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RESUMEN ANALITICO - INFORMATIVO
La Aplicacion del Secondary Meaning en los Paises de la Comunidad Andina
Mariana Bustamante Garcia
Asesor: Dra. Viana Elisa Rodriguez Escobar
Tesis de titulo.
Licenciada en Derecho.
Universidad de Piura. Facultad de Derecho.

Lima, julio de 2019.

Palabras claves: Secondary Meaning / Distintividad Sobrevenida / Propiedad Industrial /
Signos Distintivos / Marcas / Comunidad Andina / Indecopi / Perd / Investigacion.

Descripcion: Tesis de licenciatura en Derecho, de la linea de investigacion del Derecho de la
Propiedad Industrial. La autora presenta el resultado de la investigacion acerca de la
aplicacion del fendmeno del Secondary Meaning en los paises en la Comunidad Andina.

Contenido:

La investigacion esta dividida en cuatro capitulos: El primero referido al marco conceptual. El
segundo se refiere al fenomeno del Secondary Meaning, su definicion, sus clases, su
reconocimiento en la Comunidad Andina, y derecho comparado. El tercero se refiere a al
detalle y analisis de los casos que se han presentado del fenémeno en la Comunidad Andina.
El cuarto corresponde a los criterios para la aplicacion el Secondary Meaning en la
Comunidad Andina.

Metodologia: Método interpretativo y analitico.

Conclusiones: el Secondary Meaning es el fenémeno juridico por el cual un signo carente de
distintividad, logra adquirirla por el uso que se hubiese realizado del mismo; y, por los efectos
que ello genere. Especificamente, en la Comunidad Andina se ha previsto dicho fenémeno
con el fin de dotar de realidad al registro marcario y premiar el esfuerzo de sus titulares, lo
cual solo serd posible si es aplicado correctamente, y es acreditado con medios probatorios
idoneos para ello.

Fuentes: Derecho peruano, derecho comparado, doctrina nacional y extranjera.

Fecha de elaboracion resumen: 1 de julio de 2019.






ANALYTICAL SUMMARY - INFORMATIVE

The Application of Secondary Meaning in the Andean Community Countries
Mariana Bustamante Garcia

Advisor: Dra. Viana Elisa Rodriguez Escobar
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Law Degree.

University of Piura. Law School.
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Description: Law degree thesis, in Intellectual Property Law. The author presents the results
of the research on the application of the Secondary Meaning in the Andean Community
countries.

Content:

The research is divided into four chapters: The first referred to general concepts. The second
refers to the Secondary Meaning, its definition, its classes, its recognition in the Andean
Community, and foreing law. The third refers to the development and analysis the cases of the
phenomenon in the Andean Community. The fourth corresponds to our recommendation for a
criterion on the application of Secondary Meaning in the Andean Community.

Methodology: Interpretive and analytical method.

Conclusiones: Secondary Meaning is the legal phenomenon by which a sign that lacks of
distinctiveness, manages to acquire it by its use; and, for the effects generated of it.
Specifically, in the Andean Community, this phenomenon has been foreseen in order to
assure the recognition of reality in the trademark registries, and reward the efforts of the
holders, which will only be possible if it is applied correctly, and if it is accredited with
suitable evidential means to do so.

Sources: Peruvian law, foreign law, national and foreign doctrine.
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INTRODUCCION

Los signos distintivos utilizados con mayor frecuencia en el mercado son las marcas,
las cuales tienen como finalidad identificar bienes y servicios en el mercado, son susceptibles
de representacion grafica y poseen suficiente capacidad distintiva como para ser registradas y
constituirse como tales. Las marcas son de vital importancia para los consumidores porque,

incluso, logran ahorrarles costos de transaccion en la eleccion de productos en el mercado.

La importancia econémica de las marcas se encuentra intimamente vinculada a su
capacidad distintiva —considerada doctrinalmente como su elemento esencial- sin la cual no
podrian constituirse como tales mediante su registro. Por lo anterior, los signos que carezcan
de capacidad distintiva se encuentran considerados dentro de los supuestos de las
prohibiciones absolutas de registro, establecidas en el Régimen Comun sobre la Propiedad
Industrial de la Comunidad Andina (en adelante, “CAN”) regulado mediante la Decision N°
486, siendo asi que, de forma absoluta, dichos signos no podrian acceder al registro

correspondiente.

Sin perjuicio de lo mencionado, la Decision N° 486 —a diferencia de su norma
antecesora, la Decision N° 344 — ha contemplado una excepcion que permite superar cuatro
de los supuestos de prohibiciones absolutas previstos. Dicha excepcion solo se configurara en
caso de que los signos distintivos que incurriesen en los supuestos de prohibiciones absolutas
logren adquirir el Secondary Meaning por su uso en el mercado y que, en virtud de ello,

superen la prohibicién absoluta en la cual incurren.



El Secondary Meaning, también conocido como distintividad sobrevenida o adquirida,
es un fendmeno juridico de origen anglosajon, que tiene por finalidad dotar de realidad al
sistema marcario, es decir, lograr concordancia entre el registro marcario y la realidad
material del mercado. Es asi que el reconocimiento del fendmeno premia a los proveedores

por el esfuerzo empresarial desplegado con el fin de posicionar sus marcas en el mercado.

Es importante tener presente que el registro de marcas en Per( es constitutivo, al igual
que en el resto de los paises de la CAN, por lo que, los signos distintivos se constituyen como
tales al momento de su registro. Dicho esto, reconocer valor juridico al uso de signos no
registrados resulta complicado y hasta contradictorio con el sistema marcario constitutivo,

como sucede con el reconocimiento del fendomeno del Secondary Meaning.

Actualmente existen diversas dificultades practicas en lo relacionado al
reconocimiento y acreditacion del Secondary Meaning debido a que en la Decisién N° 486 no
se desarrollan estos aspectos. Por ello, si bien el fendmeno se encuentra reconocido en la
norma andina, no se desarrollan aspectos tales como: requisitos para su configuracion,
momentos para aportar pruebas, ni cuales serian las pruebas idéneas para su acreditacion,

entre otros.

Tanto en los casos nacionales como en los en los casos elevados en consulta al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha desarrollado el tema del Secondary
Meaning; no obstante, en la mayoria de casos, la motivacion realizada en las mismas ha sido

insuficiente y/o poco acertada.
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Por ello, en la presente investigacion se explica el fendmeno del Secondary Meaning;

los casos mas resaltantes que se han presentado en Peru y en el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina: especialmente el criterio recientemente establecido mediante una
Interpretacion Prejudicial: y, recomendaciones para su reconocimiento y acreditacion. Todo
ello, con el fin de contribuir a la correcta aplicacion del fendémeno en los paises miembros de
la CAN vy, de esta forma, premiar a los proveedores por su esfuerzo en el posicionamiento de

su marca en el mercado.






CAPITULO I: Marco Conceptual

A fin de iniciar la presente investigacion, es necesario abordar y desarrollar algunos
conceptos generales del derecho marcario para poder entender la aplicacion del Secondary

Meaning en los paises de la CAN, sobre todo en el Perd.

Por lo anterior, con el fin de entender el Secondary Meaning, es necesario iniciar
respondiendo las siguientes preguntas: (i) qué es el Derecho de Propiedad Industrial; (ii) qué
es una marca; (iii) cuales son sus funciones; (iv) cuales son los tipos de marcas; (v) cuéles son

las prohibiciones de registro; entre otras.

1.1.  Derecho de Propiedad Industrial

El Derecho de Propiedad Industrial es la rama cuya finalidad es velar por la proteccion
de signos distintivos, entre los cuales se encuentran las marcas. Coloquialmente, se le asimila
errdneamente con el Derecho de Propiedad Intelectual. El autor Maravi establece lo siguiente

al respecto:

“El Derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas:

el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Asimismo, dentro del

Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los

mas conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invencion, las Patentes de

Modelos de Utilidad y los Disefios Industriales ”. (Maravi, 2014, pag. 58)

(Subrayado y resaltado nuestro)



De lo mencionado, el Derecho de Propiedad Intelectual engloba al Derecho de
Propiedad Industrial y al Derecho de Autor, siendo asi el género de ambos, tal como se puede

apreciar a continuacion:

Gréfico 1: Estructura del Derecho de Propiedad Intelectual.

Derecho de Propiedad
Intelectual

Derecho de
. Derecho de
Propiedad , AT

Industrial

Invenciones y
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Adicionalmente, Maravi establece lo siguiente respecto a los signos distintivos

protegidos por el Derecho de Propiedad Industrial:

“A su vez, los Signos Distintivos son bienes inmateriales que se componen

principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y

denominaciones de origen. En este sentido, la caracteristica comin de las marcas,

nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen es que

cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado (de

alli se explica el nombre de signo distintivo) ”. (Maravi, 2014, pag. 58)

(Subrayado y resaltado nuestro)



En ese sentido, el Derecho de la Propiedad Industrial es el derecho centrado en dotar
de utilidad a los intangibles en diversos &mbitos de la industria y el comercio, y en especifico,
a los signos distintivos que identifican productos y servicios de un origen empresarial

determinado.

El régimen comun de la propiedad industrial para los paises miembros de la CAN
actualmente se encuentra regulado por la Decision N° 486, norma comunitaria aplicable en el

Perd, de fecha 14 de setiembre del 2000.

1.2.  Concepto de Marca

A efectos de la presente investigacion, comprender el concepto de marca es de crucial
importancia en la medida que el Secondary Meaning se genera respecto de un signo que
aspira a constituirse como tal, o que, estando constituida como tal adquiere distintividad de

forma posterior.

Ante todo, debemos tener presente que, para todo proveedor que compite en el
mercado, diferenciar sus marcas es una necesidad. Tal como lo establece Meloni, los
proveedores tienen especial interés en ser identificados como una fuente Unica, confiable,
irrepetible, por sus productos y/o servicios, para lo cual necesitan de un signo distintivo que le

sea entregado en exclusiva para lograr dicha distincion. (Meloni, 2015, pag. 74)

El articulo 134° de la Decision N° 486, define a las marcas como cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y sea susceptible de

representacion grafica.



Al respecto, el autor Murillo establece la siguiente definicion:

“La funcionalidad y razon de existir de los signos distintivos, en especial las
marcas, es la de condensar informacion y trasladarla de manera eficiente al
consumidor a través de cualquier tipo de signo (...) reduciendo los costos de
transaccion de busqueda para una decision de compra o contratacion”. (Murillo,

2015, pag. 223)

Asimismo, el autor Maravi las define de la siguiente manera:

“Las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o
servicios de los demas de la misma especie para que los consumidores puedan

elegir de manera libre y correcta segun sus intereses . (Maravi, 2014, pag. 59)

Por su parte, Fernandez — NGvoa define a la marca de la siguiente manera:

“La marca es un bien inmaterial, €sSto €S, un bien gque no tiene una existencia
sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles
(corpus mechanicum) para ser percibido por los sentidos, siendo, ademas,
susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultdneo en diversos

lugares”. (Fernandez — N6voa, 2017, pag. 487)

Adicionalmente, el autor Meloni establece la siguiente definicion, que en nuestra

opinion en la mas completa:



“En efecto, en primer lugar €s un bien inmaterial, puesto que por si mismo no
puede ser percibido por los sentidos, sino que para poder serlo tiene que aplicarse
a algun producto. En segundo lugar, esta constituida por una sefial en la medida
que se coloca sobre los objetos para darlos a conocer y distinguirlos de otros del
mismo genero. Y en tercer lugar, distingue los productos y servicios que se ofrecen
en el mercado, en tanto posibilita que los consumidores diferencien los productos o
servicios elaborados o prestados respectivamente por una persona de aquellos

elaborados o prestados por otras . (Meloni, 2015, pag. 77)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad

Intelectual (en adelante, “INDECOPI”) define el concepto de la siguiente manera:

“La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los
empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita
diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que
guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el
consumidor asocia una clase o categoria de bienes y productos con un signo
determinado, produciéndose una asociacion directa entre la marca, como un signo

. . .7 . .7 . 1
externo de diferenciacion, y los productos, como objeto de proteccion marcaria”.

Partiendo de las definiciones mencionadas, definimos a las marcas como aquellos
signos distintivos susceptibles de representacion grafica, cuya principal finalidad es la de

distinguir productos y/o servicios de un determinado origen empresarial, logrando

! Resolucion N° 1326-2005/TPI-INDECOPI.
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diferenciarlos de otros iguales y/o similares en el mercado. Con ello, los consumidores
ahorrarian costos de transaccion al poder identificar los productos y servicios ofertados en el

mercado.

1.3. Clases de Marcas

Los signos distintivos que aspiran a convertirse en marcas pueden clasificarse de
distintas formas con base en criterios diferentes. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria
y Comercio (en adelante, “SIC”) de Colombia —entidad que vela por la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual en dicho pais— ha realizado una clasificacion simple y clara
de las marcas (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2012, pags. 28-29), la

cual detallamos a continuacion:

A. Segun su significado:

a) Fantasia: Expresiones de creacion del solicitante, que no corresponden o tienen

una definicion prevista en diccionarios o para el consumidor medio del mercado.

b) Arbitrarias: Expresiones cuyo significado conocido no tiene relacion alguna con

los productos o servicios que distinguen o pretenden distinguir.

c) Evocativas/Sugestivas: Expresiones que sugieren o evocan de manera indirecta,

sin llegar a describirlos, alguna cualidad o caracteristica del producto o servicio al

cual distinguen o pretenden distinguir.
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B. Segun su forma de presentacion:

a)

b)

c)

Denominativas: Consisten en la escritura de la expresion, letras, frases, palabra,

numero o la combinacién de todas las anteriores que se utiliza para identificar el
producto o servicio, sin ningun tipo de acompafiamiento, caracterizacion ni tipo de

letra.

Figurativas: Consisten solo en la representacion grafica del signo sin incluir

ningln tipo de expresiones, letras, palabras o frases.

Mixtas: Son la union de las dos anteriores. Pueden contener uno o varios elementos

denominativos y figurativos.

C. Segun su forma no tradicional:

a)

b)

Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones

del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la

vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen.

Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que
normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra

forma.

Olfativas: El signo a proteger consiste en un olor que distingue al producto o

servicio.
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1.4. Funciones de las Marcas

Como se ha mencionado, las marcas tienen como finalidad distinguir productos y/o
servicios en el mercado, sin perjuicio de ello, la doctrina considera que las mismas cuentan
con diferentes funciones. Al respecto, tomando de referencia lo establecido por el autor
Fernandez — Ndvoa, las funciones principales de las marcas son las siguientes (Fernandez —

NoOvoa, 2017. pags.490-493):

a) Funcion Indicadora de la Procedencia u Origen Empresarial.
b) Funcién Indicadora de Calidad.

