
toda conducta que resulte contraria a la buena
fe comercial...”

ARTICULO 7°: “Son actos desleales los destina-
dos a crear confusion...”

ARTICULO 8°: “... el riesgo de confusién a que
se vean expuestos los consumidores de la pro-
cedencia empresarial de la actividad, producto,
establecimiento o prestacion es suficiente para de-
terminar la deslealtad de una practica...”

ARTICULO 22°: Se refiere a las acciones que pue-
de solicitar el afectado por un acto de competencia
desleal.

ARTICULO 24°: Sobre acumulacién de acciones
compatibles segun normatividad acerca de publi-
cidad, proteccion al consumidor, libre com-
petencia, propiedad industrial, y derechos del
autor.

ARTICULO 25°: Sefala la competencia de
INDECORPI.

ARTICULO 34°: Normas supletorias.

¢) Ley General de Propiedad Industrial (Decreto
Ley N° 26017 publicado el 28 de diciembre de
1992):

ARTICULOS 1°,2°,3°,5" inc. e: Ambito de aplica-
cion.
ARTICULO 89° inc. a: Indica posibilidades para

cons-tituir una marca.

ARTICULO 90°: Concordancia con los articulos 72°
y 73° de la Decision 313.

11. KREZALJA, Baldo. La Decision 313. En Themis N3, 1992. pag. 101.
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ARTICULO 91°: Criterio para establecer si son sig-
nos semejantes en grado de confusion.

ARTICULOS 173° - 185°: Acciones por violacién de
Derechos de Propiedad Industrial.

d) Norma sobre proteccion al consumidor (Decreto
Legistativo N° 716, publicado el 9 de noviembre de
1991):

ARTICULO 1°: Ambito de aplicacion.

ARTICULO 2°: Indica modelo de Economia Social
de Mercado.

ARTICULO 3°: Conceptos principales (consumi-
dor, productos, etc.).

ARTICULO 15°: Obligacion veraz, apropiada al
consumidor de parte del proveedor....”Prohibida toda
informacién que induzca al consumidor a error
respecto de la naturaleza, origen....”

ARTICULO 39°: De las sanciones.

e} Ley de Organizacién y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Pro-
teccion de la Propiedad Intelectual- INDECOPI
(Decreto Ley N° 25868 publicado el 24 de noviembre
de 1992). (Articulos 2 {inciso a), 23, 25, 28, 31, 33,
38, 39, 40)

5. A modo de conclusion

a) Para que la marca cumpla con su funcién prin-
cipal: 1a de distinguir, no debe inducir a error al pu-
blico consumidor (sobre el producto o su proceden-
cia) con el fin de proteger adecuadamente los de-
rechos del productor o comerciante y los del con-
sumidor. Es primordial no solamente guiarse por el
analisis formal (si la marca tiene una o dos letras
distintas de la otra por ejemplo) si no que se obser-

ve una totalidad de factores (como reaccion del con-
sumidor medio, el goodwill, etc.) que nos lleven a
concluir que existe o no confusidn.,

b) Concordamos con la opinién de Jorge Otamendi
sobre el daho que puede producir la confusién in-
directa:

- Dafio al duefio de la marca original porque ha per-
dido una venta y si el producto adquirido es de mala
calidad el consumidor la atribuird este hecho (pro-
bablemente la préxima vez compre al de la com-
petencia) y;

- dano al consumidor porque adquirira un producto
que NG queria.

¢) ElDerecho sobre la marca esta muy ligado al De-
recho de Competencia Desleal por ic que probable-
mente una violacién a las normas que protegen al ti-
tular de la marca significara un acto de competencia
desleal.

d) Segun el marco legislativo vigente que:
- El estado tutela el interés de los consumidores.

- Existe la proteccién de la institucién de la com-
petencia basada en las buenas costumbres, usos
honestos en materia industrial y comercial, buena fe
o principios de la correccién profesional (interés de
la comunidad).

- Existe proteccién a los intereses de la competen-
cia.

e) El Derecho de Marcas, el de Competencia Des-
leal y el Derecho del Consumidor son instrumentos
que utiliza el Estado para asegurar un equilibrio de
fuerzas en el mercado.

Lima, 15 de junio de 1993
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