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			Presentación

			En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la colección jurídica «Lo Esencial del Derecho».

			El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y profesores de derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la globalización y los cambios tecnológicos.

			La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica.

			«Lo Esencial del Derecho» también busca establecer en cada materia un común denominador de amplia aceptación y acogida, para contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país.

			Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la justicia.

			El proyecto es realizado por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

		


		
			Introducción

			¿Desde cuándo existe la marca?

			Existen diferentes ejemplos que ilustran que desde hace muchos años el hombre ha colocado signos sobre algún objeto para indicar que este le pertenece o que es él quien ha elaborado el objeto, que es el autor o artesano. En estos casos, el signo indicaba quién era el propietario, artesano o artista; o indicaba que en una obra más grande este hizo una parte de ella.

			En los diferentes lugares donde se desarrolló el comercio, se colocaban signos o marcas en los objetos que elaboraba un artesano para evitar que se confundieran con las piezas que hacían los imitadores. Las personas que compraban los objetos sabían quién las había elaborado y no confundían el origen de dichas piezas. En las piezas de tejidos, para evitar inducir a confusión a los mercaderes, el fraude o el engaño, la marca colocada estaba conformada por el nombre de la ciudad donde se fabricaba, o por una figura que la representaba e indicaba el lugar en el cual las piezas habían sido fabricadas.

			Todos los productos fabricados por los gremios de la localidad tenían el mismo sello colectivo, y los productos que no seguían las normas del gremio se consideraban como falsificados. El artesano colocaba una contraseña en sus productos para que se identificaran y se pueda conocer quién los hizo. Individualmente, estas marcas y contraseñas constituían signos como garantía de elaboración del lugar, de responsabilidad al artesano, de fiscalización y control de calidad. 

			La marca del gremio indicaba e informaba las cualidades de fabricación tradicionales. La marca individual indicaba la responsabilidad del trabajo del producto. La marca era un distintivo del artesano para que se conociera su arte, sus habilidades y tuviera perpetuidad.

			En el Perú, hay autores que señalan que se utilizaban los colores como signos para identificar a quién pertenecían los rebaños de llamas o alpacas y que no se confundieran. Asimismo, la cerámica y los textiles se diferenciaban por su forma, color y diseños. Así por ejemplo, era posible diferenciar un manto de Paracas de otro tejido, o una pieza Mochica de otra Chimú. Óscar Holguín Núñez del Prado, en su obra Tratado de Marcas, cita a varios historiadores e interpreta que los dibujos, la forma o el color, podrían considerarse como lejanos orígenes de las marcas en el Perú. 

			El mismo autor señala que en el año 1594, los signos que se colocaban en las pesas y medidas significaban garantía de exactitud: las pesas que no llevaban marca se consideraban fraudulentas (1993).

			Hoy en día, con el fenómeno de la globalización y las nuevas tecnologías, es posible que los productos con marca sean conocidos por la publicidad con mayor rapidez y extensión simultánea. Las competencias internacionales de fútbol, por ejemplo, dado su carácter global y masivo, permiten a las empresas titulares hacer conocidas sus marcas mediante la promoción y publicidad de las mismas. Así, en el último mundial de fútbol realizado en Brasil se publicitaron las marcas de los socios y patrocinadores de la FIFA, tales como Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Sony, Castrol, McDonald’s, Continentals, Budweiser, Johnson & Johnson, APEX Brasil, Centauro, Garoto, Itaú, entre otras; además de otras marcas que auspiciaban a los equipos de fútbol como Nike, Puma, Gillette, Samsung, Volkswagen, etcétera.

			En ese sentido, la publicidad se erige como la herramienta de la modernidad que presenta al producto marcado y proporciona información relativa a las bondades de los productos o servicios que la marca distingue, destacando sus cualidades y calidades, lo que posibilita que el público, al apreciar la marca, se sienta atraído por las características positivas que considera le generaran satisfacción.

