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Los lemas comerciales, también conoci-
dos como esloganes, son signos distinti-
vos compuestos por una palabra, frase o
leyenda que tendran por funcion realzar
o complementar una o mas marcas deter-
minadas. Estos signos distintivos han de
ser registrados para poder tener la pro-
teccion adecuada para los fines del inte-
resado.

En el presente articulo, el autor nos mues-
tra el contexto en que se encuentran los
lemas comerciales en el Peru, centran-
dose en especifico en los obstaculos que
presenta nuestro sistema para reqistrar-
los. Muestra de la vigencia del tema son
los ejemplos y casos tomados de la juris-
prudencia que hacen obvia la relevancia
de los lemas comerciales en nuestra so-
ciedad debido a su difundido uso en el
comercio.
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Los lemas comerciales son signos distintivos
compuestos por una palabra, frase o leyenda
gue tienen por funcién esencial el complemen-
to y realce de una o mas marcas asociadas. En
ese sentido, los lemas comerciales pretenden
complementar la distintividad de las marcas a
partir de su propia capacidad distintiva. Debe in-
terpretarse esta exigencia —la necesidad de que
gocen de capacidad distintiva— no solo del he-
cho de que son un tipo de signo distintivo sino
que la norma comunitaria andina —la Decision
486- refiere que los lemas comerciales podran
ser registrados como marcas de lo cual no cabe
otra interpretacion que hacer extensivas las exi-
gencias propias del registro de marcas dentro de
las cuales destaca la necesidad de que gocen de
aptitud o capacidad distintiva.

No obstante ello, en nuestro pais se viene aplican-
do un criterio para el examen de registrabilidad de
lemas comerciales que, a nuestro juicio, es exce-
sivo. La jurisprudencia nacional y comunitaria po-
dria contribuir a un clima de confusiones al aludir
impropiamente, ya sea implicita o explicitamente,
a exigencias que no soélo no vienen dadas por la
normativa correspondiente sino que son extrafas
al derecho de la propiedad industrial referido a los
signos distintivos todo lo cual ha tornado suma-
mente complicado el acceso al registro de lemas
comerciales en el Peru.

En el presente articulo pretendemos abordar esta
problematica discutiendo el régimen legal aplica-
ble a los lemas comerciales a fin de incidir, final-
mente, en nuestro comentario critico al criterio
antes referido y plasmado en un Precedente de
Observancia Obligatoria de 1998. Adelantamos
gue somos de la idea de que nuestro pais necesita
un nuevo criterio mediante el cual —dejando de
lado el que ahora se encuentra vigente- se flexi-
bilicen de forma apropiada las exigencias que la
autoridad viene requiriendo.

l. LEMAS COMERCIALES: CONCEPTO Y
FUNCIONES

Los lemas comerciales, como ya se ha adelanta-
do, son signos destinados a complementar una
0 mas marcas asociadas. Al tener una posicién
complementaria, dependen del signo (o signos)
marcario complementado. Asi, de acuerdo al ar-
ticulo 178 de la Decisién 486, “un lema comer-
cial deberd ser transferido conjuntamente con
el signo marcario al cual se asocia y su vigencia
estard sujeta a la del signo”. De esta forma, si
bien es cierto, los lemas comerciales tendran, en

principio, una vigencia de diez afios renovables a
solicitud del titular (por aplicacién de las disposi-
ciones generales relativas a marcas) dicha vigen-
cia se encontrara relativizada por su dependencia
de la marca asociada.

En ese orden de ideas, la marca X podra ser re-
gistrada en 2005 y el lema comercial asociado a
esa marca en el aflo 2010. En principio, esa mar-
ca estard vigente hasta el 2015, momento en el
que el titular debera renovarla a fin de impedir la
caducidad del derecho de exclusiva (de la misma
forma, en principio, el lema comercial tendra una
vigencia hasta el 2020). Sin embargo, si la mar-
ca no es renovada y el registro marcario caduca
en el 2015, el lema comercial perdera su vigencia
también ya que ésta depende de la del signo com-
plementado a pesar que le hubiera correspondido
una vigencia mayor.

Los lemas comerciales, como ocurre con las mar-
cas, estan sujetos al Principio de Inscripcion Regis-
tral, esto es, los derechos de exclusiva sobre lemas
comerciales nacen a partir del registro correspon-
diente por parte de la autoridad. De esta forma, la
adquisicion del derecho sobre un lema comercial
se produce en el marco de un sistema atributivo
de derechos. Igualmente, los lemas comerciales
estan sujetos al Principio de Territorialidad, esto
es, los derechos se extienden Unicamente dentro
del territorio en el cual se ha producido el registro
correspondiente.

En lo que se refiere al Principio de Especialidad,
consideramos que igualmente es aplicable a los
lemas comerciales ya que se asocian a una o mas
marcas. En ese sentido, los productos o servicios
publicitados por el lema comercial seran aquellos
distinguidos por la marca o marcas asociadas al
referido lema. Al comparar signos dentro de los
cuales alguno de ellos sea un lema comercial, se
debera aplicar el analisis de confundibilidad que
se emplea normalmente, esto es, debera deter-
minarse si existe identidad o conexién competiti-
va entre los productos/servicios referidos por los
signos comparados y, luego, determinar si existen
similitudes al grado de producir confusién o un
riesgo de confusion.

Los lemas comerciales pueden tener diversas fun-
ciones (como ocurre con las marcas). Sin embar-
go, a nuestro juicio, las funciones principales de
los lemas comerciales son dos: (i) la funcion dis-
tintiva; y, (ii) la funcién publicitaria o promocional.
En ese sentido, un signo que no goce de aptitud
distintiva ni de la capacidad publicitaria necesaria



para promocionar la marca o marcas asociadas al
lema, debera ser rechazado por la autoridad®.

Los lemas comerciales se asocian a marcas. Esta
exigencia se desprende del texto expreso de la
norma comunitaria andina en la cual se destaca
que el lema sera usado como complemento de
una marca. De esta forma, no es posible interpre-
tar que un lema comercial podra estar asociado a
un nombre comercial?. En ese orden de ideas, los
registros de lemas comerciales que sean (o hayan
sido) otorgados con asociacién a un signo que
no tenga la naturaleza juridica de marca, estaran
viciados de nulidad por contravenir el concepto
de lema comercial recogido por la normativa co-
munitaria andina y por nuestra normativa com-
plementaria interna (el Decreto Legislativo 1075,
articulos 75y 76).

El lema comercial debe tener una capacidad distin-
tiva auténoma independiente de la marca o mar-
cas a las cuales se asocia. En ese orden de ideas,
no debe confundirse el cardcter complementario
del lema comercial con un caracter subordinado.
El lema comercial, como ya adelantdramos, es un
signo distintivo y como tal requiere contar la apti-
tud distintiva necesaria para interactuar en el tra-
fico econdémico. De esta forma, el signo debe es-
tar en capacidad de identificar productos/servicios
en el mercado y de diferenciarse de otros signos.

De lo expuesto anteriormente se concluye que
la capacidad distintiva del signo solicitado como
lema comercial no puede depender de la capa-
cidad distintiva de la marca asociada al lema. De
ello se sigue que la presencia de la marca aso-
ciada en la estructura del signo solicitado como
lema comercial no permitird inferir que, por ese
solo hecho, el signo goza de la aptitud distintiva
para acceder al registro. El lema debe gozar de
aptitud distintiva por si mismo sin el apoyo de la
capacidad distintiva de la marca asociada aunque
ésta sea parte de la estructura del lema y el ana-
lisis deba hacerse atendiendo a su impresién de
conjunto.