¢) Funcion Condensadora del Goodwill o Buena Reputacion.
d) Funcion Publicitaria.

e) Funcion Distintiva.

a) Funcion Indicadora de la Procedencia u Origen Empresarial

Otamendi establece que, tradicionalmente, se consideraba que las marcas tenian la
finalidad de ayudar al publico consumidor a identificar quiénes eran los fabricantes de los
productos, como un medio para garantizar la procedencia de los productos adquiridos.

(Otamendi, 2010, pag. 2)

Si bien la postura mayoritaria considera que esta funcion ha perdido fuerza debido a

que actualmente los consumidores normalmente no logran conocer el origen empresarial de
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las marcas, no estamos del todo de acuerdo con ello, debido a que, la funcién mencionada

sigue cumpliendo un rol importante en lo que respecta al fendmeno del Secondary Meaning.

Por su parte, Fernandez — Ndvoa la considera una funcién importante en la medida que
los consumidores conocen que todos los productos o servicios puestos en el mercado e
identificados con un signo, en todos los casos, cuentan con un origen empresarial determinado

sin necesidad de reconocerlo de forma especifica. Al respecto, sefiala lo siguiente:

“En este sentido la marca desempeiia un papel informativo. atestigua ante el
publico de los consumidores que todos los productos de una misma clase y

portadores de una misma _marca han sido fabricados o distribuidos por una

misma empresa”. (Fernandez — N6voa, 2017, pags. 490-491)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, consideramos que, si bien la postura que consideraba esta funcion
como la principal de las marcas ha quedado superada, y que actualmente se le considera una
funcién complementaria a la funcion distintiva, la identificacion del origen empresarial sigue

siendo un factor importante dentro del derecho marcario.

b)  Funcién Indicadora de Calidad

Considerada una funcion secundaria, hace referencia a la calidad que se le puede

asignar a los productos y/o servicios en relacion con la marca que los identifica.
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Parte de la doctrina la identifica como la funcion de garantia. Por ello, el autor
Otamendi sefiala que las marcas logran avalar, en el mejor de los casos, una calidad uniforme
de los productos y/o servicios ofertados, por medio del posicionamiento de la marca, siendo
asi percibida por los consumidores como un soporte de calidad de los productos y/o servicios

que identifique. (Otamendi, 2010, pag. 4). Al respecto, el autor Cornejo establece que:

“Es mejor no hablar de una funcion de garantia, sino de una funcion de confianza

de las marcas. La suposicion de una calidad constante es una conclusién sobre

algo probable, gue vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada”.
(Cornejo, 2007, pag. 48)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho esto, entendemos que las marcas son el medio mediante el cual los
consumidores consiguen informacién respecto de la calidad de los productos y/o servicios que
se identifican con las mismas, y utilizan dicha informacion para tomar decisiones de

consumo. En ese sentido, Fernandez - Névoa establece lo siguiente:

“La contemplacion de una marca enlazada con un producto o un servicio SUSCita,

de ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el

servicio _posee ciertas_caracteristicas, las cuales a veces son un tanto vagas e

indeterminadas, mientras que otras veces seran mas precisas, denotando un

determinado nivel de calidad del producto o servicio ”. (Fernandez — Névoa, 2017,

pag. 491)

(Subrayado y resaltado nuestro)



15

Dicho lo anterior, la marca sirve como referencia sobre la calidad de los productos y/o
servicios que identifica, debido a que los hace identificables mediante caracteristicas
constantes, sean positivas 0 negativas. En tal sentido, si los consumidores acceden a un
producto o servicio cuya calidad no les satisface, en una experiencia de consumo negativa,
cabe la posibilidad que relacionen dicha experiencia con los mismos productos y/o servicios
en el futuro, tomando de referencia la marca que los identifica, y sucedera de la misma forma

con las experiencias positivas.

c¢) Funcion Condensadora del Goodwill 0 Buena Reputacion

El autor Ferndndez — Novoa sefiala lo siguiente respecto de la funcién condensadora

del goodwill:

“Desde la perspectiva del titular, 1a funcion mas importante de la marca es la de

constituir un mecanismo en el gue va sedimentandose progresivamente la

eventual buena reputacién (goodwill) de gue _gocen, entre el publico de los

consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca”. (Fernandez —
No6voa, 2017, pag. 492)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo anterior, esta funcién es de gran importancia para los proveedores de productos
0 servicios, en la medida que las marcas actian como mecanismos de reconocimiento del
goodwill del origen empresarial. Asimismo, el autor continta detallando sobre esta funcion,

estableciendo lo siguiente:
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“Goodwill o buena fama que presupone la preferencia que el publico de los

consumidores otorga _a los productos dotados con la _marca; y entrafia la

expectativa razonable de que el producto sera reiteradamente comprado porgue
cuenta con el favor del publico”. (Fernandez — N6voa, 2017, pag. 492)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Una marca registrada que ain no ha sido utilizada en el mercado no tendria valor
econdmico, al no estar aun posicionada ni haber adquirido una reputacién favorable. Es asi
que, son los esfuerzos de los proveedores para posicionar sus marcas lo que genera dicho

valor.

Asimismo, respecto de la funcion de referencia, tal como hemos mencionado

previamente, el autor Murillo sefiala lo siguiente:

“La funcionalidad y razom de existir de los signos distintivos, en especial las

marcas, es la de condensar informacion y trasladarla de manera eficiente al

consumidor_a través de cualquier tipo de signo, (...) reduciendo los costos de

transaccién de busqueda para una decision de compra o contratacion”. (Murillo,
2015, pag. 223)

(Precision, subrayado y resaltado nuestro)

Las marcas lograran adquirir status y posicionamiento en el mercado dependiendo de
los esfuerzos de sus titulares dirigidos para tal fin, formando una percepcion, positiva o
negativa en la mente de los consumidores respecto del origen de los productos y/o servicios

ofertados. Por ello, las marcas pueden adquirir un enorme valor economico, al ser un factor
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determinante en las elecciones de los consumidores. Asimismo, queda establecido que las
marcas cumplen un rol importante para los intereses de los consumidores, pues, en virtud de
ellas logran ahorrar en costos de transaccion, invirtiendo menos tiempo y dinero en la

eleccion que realicen de productos y/o servicios del mercado.

d) Funcion Publicitaria

Otra funcion secundaria que cumplen las marcas es la funcién publicitaria, que es la

capacidad de “darse a conocer” en relacion de los productos y/o servicios que identifican. Al

respecto, Otamendi establece lo siguiente:

“La marca es el unico nexo que existe entre el consumidor del producto o el

servicio y su titular (...) La _buena calidad del producto o servicio debe ir

acompafiada de una publicidad adecuada. En vano seran los esfuerzos para

lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido.” (Otamendi,
2010, pag. 5)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Parte de la doctrina la considera una funcion informativa, en la medida que los
consumidores no reciben toda la informaciéon de los productos y/o servicios ofertados, las
marcas cumplirian dicho rol, debido a que brindan informacion sobre experiencias de

consumo Yy de la reputacion de la misma, tal como ya hemos mencionado.

Asimismo —si bien es una funcién considerada secundaria— a efectos de la presente

investigacion la funcion publicitaria es sumamente importante, debido a que, en virtud del uso
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publicitario, sin limitarlo inicamente a ello, un signo carente de distintividad puede adquirirla

siempre que se configuren otros requisitos.

En esa linea, Fernandez — Novoa detalla que la marca no es solo el simbolo del
goodwill, sino que normalmente es el mecanismo mas efectivo para crearlo, en la medida que,

la marca es efectivamente la que vende los productos. (Fernandez — Ndévoa, 2017, pag. 493)

e)  Funcion Distintiva

La postura mayoritaria de la doctrina sostiene que la funcion principal de las marcas es

distinguir productos y/o servicios en el mercado, y asi diferenciarlos de otros idénticos o

vinculados, tal como hemos mencionado en la presente investigacion. En ese sentido, el autor

Otamendi sefiala lo siguiente:

“La verdadera y Unica funcién esencial de la marca es distinguir un producto o

servicio de otros”. (Otamendi, 2010, pag.3)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo tanto, siempre que las marcas se encuentren cumpliendo su funcion
identificadora, los consumidores podran elegir las mismas marcas que conocen 0 pueden

pasar a elegir alguna diferente.

En virtud de ello, la funcién distintiva es considerada la funcién esencial de las marcas

debido a que, si el signo distintivo que aspira a convertirse en marca no cuenta con la



19

capacidad de distinguir determinados productos y/o servicios en el mercado, no podra

constituirse como tal, y de ser asi, no cumpliria su funcién econémica en el mercado.

A su vez, Fernandez—Nodvoa establece que la funcion distintiva se encuentra en los

signos que tengan aptitud de diferenciar productos y/o servicios, como detallamos a

continuacion:

“Esta funcién bésica tan solo puede ser_desempefiada por los signos gue tienen

aptitud (intrinseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el

mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o
servicios de las restantes empresas . (Fernandez — Ndvoa, 2017, pag. 489)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Asimismo, en diversos pronunciamientos de la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del INDECOPI? (en adelante, la “Sala™), se ha establecido que la funcion esencial
de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o juridica
respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando

la eleccion por parte del publico consumidor.

A modo de conclusion, la funcion principal de las marcas, que permite que se
constituyan como tales, es la de identificar los productos ofertados y/o servicios o prestados
con el signo correspondiente, y diferenciarlos del resto que se encuentren en el mercado. Con
ello, en la medida que podrian constituirse como marca, podrian cumplir con el resto de las

funciones detalladas, siendo asi la distintividad la conditio sine qua non de las marcas.

2 Resolucion N° 1326-2015/TPI-INDECOPI.
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1.5. Ladistintividad y sus clases

Tal como hemos visto, las marcas tienen como finalidad identificar los productos y/o

servicios que pretenden distinguir, en cumplimiento de su funcion distintiva, siendo asi, la que

constituye el “Rol Consustancial ” de las marcas (Meloni, 2015, pag. 79).

Por lo anterior, la distintividad es considerada como el elemento esencial para las

marcas, tal como detalla el autor Murillo:

“Es la distintividad |a gue otorga posibilidad de proteccidn y, por consiguiente,

relevancia juridica a los simples signos que usamos dia a dia”. (Murillo, 2015,

pag. 224)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho esto, la distintividad le brinda a un determinada signo la posibilidad de ser
protegido mediante el registro, por lo que, uno carente de distintividad o incapaz de adquirirla
no podria constituirse como marca, es decir, no podria acceder al registro y, por consiguiente,

no adquiriria proteccion ni relevancia juridica alguna.

Asimismo, la Sala ha establecido lo siguiente respecto a la relacién entre la

distintividad y el distingue de productos y/o servicios que corresponda:

“La capacidad distintiva de un signo se determina con relacion a los productos o

servicios gue esta destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe
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ser apto para distinguir por si mismo productos o servicios segun su origen
empresarial, no segiin sus caracteristicas o destino”.*

(Subrayado y resaltado nuestro)

Como se puede apreciar, la Sala establece que la distintividad es el elemento con el
cual debe contar todo signo para ser constituido como marca, toda vez que posibilita la
diferenciacion de productos o servicios de otros similares que provengan de otro origen

empresarial que se oferten en el mercado.

De todo lo mencionado, entendemos que dicho elemento cumple un rol esencial en las
marcas, Yy por ello, es el elemento mas importante de las mismas. Asimismo, la importancia de
la distintividad en las marcas recae en que, por ello, los consumidores pueden facilmente
realizar la eleccion de los bienes que desean adquirir o servicios que desean contratar. Es asi
que, al escoger un determinado producto o servicio en virtud de la marca que los identifique,

el consumidor esta premiando con su eleccion al titular de dichas marcas.

Habiendo desarrollado qué es la distintividad, pasamos a detallar que puede

clasificarse de distintas formas, tal como detallamos a continuacion:

(i) En relacion al signo en si mismo, y

(if) En relacion al momento de su configuracion.

3 Resoluciones N° 0041-2015/TPI-INDECOPI, N° 1282-2017/TPI-INDECOPI y N° 2502-2017/TPI-
INDECOPI.
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En el caso de la distintividad referida al signo en si mismo, se le clasifica como
intrinseca o extrinseca. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la CAN (en adelante, el

“TICA”) sefiald lo siguiente respecto de la clasificacion mencionada:

“La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la

cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o

servicios en el mercado, y 2) distintividad extrinseca, por la cual se determina la

capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado”.*

(Subrayado y resaltado nuestro)

Asimismo, teniendo de referencia lo establecido por el autor Maravi, detallamos lo

siguiente (Maravi, 2014, pag. 59):

e Distintividad Intrinseca:

Hace referencia a la aptitud distintiva de un signo por si mismo. Se presenta en
aquellos signos que cumplen con identificar productos y/o servicios al poseer una estructura

apta para ser constituidos como marca.
Por ejemplo, si el signo es demasiado complejo o demasiado simple para ser
recordado, es posible que no cuente con distintividad intrinseca suficiente para constituirse

COMO marca.

e Distintividad Extrinseca:

4 Interpretacion Prejudicial del Proceso 93-1P-2015, de fecha 27 de mayo de 2015.
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A diferencia de la distintividad intrinseca, la extrinseca hace referencia a la aptitud
distintiva del signo en si mismo, pero respecto a identificar determinados productos y/o

servicios.

Por ejemplo, la palabra “manzana” no podria tener la suficiente distintividad para
identificar a los productos manzanas comercializadas por un determinado titular, pero si

puede, como sucede, distinguir productos como aparatos electrénicos.

La segunda clasificacion de la distintividad, es la referida al momento de su
adquisicion, clasificandose como: originaria o sobrevenida. Al respecto, Pazos establece lo

siguiente:

“Al hablar de distintividad se puede estar haciendo referencia a_dos supuestos: a)

distintividad_inherente al signo en cuestion; y b) distintividad adquirida por un

signo que, en principio, no tiene capacidad para distinguir productos o servicios y

que obtiene ese caracter por el uso gue se le da en el mercado”. (Pazos, 1997,

pag. 36)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo mencionado, la distintividad se puede clasificar con relacion al momento en la

que la misma se genera, lo cual es de gran importancia en la presente investigacion.

e Distintividad Inherente:
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También conocida como originaria, es aquella distintividad que puede ser tanto
intrinseca como extrinseca al signo y que, en la mayoria de casos, los signos que aspiran a

constituirse como marcas gozan de forma originaria, es decir, desde su creacion.

e Distintividad Sobrevenida:

También conocida como distintividad adquirida, se trata de un supuesto en el que —de
forma excepcional— un signo originariamente carente de distintividad, supera dicha

prohibicidon por su uso en el mercado, adquiriéndola de forma sobrevenida.