			El empresario, titular de la marca, va construyendo el prestigio de la misma por medio de la publicidad, desplegando sus esfuerzos para mantener de modo constante las características y calidades del producto o servicio que identifica con una marca y que se diferencia de los demás empresarios de su sector, ello con la finalidad de que la marca resulte atractiva para los consumidores y logre la preferencia de éstos. 

			La función publicitaria de la marca resulta fundamental para posicionar la misma en el mercado y que los productos que identifica sean comercializados. El consumidor puede desconocer la identidad del titular de la marca, sin embargo, tiene la seguridad de que en todos los productos identificados con la marca se mantendrán las mismas cualidades. El origen de procedencia empresarial está presente en toda marca, ya que esta pertenece a un titular, y el titular, a través de su marca, garantiza que los productos comprados con esa marca mantendrán siempre las mismas características y calidad, e incluso mejorarán para que el consumidor los prefiera. 

			¿Desde cuándo se regula la marca en el Perú?

			En la Ley de Marcas del 19 de diciembre de 1892, dada durante el gobierno del Presidente Remigio Morales Bermúdez, el registro y el uso de la marca eran voluntarios, se reconocía el derecho de propiedad de una marca registrada durante diez años, el cual podía ser renovado; se incluía el procedimiento para obtener el registro de una marca, así como algunos impedimentos de registro y acciones contra la usurpación, falsificación, adulteración y defraudación de la marca. 

			En la Ley de Promoción Industrial del 30 de noviembre de 1959, creada durante el gobierno del presidente Manuel Prado, en el artículo 58, título sexto «De la Propiedad Industrial», se incluyen como derechos, entre otros, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los lemas y el nombre comercial. En el artículo 87 se estipula que el registro de una marca confiere a su titular la propiedad de la misma desde la presentación de la solicitud del registro.

			El reglamento de la Ley General de Industrias 1835, decreto supremo 001-71-IC/DS, del 25 de enero de 1971, establecía la obligatoriedad del registro de marcas de fábrica para las personas naturales o jurídicas que ejercitaban una actividad industrial.

			El decreto supremo 051084-ITI/IND, de fecha 8 de noviembre de 1984, señala que es obligatorio el registro de la marca que se utilice. El uso sin registro constituye una infracción. Esta obligatoriedad se volvió facultativa en el año 1991 mediante decreto supremo 008-91-ICTI/INDE, de fecha 18 de marzo de 1991.

			En la Ley General de Propiedad Industrial 26017, del 26 de diciembre de 1992, dada durante el Gobierno del Presidente Alberto Fujimori, se contempla proteger los derechos sobre los signos distintivos comerciales: marcas, lemas, nombres comerciales y otros. En esta ley se incluyen las marcas de productos y servicios, así como las marcas colectivas y de garantía. Se establecen los criterios para determinar si dos signos son semejantes en grado de confusión.

			En la Ley de Propiedad Industrial, decreto legislativo 823 del 23 de abril de 1996, se incluía la nulidad de registro de marca, que se podía interponer en cualquier momento. Se establece la cancelación de registro de una marca por similitud a una marca notoriamente conocida, lo que no se contemplaba en el decreto legislativo 1075. 

			En la actualidad, la legislación peruana descansa en la norma andina decisión 4861, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y el decreto legislativo 1075, de julio de 2008, que entró en vigencia en el 2009, y su modificatoria. 

			

			
				
					1	Con anterioridad a la decisión 486, hemos tenido cuatro decisiones para regular la propiedad industrial: decisión 85, en el año 1974; decisión 311, en el año 1991; decisión 313, en el año 1992 y decisión 344, dada el 21 de octubre de 1993 y aplicada el 1° de enero de 1994. 

				

			

		


		
			Capítulo 1
Propiedad industrial y marca

			1.	¿Qué se entiende por propiedad industrial?