En lo que atafie a su funcion publicitaria, el lema
comercial debe gozar de una estructura singular
idénea para la promocién de la marca asociada.
Asi, el signo solicitado como lema comercial debe
estar en posibilidad de cumplir un rol publicitario,
esto es, de realce de la marca complementada.
Esta apreciacion deberad hacerse de forma gene-
ral sin la necesidad de exigir un valor publicita-
rio actual por parte del signo. Al tratarse de una
verificacién de complejidad mayuscula, el examen
de este requisito debera hacerse de la forma mas
flexible que sea posible.

Nosotros consideramos que la capacidad publici-
taria debe ser considerada como requisito para la
admision a registro de un lema comercial asi como
lo es la aptitud distintiva del lema. Esta diferen-
cia con respecto a las exigencias de admisién a
registro de marcas se justifica en la propia natu-
raleza de este signo. Asi, se ha sefalado que: “(a)
unque efectivamente el slogan es una figura de
perfiles oscilantes, no hay inconveniente en con-
cebir al slogan como frase precisa empleada en la
publicidad, que llama la atencién del consumidor,
es facilmente retenible en su memoria y trata de
incitarle a realizar un determinado acto. Asi con-
cebido, el slogan se caracteriza por evocar en la
mente del consumidor no un concepto Unico, sino
una asociacion de pensamientos o conceptos. Y
precisamente porque el slogan trata de incitar al
consumidor a realizar un determinado acto (ad-
quisicion del producto o servicio a que se refiere)
se comprende con facilidad que el slogan es un
medio publicitario y, por lo mismo, cumple una
funcion publicitaria: mediante la utilizacion del
slogan la empresa quiere inducir a los consumido-
res a comprar determinados productos o contratar
determinados servicios”3.

Il. LA EXTRANA INTROMISION DEL REQUI-
SITO DE ORIGINALIDAD EN EL DERECHO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En muchos ordenamientos juridicos, para la re-
gistrabilidad de los lemas comerciales se exige

! Incidiendo Unicamente en la necesaria presencia de la funcién distintiva, Nufez sefiala que “...la mera presencia en el eslogan del refe-
rido caracter publicitario, sin la necesaria calidad identificatoria o distintiva, no resulta suficiente para que el régimen marcario admita el
registro de la frase”. Al respecto, ver NUNEZ, Javier F. “La frase publicitaria o slogan como marca”. En: Lexis 0003/009863. 7 de agosto

de 2004.

2 Lamentablemente, la autoridad ha otorgado lemas comerciales como complemento de nombres comerciales. La solucion es no solo
desacertada (porque los nombres comerciales no requieren la nota de distintividad como exigencia propia de las marcas con lo cual
los complementos tendrian exigencias mas enérgicas que los signos complementados) sino manifiestamente contraria al texto expreso
de la norma. No queremos dar un ejemplo de semejante posicién cuestionable con respecto a un lema comercial vigente; sin embar-
go, resulta ilustrativa la Resolucion N° 0743-2009/TPI-INDECOPI de fecha 02 de abril de 2009 en la cual se declara improcedente la
renovacion de un lema comercial que fuera otorgado para complementar un nombre comercial. Dado que ni el nombre comercial ahi
considerado ni el lema sigue aun vigentes, consideramos que ese pronunciamiento puede servirnos para evidenciar la practica que

hemos rechazado aqui.

3 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “Marca y slogan publicitario”. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 1. 1974. p. 333.
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el requisito de originalidad. En la Republica de
Argentina, por ejemplo, los lemas comerciales
—denominados ahi “frases publicitarias”— son re-
gistrables siempre que gocen de originalidad (re-
quisito expresado en sentido negativo en el literal
j) del articulo 3 de la Ley 22.362 en Argentina).
No obstante ello, la jurisprudencia argentina ha
restringido en algo dicha exigencia interpretando
que el grado de originalidad necesario debe ser
minimo o relativo.

En los Estados Unidos no existe referencia expre-
sa a la necesidad de que un lema comercial goce
de originalidad aunque la jurisprudencia parece
entender que es necesario un “minimo de origi-
nalidad”. En otros casos, como Argentina, la le-
gislacién alude impropiamente al concepto de ori-
ginalidad ajeno a los desarrollos del derecho sobre
los signos distintivos. En nuestro pals, ni la norma
comunitaria andina ni la complementaria nacional
(Decreto Legislativo 1075) aluden a la originalidad
de los lemas comerciales aunque la jurisprudencia
se ha encargado de “crear” dicha exigencia de
forma absolutamente cuestionable.

Como ya hemos sefalado en el parrafo prece-
dente, en la normativa comunitaria andina no se
hace referencia alguna al requisito de originalidad
con respecto a los lemas comerciales. Se trata, a
nuestro entender, de un acierto. El requisito de
originalidad es propio de otros derechos de pro-
piedad intelectual —especialmente del Derecho de
Autor-y alude a una necesaria individualidad de
la creacion intelectual al punto que exprese la per-
sonalidad del autor de la misma.

Esta originalidad exigida en el Derecho de Autor
no necesita ser absoluta en el sentido de existir
sin influencia externa alguna. Por el contrario, no
es secreto que los autores son influidos por diver-
sas formas y medios valiéndose e inspirandose de
todo aquello que ya integra el dominio publico o
en las ideas que en general puedan ser desarro-
|ladas. En suma, el derecho de autor no tutela a
las ideas en si mismas sino al desarrollo creativo e
individual de una idea determinada®.

Es importante tener presente que la originalidad
es la que permite diferenciar aquellas obras que
merecen proteccion de aquellas que no, y nos

sirve para determinar la extensién del derecho
correspondiente. De esta forma, una misma idea
podria ser expresada de formas originales distin-
tas, todas éstas susceptibles de proteccion por el
derecho de autor. El jus prohibendi recae, como
adelantaramos en cierta forma, no sobre la idea
desarrollada sino sobre el desarrollo realizado de
la idea en tanto refleje la impronta de la persona-
lidad del autor que la ha desarrollado.

En el derecho de marcas, el ius prohibendi es mas
“fuerte” que en el Derecho de Autor. En efecto, el
ius prohibendi se extiende al signo en su conjunto
y en si mismo. En virtud a esta facultad de exclu-
sion, el titular puede impedir el uso no autorizado
de su signo cuando dicho uso no autorizado sea
susceptible de generar riesgo de confusion. No
s6lo se puede impedir el uso del signo en si mismo
—es decir, en caso de conflicto entre signos idén-
ticos— sino que dicha posibilidad se extenderd a
todo signo que, guardando identidad o conexién
competitiva con los productos/servicios publicita-
dos por el lema comercial, tenga semejanza gra-
fica, fonética o conceptual, en aplicacién de los
criterios de cotejo que normalmente se emplean.

