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En el presente articulo el autor analiza las mo-
dificaciones a la Decision 313 del Acuerdo de
Cartagena y a la Ley General de Propiedad In-
dustrial producidas como consecuencia de la
aprobacion de la Decision 344. El autor realiza un
andlisis critico respecto de las modificaciones
introducidas y las consecuencias que dichas
modificaciones conllevan, examinando, en parti-
cular, el tratamiento otorgado a las patentes de
invencion y a las marcas,lemas y nombres comer-
ciales, asi como a los modelos de utilidad y di-
sefios industriales, entre otros; y evaluando la
conveniencia o no de los cambios producidos y las
razones que los motivaron.
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1. En el N©.142 de la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, de fecha 29 de octubre de 1993, se
han publicado dos instrumentos legales de singular
importancia: las Decisiones 344 «Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial» y 345 «Régimen
Comin de Proteccion a los Derechos de los Ob-
tentores de Variedades Vegetales». La primera de
ellas entrard en vigencia el 10 de enero de 1994 y la
segunda debera ser reglamentada por cada pais
miembro del Pacto Andino en un plazo de 90 dias
contados a partir de su publicaciéon. Ambas Deci-
siones fueron aprobadas por la Comisién del
Acuerdo de Cartagena a los 21 dias del mes de
octubre de 1993 en la ciudad de Santa Fé de Bogota,
Colombia.

2. La Decision 344 sustituye a la Decisién 313 que
entrd en vigencia el 14 de febrero de 1992, la que
reemplazo a la Decision 311 -sélo en vigencia por
2 meses-, y ésta, a su vez, a la Decisidn 85 de 1979,
que fue la primera de las normas andinas en
materia de propiedad industrial. Como se aprecia,
ésta es una materia que ha sido objeto de constante
preocupacion legislativa; quizas por ser bastante
sensible a la influencia de los cambios politicos
operados a nivel mundial y al auge de las ideas
neo-liberales, asi como también por la presion de
los Estados Unidos de Norteamérica y de algunos
grupos de poder.

S6lo en contados casos las modificaciones recién
introducidas significan un cambio legislativo que
puede calificarse de importante y positivo. Hay que
reconocer que cambios tan frecuentes atentan
contra la necesaria estabilidad en las normas
juridicas. Resulta entonces valido preguntarse si
tales cambios obedecen tnicamente a las influ-
encias ya mencionadas, o quizds también a la
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ausencia de conviccion en la Junta del Acuerdo de
Cartagena y de las autoridades nacionales sobre el
sentido que determinadas opciones de caracter
técnico deben tener en la industria y el comercio
para coadyuvar al desarrollo de una region confor-
mada mayoritariamente por paises pobres y atra-
sados.

3. Pero no solamente a nivel andino se han pro-
ducido modificaciones durante los Gltimos anos.
La puesta en vigencia en el Pert del Decreto Ley
26017 -Ley General de Propiedad Industrial- el 26
de noviembre de 1992, significé una mejora sus-
tancial sobre las normas anteriormente vigentes.
A ello se suma la creacion del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccion
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por el De-
creto Ley 25868, organismo nacional reemplazante
del fenecido Itintec y encargado de aplicar las
normas a nivel administrativo, entre otras, sobre
propiedad industrial. Ahora bien, como el Decreto
Ley 26017 es en parte complementario y en parte
reglamentario de la Decision 313, de mayor je-
rarquia, la derogatoria de esta tiltima por la entrada
en vigencia de la 344 tiene también indudable
influencia sobre la normativa interna.

4. En el N©.23/1992 de THEMIS-Revista de Dere-
cho, publicamos un articulo titulado «La Decisién
313», en el que trazamos una panoramica de las
principales normas de esa Decision, asi como tam-
bién de algunos aspectos vinculados a su génesis.
Por tal motivo, en el presente articulo haremos
mencién dnicamente a las principales modifica-
ciones o agregados que frente a la Decisién 313 ha
introducido la Decision 344, haciendo referencia,
cuando sea pertinente, a las normas contenidas en
el Decreto Ley 26017. Cuando se cite el niimero de
un articulo sin otra mencion se entendera referido
a la Decision 344, asi como también cuando se diga
simplemente «la Decisién». Al Decreto Ley 26017
se le denominara LGPL

5. PATENTES DE INVENCION :
5.1 Area de patentabilidad y exclusiones :

Se ha ampliado el drea o campo de patentabilidad
al consignarse expresamente que se otorgaran
patentes para las invenciones, sean de productos o
de procedimientos, en todos los campos de la
tecnologia, manteniéndose los requisitos positivos
de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial
(articulo 19).

Esa ampliacidén se concreta a través de dos vias: la
primera, al haberse eliminado la anterior prohibi-
cién de no permitir el patentamiento de aquellas
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invenciones relativas a los materiales nucleares y
fisionables, que se encontraba en el inciso e) del
articulo 79 de la Decision 313; y la segunda, al
permitir que sean protegidas mediante patentes las
invenciones que se refieren a materia viva, la que
deberd ser depositada en una instituciéon ad-hoc
(articulo 130 inciso ¢)).

Si bien en la Decisién no existe una norma similar
a la Séptima Disposicion Transitoria de la Decision
313, por la que se prohibia otorgar patentes -en
aquellos campos en los que se habia ampliado la
patentabilidad en relacion a la legislacion anterior-
a aquellas solicitudes cuya primera fecha de
presentacion en cualquier pais sea anterior en mas
de un afo a la fecha de su entrada en vigencia, y
que sirvi6 en cierta medida de fundamento para
un mandato similar del articulo 299 in fine de la
LGPI, creemos que éste sigue vigente para aque-
llas areas -antes nombradas- en que la Decision ha
ampliado la patentabilidad, en relacién con la
Decision 313, pues no han variado las razones que
dieron lugar a la existencia de esa exigencia.

De otro lado, la Decision estipula que no seran
patentables aquellas invenciones evidentemente
contrarias a la salud, a la vida de las personas o de
los animales, a la preservacion de los vegetales o
del medio ambiente, asi como los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la obtencion de
especies y razas animales (articulo 79 incisos b) y

c)).
5.2 Plazo:

La Decisién 313 otorgaba un plazo inicial de dur-
acion de la patente de 15 afos, el mismo que podia
ser extendido en 5 anos mas si se acreditaba la ex-
plotacién de la invencion bajo determinadas
condiciones. Ahora, el plazo es simplemente de 20
anos (articulo 300). De esta manera se ha hecho
explicito aquello que estaba antes disfrazado en la
Decisién 313: la ausencia de preocupacion por la
explotacion real de la patente. Siguiendo la logica
de la nueva Decision, aparentemente bastaria
cumplir con determinados requisitos formales para
obtener un monopolio por 20 afios. Pero como a
continuacién veremos, el Decreto Ley 26017 hara
que esta propuesta no pueda concretarse tan facil-
mente.