			La expresión «propiedad industrial», en el Perú, comprende un conjunto de normas nacionales —decretos legislativos, decretos supremos, directivas, entre otros— e internacionales —Tratados, Convenios, Acuerdos, etc.— vigentes que protegen derechos peculiares sobre bienes inmateriales de carácter comercial como las marcas, los lemas comerciales y los nombres comerciales, diseños industriales, inventos y modelos de utilidad que tienen una aplicación práctica. Estos otorgan derechos de exclusividad a las personas, comerciantes, asociaciones, empresarios, que se adquieren luego de cumplir las formalidades legales, permiten que los titulares de estos bienes inmateriales tengan el amparo de la ley para iniciar y desarrollar sus actividades económicas, con la seguridad de que su esfuerzo y trabajo no van a ser aprovechados por terceros de modo indebido. 

			La propiedad industrial en el Perú está conformada por un conjunto de leyes de distinto tipo: nacionales, andinas, tratados, convenios, acuerdos internacionales y tratados de libre comercio (TLC); adoptados y suscritos por el Perú en distintos momentos y que se aplican para proteger los derechos de los titulares y para resolver conflictos específicos sobre cada uno de los elementos de la propiedad industrial.

			2.	Normas que protegen la propiedad industrial en el Perú 

			La propiedad industrial en el Perú se constituye bajo un sistema legislativo que articula diversos niveles normativos, normas internas, convenios internacionales multilaterales, sub-regionales y bilaterales. Estos niveles se integran constituyendo un conjunto de normas sustantivas y de procedimiento, que se aplican y funcionan para proteger, administrar y resolver los conflictos que se presenten en cada uno de los elementos constitutivos de la propiedad industrial. 

			La norma de mayor jerarquía para el Perú es la Constitución Política del Perú2, que en su artículo 2, inciso 8, capítulo I establece que «Toda persona tiene derecho: [...] a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto». En este artículo vemos que los derechos de propiedad intelectual han sido colocados como derechos fundamentales de la persona con rango constitucional. Otras normas nacionales que regulan la propiedad industrial son: la Ley de Propiedad Industrial, decreto legislativo 10753, de carácter complementario y procesal cuyas normas son aplicables en tanto no contradigan las normas del Régimen Común Andino, el decreto supremo 071-2017-PCM, que implementa la publicación de las solicitudes de marca y demás elementos de la propiedad industrial en la Gaceta Electrónica de Indecopi, publicada el 29 de junio de 2017; la Ley del Procedimiento Administrativo General, ley 27444, publicada el 10 de abril de 2001 en el Diario Oficial El Peruano, que establece y regula supletoriamente los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial; la Ley que regula el proceso Contencioso Administrativo, ley 27584, publicada el 07 de diciembre de 2001, y sus modificatorias, que se aplica en casos de propiedad industrial cuando, agotada la vía administrativa, se inicia una demanda de impugnación de resolución administrativa mediante un proceso contencioso administrativo en vía judicial. De otro lado, encontramos elementos de propiedad industrial en el Código Civil y delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal y su modificatoria, ley 27729, publicada el 24 de mayo de 2002.

			Las normas de propiedad industrial de alcance internacional, entre otras, son: el Convenio de París4, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio5(ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dentro de los cuales hay normas referidas a la propiedad industrial, la decisión 4866 de la Comunidad Andina que es la norma sustantiva y de procedimiento más importante para la propiedad industrial en nuestro país.

			La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington 1929 es un tratado internacional7 que regula aspectos de marca, incluye acciones de oposición, nulidad y cancelación. También se regula aspectos vinculados con el nombre comercial, competencia desleal y falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica.

			El Convenio Bilateral sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y Comercio Perú – Francia, celebrado en el año 1896, vigente en el Perú desde 1897, en virtud del decreto del 23 de octubre de 18978, que contiene diez artículos referidos a marcas. En el artículo 7 se establece que cuando un registro no ha sido admitido en uno de los dos países no puede ser válidamente registrado en el otro.