Dicho esto, podemos afirmar que la distintividad es dindmica, y por ello, variable en el
tiempo. En ese sentido, asi como la distintividad puede adquirirse con el tiempo, también
puede perderse, lo cual dependera de los consumidores; de si logra cumplir con su finalidad;

y, de las circunstancias propias de un momento determinado.

Entonces, es importante sefialar que para analizar la distintividad de un signo no basta
con apreciar sus caracteristicas constitutivas inherentes, sino que ademas es necesario
relacionarlas con los productos o servicios que, en concreto, dicho signo distingue o pretende
distinguir en el mercado, el uso que se hubiese realizado del mismo, asi como el momento de

su configuracion.

Es importante recalcar que la importancia de la distintividad de las marcas recae en
que, en virtud de la misma, los consumidores pueden facilmente realizar la eleccion de los

bienes que desean adquirir o servicios que desean contratar.
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A efectos de la presente investigacion, realizaremos especial énfasis en la posibilidad
de que la distintividad del signo se configure de forma sobrevenida a su existencia como tal,
en la medida que, independientemente de si se trata de un signo que contase con distintividad
intrinseca o extrinseca, la misma puede ser adquirida con el tiempo, y dicha adquisicion

dependera de diversos factores que desarrollaremos mas adelante en el punto 2.4.

1.6. El Uso de las Marcas

Uno de los aspectos determinantes para la configuracion de la distintividad

sobrevenida es el uso que se realice del determinado signo en el mercado. Al respecto, el

autor Metke establece lo siguiente respecto a la utilizacion efectiva de una marca en el

mercado:

“Con ello (el uso) se persigue fundamentalmente que la_realidad formal del

registro_se convierta _en una_realidad material, que tiene lugar cuando

efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca

registrada vy el consumidor puede establecer esa relacién sicoldgica entre el signo

y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca”. (Metke,
2007, pag. 83)

(Aclaracion, subrayado y resaltado nuestro)

Sobre esto, la finalidad del registro de marcas es brindar exclusividad de uso sobre las
mismas a sus titulares, a fin de que sea efectivamente utilizada en el mercado; de lo contrario,

no cumplirian con su funcion econdmica. Por ello, el autor continta con lo siguiente: “Las
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funciones que desempefia la marca y que constituyen su razon de ser solo se cumplen en la

realidad del mercado mediante su uso ”. (Metke, 2007, pag. 83)

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, el uso de las marcas es necesario para que las mismas cumplan con sus
funciones, siendo asi un factor determinante para mantener el registro de la misma, o en
algunos casos, en los que se carezca de distintividad originariamente, para acceder al mismo
por adquirirla de forma sobrevenida. Al respecto, el autor Otamendi establece lo siguiente:

“El uso de la marca es un requisito esencial para la conservacion del derecho (...) Juega

asi el uso un papel esencial en la vida del registro, ya que sin él, esta, en algin momento, se

interrumpiria ”. (Otamendi, 2010, pag. 239)

(Subrayado y resaltado nuestro)

En la medida que el uso representa un elemento que puede modificar la proteccién de
una determinada marca, es relevante mencionar que ello viene relacionado a la mutabilidad de

la capacidad distintiva.

En ese sentido, el uso de las marcas representa una carga administrativa para los
titulares marcarios, debido a que, responde al interés de mantener un beneficio determinado,
la exclusividad de uso sobre las marcas, pues de ser el caso que no se realice dicho uso, los

titulares perderian la ventaja obtenida.

Lo anterior también se sustenta en que la falta de uso de las marcas podria generar un

perjuicio para el resto de usuarios del mercado, los cuales se encontrarian imposibilitados de
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identificar sus propios productos y/o servicios con signos similares o iguales a las marcas

registradas no utilizadas, viéndose limitada la competencia.

Por ello, en la CAN se ha regulado, mediante el articulo 166° de la Decision N° 486,

lo siguiente respecto del uso de las marcas:

“Articulo 166.- Se entenderd que una marca se encuentra en uso cuando los

productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio 0 se

encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo

gue normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o

servicios y las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion en el

mercado’”.

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo establecido en la norma, para que una marca sea considerada en uso, debera
distinguir productos y/o servicios que se encuentren efectivamente disponibles en el mercado,
respecto de los cuales se puedan realizar actos de comercio. Asimismo, dicha oferta en el
mercado deberd de realizarse en la cantidad y el modo que normalmente corresponde,
dependiendo de la naturaleza de los productos y/o servicios que identifique, en las

modalidades de comercializacion que correspondan a los mismos.

Asimismo, el autor Metke establece que para valorar de forma adecuada si un
proveedor ha utilizado comercialmente una marca debe tenerse en cuenta dos elementos

(Metke, 2007, pag. 93):
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(i) Elemento objetivo: El factor cuantitativo, el producto y/o servicio identificado
con la marca ha debido estar disponible en el mercado y, ser objeto de transacciones

comerciales en ciertas cantidades y volimenes minimos.

(i)  Elemento subjetivo: Hace referencia a determinar en cada caso las cantidades
minimas, establecidas por diversos factores: el tipo de producto y/o servicio, el tamafio de la
empresa y las modalidades de comercializacion que dependeran de los destinatarios de los

productos y/o servicios, sistemas de distribucion y estrategias de mercado.

Tal como ya hemos mencionado, la distintividad de los signos puede variar en el
tiempo, sea para adquirirla como para perderla, y ello depende de diversos factores, uno de
ellos siendo el uso que se realice del signo. La utilizacion del signo sera determinante respecto
a la distintividad, al punto de poder generarla, como sucede con el fendmeno del Secondary
Meaning (uso constante, real y efectivo), o destruirla, como sucede en los casos de

vulgarizacion (uso y difusion inadecuada) y en la accién de cancelacion® (falta de uso).

A efectos de la presente investigacion, volvemos a precisar que el uso constante, real y
efectivo en el mercado puede generar la adquisicion de capacidad distintiva de forma
sobrevenida, como sucede en el caso del fendmeno del Secondary Meaning. Por ello, el papel
que juega el uso para la generacion de capacidad distintiva es relevante, mas no es el Gnico

requisito para que dicho fenémeno se configure.

A nivel de la Comunidad Andina, de acuerdo al articulo 165° de Decision N° 468, se regula la accién de
cancelacion, siendo asi que, luego de tres afios de su registro, los registros de los signos podrian ser
cuestionados por cualquier usuario en el mercado, y el titular debera acreditar su uso adecuado del signo
materia de cancelacion.
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1.7.  Prohibiciones de Registro de Marcas

Habiendo mencionado que existen signos que aspiran a constituirse como marca que
carecen de distintividad, pero que pueden adquirirla de forma sobrevenida siempre que se
configuren todos los factores para ello, pasaremos a detallar las prohibiciones de registro

contempladas en la normativa andina.

Los usuarios del mercado necesitan de sus marcas por diferentes motivos: para
diferenciarse; garantizar calidad; asegurar su inversion; posicionarse en el mercado; reducir
los costos de transaccion de los consumidores; entre otros. No obstante, no todo signo que

aspira a constituirse como tal puede acceder al registro.

A. Prohibiciones Absolutas

Las prohibiciones absolutas son aquellas que impiden el registro de un signo en virtud
de una caracteristica inherente al mismo, y se encuentran reguladas en el articulo 135° de la
Decision N° 486°. Estas prohibiciones imposibilitan el acceso al registro de los signos que se

encuentran incursos en alguno de los supuestos previstos por la horma.

6 DECISION N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA
“Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) Carezcan de distintividad;

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para describir la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccién u otros
datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(...)

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea el nombre genérico o técnico del producto
0 servicio de que se trate;

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comdn o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;
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Asimismo, existen ciertos supuestos de prohibiciones absolutas que pueden superarse
mediante la configuracion del Secondary Meaning, siendo excepciones para el acceso al
registro de aquellos signos que incurran en las prohibiciones absolutas establecidas en el

ultimo parrafo del articulo 135° de la Decision N° 486, que detallamos a continuacion:

“Articulo 135: No podran registrarse como marcas los signos que:

(..)

No obstante lo previsto en los literales b), €), ), @) v h), un signo podra ser

registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado

usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha

adauirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se

aplica.”

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, las prohibiciones absolutas se encuentran estrechamente vinculadas a los
dos aspectos de la distintividad, respecto al signo en si mismo, en la medida que estas

prohibiciones hacen referencia a las caracteristicas constitutivas de los signos.

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma
especifica;

No obstante lo previsto en los literales b), e), ), g) y h), un signo podra ser registrado como marca si
quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro vy,
por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los
cuales se aplica”.
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A efectos de la presente investigacion, consideramos necesario profundizar en los
supuestos de prohibiciones absolutas de registro que pueden superarse, los cuales detallamos

a continuacion:

i.  Signos no Distintivos:

Sobre este supuesto, hemos mencionado ampliamente la importancia de la
distintividad para que un signo que aspira a ser marca, se constituya como tal, asi como para

que cumple su funcion econémica en el mercado.

ii.  Signos Descriptivos:

Los signos descriptivos son aquellos que informan directamente y de manera precisa
acerca de todas o ciertas caracteristicas o condiciones importantes o0 esenciales de
determinado producto o servicio. Dicho esto, debemos tener presente que si se tratase de una

referencia indirecta estariamos ante signos evocativos.

El autor Maravi, establece como ejemplos los siguientes: “docena, metro, litro, kilo
(cantidad); excelente, supremo, extraordinario (calidad); enero, febrero, 1979 (época de
reproduccidn); caro, barato, econémico, doélar (valor); made in Taiwan (origen geogréfico);

after shave (destino), siper, incomparable (laudatorio) ”. (Maravi, 2014, pag. 63)

Por su parte, Meloni establece que los signos descriptivos informan directamente a los

consumidores sobre las caracteristicas de los productos y/o servicios que distinguen o
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pretenden distinguir, por lo que, no deben ser otorgados en exclusiva a un solo usuario en el

mercado. (Meloni, 2015, pag. 83)

Por ello, los signos descriptivos se encuentran contemplados como uno de los
supuestos de prohibiciones absolutas de registro, debido a que su uso es necesario para el
resto de usuarios, protegiendo asi la competitividad del mercado.

ii. Sighos Genéricos

Son aquellos signos que nombran, o que con el tiempo llegan a nombrar, la especie o
el género de determinados productos y/o servicios. No solo debe verificarse que dicho signo
refiera a una categoria general de producto, sino también debe ser precisamente a la que el

signo esta dirigido a distinguir.

Al respecto, el autor Meloni menciona que los signos genéricos designan el género,
categoria, especie o0 naturaleza de los productos o servicios que pretenden distinguir. Se
entiende que estos signos deben poder ser utilizados por cualquier usuario del mercado, en la
medida que, otorgarlos en exclusiva a un solo titular representaria una limitacion a los

competidores. (Meloni, 2015, pags. 81-82)

La calidad genérica de un signo puede apreciarse de forma originaria o sobrevenida,

conforme se detalla a continuacion:
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a) Originaria: Cuando el signo siempre ha sido la designacion propia para
identificar los productos y/o servicios a los que se haga referencia. Por ejemplo, la palabra

BOTELLA para identificar los productos Botellas.

b) Sobrevenida: Cuando el signo se vuelve genérico a raiz de su uso en el mercado,
configurandose el fendbmeno de la vulgarizacion, Lo anterior sucede cuando una marca
empieza a identificar el producto y/o servicio que identifica, dejando de ser considerada una
marca que identifica productos y/o servicios propios de un origen empresarial determinado.
Por ejemplo, TOMATODO’ para identificar los productos de botellas de pléstico

reutilizables.

Asimismo, el autor Maravi establece el siguiente ejemplo para explicar los términos
genéricos: Las denominaciones “Zapato”, “Zapatito” o “Calzado” solicitadas para identificar
zapatos, serian puramente genéricas; sin embargo, si utilizamos la denominacion “Zapato”
para distinguir los servicios de restaurantes, no seria genérico, sino un signo arbitrario, los

cuales si gozan de distintividad para constituirse como marcas. (Maravi, 2014, pag. 63)

iv.  Signo de Uso Comun

Los signos de uso comun son aquellos que se utilizan de forma habitual para designar

a determinados productos y/o servicios. Al respecto, el autor Meloni establece lo siguiente:

“Son las denominaciones empleadas por el publico consumidor en el lenguaje

corriente_o_comercial para designar_los productos 0 _servicios (...) deben

! Resolucion N° 0404-2016/TPI-INDECOPI.
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analizarse no sélo con base a su concepto gramatical o etimoldgico, sino de

conformidad con el significado comun y corriente que se utilice en el pais con

respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir”. (Meloni, 2015,

pag. 82)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por su parte, el autor Otamendi establece lo siguiente en relacion con este tipo de

designaciones:

“Una expresion sera la designacion usual de un producto o servicio cuando, en

nuestro pais y en habla corriente de nuestro pueblo, la expresion usada designe el

producto o servicio, con total independencia de criterios linglisticos vigentes

(...)”. (Otamendi, 2010, pag. 63)

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, entendemos que las designaciones comunes seran consideradas como
tal, dependiendo de un lugar y momento determinados, debido a que se encuentran fielmente
vinculados al lenguaje corriente, el cual cambia con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en

Pert1 una designacion de uso comun seria “CHELA” para identificar cervezas.

V. Signo _que Consista _en un_ Color Aisladamente Considerado sin_estar

Delimitado por Ninguna Forma
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Este supuesto hace referencia a un color aisladamente considerado, sin estar
delimitado por una forma determinada, lo cual —en condiciones normales— careceria de

distintividad.

Sin embargo, en ciertos casos excepcionales se ha superado dicha prohibicion
absoluta, tal y como el autor Meloni lo establece en el siguiente ejemplo: Para los tribunales
Europeos el color lila propio de la marca MILKA, para identificar mayormente productos
alimenticios goza de distintividad suficiente para identificarlos (Meloni, 2015, pag. 84). Es asi
como en Espafa se reconocié la adquisicion de la distintividad de dicho color de la siguiente

manera.

“(...) el color lila de Milka, al que se refiere la requirente en su exposiciéon de
motivos, por ejemplo, ha sido publicado como marca comunitaria para los
productos de chocolate de Kraft Jacobs Suchard AG sobre la base de su uso

. . )’8
habitual en el comercio’”.

Asimismo, hemos verificado que lo mismo sucede con el color morado de la marca
CADBURY para distinguir chocolates. Si bien ello ha sido altamente cuestionado, incluso por
Nestlé ante los tribunales respectivos, en varias oportunidades se ha declarado que dicho color

ha adquirido Secondary Meaning.