En efecto, en nuestra opinién continia vigente la
propuesta del articulo 449 de la LGPI, en el sentido
que la Oficina Competente concedera una patente
provisional por un plazo de 3 ahos, siempre que
no se presenten observaciones por parte de terceros
y se hubiesen cumplido los requisitos formales;
titulo que otorga los mismos derechos que la



patente definitiva. Con esta disposicion, la ley
peruana no hizo otra cosa que reconocer al soli-
citante un plazo que le permita recapacitar sobre
la conveniencia 0 no de continuar con el tramite -
que puede ser oneroso- de la solicitud.

Pero el citado articulo 44° de la LGPI persigue tam-
bién que la Oficina Competente no se convierta en
un simple buzon de solicitudes, puesto que desde
el momento que la Decision 313, y ahora la 344,
exigen novedad absoluta y altura inventiva para
otorgar la patente, es necesario que las oficinas ten-
gan un plazo prudencial para efectuar el examen
de fondo y conocer de las anterioridades que pue-
den destruir la novedad. Este reconocimiento a las
propias limitaciones es también una apuesta por
la legitimidad del sistema, que felizmente el exce-
sivo «pragmatismo» de la Decision, en este asunto,
no puede destruir en el Pert.

En sintesis, en el Pert se seguiran otorgando pa-
tentes provisionales por 3 anos y sélo cuando el ti-
tular o terceros con legitimo interés lo pidan se hara
el examen de fondo, el que de resultar favorable
hara que el titulo se extienda hasta los 20 anos y
no hasta los 15 como era antes. Si no hay interés,
no se realizara el examen de fondo, caducando la
patente a los tres afios.

Por 1ltimo, cabe decir que ha quedado también
vigente la facultad que el articulo 440 de la LGPI
otorga al Estado Peruano para declarar por Decreto
Supremo aquellas areas en las que sera obligato-
rio el examen de fondo de patentabilidad antes de
concederse la patente definitiva.

5.3 Derechos del titular :

La Decision sefiala, como lo hacia la Decision 313,
que el alcance de la proteccion conferida por la
patente estard determinada por el tenor de las
reivindicaciones, sirviendo para interpretarlas la
descripcion, dibujos, planos, etc. Pero la Decision,
en virtud de la ampliacién a que hemos hecho
referencia en el punto 5.1 anterior, se ha visto
obligada -y ello parece del todo logico- a senalar
que en el caso de invenciones que se refieran a
materia viva, servird también para interpretar las
reinvindicaciones el deposito del material biologico
correspondiente (articulo 349).

5.4 Licencias obligatorias :

Esta area, de tan escasa aplicacion, ha sido motivo
de las mayores modificaciones, las que persiguen
incrementar las exigencias para su otorgamiento.
Asi, por ejemplo, siguiendo lo dispuesto en el ar-
ticulo 559 de la LGP], en el articulo 420 in fine de

la Decision se exige a quien solicite una licencia
obligatoria que pruebe su capacidad técnica o
econdmica para explotar o hacer uso de la patente;
aunque cabe anotar que este requisito pierde sen-
tido cuando por explotacion se entiende también
actividades exclusivamente de importacién, tal co-
mo lo hace la Decisién. La mayor exigencia antes
senalada se manifiesta también en el primer péarra-
fo del articulo 43© de la Decision, siendo clara la
influencia del articulo 57° de la LGPI, cuando se
ordena notificar al titular de la patente antes de
concederse una licencia obligatoria, no habiendo
quedado sin efecto el plazo de un afio a que se re-
fiere la ley peruana.

El articulo 46© de la Decisién ha tomado del arti-
culo 530 de la LGPI la condicidn que la licencia
obligatoria, en los casos de interés publico, emer-
gencia, o seguridad nacional, se autorizara s6lo
mientras subsistan las causas que dieron lugar a
su otorgamiento; pero el articulo 46° ha agregado
que en los casos de interés publico el titular podra
concurrir con el concesionario en la explotacién de
la patente.

En lo que se refiere al otorgamiento de la licencia
obligatoria para garantizar la libre competencia y
evitar el abuso de posicién dominante, es clara la
influencia del articulo 54° de la LGPI en el articulo
479 de la Decision, que faculta a la autoridad para
que de oficio o a peticion de parte realice dicho o-
torgamiento cuando se presenten practicas que no
corresponden al ejercicio regular de un derecho de
propiedad industrial.

El articulo 48© de la Decisiéon contempla el caso de
la licencia obligatoria cuando es solicitada por el
titular de una patente cuya explotacion requiera
necesariamente el empleo de otra, habiendo am-
pliado el contenido del derogado articulo 449 de
la Decision 313, al exigirse ahora -entre otros as-
pectos- que la segunda patente debe suponer un
avance técnico importante sobre la primera.

Por 1ltimo, el articulo 49° de la Decision reitera
que la licencia obligatoria no sera exclusiva, que
sera concedida para abastecer principalmente el
mercado interno del pais miembro que la conceda
y que es revocable cuando las circunstancias que
le dieron origen hayan desaparecido.

5.5 Nulidad :

Acusando la influencia de lo dispuesto en el arti-
culo 60° de la LGP, el articulo 529 de la Decisién
ha ampliado y precisado las causas por las cuales
puede decretarse la nulidad de una patente, ha-
biendo incluido, por ejemplo, el otorgamiento con
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base a datos falsos e inexactos, asi como tam-
bién lo referente a que la acciéon podrd iniciarse
en cualquier momento, obviamente durante el
plazo de vigencia de la patente. La nulidad po-
dra decretarse para algunas de las reinvin-
dicaciones o para alguna de sus partes.

Ahora bien, la regla general es que cuando una
patente se declare nula se le reputard sin ningtin
valor desde la fecha de presentacion de la
solicitud, tal como lo senala el articulo 520 de
la Decision. Sin embargo, por expreso mandato
del articulo 119 de la LGPIno es de aplicacién
el articulo 2014° del Codigo Civil, en virtud
del cual el tercero que a titulo oneroso adquiere
un bien de buena fe mantiene su derecho aun
cuando después se anule el del otorgante.
Ademas, por el mismo articulo 117, el efecto
retroactivo de la nulidad no afecta a las reso-
luciones sobre violacion del derecho que hu-
biesen quedado consentidas y ejecutoriadas y
sido ejecutadas antes de la declaracion de nu-
lidad, asi como tampoco a los casos de contra-
tos de licencia u otros similares existentes an-
tes de la declaracion de nulidad en todo en
cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad
a la misma.