El hecho que la capacidad publicitaria del lema
comercial normalmente dependa de cierta “origi-
nalidad” —entendido dicho término no en el sen-
tido técnico-juridico que ya hemos comentado—
no quiere decir que la originalidad (esta vez, si
entendida en el sentido propio del derecho de la
propiedad intelectual y, especificamente, del de-
recho de autor) sea un requisito para el acceso al
registro como lema comercial. Este sentido no téc-
nico del término originalidad, entonces, debe ser
entendido como el minimo de imaginatividad re-
querido para que pueda desplegarse una funcién
publicitaria. De esta forma, creemos que basta
con la exigencia de aptitud distintiva y capacidad
publicitaria para que pueda registrarse un lema
comercial. No son necesarias exigencias mayores.
En cualquier caso, ademas, bastara la simple po-
tencialidad para actuar publicitariamente en el
trafico economico.

Quizas resulte pertinente que nos expliquemos
mejor en este punto tan crucial. Una simple trivia-
lidad no tiene capacidad para publicitar la marca
asociada ya que se trata de un fraseo banal. Eso

4 Es cierto que el concepto de originalidad en el propio derecho de autor tampoco ha tenido un caracter estatico. Asi, con el paso del
tiempo, se acepta no solo un concepto cldsico de originalidad-producto (en el que existe una actividad creadora propiamente dicha)
sino un concepto de originalidad-esfuerzo (en el que si bien no existe creacién stricto sensu se aprecia un aporte creativo como ocurre
con las compilaciones. Al respecto, puede consultarse VILLALBA DIAZ, Federico y Luis CARRANZA TORRES. “Alcance y Fundamento
del Requisito de Originalidad en el Derecho de Autor”. En: Revista Juridica El Derecho. Buenos Aires. 2 de noviembre de 2004.



no quiere decir que el signo deba reflejar la im-
pronta de la personalidad del autor o que deba
estar dotada de una individualidad particular. Se
sigue, en ese sentido, que las trivialidades, banali-
dades o simplezas no pueden ser admitidas, pero
no por carecer de originalidad (requisito que la
norma comunitaria andina, a diferencia de otras
legislaciones, no contempla), sino por la impo-
sibilidad de cumplir el rol publicitario que debe
desempenar en el mercado.

En efecto, “los lemas (slogans) son (...) prolonga-
ciones de marcas destinadas a reforzar y realzar
su publicidad. Son esencialmente utilizadas para
la venta de los bienes de consumo masivo. La fun-
cién del lema es la de coadyuvar a la creacién de
un “clima” o “atmoésfera” de valorizacién...”>.
Y es claro que esa atmosfera de valorizacién no
puede ser producida por un signo que simplemen-
te transmite una informacién que, sin imagina-
cién alguna, bien podria haber sido empleada por
cualquiera en el mercado. De esta forma, sefalar
que “productos X... los mejores”, es una frase
que, por ejemplo, no goza de capacidad publicita-
ria porque esta dotada de un contenido absoluta-
mente simple y poco imaginativo.

Sobre la impropiedad de referirnos a la origina-
lidad en el derecho de la propiedad industrial v,
puntualmente, en el derecho relativo a los signos
distintivos, la Segunda Cdmara de Apelaciones de
la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno
(OAMI), al pronunciarse sobre la denegatoria del
signo "BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG
BUT LOOKING GOOD", se pronuncié con respecto
al argumento de “falta de originalidad” emplea-
do para sustentar la denegatoria, sefalando ex-
presamente que: “en lo que se refiere al segundo
punto, la Camara coincide con el apelante en que
la originalidad no es un criterio para el registro de
marcas; el comentario del examinador con rela-
cién a que la marca no expresa un mensaje origi-
nal no es valido"®.

Dicho caso es sumamente importante porque la
Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interno se
pronuncia, ademas, sobre la forma de entender la
“banalidad” o “simpleza” a la que hemos aludido

antes. El signo habia sido solicitado con referen-
cia a productos de perfumeria y cosméticos, entre
otros asi como servicios relacionados con la belle-
za y el maquillaje. El examinador que deneg¢ el
signo entendi6é que la alusion a la juventud o al
lucirse bien era “un lugar comun” con relacién
a tales productos o servicios. La Camara sefal6
que: “...no coincide con la conclusion de que va-
rias ideas son lugares comunes simplemente por
referirse a la belleza, juventud y envejecimiento,
verse joven y verse bien y que son comunmente
usados en asociacion con la promocion de pro-
ductos y servicios para el cuidado personal. Cla-
ramente, estas ideas y nociones, que son parte de
lo que uno podria entender como una “filosofia
cosmética”, no estan en la misma categoria que
los términos comunes, descriptivos que los com-
petidores podrian desear emplear en la promocion
de sus productos y en relacién a lo cual existe una
politica que se opone a la apropiacion para el uso
exclusivo"”.

De esta forma, al interpretar si el contenido de un
signo es banal o simple para efectos de su even-
tual registro como lema comercial, la autoridad no
deberd partir de la premisa de que como ciertos
términos aluden a ideas generales normalmente
empleadas en el sector correspondiente, no es
posible generar un derecho de exclusiva. Por el
contrario, debera considerarse que el derecho de
exclusiva recaera sobre el signo en su conjunto y
no sobre partes aisladas del signo. Incluso si se
aceptara la asociacién del concepto de originali-
dad a la materia que nos ocupa —lo cual es, al me-
nos, dudoso— entendemos que una interpretacion
demasiado estricta implicaria partir de la premisa
errbnea de que se pretende un derecho de exclu-
siva sobre la idea o ideas implicadas en el signo
y no sobre la expresion particular y original de la
idea o ideas con lo que, incluso en ese caso, una
interpretacion demasiado inflexible seria contraria
al propio entendimiento de la originalidad en el
derecho de la propiedad intelectual.

En este orden de ideas, compartimos la apre-
ciaciéon de Beatriz Bugallo cuando, al aludir a la
exigencia de originalidad que se establece en al-
gunas legislaciones para la registrabilidad de los

> BENTATA, Victor. “Reconstruccién del derecho marcario”. Caracas: Editorial Juridica Venezolana. 1994. p. 230.

6 Caso R 73/1998-2 resuelto por la Segunda Camara de Apelaciones de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno con fecha 11 de
febrero de 1999. Debe dejarse constancia que si bien la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno alude a que la originalidad no
es un criterio para el registro de marcas, el comentario es aplicable al caso de lemas comerciales. Lo que ocurre es que existen paises
en los que los lemas no son registrados de forma auténoma sino como marcas. En cualquier escenario, la naturaleza del signo no varia
por lo que no deberia existir objecion alguna en hacer extensivo el comentario a los casos de registrabilidad de lemas comerciales en

aquellos paises que si lo consideran una figura diferenciada.
7 lbidem.
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lemas comerciales, sefala que “...se trata de una
desviacion terminoldgica en el sentido de buscar
atributos que tienen relacion con que la expre-
sibn sea caracteristica o particular, en definitiva,
distinguible de las demds y se la denomina con
un adjetivo inadecuado en el &mbito del derecho
de marcas”8. En nuestro pais —como nota pecu-
liar— la referencia a la originalidad no viene dada
como desviacién atribuible a la normativa sino a
la jurisprudencia de la autoridad administrativa
competente.

lll. LA EXTRANA INTROMISION DEL REQUI-
SITO DE NOVEDAD EN EL DERECHO SO-
BRE SIGNOS DISTINTIVOS

Asi como existen ordenamientos en los que se
hace referencia a la originalidad necesaria para
acceder al registro de lemas comerciales, seria
igual de extrafo referirnos a una exigencia de no-
vedad propia del derecho de patentes. La novedad
suele ser entendida como la no pre-existencia del
elemento novedoso. Asi, en el derecho de paten-
tes, para que una invencion pueda ser patentada,
ésta debe ser novedosa. Dicha novedad se debe
entender como que la invenciéon no debe estar
comprendida en el estado de la técnica, es decir,
por el conjunto de conocimientos revelados al pu-
blico con anterioridad a la fecha de solicitud de
la patente®.