A modo de conclusion, las prohibiciones absolutas son aquellas que imposibilitan que

determinados signos accedan al registro por motivos inherentes al signo en si mismo, pero

Resolucion de la Tercera Sala de Recurso del 28 de julio de 1999, de la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior.
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que pueden superarse en determinados supuestos establecidos taxativamente en la norma en

virtud del reconocimiento del Secondary Meaning.

B. Prohibiciones Relativas

Son aquellas prohibiciones que se encuentran reguladas en el articulo 136° de la

Decision N° 486°, calificadas en virtud de las condiciones de registrabilidad correspondientes

a la necesidad de proteccién de intereses particulares, es decir, atendiendo a la proteccion de

derechos adquiridos.

° DECISION N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA
“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)

b)

c)
d)

9)
h)

sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o
ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales, en especial, tratdndose del nombre, apellido, firma, titulo,
hipocoristico, seudonimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del pablico como una persona distinta del solicitante, salvo
que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos;

consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de este;

consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, 0 que constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo
que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
constituyan una reproduccién, imitacion, traduccidn, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
gue sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusién o de asociacién con ese tercero o con sus productos o servicios;
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario”.
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En esa linea, el autor Maravi establece que las prohibiciones relativas se encuentran
relacionadas con la posible afectacion de derechos de terceros, como sucede con el riesgo de
confusion, que explicaremos en el siguiente punto de la presente investigacion. (Maravi,

2014, pag. 64)

1.8. Riesgo de Confusion

Otro concepto importante es el de riesgo de confusion, sobre el cual el autor Otamendi

establece lo siguiente: “La confundibilidad existira cuando por el parecido de los signos, el

publico consumidor pueda ser llevado a engario”. (Otamendi, 2010, pag. 161)

Dicho lo anterior, el autor explica lo perjudicial respecto de la confusion entre signos,

tal como detallamos a continuacion:

“Hace a la esencia del sistema marcario, que no_existan marcas confundibles

pertenecientes a distintos titulares. Ello no solo perjudica al titular de la marca

que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al publico

consumidor_gue compra lo que en realidad no queria comprar”. (Otamendi,

2010, pag. 157)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Tal como menciona, se busca evitar la confusion entre los signos que concurren en el
mercado para que no se perjudique ni a los titulares de las marcas, ni a los consumidores de

los productos y servicios que identifiquen. En la misma linea, los titulares de marcas gozan
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del derecho de exclusividad del uso de las mismas, lo cual se veria afectado en caso las

marcas fuesen confundibles entre si. Asimismo, el autor continta con lo siguiente:

“La_confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no solo es base suficiente

para deducir oposicion, sino también para declarar la nulidad de una ya
registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se
configuren los delitos marcarios”. (Otamendi, 2010, pag. 158)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Debemos recordar que se trata de un riesgo potencial, mas no de un dafio efectivo, es

decir, que no necesariamente debe haber generado algun efecto negativo en el mercado, la

simple posibilidad de que ello suceda basta para su configuracion.

En la préactica, tanto a nivel local como a nivel andino, los casos de riesgo de

confusion son bastantes recurrentes. Es asi que, el TICA establece lo siguiente al respecto:

"Para determinar el riesgo de confusion del signo pendiente de registro respecto de

una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, serd necesario establecer si

se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre

los productos o servicios distinguidos por ellos y, ademés, considerar la situacion

de los consumidores o usuarios, la cual variard en funcion de los productos o

servicios de que se trate".*

(Subrayado y resaltado nuestro)

10

Interpretacion Prejudicial del Proceso N° 126-1P-2005, de fecha 19 de octubre de 2005.
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En la misma linea, la Sala también desarrolla el riesgo de confusion en sus

pronunciamientos, criterio que mantiene en diversos casos, el cual detallamos a continuacion:

“La Sala considera que el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta

la interrelacion de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza

distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de

modo que para el analisis de la similitud o conexion competitiva de productos o
servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su

distintividad”.**

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, el riesgo de confusion se configura cuando concurren los siguientes

elementos:

(i) Similitud o identidad entre los signos en conflicto; v,
(if) Similitud o vinculacion entre los productos y/o servicios que distinguen o

pretenden distinguir los signos en conflicto.
Adicionalmente, la Sala también ha establecido en varios casos que la confusion se
determina en funcién a la apreciacion en conjunto de los signos en conflicto, tal como

detallamos a continuacion:

“Para determinar si dos signos son semejantes, es practica de esta Sala partir de

la impresion en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico

1 Resoluciones N° 3310-2008/TPI-INDECOPI y N° 4665-2014/TPI-INDECOPI.
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consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podra comparar ambos signos simultdneamente. Mas bien el signo
que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerdo mas o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por

ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente

aquellas caracteristicas gue puedan ser recordadas por el pablico consumidor. Lo

mas importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos

en cuestion. Las diferencias solo tendran influencia en la impresion en conjunto

si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de

los consumidores. Estos criterios han sido sefialados en reiterada jurisprudencia

del Tribunal Andino y mas recientemente en los Procesos N° 147-1P-2005 y 156-

IP-2005 ”.*

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, el examen de confundibilidad entre signos en conflicto sera

realizado correctamente siempre que se aprecien en conjunto y de forma integral. Con ello, de

ser el caso que al realizar dicho examen ambos signos generen el mismo o similar recuerdo en

la mente de los consumidores, en virtud de los requisitos antes mencionados (respecto a los

signos y los distingues), quedaria acreditado el riesgo de confusion.

12

Resolucion N° 2192-2017/TPI-INDECOPI.



CAPITULO II: Secondary Meaning

Se ha desarrollado previamente los conceptos necesarios para proceder a explicar el

fendmeno del Secondary Meaning o Significado Secundario.

Es asi que, las marcas son signos distintivos que tienen por finalidad distinguir
determinados productos y/o servicios, y diferenciarlos del resto que se encuentren en el
mercado, y por ello, existen prohibiciones absolutas para acceder al registro en situaciones en
las que no se pueda cumplir con dicha finalidad. No obstante, la capacidad distintiva es
mutable, y por ello, la normativa andina ha reconocido la posibilidad que, en ciertos
supuestos, se puedan superar dichas prohibiciones por la configuracion del fenémeno del

Secondary Meaning.

2.1. Concepto de Secondary Meaning

El fendmeno del Secondary Meaning tiene su origen en el sistema del Common Law,
en el cual se reconocen derechos sobre los signos distintivos por su uso en el mercado, siendo
asi gue, al tratarse de un sistema declarativo de adquisicién de derechos, el proveedor que
utilice primero un determinado signo distintivo como un marca obtiene los derechos

marcarios sobre el mismo sin necesidad de registrarlo como tal.

La principal diferencia entre el sistema del Common Law y el de la CAN, en lo que
respecta al Secondary Meaning, es que este Gltimo reconoce entre los supuestos de generacion

del fenémeno los detallados en el punto 1.7. de la presente investigacion; mientras que el
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sistema del Common Law, solo reconoce la posibilidad de la generacion del fendmeno para

las denominaciones descriptivas.

Al respecto, en el Common Law los términos genéricos no pueden adquirir Secondary

Meaning, siendo asi que el autor Mc Carthy sefiala lo siguiente:

“En pocas palabras, el nombre genérico de un producto nunca puede funcionar

como una marca para indicar un origen. Los términos “genérico” y “marca” son

mutuamente excluyentes. Como hemos sefialado previamente, la funcién de la

marca es identificar y distinguir los bienes o servicios de un vendedor de aquellos
vendidos por otros”. (Mc Carthy, 1992, pags. 12:01, 12-3 -12-4, citado por Lajo,
2013)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por otro lado, en nuestro sistema rige el principio de registrabilidad, el cual establece
que la proteccion de los signos distintivos se constituye desde su acceso al registro. Por ello,
el reconocimiento del Secondary Meaning representa una excepcién en nuestro sistema, en la
medida que reconoce derechos marcarios a signos distintivos en virtud de su uso en el

mercado y de los efectos necesarios de tal uso para su configuracion.

El Secondary Meaning reposa sobre la funcion principal de las marcas, que es la de ser
distintiva y diferenciadora de los productos o servicios que se ofertan en el mercado, de modo
tal que con ello, actuar como marca, logre identificar su origen empresarial. Por lo anterior,
teniendo en cuenta la mutabilidad del factor distintivo, un signo originariamente sin capacidad

distintiva, puede adquirirla por su uso constante en el mercado.
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Este fendmeno se reconoce con el fin de otorgar proteccion juridica a los signos que, a
pesar de poseer determinadas caracteristicas que los hacen irregistrables por incurrir en
prohibiciones absolutas, logran superar dicha prohibicion en virtud del uso que se realice de

los mismos en el mercado y del reconocimiento de los consumidores.

Ante todo, como se ha mencionado, se debe tener en cuenta que el fenbmeno es una
excepcion en nuestro sistema, para que a aquellos signos que inicialmente no podrian acceder
al registro por incurrir en alguna prohibicion logran superarla, brindandole reconocimiento
legal a una situacién existente en el mercado. Al respecto, Meloni sefiala lo siguiente sobre el

fendmeno del Secondary Meaning:

“el fendmeno Secondary Meaning o distintividad sobrevenida constituye la

expresion del reconocimiento legal de los efectos psicol6gicos que los simbolos del

trafico producen en la mente de los consumidores”. (Meloni, 2015, pag. 90)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Sobre el fendmeno del Secondary Meaning, el autor Fernandez - N6voa sefiala lo

siguiente respecto de como se genera:

“La adquisicion de un cardcter distintivo como consecuencia del uso de un signo

es un fendmeno que entrafia un_cambio del significado del correspondiente signo

(...) la adquisicion de un caracter distintivo presupone el uso de un signo que

desemboca en un resultado: la difusion del signo entre el puablico, el cual le
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atribuye el significado de denotar el origen empresarial de un producto o
servicio”. (Fernandez — Novoa, 2017, pag. 533)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Al respecto, el fendmeno genera un cambio en la mente de los consumidores, logrando
asi que un signo sea reconocido como marca, propia de un tnico proveedor del mercado, es

decir, de un origen empresarial determinado.

Asimismo, es necesario explicar qué significa “Secondary Meaning” o “Significado
Secundario”, pues, tal como su nombre lo establece, se trata de un segundo significado que
adquiere un determinado signo. Por ello, respecto a los significados con los que cuentan los

signos que adquieren Secondary Meaning Pazos explica lo siguiente:

“Para poder hablar de Secondary Meaning debe existir una primera forma de
apreciar el signo en cuestion, esto es, un significado primario (...) En un segundo
momento, el consumidor entendera que dicha palabra es utilizada como una marca

(...) Asi, surge una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la

denominacion gque viene a acompanar al significado secundario primario ya

existente ”. (Pazos, 1997, pag. 35-36)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Al respecto, el significado secundario constituido por el fendmeno se genera con
posterioridad a su uso constante, para acompaiiar al significado primario del signo, lo cual no

significa que tenga menor importancia. Sobre este aspecto Pazos, sefiala lo siguiente:
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“El caracter primario o secundario del significado correspondiente al signo sera

referido exclusivamente a su aparicidon en el tiempo. No es que uno tenga mayor

importancia que el otro o que haya un nivel de dependencia entre los mismos. El

Secondary Meaning es “secundario” porque aparece en un segundo momento,

no _porgue en la mente del consumidor tenga una menor_importancia ”. (Pazos,

1997, pag. 36)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo mencionado, el Secondary Meaning se entiende como secundario solo respecto
del momento de la generacion de su distintividad, mas no por rango o categoria, es decir, no
es un significado menos relevante que el significado intrinseco o “primario” del signo, sino
que se presenta en un momento diferente, de forma posterior a raiz del uso constante del signo

en el mercado y del reconocimiento necesario de los consumidores.

Pazos establece que tanto el significado original como el Secondary Meaning cumplen
funciones econémico-sociales distintas, por lo que el valor que se otorga a uno u otro esta
intimamente ligados a sus respectivas funciones, incluso es posible que el Secondary Meaning
se vuelva mas importante en determinados casos. (Pazos, 1997, pag. 36, citado por Bazéan,

2001)

Asimismo, el Secondary Meaning solo se configura cuando en la mente de los
consumidores se genera la identificacion del determinado signo como una marca, y con dicha
identificacion respecto a los productos y/o servicios que identifique, se le vincule con su
origen empresarial, siendo indispensable dicho reconocimiento. Sobre ese tema, Meloni

establece lo siguiente:
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“Luego, al ser concebidas de este modo (como _marca) por los consumidores y

convertirse en una verdadera marca, la alianza entre signo y producto

desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor las cuales

principalmente evocan un origen empresarial determinado y en algunos casos el

goodwill o buena fama del producto”. (Meloni, 2015, pag. 86)

(Subrayado y resaltado nuestro)

En la misma linea, Mc Carthy establece que el elemento principal del Secondary
Meaning es la “Asociacion” que el mismo representa en la mente de los consumidores, y que
debe darse con relacion a la supuesta marca que identifica determinados productos y/o
servicios y un Gnico origen empresarial. (Mc Carthy, 1992, pag. 15-8, citado por Alvarez,

2010)

Gréfico 2: Trilogia de elementos de la asociacion mental necesaria para la generacion
Secondary Meaning.

Signo

Esta trilogia constituye el nexo psicolégico de indispensable configuracion en la mente

de los consumidores, el cual logra generar el vinculo del signo con los productos y/o servicios
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que identifica, y a su vez con el origen empresarial que los produce, comercializa o presta. De
la forma mencionada el signo lograria diferenciarse del resto de marcas del mercado, a fin de
guiar las decisiones que tomen los usuarios del mercado; caso contrario, no cumpliria su fin

econdmico.

Tal como hemos mencionado en el punto 1.5., la distintividad debe entenderse como
una condicion de hecho que es mutable en el tiempo, es decir, que la capacidad distintiva de
una marca es variable, lo cual hace que también lo sea su proteccion. La adquisicion de la
aptitud distintiva se lograra siempre que el titular del signo en cuestion logre posicionarlo en
el mercado, generando el efecto necesario en la mente de los consumidores, y a su vez, logre

acreditarlo.

Teniendo en cuenta lo anterior, los consumidores juegan un rol importante en la
configuracién del Secondary Meaning, por el reconocimiento como marca que los mismos

deben tener respecto del signo que carece de distintividad de forma originaria.