			En el mundo hay una serie de acuerdos multilaterales en materia de propiedad industrial administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), creada el 14 de julio de 1967, que entró en vigor en 1970, que actualmente forma parte de las Naciones Unidas para facilitar el comercio internacional, y que permite obtener a los países que lo suscriben una serie de ventajas y obligaciones. Estos convenios son evaluados permanentemente por los órganos estatales, los especialistas y otros interesados para determinar la oportunidad en que podrían ser suscritos y ratificados. Los convenios administrados por la OMPI suscritos por el Perú son: el convenio de la OMPI, el Convenio de París, el Tratado de Budapest9 sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes de 1977, el Arreglo de Lisboa10 relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 1958, el Tratado de Nairobi sobre protección del símbolo olímpico de 1981, el Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT de 1970 y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) sobre armonización de marcas y el registro11 de 1994.

			3.	¿Ante quién registro y defiendo una marca?

			Se registra una marca ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y las diferentes acciones para defender la marca se interponen ante la Comisión de Signos Distintivos del mismo organismo. Indecopi tiene un rol promotor, regulador, normativo y sancionador. Cuenta con tres direcciones en el área de propiedad intelectual: la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y la Dirección de Derecho de Autor, con sus respectivas comisiones. La Dirección de Signos Distintivos recibe las solicitudes de registro de los diferentes signos distintivos y la Comisión de Signos Distintivos es un órgano colegiado, con autonomía técnica y funcional respecto al director, y cuenta con una secretaria técnica. Esta Comisión de Signos Distintivos recibe y resuelve las diferentes acciones de defensa de los signos distintivos. La Dirección y la Comisión de Signos Distintivos son las que resuelven en primera instancia los diferentes procedimientos, y en segunda instancia la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi. 

			4.	¿Qué es una marca y para qué sirve?

			La marca sirve para competir en el mercado de un sector con las demás marcas de los diferentes fabricantes y darle al producto o servicio que distingue atributos concretos, características inherentes, para que el consumidor tenga interés en elegir al producto por los atributos que le da. La marca comunica un beneficio al consumidor, de tal modo que el consumidor reconoce con seguridad que el producto o servicio con esa marca tiene características específicas, pero también beneficios adicionales que lo diferencian de los demás y que hace que elija dicha marca por los demás signos en el mercado. 

			Cuando una marca registrada es utilizada y logra un reconocimiento, se puede considerar que ha conseguido condensar en el signo todos los elementos característicos del producto y los valores que hacen que el consumidor compre esa marca. El usuario compra la marca que le hace bien. La marca comunicará las características y beneficios claramente al consumidor si mantiene por tiempos prolongados en todos sus productos esas características o beneficios y se hacen conocidos para los consumidores, quienes luego guardarán en su mente el concepto que la marca condensa sobre el producto o servicio.

			4.1.	La marca debe tener aptitud distintiva 

			La aptitud distintiva que debe tener una marca comprende dos aspectos:

			i)	El de identificar a la marca con cierto tipo de género de producto o servicio y simultáneamente diferenciarla de la especie o género de productos, ya que la marca es un signo particular que aporta características propias al objeto que distingue, se identifica con un género de productos, pero se diferencia dentro de esa generalidad de productos porque es una individualidad particular.

			ii)	El otro aspecto se refiere a las relaciones con las otras marcas competidoras del nuevo sector de productos. Lo distintivo radica en identificar y diferenciar los productos o servicios sin que se confundan en el mercado con las otras marcas de los competidores y el consumidor pueda elegir con claridad y transparencia12.

			La marca es un signo distintivo que es creado por una persona o empresa para identificar un tipo de producto o servicio sin designarlo y a su vez diferenciarlo de los que ofrecen sus competidores en el mercado. El signo se coloca sobre los productos o en la parte visible del servicio que se oferta, para que el consumidor identifique que los productos o servicios provienen del mismo origen empresarial, y que tienen y mantienen determinadas características y calidades peculiares que los diferencian de los otros del mercado. El comprador podrá elegir el producto o servicio que prefiera dentro del mercado al identificar la marca. 