Esta novedad es absoluta, universal y determi-
nante. Absoluta porque no interesa la forma en
la que se realiza la divulgacion susceptible de
afectar la novedad. Se trate de una publicacion,
una exposicion o lo que fuese, se habré perdido
la novedad de la solucion técnica lograda por la
invencion. Universal porque no interesa el lugar
en el que se produce la divulgacién. Ya sea que
ésta se haya hecho en el pais o en la localidad mas
alejada, ésta afectara la novedad de la invencion.
Determinante, porque la inexistencia de novedad
impide irremediablemente la patentabilidad de la
invencion.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
su Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso
74-1P-2001, senala textualmente, entre otras co-
sas: “la distintividad es la caracteristica esencial

y funcién primigenia que debe reunir todo signo
en el mercado para ser susceptible de registro.
Asimismo, el lema debe poseer un minimo de no-
vedad, esto es, no haber sido utilizado en el mer-
cado” (el subrayado es nuestro).

Asi, en la Comunidad Andina, el Tribunal de Justi-
cia ha traido a colacién una figura absolutamente
extrana al derecho de signos distintivos al aludir
a una supuesta exigencia de “minimo de nove-
dad”, recalcando que el lema no debe haber sido
utilizado en el mercado. Es extrafio porque seme-
jante exigencia pierde de vista, por ejemplo, que
las marcas complementadas por los lemas comer-
ciales se rigen por el principio de especialidad. ;O
es que si una frase se encuentra registrada para
publicitar una marca de prendas de vestir y otra
empresa pretende usar la misma frase para publi-
citar una marca de servicios educativos, se debera
denegar el signo por el solo hecho de carecer de
novedad, esto es, por haber sido usado antes en
el mercado?

Nos sorprende la imprecisién con la que se em-
plean los términos. En primer lugar, se alude a un
“minimo” de novedad y luego se precisa que ese
minimo implica no haber sido utilizado en el mer-
cado. Si semejante conclusion se desprende del
caracter minimo de la novedad, no nos podemos
imaginar como seria requerir una “novedad maxi-
ma”. En segundo término, y para afnadir confu-
sion, ¢el signo solicitado como lema deberia ser
novedoso en dénde? ;En el pais de solicitud? ¢En
la Comunidad Andina? ;A nivel mundial? Nétese
que podriamos llegar al absurdo de no poder re-
gistrar lemas en el Peru al haber sido usados pre-
viamente en otros paises, esto es, por haber sido
empleados previamente en el mercado mundial.

Consideramos que la mencion del Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Andina es absolutamente
infeliz y anade una profunda confusion a un tema
que ya ha merecido un tratamiento de por si con-
fuso. A nuestro juicio, no es un requisito de re-
gistrabilidad de los lemas comerciales el gozar de
novedad. La Unica explicacion que encontramos
—siguiendo la explicacion que empleamos también
en el caso de la originalidad- es que se haya aludi-
do a un concepto no técnico de novedad sino que

8  BUGALLO MONTANO, Beatriz. “La Proteccién Juridica del Eslogan Publicitario en el Derecho Comparado”. Montevideo: Universidad de

Montevideo. 2005. p. 227.

9 En palabras de Cabanellas de las Cuevas, el requisito de novedad refleja el fundamento econémico de las patentes. Asi, “el otorga-
miento de un derecho exclusivo respecto de una tecnologia estd fundado en que el peticionante de la patente aporte al acervo de la
sociedad un nuevo conocimiento que se incorporara al dominio publico una vez expirada la patente. En ausencia de esa novedad, no
hay aporte que justifique el otorgamiento de la exclusividad implicita en la patente”. Ver: CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
“Derecho de las Patentes de Invencion”. Tomo . Buenos Aires: Heliasta. 2001. p. 701.



se le haya empleado tratando de expresar que el
signo debe ser novedoso en el sentido de “imagi-
nativo” o “con un minimo de fantasia”. Sin em-
bargo, esta interpretacion benévola rapidamente
se desecha con la precision del propio Tribunal
con relacién a la necesidad de que no exista uso
previo en el mercado.

En cualquier caso, esta mencion parece partir de
la premisa de que el ius prohibendi recae sobre el
uso conjunto de los términos de forma aislada sin
considerar que la proteccién recae sobre el men-
saje publicitario del lema comercial. De esta for-
ma, al exigir novedad, podria llegarse al absurdo
de requerir que sea ese mensaje el que tenga la
calidad de novedoso (es decir, que el mensaje no
haya sido empleado previamente en el mercado
a nivel mundial y sin importar que la promocién
efectuada se hace con una marca o varias marcas
especificamente identificadas) generandose una
limitacién inaceptable para el acceso al registro
de lemas comerciales.

IV. EL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLI-
GATORIA SOBRE LEMAS COMERCIALES
EN EL PERU

En el Perl se encuentra vigente, desde abril de
1998, un precedente de observancia obligatoria
con respecto al tratamiento de los lemas comer-
ciales en nuestro pais. Dicho precedente, a nues-
tro juicio, contiene criterios que vienen siendo
aplicados de forma demasiado inflexible limitan-
do las posibilidades reales de acceder al registro
de lemas comerciales. En esta seccion, correspon-
de exponer las consideraciones que la autoridad
planted al resolver dicha controversia.

Asi, en 1995, la empresa Fabrica de Productos
Alimenticios Sibarita S.A., solicitd el registro del
lema comercial “SABOR Y COLOR" para publicitar
la marca “SIBARITA" y logotipo. Dicha solicitud
merecio la oposicion de la empresa Ajinomoto del
Pert S.A., sefalando que se trataba de una frase
indicativa de las caracteristicas y cualidades de los
productos distinguidos por la marca que se pre-
tendia publicitar con el lema solicitado.

La autoridad de primera instancia declar6 infun-
dada la oposicion sefialando que la naturaleza
juridica del lema es distinta a la de la marca ya
que el primero es complemento de la segunda.

Entendié que la frase “SABOR Y COLOR" si era
susceptible publicitar el producto distinguido sin
referirse a éste necesariamente. Sin perjuicio de
ello, denegé el signo solicitado por considerarlo
confundible con el lema comercial “SSASITA EL
SAZONADOR QUE Si... SAZONA... DA SABOR Y
COLOR". La confusién venia dada, a entender de
la primera instancia, por la presencia del elemento
“SABOR Y COLOR” en ambos signos.

Sin perjuicio de las cuestiones procedimentales
que se produjeron en el expediente —indebida
calificacion como reconsideracion de un recurso
impugnativo en el que se aludia a cuestiones de
puro derecho y emision de una Resoluciéon por
parte de la propia autoridad de primera instancia
a pesar de no haberse aportado nueva prueba- la
controversia llegé a conocimiento de la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI, en segunday
Gltima instancia administrativa.