Por ello, el autor Pazos reconoce la importancia que tienen los consumidores en
relacién con la generacién del Secondary Meaning, en la medida que en ellos se genera el
fendmeno de la asociacidén necesaria para su configuracion, que justifica la proteccién a la

cual hemos hecho referencia. Por lo mismo, el autor detalla lo siguiente:

“El mecanismo directo de prueba sera el propio consumidor va que de él

dependera el surgimiento del secondary meaning. Se debera analizar, entonces,

si este considera al signo como una marca o0 no. Se tendra en cuenta, como

indicios de dicha circunstancia, el volumen de ventas, publicidad, el uso
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constante, asi como el ambito territorial que abarca el mismo, etc. Ademas

debera recurrirse a la investigacion directa via encuestas en las que se pueda

apreciar si los consumidores asocian determinado signo con un origen Unico ”.

(Pazos, 1997, pag. 41)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Respecto a la forma de acreditar el fendmeno, abordaremos en la presente
investigacion las dificultades que ello acarrea y plantearemos una recomendacion para
superarlas, teniendo en consideracion lo mencionado por el autor de la investigacion via

encuestas, en las que los consumidores son prueba directa.

Como hemos mencionado, el Secondary Meaning se presenta cuando un signo -sin la
requerida distintividad para poder ser considerado como marca— puede adquirirla por el uso
en el mercado siendo asi objeto de proteccion marcaria, siendo el fenémeno inverso al de la
vulgarizacion. De lo anterior, Rodriguez Carazo y Rodriguez Jinesta mencionan lo siguiente:
“Esta figura ofrece una armoniosa resolucion en la tutela juridica marcaria, ya_que supone

la_contraparte del reconocimiento de la vulgarizacién ”. (Rodriguez Carazo y Rodriguez

Jinesta, 2013, pag. 121)

(Subrayado y resaltado nuestro)

En la misma linea, el autor Robles Morchén precisa lo siguiente respecto a fendmeno

del Secondary Meaning y el de vulgarizacion:

“La adquisicion de significado secundario es el fendmeno_contrario _al de la

vulgarizacion del signo. Si la vulgarizacion supone el paso del caracter distintivo a
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su carencia, la adquisicion de secondary meaning, implica gue un signo, carente

en principio de caracter distintivo, adquiere dicho caracter mediante el uso. El

signo genérico o descriptivo adquiere mediante la publicidad, un sentido segundo,
dotado de capacidad para determinar la procedencia del producto o servicio
designado”. (Robles Morchon, 1995, pag. 105)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, la diferencia recae en que el Secondary Meaning no se genera con
relacién al producto y/o servicio identificado, si no respecto al origen empresarial detras del
signo 0 marca, mientras que la “difusion marcaria” o “vulgarizacion” las marcas terminaron
identificando el producto en si mismo, perdiendo su capacidad distintiva, tal como sucedid en
los casos de las marcas CELLOPHANE, MAICENA, FRIGIDER, PIREX, CURITAS, entre

otros.

2.2. Clases de Secondary Meaning

Habiendo explicado en qué consiste la figura del Secondary Meaning, pasaremos a

explicar que este fendbmeno puede presentarse en dos formas. A nivel doctrinal, el autor

Meloni menciona que el fendmeno se ha clasificado de la siguiente manera (Meloni, 2015,

pags. 90 - 91):

e Secondary Meaning Total:

Se genera respecto a la totalidad del signo en cuestion, es decir, que se puede

configurar en los signos que carecen totalmente de distintividad, como sucederia con los
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compuestos Unicamente por elementos no distintivos, permitiendo que pueda acceder al

registro al quedar superada la prohibicion en la que incurren.

e Secondary Meaning Parcial:

Se genera respecto a algunos elementos del signo en cuestion, es decir, que se puede
configurar en los signos que —en su composicion— poseen algin o algunos elementos

carentes de distintividad, y asi superar la prohibicion en la que incurren.

Respecto al Secondary Meaning parcial el autor Meloni sefiala lo siguiente:

“FEs posible que un signo acceda a registro aun cuando posea elementos genéricos

o descriptivos dentro de su estructura, si es que en su conjunto posee caracter

distintivo. Queda claro sin embargo, que el registro no_concederd el derecho de

exclusividad para el uso de los elementos genéricos o descriptivos de la marca

(...) existe la posibilidad de que dichos elementos, como consecuencia del uso,
también adquieran secondary meaning. . (Meloni, 2015, pég. 91)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, el signo que lograse acceder al registro en tales condiciones se
constituiria como una marca débil que debera coexistir en el mercado con marcas y signos que
contengan sus elementos, como lo son las denominaciones de uso comun, genéricas O
descriptivas, asumiendo el riesgo de no lograr un posicionamiento ni reconocimiento en el

mercado.
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Asimismo, también puede suceder que, una vez registrada, una marca débil logre
adquirir Secondary Meaning, por su uso constante y exclusivo en el mercado, y por generar el
efecto psicologico requerido en la mente de los consumidores, el cual hemos detallado en la

presente investigacion.

2.3.  Secondary Meaning en la Comunidad Andina

Para los paises miembros de la CAN; Bolivia; Colombia; Ecuador y Per, el sistema
de adquisicion de derechos marcarios es constitutivo, es decir, desde el acceso al registro
correspondiente en cada pais, siendo asi que el uso previo del signo distintivo no determina el
otorgamiento de derechos y obligaciones a su titular registral. Al respecto, el autor Maravi

sefiala lo siguiente en relacion con el fenomeno:

“Significa que el solicitante puede demostrar que ha utilizado de manera
constante su signo y, pese a que el signo no podria ser normalmente registrado
debido a las prohibiciones, ese uso constante le ha brindado aptitud distintiva al

signo. En pocas palabras, el empresario logr6 posicionar su signo en el mercado

para gue funcione como marca, para que identifigue un origen empresarial ”.

(Maravi, 2014, pags 63 - 64)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Por su parte, el autor Rodriguez establece el siguiente concepto para explicar el

fendmeno del Secondary Meaning:
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“Fenomeno en el cual un signo desprovisto de capacidad distintiva en sus inicios,

adquiere dicha capacidad de identificar productos 0 servicios con respecto a un

origen empresarial determinado en virtud al uso del signo en el mercado. Dicha

figura es expresamente recogida en nuestra normativa comunitaria andina en la
parte final del articulo 135 de la Decision 486, resultando aplicable, Unicamente,
para algunos supuestos considerados originalmente como prohibiciones absolutas
de registro”. (Rodriguez, 2009, pag. 332)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Al respecto, como hemos adelantado previamente en el punto 1.7. de la presente
investigacion, el fenémeno del Secondary Meaning ha sido reconocido en la CAN desde el
afio 2000 mediante la Decisiobn N° 486, que regula el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial. Es asi que para los paises miembros de la CAN se ha reconocido dicho fendmeno,
funcionando como una excepcién para el acceso al registro de signos que incurran en las
prohibiciones absolutas establecidas en el ultimo parrafo del articulo 135° de la Decision N°

486, detallado previamente en la presente investigacion.

De lo anterior, el reconocimiento del Secondary Meaning le asigna valor al uso
constante que se hubiese realizado de un signo determinado, con la finalidad de proteger el

esfuerzo empresarial para posicionar el signo como marca en el mercado.

En la misma linea, tal como se ha mencionado previamente, la Decision N° 486
establece que el Secondary Meaning se puede generar para superar cuatro supuestos de

prohibiciones absolutas, los cuales detallamos a continuacion:
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PROHIBICION ABSOLUTA BASE LEGAL
Falta de distintividad Inciso b) articulo 135° de la Decision N° 486
Signos exclusivamente descriptivos Inciso e) articulo 135° de la Decision N° 486
Signos exclusivamente genéricos Inciso f) articulo 135° de la Decisién N° 486

Signos exclusivamente conformados ) ] o
_ _ Inciso g) articulo 135° de la Decision N° 486
por designaciones usuales

Color aislado que no esté delimitado por ) ) L
Inciso h) articulo 135° de la Decision N° 486
una forma

Al respecto, el autor Rodriguez establece que los supuestos mencionados no podrian
acceder al registro por regla general por su carencia de distintividad, lo cual podria ser

superado, tal como se puede apreciar a continuacion:

“Asi, un signo originalmente descriptivo, genérico, usual o conformado por un

color aisladamente considerado, en principio, no podra acceder al registro por

estar_incurso en una prohibicién absoluta. No obstante ello, si dicho signo —

originalmente no registrable — adquiere capacidad distintiva en virtud a su uso,
podra acceder al registro. Otros casos, por ejemplo, cuando el signo resulta
contrario a la moral, no podran ser admitidos en supuesto alguno”. (Rodriguez,
2009, pag. 332)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, reiteramos el caracter excepcional del fendmeno, entendiendo la razon de
ser de su reconocimiento para supuestos determinados, que representa una lista taxativa,
siendo estos supuestos los unicos en los que se podria configurar el fenomeno. Al respecto, el

autor Pazos sefiala lo siguiente:
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“Es importante indicar que al constituir esta institucion una excepcion debe tan

solo ser protegida en casos muy especiales en los que el conocimiento del nuevo

significado se aprecie en un numero considerable de consumidores del producto

o servicio que supuestamente distingue el signo”. (Pazos, 1997, pag. 41)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Por su parte, Meloni también menciona la excepcionalidad y taxatividad de los

supuestos, tal como detallamos a continuacion:

“El cardcter absoluto de ciertas prohibiciones deja de ser un obstdiculo en el
supuesto de que se demuestre que un signo inherentemente no distintivo adquiere

distintividad como consecuencia del uso. Su caracter excepcional se aplica a los

supuestos claramente determinados en la norma”. (Meloni, 2015, pag. 90)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Establecido lo anterior, el autor Meloni se plantea las siguientes dudas en relacion al
fendmeno dentro del sistema de integracion de la CAN: ¢Deberia admitirse el registro de
estos signos?, ¢La Autoridad Administrativa competente deberia proteger la inversion de los

empresarios para publicitar su marca? (Meloni, 2015, pag. 86)

Existen criticas respecto al reconocimiento del Secondary Meaning en la CAN, en la
medida que es una excepcion al sistema constitutivo de adquisicion de derechos propio de la
CAN. No obstante, se debe armonizar la aplicacion del fendmeno con el fin de dotar de

realidad material al sistema marcario.
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En la misma linea, Meloni establece que el reconocimiento del Secondary Meaning en
la legislacion andina representa la incorporacion de un factor que dota de realismo al conjunto
normativo, en la medida que reconoce una dindmica real del mercado otorgando derechos
marcarios —en principio constitutivos— a signos que no deberian poder acceder el registro
por incurrir en algunas de las prohibiciones absolutas. Ello, debido a que los consumidores
reconocerian a un signo como marca propia de un origen empresarial determinado. (Meloni,

2015, pag. 86)

De lo anterior, coincidimos con el autor en que el reconocimiento en la normativa del
fenomeno dota realidad material al registro, al brindarle relevancia juridica a los efectos
psicolégicos que se generan en la mente de los consumidores, generados en virtud del
esfuerzo empresarial de los proveedores de productos y prestadores de servicios en el

mercado, realizado con el unico fin de lograr su posicionamiento.

Asimismo, Meloni indica que el fendmeno del Secondary Meaning premia la difusion
y posicionamiento de los signos carentes de distintividad, reconociendo a sus titulares su goce
exclusivo y excluyente en el ejercicio de sus actividades en el mercado. Lo anterior,
atendiendo a que, los proveedores de productos o servicios buscan el posicionamiento de los
signos que utilizan para identificarlos logrando que sean reconocidos como marcas. Al

respecto, el autor sefiala lo siguiente:

“La marca en sentido estricto es la alianza entre el signo y el producto. Esta

alianza no se convierte en marca hasta el momento en que los consumidores captan
y retienen en su memoria tal alianza”. (Meloni, 2015, pag. 86)

(Subrayado y resaltado nuestro)
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Teniendo presente que la marca representa un vinculo entre el signo de su propia
conformacién y los productos y/o servicios que identifiquen, precisamos que en el caso del
Secondary Meaning, tal como hemos mencionado previamente, la alianza entre la marca y los
productos y/o servicios que identifique logran desencadenar ciertas representaciones en la
mente del consumidor las cuales principalmente evocan un origen empresarial determinado
(Meloni, 2015, pag. 86), es decir, un elemento adicional es incluido, formandose la trilogia de

elementos para la configuracién del fenomeno.

Las marcas representan la relacion que se genera en la mente de los consumidores
entre el signo mismo con los productos y/o servicios que identifican en el mercado, y dicho
vinculo conllevara en ocasiones a que los consumidores las identifiquen con un proveedor

determinado, o a entender que provienen de un origen determinado.

Dicho lo anterior, a efectos de la presente investigacion, es de gran importancia el
esfuerzo empresarial realizado con la finalidad de lograr el posicionamiento de las marcas,
debido a que, mediante el reconocimiento del Secondary Meaning se busca proteger dichos
esfuerzos empresariales que conllevaron a que sus signos adquieren distintividad, y asi

incentivar al resto para fortalecer el proceso competitivo.

Asimismo, el TICA desarrolla el tema de la “distintividad adquirida” (Secondary
Meaning) en la Interpretacion Prejudicial N° 134-1P-2011, precisando lo siguiente: “(...) un
signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y

efectivo en el mercado”.
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De igual forma, lo desarrollo la Interpretacion Prejudicial N° 92-1P-2004, precisando

lo siguiente:

“(...) si bien la inscripcion en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el
unico modo de adquisicién de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo

puede alcanzar aptitud distintiva, en relacién con el producto o servicio a que se

refiere, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse

registrable ”.

(Subrayado y resaltado nuestro)

El reconocimiento del fenémeno logra incentivar a los empresarios para que
desplieguen estrategias relacionadas con el uso de sus signos en el comercio, consiguiendo

que el publico consumidor les otorgue un nuevo significado.

Habiendo precisado el reconocimiento del fendmeno y el alcance de este en la CAN,
debemos pasar a detallar la problematica que se genera en relacion a la acreditacion del
fendmeno del Secondary Meaning, debido a que es sumamente complicado acreditarlo, ya sea
para lograr el acceso al registro de un signo, oponerse a un registro, o para defenderlo ante

una eventual accién de nulidad en caso se encuentre registrado.

Al respecto, en la Decisién N° 486 no se detallan medios probatorios idoneos, ni
tampoco lineamientos que ayuden a determinarlos, para acreditar la configuracion del
fendmeno, por lo que, a lo largo de los afios, en los paises en la CAN se han aceptado diversos

medios probatorios para tal fin, teniendo como referencia los aceptados en los tribunales
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estadounidenses. De esta forma, se han aportado los siguientes medios probatorios para

acreditar el Secondary Meaning:

=  Gastos de publicidad.

= Estudios de mercado que acrediten que los consultados vinculan el signo
distintivo con su origen empresarial.