5.6 Accidon de resarcimiento :

Los articulos 1829, 1830, 1840 y 1850 de la LGPI
regulan, ampliando lo consignado en los arti-
culos 19699 y siguientes del Codigo Civil, lo
referente a la indemnizacién de los dafios y
perjuicios ocasionados por violacién de los de-
rechos de propiedad industrial. La accién ci-
vil procede una vez que haya quedado agotada
la via administrativa, estando obligados a in-
demnizar por los dafios y perjuicios causados
todas las personas que hubieran realizado un
acto de violacién de un derecho de propiedad
industrial; indemnizacién que compensara
tanto las pérdidas sufridas como el lucro ce-
sante, indicdndose algunas pautas para de-
terminar la cuantia de las ganancias no obte-
nidas. El plazo de prescripcion es de dos afos
contados a partir de la expedicion de la resolu-
cidn condenatoria. No puede dejarse de recono-
cer que estas normas de la LGPI eran muy
necesarias y que estan destinadas a tener una
aplicacion cada vez mas extendida.

Quizas por influencia de la normativa peruana,
ahora la Decision en el parrafo segundo de su
articulo 519 reconoce que el titular de la paten-
te, sin perjuicio de cualquier otra accién que
pueda corresponderle, podra demandar dafios
y perjuicios contra el que hubiere explotado el
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proceso o producto patentado sin su consentimiento.
Pero, lo hubiere o no consignado la Decisién, en el Peru
el titular de un derecho de propiedad industrial violado
tiene expedito el camino para plantear esa accion.

6. MODELOS DE UTILIDAD :

La Decision 344 no ha introducido modificaciones en
esta materia, limitdndose a reproducir las normas de
la Decision 313. En tal virtud, consideramos que man-
tiene plena vigencia la regulacion contenida en los arti-
culos 630 a 74 de la LGPI sobre el tramite abreviado
para el otorgamiento de patentes, la concesion de es-
tas a procedimientos novedosos y la obligacion del ti-
tular de acreditar la explotacidn al quinto afo a efecto
de obtener la prérroga por 5 afios adicionales. Asi-
mismo, entendemos que no ha quedado derogado el
articulo 620 de la referida ley en virtud del cual, para
la concesion de patente de modelo de utilidad, se exige
solamente novedad relativa en el dmbito de la sub-
region andina.

7. DISENOS INDUSTRIALES :

Con relacién a la Decision 313 se ha ampliado las cau-
sales de nulidad, incluyendo el supuesto de aquellos
modelos que hubiesen sido obtenidos en base a datos
falsos o inexactos considerados esenciales para su
otorgamiento. Asimismo, se ha precisado que la accién
de nulidad puede interponerse en cualquier momento,
asi como su efecto retroactivo (articulo 709). Estas
disposiciones, similares a las aplicables para patentes
de invencion, tienen como antecedente los articulos 60°
y 7890 de la LGPL

Con base a lo dicho antes, puede afirmarse que las
normas sobre disefos industriales contempladas en los
articulos 759 a 80© de la LGPI, particularmente en lo
que se refiere al examen de fondo diferido, han queda-
do vigentes.

8. SECRETOS INDUSTRIALES :

8.1 A nivel subregional es novedosa la proteccién a
los secretos industriales que la Decision otorga en sus
articulos 620 y siguientes. En el Pert la proteccion se
inicia con el Decreto Supremo 001-71-IC/DS de 1971
que los denomind «procedimientos tecnoldgicos».
Posteriormente la LGPI, bajo la denominacién de
«secretos de produccion», los ha regulado en forma
mads completa y precisa en sus articulos 810 y siguien-
tes, pero excluyendo al llamado «know-how» y a los
«secretos comerciales». En efecto, por el articulo 810
s6lo estdn protegidos los secretos relativos a los
procedimientos de fabricacién y produccion y la
aplicacion de técnicas industriales que una persona
guarde con caracter confidencial y que le permita
obtener una ventaja competitiva frente a terceros.



Sin embargo, la Decision -en nuestra opinién in-
correctamente- considera como secretos industria-
les no s6lo a aquellos conocimientos referentes a la
naturaleza o caracteristicas de los productos o a
los métodos o procesos de produccién, sino tam-
bién a los medios o formas de distribucién o comer-
cializacion de productos o prestacién de servicios
(articulo 729), con lo que pierde sustento su tra-
tamiento bajo una ley referente a la propiedad in-
dustrial y, mds atn, el que se le denomine como
«secretos industriales».

8.2 El articulo 729 de la Decisién protege al titular
contra la revelacion, adquisicion o uso que terceros
hagan del secreto sin su consentimiento, siempre
que, por cierto, no sea conocido ni facilmente acce-
sible a las personas que normalmente manejan ese
tipo de informacion, que tenga un valor comercial
efectivo y, ademas, cuando dicho titular haya adop-
tado medidas razonables para mantenerlo como
secreto. Esa informacioén debera constar en docu-
mentos, medios electronicos 0o magnéticos, micro-
films u otros elementos similares (articulo 749). A
este respecto, la LGPI prefirié no hacer referencia
concreta a cudl es la materia que podia contener o
soportar un secreto de produccién; sin embargo,
el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo
009-93-ITINCI ha consignado -en una muy discu-
tible opcion- la necesidad de efectuar el depésito
de un secreto de produccion para recibir la protec-
cién que la ley otorga. Es evidente que el articulo
749 de la Decision refuerza la opcién escogida por
la ley peruana. Habra en el futuro que ver si los
titulares de un secreto se animan a efectuar el
deposito que la ley exige.

8.3 No constituye secreto industrial aquella in-
formacion que sea de dominio ptblico, es decir,
que resulte evidente para un técnico en la materia
o la que deba ser divulgada por disposicion legal
u orden judicial. De otro lado, no pierde su caracter
secreto aquella informacion que deba ser pro-
porcionada a la autoridad para obtener licencias,
permisos, etc. (articulo 73°). Este articulo es prac-
ticamente igual al 820 de la LGPL

8.4 El articulo 849 de la LGPI permite que toda
persona que haya elaborado o adquirido legitima-
mente secretos industriales pueda no sélo em-
plearlos sino también divulgarlos libremente, atin
en el caso que el transferente los haya mantenido
en reserva, no pudiendo ninguna de las partes ha-
cer valer sus derechos contra la otra, a menos que
hubiese pacto en contrario. En este punto se com-
plementan la Decision y la ley interna, pues la pri-
mera en su articulo 76° reconoce que si bien el ti-
tular podra transmitir el secreto o autorizar el uso

a un tercero, este tiltimo, que no es un adquirente
sino un concesionario, no podra divulgar el secreto
por ningtin medio, salvo autorizacién expresa del
titular.

El segundo parrafo del articulo 76° de la Decision
es similar, a su vez, al segundo parrafo del articulo
840 de la LGPI. Ambos consignan que en los con-
venios en los que se transmitan conocimientos téc-
nicos, asistencia técnica, provision de ingenieria,
etc., se podra establecer clausulas de confiden-
cialidad para proteger los secretos, debiéndose pre-
cisar los aspectos que se consideran confidenciales.