Luego de hacer un breve examen del tratamien-
to de los lemas comerciales a nivel comparado, la
autoridad procedié a desentrafar el concepto de
lema comercial a partir de diversos criterios inter-
pretativos aplicados a la normativa vigente en ese
momento. Por ejemplo, una de las conclusiones
arribadas fue que: “lo que las normas pertinen-
tes connotan en relacién al lema comercial es que
éste tiene como objeto reforzar la funciéon enco-
mendada a la marca, la cual es la de distinguir en
el mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los productos
0 servicios idénticos o similares de otra persona
(...) a través del empleo de expresiones denomi-
nativas del lenguaje y utilizando mecanismos ba-
sicamente publicitarios” .

Realizada la tarea de definir los lemas comerciales,
y sin perjuicio de lo resuelto en la controversia, la
Sala de Propiedad Intelectual establecié con carac-
ter de precedente de observancia obligatoria que:

"Debe entenderse por lema comercial la palabra,
frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad
de la marca que publicita. En consecuencia, el
lema comercial debe tener en si mismo la aptitud
distintiva necesaria para que en la mente de los
consumidores se asocie la marca con un concepto
que realce su distintividad.

El caracter de complementariedad —en relaciéon a

10 Resoluciéon 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998; recaida en el Expediente 280074. Precedente de Observancia Obli-
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la marca que publicita— atribuido al lema comer-
cial, implica que su distintividad no puede basarse
sélo en la presencia de la marca registrada al in-
terior del mismo.

No podra registrarse como lema comercial una
frase simple, cominmente utilizada en la publi-
cidad para promocionar los productos o servicios
distinguidos con la marca que se publicita.

Tampoco podra registrarse como lema comercial
una frase que sin fantasia alguna se limite a alabar
los productos o servicios que se desea publicitar.

Para su acceso a registro, el concepto o idea que
el lema comercial pretenda transmitir a los consu-
midores no debe ser genérico ni descriptivo en re-
lacion a los productos o servicios que la marca que
publicita distingue. El registro del lema comercial
no debe convertirse en una via para obtener pro-
teccién legal de denominaciones que, por ser ge-
néricas o descriptivas, no podrian ser registradas
como marcas” .

De lo expuesto por la Sala de Propiedad Intelec-
tual, la primera instancia ha extraido aquellos sig-
nos que no pueden ser registrados como lemas
comerciales. En ese orden de ideas, no seran re-
gistrables: (i) las frases simples que sean comun-
mente utilizadas en la publicidad para promocio-
nar los productos o servicios distinguidos con la
marca publicitada; (ii) las frases que sin fantasia
alguna se limiten a alabar los productos o servi-
cios que se desea publicitar; y, (iii) los signos que
tengan un mensaje genérico o descriptivo con
relacion a los productos o servicios que la marca
que publicita distingue’?.

A continuacién, exploraremos el alcance de estas
prohibiciones segun la autoridad a fin de verifi-
car la extension dada a estos impedimentos al
ser aplicados en la resolucién de casos concretos.
Debe, en todo caso, considerarse que, ademas
de los tres supuestos antes mencionados, es ne-
cesario que el signo solicitado como lema posea
una capacidad distintiva propia e independiente
de aquella que caracterice a la marca publicita-
da por el lema, segun lo ha destacado el propio
precedente de observancia obligatoria. De ello se
sigue que no bastara que el signo incluya la marca
registrada para que se considere la aptitud distin-
tiva del mismo.

" Ibidem.

A. Prohibicion de registro de frases sim-
ples

Cuando se desarrolla qué se entiende por frase
simple, se sefiala inmediatamente después “que
sean comunmente utilizadas en la publicidad para
promocionar los productos o servicios distinguidos
con la marca publicitada”. Al respecto, caben dos
interpretaciones en torno al alcance de la prohibi-
cién deducida por la autoridad: (i) que las frases
simples son aquellas usadas comiunmente en la
publicidad de los productos o servicios distingui-
dos con la marca publicitada; (ii) que solo estaran
impedidos de acceder al registro de lemas comer-
ciales, los signos que ademas de estar dados por
frases simples, sean comUnmente utilizados en la
publicidad ya indicada.

De una lectura literal podria entenderse que nos
encontramos en el segundo supuesto. La mencién
“que sean” inmediatamente después a “las fra-
ses simples” da a entender que se trata de una
precision o limitacién de la categoria general (las
frases simples). De esta forma, no todas las frases
simples estarian impedidas de registrarse como
lemas sino, aquellas que ademéas de ser simples
sean usadas comUnmente para promocionar los
productos o servicios distinguidos por la marca
asociada.

A nuestro juicio, las frases simples son aquellas
que carecen de fantasia al no tener una capacidad
publicitaria o motivadora tal que las permita fun-
cionar como lemas comerciales. En ese sentido, la
categoria de frases simples esta relacionada con
otro de los impedimentos inferidos por la autori-
dad por lo que generar dos impedimentos a partir
de uno es metodolégicamente desacertado. Por el
contrario, el impedimento que debi6é considerar
la autoridad, debié ser que no podian ser regis-
trados como lemas comerciales “aquellos signos
que transmitan un mensaje simple y frecuente-
mente empleado con relacién a la promocién de
los productos o servicios distinguidos por la marca
publicitada”.

Dos precisiones adicionales a partir de lo que he-
mos indicado. Primero, debe notarse que son dos
condiciones las que deben presentarse, esto es, la
condicién de simpleza que se refiere al mensaje,
esto es, no puede tratarse de una idea absoluta-
mente evidente que no posea atributo publicitario

2. Por ejemplo, en la Resolucién 002775-2008/0SD-INDECOPI de fecha 29 de febrero de 2008; recaida en el Expediente 324726-2007.



alguno y, ademas, que el mensaje transmitido por
el signo no sea uno que constituya una suerte de
“lugar comin” con respecto a la publicidad de
determinados productos o servicios. Dos signos
con estructura similar pero contenidos diferencia-
dos podran coexistir. No se trata de juzgar la es-
tructura del signo —lo cual parece ocurrir cuando
se alude a la simpleza de /a frase- sino la simpleza
y evidencia del contenido transmitido en funcion
a la forma en la que se trasmite. Ademas, la ne-
cesaria relacion con la marca publicitada se debe
a la observancia del principio de especialidad. De
ello se infiere también que podrd emplearse un
signo con mensaje idéntico a un lema ya existente
con relacion a la promocién de otros productos o
servicios (que no sean idénticos o que no tengan
conexién competitiva).

La segunda precisidon que se impone es que nues-
tra propuesta se aleja radicalmente de la exigencia
de “minimo de novedad” del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina. De hecho, esa exigen-
cia, entendida con el alcance precisado por el pro-
pio Tribunal, ni siquiera es seguida —afortunada-
mente- por la autoridad nacional. De esta forma,
conviene precisar adecuadamente cual es el real
impedimento para el acceso al registro sin conta-
minarlo de nociones o referencias inapropiadas.

B. Prohibicion de registro de frases caren-
tes de fantasia

Como ya adelantaramos, en este caso si nos en-
contramos ante un verdadero impedimento para
el acceso al registro como lema comercial. Esta
exigencia se desprende de la necesaria e inelu-
dible funcién promocional o publicitaria que el
lema comercial debe desempefar en el trafico
economico. Precisamente, las frases simples son
los mejores ejemplos de supuestos en los que no
existe fantasia alguna para funcionar como lemas
comerciales.