= Datos de ventas o prestacion de los productos y/o servicios identificados con el
signo.

= Medios que acrediten la exclusividad sobre el signo.

=  Pruebas de la prolongacion del tiempo de uso.

Asimismo, recalcamos que cada caso debe ser evaluado de forma especial, y que los
medios probatorios mencionados no representan una lista taxativa, sino simplemente son los
que se han utilizado para intentar acreditar el fendmeno ante los tribunales correspondientes y

que, en ciertos casos, se han considerado id6neos.

Para precisar, en los paises miembros de la CAN se han presentado casos relacionados
al fendbmeno del Secondary Meaning, y en términos generales, a la fecha, los siguientes

medios probatorios han sido considerados idoneos para su acreditacion:

=  Encuestas de opinion.
= Testimonios de consumidores.

= Tiempo de uso, cantidad y forma de publicidad.



59

Mas adelante en la presente investigacion, analizaremos algunos casos que se han
presentado en la CAN, pero adelantamos que en Peru se ha logrado acreditar el Secondary

Meaning en algunos, y solo correctamente en uno.
2.4.  Factores para la Generacion de Secondary Meaning

Para que el fendmeno del Secondary Meaning se genere, deben concurrir todos los
factores necesarios para ello. Al respecto, Meloni cita al autor Rocha para detallar cuéles son

las actuaciones que deben concurrir para la generacién del fendmeno:

“Para aprovechar la distintividad adquirida debe considerarse las actuaciones

realizadas por el solicitante o titular de la marca y el efecto que la utilizacién del

signo_ha_ocasionado _en _los consumidores. Se trata de que concurran _dos

aspectos, el primero que concierne a la empresa y, de la mano de aquel, la
percepcion que tiene el consumidor del sector pertinente”. (Rocha, s.f., pag. 560,

citado por Meloni, 2015)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, para que se genere el Secondary Meaning el titular del signo debe
haberlo utilizado, y que, en virtud de dicho uso, los consumidores lo reconozcan como una
marca, correspondiente a un titular determinado. Por lo tanto, no bastaria acreditar la
realizacion de inversion publicitaria y utilizacion del signo en cuestion en el mercado, sino
que, ademas, sera necesario acreditar que, en virtud del uso acreditado, se generé el efecto

necesario en la mente de los consumidores para la configuracion del fendmeno.



60

Asimismo, el autor Fernandez — N6voa ha detallado los factores a tener en cuenta para
la evaluacion de la generacion de Secondary Meaning, y en virtud de los mismos poder
declarar su configuracion, los cuales detallamos a continuacion (Fernandez — Névoa, 2017,

pags. 533-535):

e La cuota de mercado correspondiente a la marca.

e Laintensidad, la extension geografica y la duracion del uso de la marca.

e Las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca.

e La proporcion de los sectores interesados que identifican el producto y/o servicio

atribuyéndole una procedencia empresarial en virtud de la marca.

a) Lacuota de mercado correspondiente a la marca

Para evaluar la generacion del Secondary Meaning se debe tener en cuenta la cuota de
mercado que le corresponda al signo materia de evaluacion. El autor Fernandez - Névoa
establece que este factor consta de la delimitacién del mercado relevante donde se encuentren
encuadrados los productos y/o servicios diferenciados mediante el signo usado como marca.

(Fernandez — N6voa, 2017, pag. 533)

Al respecto, Meloni establece que el mercado relevante® de un signo determinado es
el mismo en el que se ofrecen los productos o servicios identificados con el signo en

evaluacion, y para determinarlo se debe analizar lo siguiente (Meloni, 2015, pag. 97):

13 El Articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2019-PCM, define “Mercado Relevante” de la siguiente
manera:

“Articulo 6.- El mercado relevante. -
6.1. EI mercado relevante esta integrado por el mercado de producto y el mercado geografico.
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1.  Determinar si se trata de un mercado atomizado o un mercado en el que
concurren pocos competidores®,

2.  Posteriormente, determinar la totalidad de ventas de los productos y/o servicios
identificados por el signo en evaluacion durante un lapso de tiempo.

3. Finalmente, determinar si el signo identifica productos y/o servicios de consumo

masivo o si son especializados.

Por su parte, el autor Fernandez — No6voa establece que, cuanto méas sea la cuota de
mercado de los productos y/o servicios que se diferencian con el signo analizado, mayor sera
la posibilidad de que el mismo hubiese adquirido caracter distintivo. (Fernandez — Névoa,

2017, pag. 533)

b) Laintensidad, la extension geografica y la duracion del uso de la marca

Tengamos como premisa principal la normativa andina no establece un plazo minimo
0 maximo de uso suficiente o necesario para la configuracion y/o apreciacion de la

adquisicion del Secondary Meaning de un determinado signo.

6.2. El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o servicio materia de la conducta
investigada y sus sustitutos. Para el anélisis de sustitucidn, la autoridad de competencia evaluard, entre
otros factores, las preferencias de los clientes o consumidores; las caracteristicas, usos y precios de los
posibles sustitutos; asi como las posibilidades tecnolégicas y el tiempo requerido para la sustitucion.

6.3. El mercado geogréafico relevante es el conjunto de zonas geograficas donde estan ubicadas las
fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las alternativas de
aprovisionamiento, la autoridad de competencia evaluard, entre otros factores, los costos de transporte y
las barreras al comercio existentes”.

¥ Como ejemplo se tienen los oligopolios.
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El Lanhanm Act™ establece que el uso de un determinado signo por cinco afios previos
a su solicitud de registro constituira prueba prima facie de la existencia de Secondary

Meaning, lo cual debera ser evaluada a detalle en cada uno de los casos.

Por su parte, Fernandez - Novoa establece que un uso prolongado de entre tres a cinco
afios es un dato favorable para la apreciacion del Secondary Meaning; sin embargo, un uso de
menor duracion podra ser eficaz, siempre que la intensidad del uso compense su breve
duracion (Ferndndez — Noévoa, 2017, pag. 533). En la misma linea, Meloni establece lo

siguiente:

“Si bien en principio un uso efectivo durante un lapso considerable (tres o cuatro

afnos) constituye un indicio favorable para gue la solicitud de registro prospere, un

uso menos prolongado en el tiempo pero altamente intenso, puede compensar la
menor duracion del uso”. (Meloni, 2015, pag. 95)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Adicionalmente, precisa que dependera de si los signos que son particularmente
conocidos, respecto a su significado inherente descriptivo o genérico, por el mercado
relevante, deberan tener un uso mas intenso y duradero, siendo asi que logre que el
significado primario del signo sea acompariado por el Secondary Meaning en la mente de los

consumidores.

1 Promulgada el 5 de julio de 1946, es el estatuto federal primario de derecho marcario de los Estados

Unidos.
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Dicho esto, el uso que se haga de un signo debe realizarse de tal forma que logre el
generar efecto deseado en la mente de los consumidores para que se configure el fendmeno de

estudio, tal como detallamos a continuacion.

Gréfico 3: Uso y efectos necesarios para la generacion Secondary Meaning.

El uso del signo
debe ser
constante,
relevante y
efectivo

Percepcion del

sector pertinente.

Asimismo, para lograr acreditar el uso se debe tener presente que las pruebas idoneas

variaran caso por caso, siendo asi que el autor Meloni sefiala lo siguiente:

“Las pruebas del uso para determinar la adquisicion de secondary meaning deben

ser evaluadas en el caso concreto y atendiendo principalmente a la naturaleza de

los productos o servicios gue distingue (...) el uso que sirva de fundamento al

secondary meaning se haya extendido tan solo durante algunos meses frente a los
anos que pueden ser necesarios, en el caso de productos de distinta naturaleza”.

(Meloni, 2015, pag. 96)

(Subrayado y resaltado nuestro)
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Por lo anterior, el uso que se realice del signo debe corresponder a la naturaleza de los
productos y/o servicios que el mismo identifique, considerando que, representa un factor

necesario para la configuracion del fenémeno.

Finalmente, Meloni sefiala que respecto al aspecto geogréafico del uso del signo que
corresponda, el mismo debera realizarse en el territorio nacional en el que se pretenda el

reconocimiento del fenomeno del Secondary Meaning (Meloni, 2015, pag. 96).

Al respecto, estamos de acuerdo con el autor que en cumplimiento del principio de
territorialidad, y teniendo en cuenta la naturaleza del fenémeno, no seria posible que el
Secondary Meaning se configure en territorios donde no se hubiese hecho uso del signo, o no

se hubiese utilizado en el grado necesario para la configuracion del referido fendmeno.

c) Lasinversiones hechas por la empresa para promocionar la marca

Las inversiones realizadas por la empresa titular del signo en evaluacion son de crucial
importancia para la generacion del fendmeno, contribuyen decisivamente para generar
distintividad en los signos que inicialmente carecian de ella, configurandose el significado

secundario propio del fenémeno.

Asimismo, es importante resaltar que, conforme a lo que establece Ferndndez —
NOvoa, se deben considerar no solo las inversiones publicitarias stricto sensu, sino tambiéen
otros gastos en los que se hubiese incurrido con el fin de difundir el signo entre los circulos
interesados (Fernandez — NOvoa, 2017, pag. 534), como podrian ser los gastos de

representacion.
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Dicho lo anterior, los signos logran llegar a los consumidores mediante estrategias
publicitarias, y con ello, se contribuye con la generacion de la asociacion necesaria entre el
signo y los productos y/o servicios que identifica, para cumplir su reconocimiento como una

marca. Siendo asi que el autor Meloni sefiala lo siguiente:

“La publicidad fomenta y acelera la asociacion mental que se produce entre el

signo y el producto en la mente de los consumidores”. (Meloni, 2015, pag. 97)

(Precisiones, resaltado y subrayado nuestro)

Gréfico 4: Concurrencia de inversion publicitaria y uso de los signos.

Mayor
Uso del signo posibilidad de
de forma generar efecto
constante y necesario en la
efectiva mente de los
consumidores

Publicitar el
signo que

identifica los
productos y/o
Servicios

Por lo tanto, la publicidad es un punto de evaluacion importante teniendo en cuenta
que es un factor que puede influir de forma determinante para la generacion del Secondary

Meaning. Por lo anterior, el autor Meloni sefiala lo siguiente: “El nivel exigible de publicidad

y difusion de la_marca que se analiza debe estar en proporcion al tipo de producto _gue

distingue v al mercado en el cual se comercializa y alega haber adquirido secondary

meaning”. (Meloni, 2015, pag. 98)

(Precisiones, resaltado y subrayado nuestro)
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Dicho esto, dependiendo de los productos o servicios que pretende distinguir el signo
analizado, por su naturaleza, o por si se tratan de consumo masivo 0 especializado, se
evaluara si la publicidad realizada es suficiente y/o adecuada para contribuir en la generacion
del Secondary Meaning en la mente de los consumidores, lo cual, debera evaluarse caso por

Caso.

d) La proporcion de los sectores interesados que identifican el producto y/o servicio

atribuyéndole una procedencia empresarial en virtud de la marca

Tal como lo establece Fernandez - N6voa, si el solicitante o titular de un signo logra
demostrar que una fraccion relevante de los sectores interesados asocia el signo con la
procedencia empresarial de los productos y/o servicios, el signo habra adquirido carécter
distintivo. Entre los sectores interesados a tener en cuenta, el autor detalla a los consumidores
de los productos y/o servicios, los revendedores o distribuidores de los mismos, y hasta los

competidores del solicitante o titular de la marca. (Fernandez — Névoa, 2017, pag. 534)

En la misma linea, el autor Meloni detalla que, bastaria con una significativa fraccion
de los sectores interesados para poder considerarlo relevante a efectos de la generacién del
fenémeno del Secondary Meaning, tal como precisamos a continuacién: “Debe considerarse

suficiente que una significativa fraccién de los sectores interesados conecte el

correspondiente _signo_con_la_procedencia_empresarial de los productos o servicios”.

(Meloni, 2015, pag. 98)

(Resaltado y subrayado nuestro)
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Dicho lo anterior, este factor sera determinante para la evaluacion de la configuracion
del fendmeno con relacién a un signo determinado; y, al igual que el resto, de gran relevancia

para poder acreditar su generacion ante las autoridades correspondientes.

Habiendo mencionado todos los factores necesarios para la configuracion de la
generacion del Secondary Meaning, es necesario aterrizar estos conceptos tedricos de forma
practica. Como se ha mencionado en la presente investigacion, el fin del reconocimiento del
Secondary Meaning es dotar de realidad material al registro marcario, por ello, para su
correcto reconocimiento y aplicacion es necesario evaluar cuales serian los criterios para ello,
asi como los medios probatorios idoneos para su acreditacion, teniendo en cuenta que deben

concurrir todos los factores mencionados.

De lo anterior, consideramos que, conjuntamente con medios probatorios que
acrediten el uso constante, real y efectivo en el mercado, las encuestas o sondeos de opinion
son un medio idéneo para acreditar si el signo analizado hubiese adquirido Secondary
Meaning, debido a que, siempre que sean realizadas de forma adecuada, recogeran la
percepcion de los consumidores, de forma tal que logren acreditar la asociacion mental
“producto/servicio — marca - origen empresarial” necesario en la mente de los consumidores,

lo cual se desarrollara més adelante en la presente investigacion.

2.5. Legislacion comparada
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Mediante el Convenio de Paris*® la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

(en adelante, la “OMPI”), regula la proteccion de la Propiedad Industrial para todos sus

miembros, estableciendo en su articulo 6° quinquies lo siguiente:

“Articulo 6 quinquies.

Marcas: Proteccion de las marcas registradas en un pais de la Unién en los demas
paises de la Union (clausula “tal cual es”)

(...)

Para apreciar si la marca es susceptible de proteccion se deberan tener en cuenta

todas las circunstancias de hechos, principalmente la duracion del uso de la marca

(.)".

Asimismo, la Union Europea inicialmente regul6 esta materia mediante la actualmente

derogada Primera Directiva del Consejo N° 89/104/CEE®. Posteriormente, con la

promulgacion de la Directiva 2008/95/CE*° de la Unién Europea en el inciso 3 de su articulo

3° se desarrollé el tema referente a la distintividad sobrevenida, tal como detallamos a

continuacion:

“Articulo 3: Causas de denegacion o de nulidad.

(...)

16

17

18

19

El Convenio de Paris, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepcion mas amplia.
Represent6 el primer paso importante para que los creadores protejan sus obras intelectuales en otros
paises.

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la Aproximacién de las
Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas. Derogada en el 2008 por la Directiva N°
2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008.