8.5 También es similar el articulo 77° de la Decisién
al 859 de la LGPI. En ellos se dispone que aquellas
personas que por motivo de empleo, profesion, o
relacion de negocios, tengan acceso a un secreto
del cual se les haya prevenido sobre su confidencia-
lidad, estardn obligadas a no usarlo ni a revelarlo
sin causa justificada.

En la ley peruana se considera como circunstancia
agravante el hecho de que el infractor haya tenido
facilidades para informarse por razén de su cargo
o de relaciones comerciales con el titular del secreto
(articulo 87° de la LGPI).

8.6 La Decision en sus articulos 780, 790 y 800 se
refiere a una circunstancia excepcional que no ha
sido tratada en la ley peruana. En efecto, se dispone
que cuando se exija para aprobar la comerciali-
zacion de productos farmoquimicos o agroqui-
micos la presentacion de datos u otra informacién
que no se haya publicado, y siempre que resulte o
sea el fruto de un esfuerzo considerable, se la
protegera; salvo cuando se considere que la publi-
cacioén es necesaria para salvaguardar al publico,
no pudiendo ninguna persona distinta a la que
presenté los datos hacer uso de esa informacion
por un periodo de 5 afios contados a partir de la
aprobacion otorgada para el mercadeo, etc.

8.7 La Decisién no trata de las acciones que el ti-
tular del secreto puede interponer en su defensa,
como si lo hace la LGPI en su articulo 889, y tam-
poco sobre las sanciones que le pueden ser apli-
cables al infractor, las que tienen en el Perti caracter
civil, penal y laboral dependiendo de cada caso.
Baste aqui recordar que la violacion de secretos
esta penada en los articulos 1619 y siguientes y
2409 del Codigo Penal; que se considera falta grave
en el &mbito laboral la divulgacion de secretos en
virtud de lo dispuesto en la Ley 24514 y el Decreto
Legislativo 728; que se califica como competencia
desleal la violacién de secretos en razon de lo dis-
puesto en el articulo 159 y el articulo 16° b) del
Decreto Ley 26122; y que, por iiltimo, puede el
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titular del secreto demandar a los infractores en la
via civil solicitAindoles el pago de dafios y per-
juicios.

9. MARCAS.
9.1 Definicién:

Se ha mantenido de la Decisiéon 313 la definicion
de marca, al considerarla como todo signo percep-
tible, suficientemente distintivo y susceptible de
representacién gréfica (articulo 819). Por su parte,
la LGPT hace bien en enunciar, en su articulo 899,
aquellos signos que pueden convertirse en marcas,
tales como las palabras reales o forjadas, las figuras,
simbolos, letras, cifras, envases, etc.

9.2 Caracter constitutivo del registro :

Aligual que con la Decision 313, la opcion escogida
-que se encuadra en nuestra tradicion legislativa
de las dltimas décadas- es aquélla en virtud de la
cual la Ginica via para obtener un derecho exclusivo
al uso de una marca es mediante el registro ante la
correspondiente oficina administrativa. El registro,
pues, sigue siendo constitutivo del derecho sobre
todo tipo de marcas (articulo 1029).

9.3 Signos que no pueden registrarse como
marcas :

Al listado, ahora repetido de la Decisidn 313, se ha
agregado como signos que no pueden registrarse
como marcas aquéllos que consisten en la denomi-
nacion de una variedad vegetal protegida (inciso
m) articulo 829), como consecuencia logica de la
puesta en vigencia de la Decisién 345 sobre protec-
cion a los obtentores de nuevas variedades vegeta-
les, a la que nos hemos referido al inicio de este ar-
ticulo.

De otro lado, se ha mejorado la redaccion del arti-
culo 829 inciso ¢) en virtud del cual no pueden re-
gistrarse aquellos signos que puedan dar una ven-
taja funcional o técnica al producto o servicio co-
rrespondiente. Cabe acéd decir que la nueva Deci-
si6n no ha modificado el articulo 90° de la LGPI
que expresamente prohibe el uso como marca de
signos no registrables, asi como la traduccién a
otros idiomas de signos no registrables, debiendo
s6lo concordarse con la nueva numeracion de la
Decision, siendo ahora los articulos aplicables el
820y el 830 en lugar del 72° y el 739 de la Decisién
313.

9.4 Marcas notorias :

La Decision parece haber tomado del articulo 92°
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de la LGP, que es mas preciso y esta mejor re-
dactado, los criterios para determinar cudndo una
marca debe ser considerada notoria, debiendo to-
marse en cuenta, entre otros criterios, la extension
de su conocimiento por el publico, la intensidad y
el ambito de su difusion, la antigiiedad y el uso
constante, el andlisis de la produccién y del mer-
cadeo, etc. (articulo 849).

9.5 Derechos del titular:

El articulo 103© de la Decision precisa que para
que el titular pueda ejercer el derecho de prioridad
al interior del Grupo Andino, es necesario que la
nueva solicitud no pretenda incluir productos o
servicios distintos o adicionales a los contemplados
en la primera solicitud.

Por su parte, el articulo 107 de la Decision intro-
duce la modificacion mas importante en materia
de marcas, asumiendo un criterio distinto a la so-
lucién que propuso el articulo 114° de la LGP],
que ha quedado derogado. En efecto, una de las
causas por las que se ha visto parcialmente trabado
el comercio subregional durante los tiltimos afios
reside en la existencia de marcas iguales pero de
distintos titulares para distinguir productos iguales
o similares. La solucién propuesta por la Decision
ante la situacioén descrita prohibe la comerciali-
zacion, salvo que los titulares de las marcas suscri-
ban acuerdos -que deben inscribirse- debiendo to-
mar las providencias necesarias para evitar la
confusion del piblico. No se prohibira la impor-
tacion, sin embargo, cuando la marca no esté siendo
utilizada en el territorio del pais importador, lo
que podra dar lugar a miiltiples problemas.

La solucién contenida en la Decision es conse-
cuencia de la ausencia de un registro de marcas de
caracter subregional, pero significa también dejar
de lado la solucién que contenia el articulo 1149
de la LGPI, el mismo que permitia hacer valer las
prioridades para el registro beneficiando a los dili-
gentes y castigando a los empresarios morosos. Si,
como creemos, en la practica serd practicamente
imposible la suscripcion de acuerdos que permitan
la coexistencia de signos iguales para distintos ti-
tulares, entonces habra sido desafortunada la pro-
puesta contenida en el articulo 1079 de la Decision.

Ha quedado ratificado que el titular de una marca
tiene también el derecho a cederla o transferirla
(articulo 1159), pudiendo ademds darla en garantia
o ser objeto de otros derechos (articulo 119° de la
LGPI).

De otro lado, queda plenamente vigente el articulo
1129 de la LGPI por el que se autoriza al titular a



impedir que otros participantes en el mercado su-
priman la referencia a la marca o al envase, facultad
ésta que consolida su derecho.