Ahora bien, al interpretar cuanta fantasia es ne-
cesaria para registrar un lema comercial, consi-
deramos que es necesario que se imponga una
interpretacién apropiadamente flexible. La auto-
ridad marcaria no es una agencia de publicidad o
marketing y, en consecuencia, no puede exceder-
se en su juicio generar sobre la aptitud publicitaria
del signo solicitado. Siempre se debe partir de la
premisa de que los empresarios saben qué es lo
mejor para sus negocios y, en consecuencia, es

esperable que éstos sepan qué signo servira mejor
a los propdsitos publicitarios deseados.

Ello no quiere decir que la autoridad no pueda —de
hecho, debe- analizar la aptitud publicitaria de un
signo solicitado como lema debiendo apreciar la
fantasia requerida ya sea en cuanto al contenido
(mensaje) del signo o en cuanto a la estructura del
mismo. En este punto, serad especialmente impor-
tante que la autoridad considere la existencia o
no de posibles interpretaciones diferenciadas del
mensaje del signo solicitado o, en otras palabras,
si éste se presta a la generacién de ideas diferen-
ciadas.

Este fue el criterio que la Sala de Propiedad Inte-
lectual empled —con todo acierto- al pronunciar-
se sobre la registrabilidad del signo “ALPHA EN
EL INTERIOR DE TODA LUMINARIA". La primera
instancia habia denegado la solicitud consideran-
do que se trataba de una frase simple carente de
fantasia. La segunda instancia revoco el pronun-
ciamiento de la instancia inferior sefalando, entre
otras cosas, que:

“...por su configuracion, el lema comercial solici-
tado (...) posee un mensaje determinado que re-
sulta distintivo. En efecto, debe tenerse presente
que, dada la configuracion de la frase solicitada,
ésta no informa ni hace referencia directa o indi-
rectamente, respecto de caracteristica alguna de
los productos que se pretende publicitar.

(...) Cabe senalar que la especial connotacién que
posee la frase que se registra —por el variado jue-
go de ideas que permite— constituye el elemen-
to protegido en el lema comercial “ALPHA EN EL
INTERIOR DE TODA LUMINARIA”. Ademas, debe
tenerse presente que en estos signos se protege el
mensaje publicitario que se transmite a la mente
de los consumidores y no la literalidad de cada
uno de los términos que los conforman”13.

Ahora bien, la Sala, con acierto, precisa que lo
gue es objeto de proteccion no es la literalidad del
signo sino el mensaje publicitario que transmite.
De ello, se sigue que lo que no podra ser comun-
mente utilizado es el mensaje que se desprende
del signo solicitado. Asimismo, se desprende que
otros signos —diferentes en su literalidad— no po-
dran ser registrados como lemas en tanto aludan
al mismo significado o mensaje publicitario.

13 Resolucion 1030-2009/TPI-INDECOPI de fecha 29 de abril de 2009; recaida en el Expediente 344076-2008.
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Dicha inferencia logica no se sigue, a nuestro en-
tender, en el razonamiento efectuado por la Sala
de Propiedad Intelectual en la controversia con
relacién al registro del lema comercial “TODO EL
PERU ES TERRITORIO CLARQ". En dicha oportuni-
dad, la Sala sefald expresamente que:

“...la Sala conviene en precisar que, de conformi-
dad con lo sefialado en la presente resolucion, la
proteccién otorgada al lema solicitado recae en la
forma caracteristica en la que ha sido formulada la
frase publicitaria, mas no protege el concepto de
cobertura en el territorio nacional de los aparatos
para la reproduccién del sonido o imagenes que
evoca el lema solicitado, no existiendo prohibicién
alguna para que otras empresas que fabriquen
y/o _comercialicen dichos productos puedan utili-
zar lemas comerciales que contengan el concepto
antes referido, siempre que dichos lemas posean
una expresion creativa que les otorgue el caracter
minimo de distintividad para acceder a registro vy,
como expresa Otamendi, “de una forma que no
provoque confusion”'# (el subrayado es nuestro).

Veamos. Segun lo indicado por la Sala, los compe-
tidores pueden emplear otros lemas que conten-
gan el mismo concepto que el lema ya registrado
siempre que posean una expresion creativa que
les otorgue un minimo de distintividad. El proble-
ma de este razonamiento es que confunde grave-
mente, a nuestro juicio, varias cuestiones. Prime-
ro, y como lo ha admitido expresamente la Sala,
lo que se protege es el mensaje publicitario y no
la simple estructura del signo. Asi, aceptar que
exactamente el mismo mensaje sea empleado por
los competidores parece vaciar de contenido la
proteccién que se le confiere al lema otorgado.

Segundo, es evidente que, sin perjuicio de cual
sea el objeto de tutela, el signo deberd gozar de
aptitud distintiva lo cual impone, ademas, que los
signos no deban ser similares al grado de confu-
sion (esto si atafe a la propia estructura del signo
ya que implicara determinar la existencia de si-
militudes graficas y fonéticas, ademas del aspec-
to conceptual que serd de especial importancia
en estos casos). Tercero, cuando la Sala alude a
la expresion creativa, parece que esta trayendo
a colacién —aunque no lo dice- el concepto de
originalidad propio del Derecho de Autor. Asi,
tenemos la impresién que el razonamiento de la
Sala es: se podra registrar otro lema que transmi-

ta el mismo mensaje siempre que no sea gréafica
y fonéticamente similar al grado de producir un
riesgo de confusion, esto es, que se trate de una
expresion creativa. Notese que la Sala asocia el
concepto de expresién creativa a la nocion de dis-
tintividad, entendiendo que esta ultima se deriva
de la primera.

Lo que la Sala esta diciendo en este pronuncia-
miento es lo opuesto a lo expresado en el otro caso
citado. Parece sostenerse que lo que se protege es
la literalidad del signo (la forma caracteristica del
signo) y no el concepto subyacente que podra ser
aludido sin problema por parte de terceros. Ade-
mas, bajo esta interpretacion, seria la expresion
creativa diferenciada del signo —es decir, su origi-
nalidad— lo que confiere una distintividad idonea
para acceder al registro, sin perjuicio de que el
mensaje pueda ser el mismo. A nuestro juicio, di-
cho razonamiento es desacertado, pierde de vista
cudl es el verdadero objeto de proteccion y entra
en confusiones por no delimitar adecuadamente
cual es la prohibicion que corresponde plantear a
la registrabilidad de lemas comerciales.

La expresiéon creativa —si se quiere— debe ser una
caracteristica del mensaje y no del signo. Se sigue,
evidentemente, que para que el mensaje pueda
diferenciarse, el signo debe gozar de aptitud dis-
tintiva lo cual, a su vez, implicard que no sea simi-
lar al grado de producir un riesgo de confusién. Y
esto es evidente por cuanto un mismo signo —en
cuanto a estructura— generara un mismo mensa-
je —en cuanto concepto-'°. No era necesario dar
“tantas vueltas” para llegar a una situacion deter-
minada cuando los impedimentos a la registrabili-
dad de lemas comerciales se desprenden esencial-
mente de la necesidad de que los mismos gocen
de aptitud distintiva y de capacidad publicitaria.

C.  Prohibicion de registro de signos con
mensaje genérico o descriptivo de los
productos o servicios distinguidos por la
marca publicitada

Este impedimento es evidente y se desprende de
la necesaria aptitud distintiva que debe tener el
signo solicitado como lema comercial. Ya hemos
expresado nuestra conformidad con la posicién
que entiende que, a pesar del rol complementa-
rio del lema con respecto a la marca, estos signos

4 Resolucion 1890-2007/TPI-INDECOPI de fecha 25 de septiembre de 2007; recaida en el Expediente 256909-2005.
> Evidentemente, dependiendo de si los lemas publicitan marcas referidas a los mismos productos o servicios o no ya que el juzgamiento
del contenido conceptual del lema debe hacerse con referencia a tales productos o servicios.



deben gozar de una aptitud distintiva auténoma,
esto es, sin depender de la que pueda caracterizar
a la marca publicitada.