Directiva N° 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
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3. No se denegara el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podra
declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b),

c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha

hecho de la misma, hubiese adquirido un caracter distintivo. Amén de ello, los

Estados miembros podran establecer que la presente disposicion se aplique

igualmente cuando el caracter distintivo _haya sido_adquirido _después de la

solicitud de registro o después de la fecha de reqgistro”.

(Subrayado y resaltado nuestro)

Con lo anterior, queda establecido que los paises miembros de la Union Europea
cuentan con la posibilidad de considerar a su discrecion si es posible que el fendbmeno del

Secondary Meaning se genere de forma posterior a su fecha de registro.

Por su parte, mediante el acuerdo sobre los “Aspectos de los derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el comercio” % (en adelante, “ADPIC”) también se ha recogido el

fendmeno del Secondary Meaning en su articulo 15.1, en el cual se establece lo siguiente:

“Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o

servicios pertinentes, los miembros podrén supeditar la posibilidad de registro de

los mismos al caracter distintivo gue hayan adquirido ante su uso ”.

(Subrayado y resaltado nuestro)

20 El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la

Organizacién Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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De lo anterior, se puede apreciar que los paises miembros de la Organizacién Mundial
del Comercio pueden contemplar el Secondary Meaning dentro de su normativa, con el fin de
reconocer la posibilidad de adquirir distintividad de forma sobrevenida por su uso en el

mercado.

Por su parte, la Lanhanm Act reconoce al Secondary Meaning como un fenémeno que
representa un significado secundario que logra adquirir un signo por su presencia en el
mercado. Siendo asi que, luego de enumerar las prohibiciones de registro, en el Gltimo parrafo

del 8 1052 establece lo siguiente:

“Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e) (3), and (e) (5) of
this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the
applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The
Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive,

as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of

substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in

commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness

is made™?.

(Subrayado y resaltado nuestro)

2 Traduccion simple: “Excepto por lo expresamente excluido en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) (3) y (e) (5)

de esta seccion, nada en este documento impedira el registro de una marca utilizada por el solicitante,
que se ha convertido en distintivo de los bienes del solicitante en el comercio. La Autoridad puede
aceptar como evidencia prima facie que la marca se ha convertido en distintiva, de acuerdo a su uso en,
o en relacion con, los bienes en el comercio del solicitante, mediante pruebas de su uso, por el
solicitante, sustancialmente exclusivo y continuo del signo como marca en el comercio durante los cinco
afios anteriores a la fecha en que se alega la adquisicion de distintividad ”.
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De lo anterior, tal como mencionamos previamente en la presente investigacion, a
diferencia de la normativa de la CAN, la norma norteamericana establece un plazo minimo de
cinco afios de uso del signo, necesariamente previos a la alegacion de adquisicion de

distintividad, para la generacion del fenémeno.






CAPITULO Il1: Analisis casuistico del Secondary Meaning

Con el reconocimiento del Secondary Meaning en la Decision N° 486 se han
presentado varios casos sobre la materia. Por lo mencionado anteriormente, es importante
desarrollar algunos de los casos en los que se ha evaluado la generacion del fenémeno, e
identificar los criterios que ha tenido el TICA a nivel comunitario; y, en especifico, el

INDECOPI en los casos presentados en Perd.

Lo anterior, con la finalidad de verificar si la aplicacion del Secondary Meaning se
realiza correctamente a nivel andino, y detectar las posibles oportunidades de mejora que
contribuyan a que el reconocimiento del fendmeno en nuestra normativa cumpla con su

finalidad, la de dotar de realidad material al sistema marcario.

La CAN es un sistema de integracion que engloba aspectos sociales, culturales,
econdmicos, ambientales y comerciales, mediante el cual los paises miembros armonizan sus
politicas econdmicas y adoptan normativas comunes. En dicho contexto, es necesario
garantizar que la normativa comun aplicable a todos los paises miembros, sea interpretada y

aplicada de manera uniforme.

Dicho esto, podemos afirmar que la armonizacion de las legislaciones de los paises
miembros de la CAN es un paso fundamental para alcanzar los objetivos de este esquema de
integracion. No obstante, ello solo sera posible si ademas de adoptar una normativa coman, la
misma es interpretada y aplicada uniformemente en todos los paises miembros. Al respecto, el

autor Pachon sefiala lo siguiente:
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“la piedra angular de la Comunidad no es s6lo una misma norma comun, sino gue

dicha norma sea interpretada y aplicada de igual manera en toda la extension de

un mismo territorio por los Tribunales de todos los Estados Miembros”. (Pachon,
1992, pag. 76)

(Resaltado y subrayado nuestro)

De lo anterior, por la importancia que tiene la interpretacion y aplicacion de las
normas comunitarias en todos los paises miembros de la CAN, se ha previsto la figura de la
interpretacion prejudicial, que son emitidas por el “TICA”, que cuenta con la competencia

para interpretar las normas del ordenamiento juridico de la CAN.

La interpretacion prejudicial es una figura del Derecho Comunitario Andino por medio
de la cual el TICA, previa solicitud de los jueces o autoridades nacionales de los Paises
Miembros, interpretan las normas del ordenamiento juridico de la CAN, con el fin de

garantizar su aplicacion de forma uniforme®.

La solicitud de interpretacion es facultativa para el juez o autoridad nacional siempre
que la sentencia o resolucion materia de consulta sea susceptible de ser recurrida en el
derecho local del pais consultante. Por el contrario, cuando el juez o autoridad nacional actta
como Ultima instancia, la solicitud de interpretacion serd obligatoria. (Galvez, 2001, pag.,

134)

2 Avrticulo 40 del Acuerdo de Cartagena, concordado con el articulo 2 de la Decision N° 184,
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Respecto a las interpretaciones prejudiciales facultativas, se ha desarrollado el tema en
la Interpretacion Prejudicial 121-1P-2014, por medio de la cual se amplia el concepto de “Juez
Nacional” facultado para solicitar dichas interpretaciones ante el TICA a las autoridades

administrativas especializadas en cada pais.

En virtud de lo anterior, autoridades como la SIC de Colombia; el INDECOPI de Peru;
el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia; y, el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual de Ecuador, estan facultadas para solicitar Interpretaciones Prejudiciales
ante el TICA, con el fin de que las normas comunitarias sean interpretadas y aplicadas de

manera uniforme en la CAN, para fases posteriores en los procedimientos respectivos.

Dicho esto, en los paises miembros de la CAN se han presentado casos de Secondary
Meaning y, en algunos de ellos, las autoridades locales han requerido al TJCA

interpretaciones de una norma determinada para resolverlos.

Detallaremos algunos de los mismos en la presente seccion, teniendo en cuenta que

todos contribuyen con la unificacion y uniformidad de la normativa andina.

3.1. Interpretacion Prejudicial 123-1P-2014

El procedimiento llevado ante la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI (en
adelante, “Comision”), sobre la NULIDAD de la marca CAMARA DE COMERCIO -
LIMA (Certificado N° 50757), registrada a favor de la Camara de Comercio de Lima, es uno

de los casos més recientes e importantes en lo que al Secondary Meaning respecta. En el
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mismo, se adoptd lo establecido por el Tribunal de Justicia de la CAN en la Interpretacion

Prejudicial N° 123-1P-2014, la cual fue solicitada por la Comision para resolver este caso.

Se origind en el procedimiento correspondiente al expediente N° 481121-2012, en el
cual la Camara de Comercio Peruana — Chilena solicitd el registro de la marca de servicio
CAMARA PERUANO-CHILENA, para distinguir los servicios de la clase 35, siendo asi
denegada de oficio en primera instancia por la Direccidn de Signos Distintivos de INDECOPI
(en adelante, la “Direccion”) por falta de distintividad, mediante Resolucion N° 15175-

2012/DSD-INDECORPI.

En la segunda instancia de dicho procedimiento, la Sala detectd que varias marcas que
se encontraban registradas en la clase 35 contaban con el término CAMARA en su
conformacion, entre los cuales se encontraba la marca de servicio CAMARA DE
COMERCIO — LIMA (Certificado N° 50757), otorgada a favor de la Camara de Comercio de

Lima.

Por lo anterior, mediante Resolucion N° 3379-2013/TPI-INDECOPI, la Sala dispuso
que la Direccion inicie de oficio la accién de nulidad contra algunas marcas, dentro de las
cuales se contempld a la marca de servicio CAMARA DE COMERCIO - LIMA (Certificado

N° 50757), de titularidad de la Camara de Comercio de Lima.

En el presente procedimiento, la Comision inicio de oficio el procedimiento de nulidad
del registro de la marca CAMARA DE COMERCIO — LIMA (Certificado N° 50757)
otorgada a favor de la Camara de Comercio de Lima, para distinguir servicios de publicidad,;

de gestion de negocios comerciales; de administracion comercial y de trabajos de oficina de la
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clase 35 de la Clasificacién Internacional de Niza, en virtud de lo indicado mediante la

Resolucion N° 3379-2013/TPI-INDECOPI.

La Céamara de Comercio de Lima argumentd en su escrito de defensa que el signo
materia de nulidad habria adquirido distintividad suficiente para garantizar su registro y
proteccion legal. Al respecto, durante la evaluacion del caso la Comision solicitd
facultativamente al Tribunal de Justicia de la CAN, la emision de una interpretacion
prejudicial del ultimo parrafo del articulo 135° de la Decision N° 486, es decir, el parrafo que
regula el reconocimiento de la distintividad sobrevenida, la cual podria generarse solo en
algunos supuestos de prohibiciones absolutas de registro, las cuales hemos detallado

previamente en la presente investigacion.

Debido a la solicitud de la Comision, el procedimiento de nulidad del signo
CAMARA DE COMERCIO - LIMA (Certificado N° 50757) qued6 suspendido hasta que

se emitiese la interpretacion solicitada de forma facultativa para el caso en mencién.

De lo anterior, el TICA emitié la Interpretacion Prejudicial 123-1P-2014, respecto de
lo cual el autor Meloni ha desarrollado la que considera su mayor aporte en la materia de
investigacion, tal como se encuentra detallado en el siguiente considerando de la

investigacion. (Meloni, 2015, pags. 100- 101)

3.1.1. Oportunidad para Apreciar el Secondary Meaning

Tal como hemos mencionado anteriormente, si bien la Decisiéon N° 486 reconoce

expresamente la posibilidad de acreditar la generacion del Secondary Meaning al momento de
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solicitar su registro como marca, ello también seria aplicable tanto para los casos de signos
que se encuentren en procedimientos de registro como para los que se encuentran previamente
registrados, como sucedio en el caso de consulta, en el cual la Camara de Comercio de Lima
argument6 que la marca materia de nulidad CAMARA DE COMERCIO - LIMA

(Certificado N° 50757) habria adquirido distintividad de forma sobrevenida a su registro.

En el caso de las marcas registradas que carecen de distintividad, debemos partir
indicando que su registro claramente se derivd de un error de parte de la autoridad
correspondiente; sin embargo, ello es posible de ser superado mediante la acreditacion vy el

reconocimiento del Secondary Meaning.
Al respecto, Meloni desarrolla este supuesto sefialando que mediante la teoria de la
Sanacién o Rehabilitacion es posible evitar la nulidad de un signo inicialmente no distintivo,

tal como se puede apreciar a continuacion:

“Permite evitar la nulidad del reqistro de una marca inicialmente no distintiva,

pero que con posterioridad al registro y mediante el uso intenso, su titular logra

acreditar que ha adquirido distintividad. La marca inicialmente se encontraba

enferma con el virus de la falta de distintividad, pero con posterioridad a su
registro, se rehabilita y logra cumplir con la funcién que le ha sido encomendada
por la ley”. (Meloni, 2015, pags. 100- 101)

(Resaltado y subrayado nuestro)

En ese sentido, en el supuesto que los titulares de dichas marcas (inicialmente carentes

de distintividad) hiciesen uso constante, real y efectivo de las mismas, podrian obtener
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proteccion por su esfuerzo y estrategia empresarial, en la medida que el signo materia de
analisis lograria cumplir con la funcidén que le corresponde: la de distinguir productos y/o

servicios en el mercado, y diferenciarlos de otros ofertados.

Lo anterior, también deberia considerarse aplicable para los casos de un inminente
riesgo de confusién. Como hemos mencionado en la presente investigacion un signo puede
ser registrado siendo considerado débil, pero que, si con el tiempo logra adquirir el Secondary
Meaning sobre los elementos no distintivos de sus conformacién, podra oponerse contra
cualquier otro signo similar o idéntico que pretenda su registro, acreditando la generacion del
fendmeno en dicho procedimiento, como sucedié en el caso de “GACETA JURIDICA”, el

cual desarrollaremos en el punto 3.3.1. de la presente investigacion.

3.1.2. Determinacion de si el uso del signo ha generado la configuracion del fenémeno.

Adicionalmente a lo detallado en el punto anterior, consideramos que la Interpretacion
Prejudicial mencionada brinda un aporte adicional que desarrollaremos a mayor detalle en
este Capitulo 111 y el Capitulo IV de la presente investigacion, que es el analisis en conjunto
de los medios probatorios caso por caso. Al respecto, el TICA sefiala lo siguiente en la

Interpretacion Prejudicial 123-1P-2014:

“Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante

del signo no distintivo permite que el publico consumidor distinga los productos o

servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro

origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas

y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al Pais
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Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado

como_distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como

determinante de su origen empresarial ”.

(Resaltado y subrayado nuestro)

De lo mencionado, con el pronunciamiento del TICA reforzamos nuestra postura
referida a que no basta con utilizar de forma constante, real y efectiva el signo para la
configuracién del fendmeno, ni tampoco es suficiente para acreditarlo aportar Gnicamente
medios probatorios que prueben el uso del signo. Por ello, se debe analizar si los
consumidores perciben el signo como una marca identificadora de productos y/o servicios, y

con ello, como denotador de su origen empresarial.

Habiendo mencionado lo establecido por la Interpretacion Prejudicial, desarrollaremos

la conclusion de este caso en el punto 3.3.2. de la presente investigacion.

3.2. Caso emblematico en la Comunidad Andina: Caso Universidad Virtual

Con fecha 22 de mayo de 2001, el Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
Monterrey solicitd el registro del signo denominativo UNIVERSIDAD VIRTUAL para
distinguir los servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza: “Educacion,
formacion; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, academias (educacion);
organizacion y direccion de conferencias y congresos; ensefianza por correspondencia; cursos
por correspondencia; informacion en materia de educacion; ensefianza;, examenes
pedagdgicos; instruccion (ensefianza); préstamo de libros; publicacion de libros; organizacion

de concursos; organizacion y direccion de seminarios; organizacion y direccion de simposios;
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organizacion y direccion de talleres de formacidn; organizacion de exposiciones con fines

culturales o educativos”.