En lo que se refiere a la renuncia del derecho por
parte del titular, el articulo 1129 de la Decision in-
corpora parte importante del articulo 1249 de la
LGPI al disponer que la renuncia puede ser par-
cial o total, afectando la correspondiente cancela-
cion -en el primer caso- solo a los productos o servi-
cios a los que el titular haya renunciado, no admi-
tiéndose renuncia si existen derechos a favor de
terceros, embargos o licencias debidamente ins-
critas, salvo con el consentimiento de los inte-
resados; renuncia que s6lo surtird efecto cuando
se haya inscrito en el correspondiente libro de re-
gistro de marcas.

Cabe decir, por tltimo, que ha sido eliminado en
la nueva Decisién el articulo 959 de la Decision 313,
de caracter declarativo, segun el cual el registro
dela marca conferia al titular el derecho a utilizarla
en los productos o servicios, en la publicidad, etc.
Esta eliminacién, por cierto, no significa recorte al-
guno a los derechos del titular.

9.6 Procedimiento para el registro :

Inspirado en el articulo 949 de la LGP], el articulo
870 de la Decision ha sufrido una ampliacién en
relacion a su similar de la Decisién 313, dispo-
niendo -correctamente- que la solicitud de registro
debera comprender a uno, varios o todos los pro-
ductos de una sola clase, debiéndose presentar so-
licitud aparte por cada clase.

Inspirado también en el inciso a) del articulo 979
de la LGPI se dispone que con la solicitud deberan
acompanarse «los poderes que fueren necesarios»
y ya no aquellos documentos que ademas de la
representacion de la persona juridica peticionaria
también debian -lo que era mas dificil- acreditar
su existencia (inciso a) articulo 889).

En lo que se refiere a su articulo 899, la Decisi6n
ha tomado s6lo en parte lo consignado en el articulo
1010 de la LGPL. En efecto, el solicitante de un re-
gistro puede eliminar o restringir los productos o
servicios especificados pero no podra modificar la
solicitud para ampliar la relacion de productos ni
para cambiar el signo.

La LGPI ampli6 los plazos y el niimero de recursos
para plantear observaciones u oposiciones consig-
nados en la Decision 313, hasta duplicarlos. Los
plazos y el nimero de recursos de esta ultima han
sido confirmados por la nueva Decision. Esta si-
tuacién volvera a plantear a las autoridades admi-

nistrativas la disyuntiva de continuar aceptando
los plazos de la LGP, por considerar que benefi-
ciaban a las partes y probablemente también por
que les otorga un mayor tiempo de reflexién, o a-
doptar los mas breves consignados en la Decisidn.

El articulo 939 de la Decisién otorga a cualquier
persona con legitimo interés la facultad de presen-
tar observaciones a una solicitud de registro en
cualquiera de los paises andinos, sea porque es
titular de una marca igual o similar registrada con
anterioridad, o también por considerar que el uso
de la marca solicitada puede inducir al ptblico a
error. Ahora bien, no esta claro si en virtud de es-
te articulo -el registro es, recordemos, constitutivo
del derecho- el titular puede presentar observa-
ciones en un pais andino en el cual no tiene su mar-
ca registrada bastandole acreditar dnicamente un
registro de fecha anterior en cualquier pais de la
subregion.

De otro lado, la Decisién no contiene norma como
la consignada en el articulo 1080 de la LGP, que
continda vigente, y en virtud de la cual las obser-
vaciones pueden tener base no sélo en los derechos
afectados por la presentacion de una solicitud, que
es a lo que se refiere el articulo 839 de la Decisién,
sino también por el incumplimiento de los re-
quisitos del articulo 82¢ de la misma Decision, que
tienen caracter de orden publico y que en otras le-
gislaciones sd6lo pueden ser tomados en consi-
deracién por las autoridades y no por terceros.
Desde otro punto de vista, quedan por estas nor-
mas ratificadas las mayores atribuciones de las
autoridades para intervenir al interior de un
proceso de registro.

El articulo 1069 de la LGPI dispone que toda ob-
servacion debe ser admitida a tramite y evaluada
en el procedimiento de acuerdo a las pruebas que
se aporten, salvo las presentadas extemporanea-
mente. Ahora, a través de su articulo 949, la Deci-
sion reconoce como una de las causales para el re-
chazo de oficio de observaciones, a la extempora-
neidad, agrega otras como el no pago de las tasas,
y, por ultimo, ratifica la invocacién de tratados no
vigentes y aquellas que se fundamentan en una soli-
citud de fecha posterior a la peticion de registro
de marca a la cual se observa. Sera preciso en el
futuro, analizar si el articulo 940 de la Decision ha
dejado sin efecto el articulo 106° de la LGPI, de
caracter menos restrictivo.

9.7 Renovaciones :
La Decision a través de su articulo 999 ha ratifica-

do lo dispuesto en la Decisién 313 -lo que era nove-
doso en nuestro medio- en el sentido que podra
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efectuarse la renovacion durante el plazo de gracia
de seis meses contados a partir de la fecha de venci-
miento del registro, plazo en el cual la marca man-
tendra su plena vigencia.

En otra de las modificaciones mas importantes el
mismo articulo ha dispuesto que la renovacion no
exigiré la prueba del uso de la marca y se otorgara
de manera automadtica. Esta modificacion habia
sido solicitada con insistencia por los agentes de
propiedad industrial de la subregion, en orden a
hacer menos oneroso y mas expeditivo el corres-
pondiente tramite. La opcioén adoptada es contraria
a lo consignado en el articulo 109° de la LGPI que
exigia el uso para acceder a la renovacion, el mismo
que ha quedado derogado. A pesar de ello, no cree-
mos que haya quedado sin efecto lo dispuesto en
la parte final del primer parrafo del articulo 110°
de la LGPI por el que se manda publicar la reso-
lucién que concede la renovacién, aunque no sera
necesario que el aviso tenga los mismos requisitos
que los de la solicitud de registro consignados en
el articulo 100° de la LGPI. Creemos, por ltimo,
que el aviso debera correr por cuenta del soli-
citante.

9.8 Cesién y Licencia:

Si bien la Decisién no introduce ninguna modi-
ficacion en esta materia, la LGPI complement6 en
su momento las regulaciones de la Decision 313,
que son de aplicacién ahora. Asi, segun el articulo
1159 de la LGP, la cesién o licencia de una marca
principal incluira necesariamente las de sus marcas
derivadas, las cuales por si solas no podran ser
objeto de cesion o licencia. Cabe advertir que las
marcas derivadas son una categoria creada en la
LGPL

Tanto en la Decisién como en la ley peruana, la
cesion, transferencia, gravamen o licencia, debe ce-
lebrarse por contrato escrito y estar debidamente
inscritos en el respectivo registro (articulo 1159 de
la Decisién y articulos 1159 y ss. de la LGPI). La
marca también puede ser objeto de embargo con
independencia de la empresa o negocio que la usa
(articulo 1199 de la LGPI).