De esta funcién distintiva se desprende que los
signos solicitados como lemas comerciales no
pueden tener un mensaje exclusivamente gené-
rico o descriptivo, en los términos de los literales
e) y f) del articulo 135° de la Decisién 486. Y es
importante destacar que la prohibicién afecta Uni-
camente a los signos que tengan exclusivamente
dicho mensaje y no aquellos que posean un men-
saje con varias acepciones dentro de los cuales se
encuentra una que tiene una connotacién genéri-
ca o descriptiva.

El mensaje genérico existird cuando el signo so-
licitado como lema comercial haga referencia al
propio producto o propio servicio distinguido por
la marca publicitada sin adherir mayores elemen-
tos que puedan ser apreciados por la autoridad.
El mensaje descriptivo existird cuando el conteni-
do del signo aluda a la cantidad, calidad, destino,
procedencia u otras caracteristicas o cualidades
de los productos o servicios distinguidos por la
marca asociada al lema solicitado.

Al determinar si el mensaje resulta descriptivo de
los productos o servicios distinguidos por la mar-
ca publicitada, deberd considerarse el criterio del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es-
tablecido en el Proceso 70-IP-2007 en el sentido
que: “la descripcion del objeto o del servicio a
que se refiere un signo o una denominacion para
que impida el registro debe referirse a una de sus
cualidades primarias o esenciales, lo que implica
que el consumidor al divisar o escuchar la marca
reconozca el producto o servicio que lo protege
(...). Con sentido opuesto, la descripcion o la de-
signacion de una cualidad o elemento secundario
o accidental del bien, no impide la registrabilidad
de un signo...”'® (los subrayados son nuestros).

De esta forma, si el mensaje del signo alude a una
cualidad o caracteristica secundaria o accidental
de los productos o servicios distinguidos por la
marca publicitada, deberd admitirse el registro
como lema comercial. La prohibicion debe limi-
tarse a los supuestos en los que exista referencia
a una cualidad o caracteristica esencial o primor-
dial ya que en tales casos la constitucién de un
derecho de exclusiva afectaria a los terceros que

validamente quieran referirse a tales condiciones
inherentes a los propios productos o servicios. Es-
tos terceros deben estar en posibilidad de hacer
las mismas referencias con respecto a sus produc-
tos o servicios, siempre de forma no exclusiva ni
excluyente.

El analisis de los signos solicitados como lemas
comerciales que se encuentren en otros idiomas
debera someterse a esta misma exigencia siempre
gue el mensaje transmitido por el signo sea com-
prensible por el publico consumidor o usuario de
los productos o servicios distinguidos por la marca
publicitada. Si el signo no resulta comprensible y
goza de los requisitos necesarios para acceder al
registro como lema, debera ser otorgado aunque
le pueda resultar complicado a su titular dar un
uso publicitario a un signo no comprendido. En
todo caso, ese sera un problema de ese titular y
no de la autoridad competente.

V. EXIGENCIA DEL TEST DE APTITUD DIS-
TINTIVA EN LEMAS COMERCIALES

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se
pronuncié en la consulta que se le formulara en
torno a la registrabilidad del signo “NADIE VEN-
DE MAS BARATO QUE ELEKTRA”, precisando que:
“en tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes
del ordenamiento juridico andino, la Alta Jurisdic-
cién nacional consultante deberd analizar en el
presente caso si el lema comercial “NADIE VENDE
MAS BARATO QUE ELEKTRA"” cumple con el requi-
sito de distintividad que debe poseer todo signo
distintivo para ser registrado, no con la exigencia
que le es aplicada a las marcas, pero si determi-
nando que posee un minimo de distintividad”'’
(el subrayado es nuestro).

En ese orden de ideas, resulta importante estable-
cer cudl ese nivel de exigencia que debe aplicarse
en el examen de registrabilidad de lemas comer-
ciales y en qué se diferencia de la exigencia propia
del examen de marcas ya que, al parecer, no se
trata de exdmenes con idéntica exigencia.

Sobre el particular, la diferencia pareceria des-
prender del caracter complementario del lema
con relacion a la marca. Cierto es que requiere de
aptitud distintiva para acceder al registro pero di-
cha aptitud distintiva debe ser lo suficiente como
para que pueda apoyar a otro derecho de pro-

6 El Tribunal cita lo desarrollado en el Proceso 20-IP-96 publicado en la Gaceta Oficial 291, de 31 de septiembre de 1997.

7" Proceso 74-1P-2001 de fecha 30 de enero de 2002.
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piedad industrial con capacidad distintiva propia e
independiente. En otras palabras, su distintividad
tendrd una finalidad de refuerzo.

(En qué se diferencian los niveles de exigencia?
En realidad, confesamos no conocer el sustento
de esta diferencia. A nuestro juicio, la particula-
ridad no reside en el nivel de exigencia del test
de distintividad (porque ambos signos —-lema vy
marca— deben gozar de aptitud distintiva suficien-
te). Lo que ocurre es que, en el caso del lema, la
funcién distintiva se despliega en la medida que
tenga la capacidad para operar como vinculo en-
tre la marca y el publico consumidor o usuario de
los productos o servicios distinguidos por dicha
marca. En el caso de la marca, ésta tiene por fi-
nalidad generar una asociacién mental en el con-
sumidor marca-producto o marca-servicio (lo que
se ha entendido como un factor psicolégico). En
el caso del lema, éste tiene por finalidad generar
una asociacion marca-consumidor. La referencia al
producto o servicio es indirecta.

De esta forma, el lema debe estar orientado a po-
tenciar “la llegada” de la marca al consumidor.
Una frase que esté dada por el elemento “...la
mejor” o “...la nUmero uno” o lo que fuese, no
cumple esa finalidad porque no acerca la marca
al consumidor. La finalidad distintiva y publicita-
ria debera juzgarse atendiendo a esta capacidad
general de potenciar el rol que cumple la marca
asociada o publicitada en el trafico econémico. Al
analizar eso, se podra tener en cuenta si existen
posibles interpretaciones diversas del mensaje del
lema, si se presta a diversas asociaciones o a un
juego de ideas y a la disposicion especial del pro-
pio signo (su configuracién) sin que se trate de un
juzgamiento referido a su estructura.

En ese sentido, al evaluarse la registrabilidad del
lema comercial “NOSOTRAS ES PARTE DE TI”, la
Sala de Propiedad Intelectual considerd que: “

teniendo en cuenta los productos que distingue
(toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y
otros articulos de proteccion menstrual), se consi-
dera que resulta distintivo, toda vez que se trata
de una frase publicitaria creada en base a los di-
versos significados que puede tener la frase “ES
PARTE DE TI” dentro de su mensaje, en la medi-
da que suscita una doble asociacién: i) la de un
producto que se hace presente durante una etapa
periodica en la vida de la mujer y ii) que brinda tal
sensacién de comodidad que no se siente como

un objeto extrafio, sino como algo integrante de
la mujer que lo usa”. A ello agregd que: “...por
su configuracién, el lema solicitado “NOSOTRAS
ES PARTE DE TI” se presta a un variado juego de
ideas, dejando asi al consumidor la labor de inter-
pretar el mensaje que se pretende enviar”'8.