			Se advierte que el funcionamiento del signo en el mercado de modo real se da cuando en la mente del consumidor la marca representa el origen o procedencia empresarial, la calidad y las características del producto; de modo tal que lo diferencie de los demás y que sin tener el producto, el consumidor reconozca estos elementos y valores del producto. Cuando el consumidor comienza a olvidarse de la procedencia empresarial de la marca de un producto o servicio, desaparece la vinculación de las características del producto con el origen empresarial, el signo pierde el contenido de ser marca, la marca pierde la condición de bien inmaterial y se vuelve un nombre común. Por ejemplo, Cellophane fue una marca para designar papel de celulosa, que es un tejido delgado y flexible a manera de papel transparente hecho de viscosa solidificada. Actualmente, la palabra «celofán» ya no indica un origen empresarial, por lo que no cumple con la aptitud distintiva que exige la ley. Es el nombre común de un producto, pero ya no es marca, pues no está asociada a la empresa.

			El titular de una marca que cumple con ser distintiva comunica a los consumidores, a través de su marca, valores, calidades y características que contiene el producto o servicio marcado. La marca permite elegir un producto o servicio, solicitarlo, adquirirlo o nombrarlo por sus valores, calidades y características. Si el empresario agrega mejoras al producto marcado, los consumidores aprecian el producto con la marca y es la marca la que adquiere un valor, un significado y un poder que le otorga preferencia al público y en virtud de la confianza de una calidad y características que siempre ostentan los productos con una marca específica, elegirán la marca aunque no tengan a la vista el producto. 

			El titular de la marca, al mejorar el producto o servicio, garantiza mantener las características positivas e ir desarrollando innovaciones, lo cual le da valor a la marca, que va adquiriendo fama y prestigio, y la coloca en un nivel superior.

			Las características del producto o servicio que distingue una marca deben ser constantemente mejoradas a fin de mantener la marca en el mercado con un determinado prestigio. Por ejemplo, pueden existir empresas en las que el titular de la marca, para distinguir un producto o servicio, realiza innovaciones; esa marca tendrá preferencia del público. También puede desarrollar modelos nuevos, esto le otorga una presencia destacada y adquiere un mayor posicionamiento en el mercado. 

			Un consumidor o usuario elige un signo porque tiene una imagen de él en su mente, imagen dada por sus cualidades y calidades, y lo prefiere por sobre los otros del mismo tipo porque considera que es superior o mejor.

			Para que una marca sea realmente distintiva, debe identificar un tipo de producto, pero no confundirse con él, y debe diferenciarse de los demás productos marcados que compiten en el mismo sector económico. «La distintividad marcaria solo puede ser reconocida en el sector específico del mercado de competidores y consumidores al cual se aplican los productos o servicios y en el cual compiten las marcas, estableciéndose así una afinidad asociativa entre la marca y la categoría de los productos a servicios aplicables, y a su vez una diferenciación de la particularidad que esa marca le da a su producto individualizándola, por lo que esta relación de identidad (afinidad asociativa) presupone una alteridad existente (diferenciación) que impide que la marca se confunda o pueda ser el nombre del producto o servicio que distingue o indique alguna cualidad de los productos o servicios en general.» (Arana Courrejolles, 2011, p. 269). El consumidor va a preferir la marca que representa para él una imagen agradable creada por la imaginación o una palabra que sea fácilmente pronunciable. El titular de una marca registrada que distingue un producto estándar de buena calidad puede agregar elementos distintivos a su producto para que sea más atractivo y, si desea modernizar el signo o marca, puede hacerlo mediante una nueva solicitud. Variar una marca sin registrarla significa que la marca modernizada no estaría protegida, dado que en nuestra ley el registro es constitutivo de derechos.

			La marca le sirve al titular para identificar sus productos o servicios específicos y diferenciarse de los que producen los otros empresarios. La marca le sirve al consumidor para elegir los productos que tienen las características y calidades que lo dejan satisfecho, ya que la marca comunica al consumidor todos los elementos que posee el producto o servicio, y le garantiza que mantendrá las mismas características y calidad. 

			4.2.	Principio de especialidad

			Las marcas registradas tienen una protección especial en virtud de su registro. A partir del registro nace un derecho de exclusiva para el titular, que significa que solo el titular puede usar la marca y comercializar los productos o servicios específicos que están consignados en el certificado de registro; por lo que la protección es específica para los mismos productos o servicios que distingue la marca en el registro y para los que estén vinculados o mantengan una conexión competitiva. 