En el mismo articulo 1159 se estatuye que la marca
puede ser transferida con independencia del ne-
gocio o actividad principal que ella distingue,
debiendo difundirse aquella antes de su inscrip-
cién, segun lo prescrito en el articulo 4° de la
Resolucién N©000298-93-INDECOPI/OSD del 8 de
junio de 1993. Esta posicion de la ley peruana de
aceptar la transferencia de la marca sin el negocio
o parte del negocio correspondiente, se acerca a la
tradicién francesa mas que a la alemana y norte-
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americana, pues en estas tltimas se considera que
una transferencia sin limite atenta contra los in-
tereses de los consumidores, por la eventual con-
fusion sobre el origen de los productos.

En lo que se refiere a las licencias, la ley peruana
sefala que la marca podra ser objeto de licencia
para la totalidad o para una parte de los productos
o0 servicios que distingue, pudiendo abarcar parcial
o totalmente el territorio nacional, presumiéndose
su cardcter oneroso (articulo 1169 de la LGPI). El
TUPA del INDECOPI correspondiente al afio 1993
ha consignado otros requisitos y presunciones para
el caso del registro de estos contratos.

Por ultimo, la ley peruana exige que en los con-
tratos de licencia de marca el concedente o licen-
ciante responda ante los consumidores por la ca-
lidad e idoneidad de los productos o servicios licen-
ciados como si fuese el productor o prestador de
éstos, no cabiendo pacto en contrario (articulo 1170
de la LGPI). Esta obligacion, legitima y conveniente,
resulta del mayor interés y es acorde con la ten-
dencia moderna de privilegiar el interés de los con-
sumidores en el trafico econémico. Su cumpli-
miento, por cierto, puede ser demandado.

9.9 Cancelacién del registro :

Cabe sefalar, en primer término, que no han sido
modificadas las causales por las que se produce la
cancelacion, esto es, por renuncia parcial o total
del titular (articulo 1129) o por falta de uso a pedido
de un tercero (articulo 108°). En segundo lugar,
que se mantiene el derecho de cualquier persona,
se entiende con interés legitimo, a pedir la cance-
lacién cuando la marca no se hubiera utilizado en,
al menos, uno de los paises miembros.

La ley peruana, en su articulo 1239, otorga al Esta-
do la facultad de cancelar el registro no sélo a pe-
dido de parte sino también de oficio cuando la
marca haya perdido su poder distintivo, es decir,
cuando se haya producido el fenémeno de la dilu-
cién, lo que se considera, por tanto, contrario al
interés general y al buen funcionamiento de una
economia de mercado; una de cuyas caracteristicas
es que las ofertas puedan diferenciarse.

Ese mismo articulo 1239 obliga a que se cite en au-
diencia al titular de la marca antes de procederse a
la cancelacién, lo que figuraba también en el
articulo 989 de la Decisién 313 y que ha sido ahora
injustificadamente eliminado en la nueva Decisién.

El plazo para solicitar la cancelacién del registro
ha sido modificado. En efecto, en la Decision 313
se establecia que la accién podia interponerse



cuando el titular de la marca, sin motivo justificado,
no la hubiese utilizado durante los 5 afios conse-
cutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accion, habiendo sido ahora reducido a sélo 3 afios
(articulo 1089). Esta reduccion podria obedecer a
la circunstancia que al no exigirse acreditar el uso
para renovar la marca, resultaria intolerable desde
el punto de vista de los intereses generales que ella
pueda, sin usarse, continuar registrada indefini-
damente. De otro lado, la reducciéon del menciona-
do plazo puede crear, en algunos casos, indudable
inseguridad juridica.

La cancelacién puede también solicitarse como de-
fensa al interior de un proceso de infraccién, de
observacion o de nulidad interpuestos en base al
no uso de una marca, lo que representa una in-
dudable limitacién al derecho del titular de la mar-
ca.

Si bien se ha mantenido la relacién de circuns-
tancias en las cuales se entendera cuando una mar-
ca se encuentra en uso (articulo 1100), a diferencia
de la Decisién 313, la 344 enuncia en su articulo
1089, con buen criterio, cuales son los medios de
prueba para acreditar dicho uso, sefialando entre
ellos a las facturas comerciales, los inventarios de
las mercancias identificadas con la marca, etc.,
correspondiendo al titular la presentacion de la
prueba correspondiente. De otro lado, se reitera
que seran considerados motivos justificados de la
falta de uso los que se sustenten en el caso fortuito,
la fuerza mayor y también, se ha agregado, las res-
tricciones a las importaciones.

No encontramos justificacién al ultimo parrafo del
articulo 1089, por el que se otorga al titular de una
marca el derecho a pedir la cancelacién de otra
cuando ésta sea idéntica o similar a una notoria-
mente conocida, pues se trata de un caso de nuli-
dad, ya que la cancelacioén procede cuando se pre-
sentan causas posteriores al registro, lo que no
ocurre en este caso; en efecto, aqui nos encon-
trariamos ante un registro concedido en contra-
vencidn a las normas de la Decisién, tal como se
sefala en el articulo 1139°.

9.10 Nulidad :

Han sido modificadas algunas disposiciones en
esta materia, habiéndose tomado como precedente
el articulo 120° de la LGPI.

La nulidad podra ser solicitada, como era también
antes, de oficio o a peticién de la parte interesada,
previa audiencia de las partes (articulo 113°). Entre
las causales se encuentran: que el registro sea
concedido en contravencion a las disposiciones de

la Decisién (y también de la LGP, articulo 120°); a
base de datos falsos, con engafio o mala fe, como
es el caso de quienes realizan actividades para co-
mercializar marcas con habitualidad o de un re-
presentante, distribuidor o usuario del titular de
la marca registrada en el extranjero, etc.

En la parte final de su articulo 1139, la Decisién
dispone que las acciones de nulidad podran soli-
citarse en cualquier momento, que es disposicioén
similar a la sefialada para las patentes y disefios,
lo que es logico en estos ultimos casos, habida cuen-
ta que vencido el plazo de proteccién, el conoci-
miento o la creacién industrial protegida pasa a
dominio piblico. Ello resulta ser por lo menos dis-
cutible en el caso de las marcas; las mismas que
pueden renovarse indefinidamente, pues algunos
consideran contrario a los intereses generales y a
la necesaria estabilidad juridica que esta acciéon
pueda ser imprescriptible, como lo es en el campo
civil la accion petitoria de herencia o la reinvin-
dicatoria, cuyas finalidades tienen mayor entidad
y trascendencia social que la vinculada a la vida
de una marca.