VI. COMENTARIOS FINALES

Consideramos que el criterio que actualmente se
emplea en el examen de registrabilidad de lemas
comerciales es demasiado exigente. Dicha exigen-
cia no se deriva légicamente de las conclusiones
recogidas en el precedente de observancia obliga-
toria sino que depende de la apreciacion que la
autoridad viene realizando en aplicacién de dicho
precedente. En otras palabras, el problema podria
no ser el texto del precedente en si sino la apli-
cacion que se viene haciendo del precedente en
la practica. No es la norma la que debe ceder y
no es el precedente el que debe hacerlo (aunque
seria deseable que lo haga a fin de que contemple
expresamente y con caracter vinculante un criterio
mas flexible y acorde a los fines aqui sugeridos).

Particularmente problematica es la distincion en-
tre frases simples y frases sin fantasia que realiza
la autoridad marcaria. Y es problematica porque,
a nuestro juicio, la simpleza se infiere de la ausen-
cia de fantasia. Dichas dos exigencias en realidad
son una. Si las frases simples no pueden ser lemas
comerciales —y se trata de una categoria diferen-
ciada a la de las frases sin fantasia (que se refieren
a la simple del contenido y de la estructura) por-
que de lo contrario no se entenderia la divisién
efectuada- la autoridad podria sentirse inclinada
a juzgar sin parametro alguno lo que, a su juicio,
es simple o no. Ese juicio de simpleza —auténo-
mo e independiente al criterio de la ausencia de
fantasia— podria habilitar a la autoridad a calificar
como simples a aquellos signos que le parece que
no justifican un derecho de exclusiva o que senci-
llamente no son de su agrado.

Es mas, avanzando con el impedimento referido
a la ausencia de fantasia, dicha consideraciéon
debe ser general y partiendo de la premisa de que
el solicitante sabe qué es lo que mejor conviene
a los fines publicitarios que pretende lograr. En
todo caso, la autoridad debera ocuparse de tute-
lar el interés general y eso se producira cuando se
pretenda el registro de un signo que claramente

18 Resolucion 0436-2005/TPI-INDECOPI de fecha 27 de abril de 2005; recaida en el Expediente 204524-2004.



interferiria con el legitimo derecho de los concu-
rrentes a referirse a un mismo mensaje por no ser
patrimonio particular de alguien. Ya hemos sefa-
lado que la autoridad marcaria no es una agencia
de publicidad o marketing. De esta forma, el ana-
lisis debera centrarse en la capacidad publicitaria
del signo y no en el valor publicitario actual del
mismo. Dicho valor publicitario Unicamente podra
ser verificando con la interaccion efectiva del sig-
no en el mercado.

Finalmente, se impone una reflexion general en
torno a las posibilidades de protecciéon mediante
derechos de propiedad intelectual con respecto a
los signos que en este trabajo nos han ocupado.
Nuestra discrepancia con la exigencia de origina-
lidad para el registro de lemas comerciales no im-
plica que neguemos la posibilidad de que dichos
signos se encuentren eventualmente protegidos
por el derecho de autor. En ese orden de ideas,
no encontramos problemas con que existan dos
derechos de propiedad intelectual sobre el mismo
bien.

Esta coincidencia —-para no referirnos a super-
posiciones— de derechos, dependera del caso en
concreto. Asi, existirdn signos que teniendo la ap-
titud distintiva y capacidad publicitaria para ser
registrados como lemas comerciales, no gozaran
de la originalidad requerida para hacerlos mere-
cedores de proteccion bajo el derecho de autor. Y
esta observacion logica corrobora la debilidad de
un supuesto requisito de originalidad en el dere-
cho sobre signos distintivos. Ello no quiere decir,
reiteramos, que un signo, ademas de cumplir los
requisitos para ser tutelado por el derecho de sig-
nos distintivos, no pueda gozar de originalidad y
hacerse acreedor a la tutela propia del derecho
de autor.

En ese orden de ideas, podriamos identificar di-
versos escenarios: (i) si la persona X emplea un
signo que tiene aptitud distintiva y capacidad para
publicitar su marca, podra registrarla como lema
comercial ante la autoridad competente; (ii) si la
persona X emplea un signo que no goza de la ap-
titud distintiva ni la capacidad publicitaria pero
estd dotada de originalidad, serd protegida por el
derecho de autor; (iii) si se verifican tanto los re-
quisitos de registrabilidad en el derecho de signos

distintivos como la exigencia de originalidad, se
podra proteger simultdneamente por derechos de
propiedad intelectual de diversa naturaleza; (iv)
si una persona Y venia empleando libremente un
signo sin estar dotado de originalidad y X preten-
de el registro de ese signo como lema comercial
acreditando que cumple las exigencias de aptitud
distintiva y capacidad publicitaria, el derecho sera
concedido a X e Y debera cesar en el uso en tanto
colisione con el derecho de propiedad industrial
de X; vy, (v) si Y venia usando el signo dotado de
originalidad y X pretende el registro como lema
comercial de ese mismo signo, se denegara la so-
licitud en aplicacion del literal f) del articulo 136°
de la Decision 486, esto es, por estar incurso en
una prohibicion relativa de registro referida a la
colision con el derecho de autor de un tercero,
salvo que medie su consentimiento.

La situacion es similar a la que se produce con
los titulos de obras que podran estar protegidos
por el derecho de autor —siempre que gocen de la
originalidad correspondiente-y podran estar pro-
tegidas como marcas. El titulo es parte integran-
te de la obra pero s6lo cuando éste se encuentre
dotado del rasgo de originalidad podra ser apto
para impedir el registro de ese signo como marca
por parte de un tercero en aplicacion del ya citado
literal f) del articulo 136° de la norma comunita-
ria andina. De esta forma, también podria existir
una coincidencia de derechos aunque los mismos
responderan a razones legales diferenciadas (la
aptitud distintiva y capacidad publicitaria, por un
lado y la originalidad, por el otro)'°.

En suma, abogamos por un re-estudio de la si-
tuacion de los lemas comerciales a nivel jurispru-
dencial en el Pert sugiriendo una flexibilizacién
de los criterios empleados para el examen de re-
gistrabilidad de estos signos distintivos. La autori-
dad debe ceder en la aplicacion rigurosa que hace
de los criterios sobre el particular. Confiamos en
que dicha flexibilizacion permitira dotar de ma-
yor dinamismo al mercado para beneficio de los
consumidores y de los propios competidores. De
lo contrario, el registro de un lema comercial en
el Peru seguirad siendo una tarea casi imposible y
el mercado seguira cediendo ante los rigorismos
interpretativos de la autoridad competente.

19 Sobre estas cuestiones, puede revisarse ANTEQUERA, Ricardo Enrique. “Zonas “de contacto” entre Derechos de Autor y Derechos
Industriales”. En: Derechos Intelectuales 11. Buenos Aires. 2005. p. 15-40. Debemos admitir, no obstante, que existe cierto sector
doctrinario que sostiene que los titulos de obra no pueden ser registrados como marca ya que los titulos aluden, precisamente, a obras,
esto es, a creaciones intelectuales. Y las marcas distinguen productos o servicios y resultaria debatible, desde ese punto de vista, que

las obras puedan ser calificadas como productos.
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