			El derecho sobre la marca recae sobre el signo distintivo puesto en relación con un determinado sector económico, es decir, a una determinada clase de productos o servicios. La ley exige que la marca tenga aptitud distintiva, no exige que sea nueva, no exige que sea original; sin embargo, puede haber una marca nueva o forjada, como Kodak para películas. También el titular puede extraer una palabra de su lenguaje y registrarla como marca, Sublime para chocolates, por ejemplo; o extraer una palabra de otro idioma como Candy para servilletas. Un signo que no era nuevo, y que existió como marca registrada pero caducó o se canceló por falta de uso puede ser registrado como marca. 

			5.	La marca: un nombre, una figura o una combinación de ambos

			La marca es un signo distintivo que identifica y diferencia prestaciones empresariales. Es una creación de fantasía o arbitraria. El empresario que va a empezar su negocio decide lo que le interesa usar en su producto o actividad y elige o elabora un signo que lo represente a él, a su empresa. Decide cuál y cómo será el signo que usará: debe determinar el signo adecuado para el producto o servicio que ofrecerá y que venderá, definir el nivel o estándar de fabricación, la calidad; y tiene que visualizar quiénes serán los compradores de su producto o usuarios de su servicio, y por ello debe elegir y crear un signo que sea fácil de reconocer, que sea rápidamente identificable, que no se confunda con otros signos y que no esté prohibido por ley. 

			Una marca puede estar constituida por un nombre común o un nombre propio. Por ejemplo: Museo para galletas, Danisco para cereales, Tena para pañales, Sandrita para conservas de pescado. Estas son marcas denominativas construidas por letras del lenguaje escrito. Si se trata de una palabra del lenguaje no debe designar al producto que distingue; por ejemplo no se podría registrar «mesa» para muebles pues designa un mueble, pero sí se podría registrar «mesa» para distinguir quesos. 

			La marca puede estar formada por una figura, el empresario puede crear un signo puramente figurativo sin ninguna palabra ni significado para que el consumidor le dé un significado, por ejemplo, el dibujo geométrico de dos triángulos [image: ] para ropa de la clase 25 de la clasificación internacional o Clasificación de Niza. La marca también puede ser una figura con significado, como la figura de un león [image: ] para gafas de sol de la clase 9 de la clasificación internacional, o la imagen de un osito con globos [image: ] para caramelos de la clase 30 de la clasificación internacional. 

			La marca puede estar formada por la combinación de una palabra con una figura o una palabra con alguna escritura especial, estos se consideran signos mixtos. Por ejemplo: [image: ] para servicios de transporte de clase 39 de la clasificación internacional, [image: ] para salsas de la clase 30 de la clasificación internacional. Puede ser marca un número como UNO para juguetes, una combinación de números como 4711 para colonias, una combinación de letras como D&G para lentes de sol, o una combinación de palabra con número como Chanel Nº 5 para perfumes. 

			La marca puede ser sonora, por ejemplo, el sonido de la corneta de D’Onofrio, que distingue helados, el rugido del león de la Metro Goldwyn Meyer que distingue películas. La marca también puede ser olfativa, aunque en el Perú aún no se ha solicitado ninguna, pero en otros países sí se han registrado algunas, por ejemplo el aroma de hierba recién cortada para distinguir pelotas de tenis, el olor a fresa para aceites o lubricantes de motor.

			6.	¿Por qué registrar las marcas?

			Si bien no es obligatorio registrar las marcas, hay muchas personas en el comercio que desconocen las ventajas de hacerlo. Ignoran que al registrar la marca el titular tiene un derecho exclusivo sobre los productos o servicios que constan en el certificado, y también puede defender su marca, impedir que otras personas utilicen la marca registrada o una similar sin su autorización. El registro proporciona diversas ventajas a su titular13, entre otras que el registro le da al titular una seguridad jurídica sobre su marca, el derecho exclusivo le permite poder otorgar licencias o transferir la marca, así como darla en garantía de préstamo u otro. Otra ventaja es que el registro permite defender de modo eficaz y directo la marca contra imitaciones o usos ilícitos. 