Mas l6gica resulta la disposicién del articulo 1219
de la LGP], cuya vigencia probablemente se cues-
tionard, en virtud de la cual la accién para pedir la
nulidad de una marca registrada prescribe a los 10
afios contados a partir de la fecha de concesion del
primer registro.

Adicionalmente, creemos que la «tedrica» impres-
criptibilidad de la accién de nulidad a que se re-
fiere la Decisién 344 puede ser cuestionada al am-
paro del articulo 9510 del Cédigo Civil.

9.11 Caducidad:

Si bien las disposiciones de la Decision 344 no han
modificado las de la Decisién 313, es pertinente
hacer mencién a los articulos 1250 y 1269 de la
LGPI.

Como se sabe, la caducidad opera al no solicitarse
la renovaciéon dentro del término de ley, asi como
también por la falta de pago de las tasas anuales.
La ley peruana ha establecido que, en el primer
caso, la caducidad opera de pleno derecho y, para
el segundo, que es posible rehabilitar la marca can-
celando el monto adeudado dentro de los 6 meses
siguientes a la fecha de vencimiento de la obliga-
cién, lo que debera ser determinado por la legis-
lacién interna al igual que el monto de las tasas.

9.12 Marcas colectivas :

Las disposiciones sobre marcas colectivas no han
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sufrido ninguna modificacién. Sin embargo, la
LGPI introdujo algunos elementos que son
necesarios destacar, tales como los requisitos
minimos de informacion que el reglamento de uso
de la marca debera contener (articulo 1290). La ley
peruana expresamente prohibe la transferencia o
la licencia de este tipo de marcas a terceras
personas (articulo 1309) a diferencia de lo sefialado
en el articulo 126° de la Decision, que si lo hace
cuando se cuenta con la autorizacion de la asocia-
cién que utiliza la marca y con el consentimiento
de la Oficina Nacional Competente; sin embargo,
la redaccion de ese articulo 1269 es confusa y hasta
contradictoria.

9.13 Marca de garantia:

Este tipo de marcas no es mencionado especifi-
camente en la Decisién, pero pueden caer bajo el
rétulo de las colectivas del articulo 1239. Si las trata
expresamente la LGPI, que en su articulo 1310
sefala que es el signo o medio que certifica las ca-
racteristicas comunes de los productos o servicios
elaborados o distribuidos por personas debida-
mente autorizadas o controladas por el titular de
la marca, como son la calidad, los componentes y
el origen.

Dispone también que la solicitud de registro debera
incluir un reglamento de uso en el que debera
figurar, entre otros, las medidas de control que el
titular esta obligado a implantar (articulo 1320 de
la LGPI), las modificaciones al reglamento que no
se consideraran validas (articulo 1330 de la LGPI),
las personas que pueden interponer acciones para
su proteccién (articulo 136© de la LGPI), la pro-
hibicién de registrar como marcas de garantia las
denominaciones de origen (articulo 131° de la
LGPI), las circunstancias especiales en que puede
cancelarse la marca colectiva y la de garantia (ar-
ticulo 1369de la LGPI), entre otras disposiciones.

Las disposiciones sobre marcas de productos y
servicios de la Decision y de la LGPI son de apli-
cacion a este tipo de marcas en lo que fuera per-
tinente.

10. LEMAS COMERCIALES.

Si bien no se ha producido modificacién alguna en
este punto, consideramos pertinente sefialar que
el articulo 1589 de la LGPI dispone que, con adicién
a las normas sobre propiedad industrial, algunos
lemas comerciales podran ser protegidos también
por la Ley N©13714 de Derechos de Autor. En efec-
to, el articulo 610 de esta ley ampara aquellas
expresiones publicitarias que por su originalidad
entrafien una efectiva creacién intelectual, dis-
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poniendo el articulo 31° su inscripcién en el Regis-
tro Nacional de Derechos de Autor y determinando
que el plazo de proteccién sera por el tiempo que
subsista el objeto o cosa a la que el lema se refiere.

La proteccion de la Ley 13714, a diferencia de lo
sefialado en la Decision, no exige que el lema vaya
acompanado o haga mencién a marca alguna vy,
por tanto, tampoco impide su transferencia inde-
pendiente; y no prohibe, por cierto, su utilizaciéon
en el ambito comercial en relacién a una empresa,
un conjunto de productos o servicios diferenciados,
etc.

11. NOMBRE COMERCIAL.

Fue la Decision 313, en su articulo, 1170 la primera
en incorporar a nivel andino la proteccién del
nombre comercial. Resulta injustificada su susti-
tucién por el articulo 128° de la Decisién 344 ya
que hacia bien la 313 en sefialar que el nombre
comercial es distinto -aunque las comprende- a las
denominaciones o razones sociales, y que pueden
coexistir, lo que ha sido ahora eliminado.

La Decisi6n en su articulo 1289 ha reconocido, por
primera vez a nivel subregional, que la proteccion
del nombre comercial no estd supeditada a su re-
gistro, lo que ya estaba consignado en el articulo
160° de la LGP, asi como en la legislaciéon nacional
anterior, pues el derecho sobre el nombre comercial
se adquiere por su uso.

Por remision de la propia Decision, serdn las nor-
mas contenidas en la LGPI las que regularén la pro-
teccién del nombre comercial en el Peru (articulos
1599 a 1729), siendo en este caso de aplicacién
subsidiaria la regulacion sobre marcas por man-
dato legal. Si bien no es éste el lugar para tratar
con amplitud este tema, a continuacién haremos
referencia a algunas disposiciones de nuestra le-
gislacion interna.

El nombre comercial es un signo que distingue la
actividad empresarial de una persona natural o
juridica. Si el nombre se registra mediante un
procedimiento similar al de las marcas, la pro-
teccion tendra necesariamente nivel nacional, pero
si no se le registra, entonces la protecciéon se cir-
cunscribira al &mbito urbano o a la zona geografica
de la clientela efectiva, pudiéndose -claro esta-
extender a todo el pais si existiera difusion masiva
del mismo.

Segun el articulo 167° de la LGPI el derecho al uso
exclusivo del nombre comercial termina con el
cierre definitivo del establecimiento o el cese de la
actividad econdmica; y, segun el articulo 168° no



podra ser dado en licencia y sélo podra ser cedido
conjuntamente con la empresa o el establecimiento
que venia usandolo. Mediante la discutible Re-
solucién NO001-93-INDECOPI del 12 de abril de
1993 se ha interpretado que esos articulos s6lo son
aplicables a los nombres comerciales protegidos
por el uso pero no a aquellos registrados, equipa-
rando a estos tdltimos con las marcas.

De otro lado, la LGPI enumera cudles son las
pruebas que considera aceptables para acreditar
el uso del nombre en el pais; esto es, s6lo el uso en
el pais hace posible la proteccién del nombre no
registrado. En una interpretacion atin mas dis-
cutible que la anterior, por Resolucién N©001230-
93-INDECOPI del 1 de julio de 1993, se ha en-
tendido que el uso también puede acreditarse en
cualquiera de los paises andinos asi como también
en aquellos paises adheridos a la Convenciéon
General Interamericana de Marcas de Fabrica
suscrita en la ciudad de Washington en 1929, la
misma que entrd en vigencia en nuestro pais el 6
de diciembre de 1934. Dicha resolucion del INDE-
COP], en nuestra opinién, distorsiona ilegal e in-
justificadamente las disposiciones de la LGPI sobre
esta materia.

Las soluciones contenidas en las Resoluciones del
INDECOPI antes mencionadas, para resolver los
pro-blemas ocasionados principalmente por la cele-
bracién de contratos de franquicia -en los que se
autoriza, por ejemplo, el uso de un nombre comer-
cial extranjero- han debido estar contenidas en una
norma de jerarquia similar a la LGP, o, en todo
caso, mediante un Decreto Supremo en el que se
proponga soluciones que no desdibujen -como en
efecto ha ocurrido- a la institucién del nombre
comercial.

12. DENOMINACIONES DE ORIGEN.

Las normas de la Decisién sobre denominaciones
de origen son muy similares a las contenidas en
nuestra LGPly por primera vez son realidad a nivel
subregional. Existen algunas pequenas variaciones
o cambios como aquellos referidos a la posibilidad
de que las Oficinas Nacionales Competentes esta-
blezcan el pago de tasas anuales como un requisito
para mantener la vigencia de las autorizaciones de
uso concedidas a los particulares (articulo 1410);
la no previsién de la posibilidad de oponerse a la
solicitud de autorizacion de uso (articulo 1389), a
diferencia de lo contenido en el articulo 150° de la
LGPI; la declaracién por las Oficinas Nacionales
Competentes con el objeto de proteger las denomi-
naciones de origen de los paises de la subregion
(articulo 1429), etc. Cabe aqui decir que las normas
internas contenidas en la LGPI constituyen un

complemento valioso -y hasta indispensable- para
la aplicacién en el Perti de las normas comunitarias
en esta materia.

13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Es importante consignar la libertad que se otorga
a los paises miembros -a diferencia de lo que suce-
dia antiguamente- para celebrar acuerdos de ca-
racter internacional que sirvan para «fortalecer»
los derechos de propiedad industrial conferidos
por la Decisién, comprometiéndose a informar a
la Comisién del Acuerdo de Cartagena (articulo
1439 de la Decision). De esta forma se ha eliminado
la posibilidad de que los paises individualmente
puedan «ampliar» los derechos sobre propiedad
industrial, tal como estaba consignado en la De-
cision 313 y que fue lo que hizo posible que el Pert
pusiera en vigencia su LGP, la misma que no sélo
consolidé y complementé lo dispuesto en la De-
cision 313, sino que amplié efectiva y realmente
los derechos en el drea de la propiedad industrial,
y en ocasiones con tanto acierto que algunas de las
innovaciones més importantes de la Decision tienen
su origen en la ley peruana, como lo hemos puesto
de relieve en varias oportunidades en este articulo.

En nuestra opinién, la adopcion de una politica
destinada a impedir que los paises puedan indi-
vidualmente decidir la «ampliacién» de derechos
en esta materia se justifica cuando estd acompariada
de una presencia efectiva y real de organismos su-
pranacionales, lo que no ocurre hasta la fecha bajo
el Acuerdo de Cartagena. Y resulta contradictorio
que -como ocurre con la Decision- si se les permite
a los paises individualmente celebrar convenios
internacionales en esta materia, pues entonces éstos
serdn las vias para introducir modificaciones al
régimen comun, las mismas que terminaran siendo
mas sdlidas que las propias normas subregionales,
ya que cuando la Junta u otros paises de la sub-
region cuestionen esos convenios como contrarios
-en alguna de sus partes- a las normas comuni-
tarias, el pais interesado rechazara esos cuestio-
namientos bajo el recurrido argumento de la sobe-
rania nacional.

14. DISPOSICION FINAL.

Mediante ésta disposicién se reconoce como Ofi-
cina Nacional Competente, para los efectos de la
Decisién, al organo administrativo encargado del
registro de la propiedad industrial. En nuestro caso
es el Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Proteccién de la Propiedad Inte-
lectual (INDECOPI), el mismo que creemos com-
parte con el Ministerio de Industria, Turismo, In-
tegracion y Negociaciones Internacionales, la
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calidad de Autoridad Nacional Competente.
15. CONCLUSION.

La longitud de este articulo y las muiltiples referen-
cias a modificaciones, sea por adicién o por subs-
traccién, introducidas por la Decisién 344, podrian
llevar a pensar que su puesta en vigencia -y la
derogatoria de la Decision 313- constituye un paso
importante y hasta decisivo para la formulacion
de una politica tecnolégica y comercial de los paises
miembros del Grupo Andino, o un significativo
cambio de giro en la posicion de la Junta del A-
cuerdo de Cartagena.

En verdad, no creemos que haya ocurrido ninguna
de las dos cosas. El reemplazo de la Decision 313
ha sido innecesario, por la inestabilidad juridica
creada y, ademds, porque los cambios introdu-
cidos, con excepcién de dos o tres puntos espe-
cificos, son adjetivos. Hubiera sido mucho mejor
que la Junta propusiera a los paises miembros la
modificacion de aquellos articulos que consideraba
inconvenientes para alcanzar determinados ob-
jetivos a nivel subregional. En lo que se refiere a

materias recientemente incorporadas, como la re-
ferente a denominaciones de origen, estas hubieran
podido ser materia de una Decision ad-hoc.

Contra lo que a primera vista pueda pensarse, la
vigencia en el Pert del Decreto Ley 26017, LGP],
que tuvo como objeto complementar y reglamentar
la Decisi6én 313, continta siendo un factor de es-
tabilidad y de equilibrio, pues son muy pocas las
normas que han sido dejadas sin efecto por la De-
cisién 344. Desde esta perspectiva, pueden estar
tranquilos los titulares nacionales y extranjeros
pues sus derechos en el area de la propiedad in-
dustrial no se han visto debilitados. De otro lado,
las autoridades del INDECOPI deben reforzar los
esfuerzos iniciados para administrarlos correc-
tamente.

S6lo con el tiempo se podra juzgar si los cambios
legislativos operados a nivel subregional y local
durante los tltimos afios han de significar un apoyo
efectivo al bienestar general, mediante el incre-
mento de conocimientos, la proteccion de los con-
sumidores y la adecuada y oportuna solucién de
los conflictos que habran de presentarse.

ROTRPEL :

Mcal. A. Gamarra N2 320, Urb. El Pino, San Luis
Telfax. 740394 / Telf. 743239
Rollos para Fax, en papel térmico importado de
la mejor calidad, mayor duracion y excelente nitidez.
Entrega a domicilio. Atendemos a nivel nacional.
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