			Cabe señalar que el titular de una marca registrada tiene mayores facilidades para defender su marca que el que ha creado un signo y lo usa sin haberlo registrado, porque si alguien utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada basta que el titular, al denunciar ante la Comisión de Signos Distintivos el uso ilícito, presente el certificado de registro y la prueba de la comercialización del producto infractor para que la autoridad administrativa, luego de evaluar, determine que los hechos denunciados constituyen actos infractores. No es necesario probar que la confusión se haya realizado en el mercado. Tampoco el titular de una marca está obligado a probar un perjuicio, basta que se presente el certificado de la marca registrada y que se verifique alguna venta ilícita hecha por el infractor, o que se adjunte mercadería infractora o se encuentren productos infractores o etiquetas, envolturas u otros con la marca infractora en la inspección oficial que realiza la autoridad administrativa. Si el uso ilícito está referido a la marca no registrada, se denunciará en la Comisión de Competencia Desleal, la cual realizará una investigación de los signos usados para poder identificar cuál es anterior y cuál es el infractor, y se necesitará un mayor nivel probatorio. Si el creador de la marca no logra probar que ésta es anterior a la que constituye una copia y la usa con posterioridad, la autoridad puede desestimar la denuncia. 

			7.	Preguntas
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							¿Cuál es la característica esencial que debe tener un signo para constituir marca?

						
					

				
			

			

			
				
					2	Promulgada el 31 de octubre de 1993 y ratificada por referéndum del 31 de octubre de 1993.

				

				
					3	Decreto legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio de 2008, que entró en vigencia el 1º de febrero de 2009 con la entrada en vigor del Acuerdo de promoción comercial entre Perú y EE.UU. y que derogó el decreto legislativo 823.

				

				
					4	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por el Perú el 11 de abril de 1995.

				

				
					5	El Perú es miembro de la OMC desde el 1° de enero de 1995.

				

				
					6	La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones fue dada en Lima el 14 de septiembre de 2000 y entró en vigencia el 1° de diciembre de 2000 por disposición expresa del artículo 274 en las Disposiciones Finales.

				

				
					7	Convenio firmado por el Perú el 20 de febrero de 1929, ratificado el 15 de febrero de 1937, y depositado el 25 de marzo de 1937. En este Tratado son miembros, entre otros, Panamá, Estados Unidos de América y Cuba. 

				

				
					8	Cabe destacar que la Sala de Propiedad Intelectual, en su resolución 011-96-Indecopi-TRI del 17 de enero de 1996, que deniega la marca Champagne, ha aplicado los alcances de los artículos I y VII del Convenio bilateral Perú-Francia, en el caso seguido entre el Institut National des Appellation d` origine de París quien se opuso a la solicitud de registro de la denominación Champagne presentada por Yves Saint Laurent Internacional V en expediente 222085.

				

				
					9	Perú se adhirió a este Tratado el 20 de octubre de 2008 y entró en vigor el 20 de enero de 2009.

				

				
					10	Nuestro país se adhirió a este Arreglo el 16 de febrero de 2005 y entró en vigor el 16 de mayo de 2005.

				

				
					11	Perú se adhirió al TLT el 6 de agosto de 2009 y entró en vigor el 6 de noviembre de 2009.

				

				
					12	En el año 2001 explicamos los dos aspectos de la distintividad marcaria en el artículo «Distintividad marcaria» (Parte I), publicado en la Revista Derecho y Propiedad.

				

				
					13	Siempre y cuando sea el legítimo titular. No es recomendable extraer signos o denominaciones de Internet u otro medio publicitario para registrarlo o usarlo como marca, si se va a registrar o usar una marca que no se ha creado debe conocerse su procedencia, pues de lo contrario se estaría registrando una marca ajena o usando una marca ajena que puede incurrir en una infracción por uso de derechos de otro.
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