Mediante la Resolucion N° 02274, de fecha 30 de enero de 2002, la SIC rechazé la
solicitud de registro del signo denominativo UNIVERSIDAD VIRTUAL por estar
constituido en su totalidad de denominaciones descriptivas de los servicios de clase 41 antes
mencionados, incurriendo en la causal de irregistrabilidad regulada en el literal €) del articulo

135° de la Decisiéon N° 486.

Contra dicha Resolucion, el solicitante presentd un recurso de reposicion; v,
posteriormente, uno de apelacion, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones N°
08669, de fecha 20 de marzo de 2002; y, N° 17170, de fecha 31 de mayo de 2002, en la cuales

la SIC confirmd la Resolucion N° 02274.

Este caso, fue elevado por el solicitante a un procedimiento contencioso
administrativo, y en dicho proceso, el Consejo de Estado de la Republica de Colombia de la
Sala de lo Contencioso Administrativo solicitdé una Interpretacion Prejudicial al TICA de la

CAN respecto al literal €) del Articulo 135°, de la Decision N° 486.

En virtud de la solicitud mencionada, el TICA emiti6 la Interpretacion Prejudicial N°
92-1P-2004, mediante la cual se pronuncid sobre el fendmeno del Secondary Meaning, tal

como detallamos a continuacion:

“En el orden comunitario, (el Secondary Meaning) se trata de una excepcion que,

de configurarse en los términos sefialados, hace posible la inscripcion de signos
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inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La
inscripcién de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido

adquirida mediante su (1) uso previo a la solicitud de registro, visto que de

conformidad con la disposicién citada, es el solicitante quien, a los efectos de
obtener el registro del signo, debera haber estado usandolo constantemente en el

Pais Miembro. Queda entendido que, (2) en primer lugar, el solicitante debera

acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la

actividad comercial de venta del producto o de comercializacidén del servicio, toda

vez que la actividad unicamente publicitaria no es demostrativa de la

disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y (3) en sequndo lugar,

el solicitante debera acreditar que el sector de los consumidores o0 usuarios

correspondientes del Pais Miembro, en un niimero importante, reconocen el

signo como distintivo del producto o del servicio de gue se trate y, por tanto, como

indicador de su origen empresarial y de su calidad”.

(Resaltado y subrayado nuestro)

Al respecto, es importante desarrollar cada uno de los puntos sefialados en el texto

citado:

(1)  Uso previo a la solicitud de registro: Anteriormente, se consideraba que solo

se podia acreditar el Secondary Meaning al momento de solicitar el registro del signo en
cuestion. Actualmente, tal como hemos mencionado, el Secondary Meaning puede ser
alegado y acreditado en el procedimiento de registro de un signo; como medio de defensa ante
una eventual accion de nulidad; y, segun nuestra postura, mediante una oposicion ante un

inminente riesgo de confusion.
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(2)  Acreditar_el uso_reiterado v real del signo _en el mercado: Se puede

considerar que esta es la percepcion pionera del uso constante, real y efectivo que actualmente

se maneja para determinar la configuracion del fenémeno.

Con ello, se manifiesta expresamente que el uso del signo implica la realizacion de
actividad comercial de los productos y/o servicios identificados con el mismo, no siendo
suficiente que sea publicitado, por lo que la publicidad debera complementarse con la oferta

efectiva en el mercado de los productos o servicios correspondientes.

Mencionamos lo anterior, debido a que en algunos casos presentados en Peru se ha
considerado la publicidad realizada de un producto y/o servicio identificado con el signo
como medio probatorio idoneo y suficiente para acreditar el Secondary Meaning, lo cual no
refleja el uso efectivo del mismo, sino Unicamente acredita la inversion de los titulares en el

posicionamiento de la marca.

(3)  Acreditar_gue los _consumidores 0 usuarios _reconocen el signo _como

distintivo proveniente de un origen empresarial: Sobre este punto, se debe tener en cuenta

lo mencionado en el punto 2.4. de la presente investigacion respecto a la cuota de mercado.

Asimismo, lo interesante es la referencia a la relacién entre la capacidad distintiva de
un signo con la identificacion de su origen empresarial. Ello, teniendo en cuenta la funcion
identificadora de origen empresarial que cumplen los signos, que si bien no es la funcién

principal, consideramos de gran importancia en lo que respecta a la materia de investigacion.
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En las conclusiones de la Interpretacion Prejudicial 92-1P-2004, el TICA resolvio lo

siguiente respecto del Secondary Meaning:

“Por excepcion a la prohibicion de registro del signo que no sea distintivo ab
initio, 0 que sea descriptivo, 0 genérico, 0 comun o usual, 0 que consista en un
color no delimitado por una forma especifica, el signo en cuestion podra ser
registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando
constantemente en un Pais Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese
adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se

aplica.

En este caso, el solicitante debera acreditar el uso reiterado v real del signo en el

mercado, asi como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto gue distintivo

del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los

consumidores o usuarios correspondientes en el Pais Miembro”.

(Resaltado y subrayado nuestro)

En ese sentido, lo establecido en la Interpretacion Prejudicial N° 92-1P-2004 debera
aplicarse por las autoridades competentes de los paises miembros de la CAN, tal como se ha
realizado, para los casos relacionados al fendbmeno del Secondary Meaning que se presenten
en los paises miembros, conjuntamente con lo establecido en la Interpretacion Prejudicial

123-1P-2014.

En el Peru se pueden mencionar algunos casos referidos a la materia de investigacion,

siendo los mas resaltantes los siguientes: Los casos de los signos denominativos “GACETA
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JURIDICA”, “CAMARA DE COMERCIO” y “FERIA DEL HOGAR?”; y el caso del

signo figurativo correspondiente a las “RAYAS DE ADIDAS”.

3.3.  Casos Emblematicos Peruanos

Si bien la materia de esta investigacion es estudiar la aplicacion del fenomeno del
Secondary Meaning en la CAN, la mayor cercania de estudio se tiene respeto de los casos

presentados en Peru en el INDECOPI.

Debemos tener en cuenta que, tanto el INDECOPI como la SIC en la practica son
referentes a nivel andino en la toma de decisiones, pues, si bien sus pronunciamientos no son
vinculantes para las autoridades competentes de Bolivia y Ecuador, actian como ejemplos
que contribuyen con el sistema de integracion de la CAN en la aplicacion de la normativa

andina.

Especificamente en Per(, el INDECOPI considera que la generacion del fenémeno del
Secondary Meaning se configura cuando un signo, que inicialmente carecia de distintividad,
la adquiere por su uso constante, real y efectivo; y que de ello, se genere el reconocimiento
del signo como marca proveniente de un origen empresarial, adquiriendo asi un significado

secundario al que inherentemente tendria.

Dicho lo anterior, desarrollaremos algunos de los casos emblematicos vinculados a la

generacion del Secondary Meaning resueltos por el INDECOPI.
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3.3.1. Caso Gaceta Juridica

El 16 de agosto de 2007, Esteban Lizardo Alvarado Yanac (en adelante, el
“Solicitante™) solicito el registro del signo GACETA JURIDICA DE GRIJLEY vy logotipo,
para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificacion Internacional de

Niza.

Gaceta Juridica de

GRIJLEY

Con fecha 15 de noviembre de 2007, Walter Francisco Gutiérrez Camacho (en
adelante, el “Opositor”), interpuso oposicién contra la solicitud de registro del signo
GACETA JURIDICA DE GRIJLEY Yy logotipo, en proteccion de su marca GACETA
JURIDICA y logotipo (Certificado N° 20218) registrada en la clase 16 de la Clasificacion

Internacional de Niza, argumentando que ambos signos serian confundibles entre si.

GACETA JURIDICA

Con fecha 2 de enero de 2008, el Solicitante cumplié con absolver el traslado de la

oposicién presentada, exponiendo los siguientes argumentos:

i.  Los signos en conflicto identifican productos de la clase 16 de la Clasificacion
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Internacional de Niza, y cuentan con diferencias graficas y fonéticas entre si.

ii. La marca GACETA JURIDICA vy logotipo (Certificado N° 20218) esta
conformada por términos meramente descriptivos respecto a los productos que
identifica, por lo que dicha denominacién no deberia de haber sido otorgada en
exclusiva a un titular. Asimismo, se mencion0 que la exclusividad mencionada
podria generar una barrera en el mercado para el resto de usuarios, quienes no
podrian utilizar los términos mencionados en caso quisieran identificar algin tipo

de publicacion juridica.

iii. El signo solicitado tiene como elemento relevante al término “GRIJLEY”,

debido al tamafio y ubicacion que ocupa dentro del signo.

Gaceta Jurnidica de

GRIJLEY

v, Finalmente, recalco que la marca GACETA JURIDICA y logotipo (Certificado
N° 20218) no debe ser una denominacion otorgada en exclusiva en favor de un

usuario del mercado en especifico.

Mediante la Resolucion N° 9942-2008/0OSD, de fecha 3 de junio de 2008, la Oficina
de Signos Distintivos del INDECOPI, declaré6 INFUNDADA la oposicion formulada y otorgd
el registro del signo solicitado GACETA JURIDICA DE GRIJLEY vy logotipo en favor de

Esteban Lizardo Alvarado Yanac.
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Con fecha 26 de junio de 2008, el Opositor interpuso recurso de apelacion contra la

Resolucidon N° 9942-2008/0SD-INDECOPI, exponiendo los siguientes argumentos:

La marca registrada GACETA JURIDICA y logotipo (Certificado N°
P00020218) individualiza de manera inequivoca un determinado origen
empresarial, respecto de los productos que distingue dentro de la clase 16 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

La denominacibn GACETA resulta descriptiva dentro de la clase 16 de la
Clasificacion Internacional de Niza, pero a su vez se trata de un signo evocativo,
por lo que, si podria registrarse como marca en conjuncién con otros elementos
denominativos que en su conjunto generen un signo con aptitud distintiva
intrinseca, tal y como sucede con las marcas registradas GACETA
MERCANTIL, GACETA EMPRESARIAL, GACETA ECONOMICA,
GACETA ODONTOLOGICA.

Los antecedentes mencionados son marcas evocativas, las cuales tienen una
semejanza conceptual inocua y, se les permiten mayores similitudes con marcas
de terceros. No obstante, no es aceptable que una marca evocativa sea tomada por
un competidor y le adicione su emblema o marca corporativa y en base a ello

pretenda que se eliminen las semejanzas y se neutralice el riesgo de confusion.

En segunda instancia, la Sala emitié la Resolucion N° 0738-2009/TPI-INDECOPI,

mediante la cual se pronuncio respecto al fendmeno del Secondary Meaning, tal como

detallamos a continuacion:
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“En efecto, en ciertos casos, a_raiz_ de un uso prolongado en el comercio, una

marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitia identificar los
productos o servicios a los que se referia con un origen empresarial determinado,

puede adquirir para el publico un “significado secundario”, es decir, un

significado especial que va mas alla del significado primario, genérico o

descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen

empresarial del producto o servicio particular de gue se trata en relacién con

otros productos o servicios de la misma categoria”.

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, la Sala establecié que la marca GACETA JURIDICA vy logotipo
(Certificado N° 20218), fue utilizada por su titular en el mercado durante un tiempo
prolongado y de forma constante, siendo suficiente para que un gran porcentaje del publico
consumidor del sector pertinente considere que dicha denominacion se trata de una marca de

producto, y sea indicador de un origen empresarial determinado.

Lo anterior, fue sustentado mediante la evaluacion del Informe cuali-cuantitativo de
“La investigacion para la Gaceta Juridica” emitido por la Compafiia Peruana de Estudios de
Mercado y Opinién Publica, el cual obra a fojas 192 a 231 del expediente del caso, aportado

como medio probatorio por el Opositor, tal como se detalla a continuacion:

“La Gaceta Juridica es la publicacion con mayor reconocimiento. Mas de la mitad
de los Operadores de Justicia de Lima, la tienen en su Top Of Mind (recordacion
espontanea en primera mencién) y de manera asistida, casi la totalidad de ellos

(96%) la reconoce a plenitud”.
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Por ello, la Sala concluy6 que la marca GACETA JURIDICA y logotipo (Certificado
N° 20218) habria logrado fijarse en la mente de los consumidores al punto de ser reconocida
como una marca identificadora de los productos de su titular, siendo capaz de diferenciar sus

productos respecto del resto de los ofertados en el mercado.

Asimismo, teniendo en cuenta que los signos en conflicto identifican los mismos
productos, el hecho de que compartan la denominacion “GACETA JURIDICA” —que
constituye una denominacién distintiva y cuya exclusividad le corresponde a su titular
marcario— podria inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado constituye una
variacion de la marca inscrita a favor del Opositor, o que se trata de una nueva linea de los

productos que distingue dicha marca, es decir, generando riesgo de confusion.

En virtud de lo mencionado, mediante la Resolucion N° 0738-2009/TPI-INDECOPI,
de fecha 31 de marzo de 2009, la Sala decidid REVOCAR la Resolucion N° 9942-2008/0OSD-
INDECOPI, de fecha 3 de junio de 2008 y, en consecuencia, DENEGO el registro del signo

GACETA JURIDICA DE GRIJLEY, solicitado por Esteban Lizardo Alvarado Yanac.

Comentarios al Caso:

De lo mencionado en el anterior punto, la Sala resolvié que la marca GACETA
JURIDICA y logotipo (Certificado N° 20218), que inicialmente no era distintiva, adquiri6 un
significado secundario en la mente de los consumidores por la vasta campafia publicitaria y un
uso prolongado en el mercado. Al respecto, la Sala sefialo lo siguiente respecto a la

adquisicion de Secondary Meaning de la marca en analisis:



91

“Asi, en el presente caso, la denominacion GACETA JURIDICA se ha fijado en la

mente de los consumidores al punto que serd reconocida como una marca

identificadora de los productos del opositor —conforme se advierte del Informe

Cualicuantitativo de los Resultados de la Investigacion para la Gaceta Juridica—,
siendo capaz de distinguir sus productos de los de otras empresas (...) 23,

(Resaltado y subrayado nuestro)

De lo anterior, en el informe de mercado se les consult a 320 abogados lo siguiente:
“;Qué es Gaceta Juridica para usted?”, lo cual tuvo como respuesta promedio que la

denominacién consultada representada un “medio importante que analiza las normas legales /

fuente de consulta / de ayuda / revista de analisis / comentarios de normas legales / doctrina

jurisprudencia ”; lo cual acredita que los consumidores perciben el signo como marca.

Asimismo, de la misma pregunta un escaso porcentaje de los consultados respondieron

que Gaceta Juridica es una “‘empresa / editorial que publica / distribuye revista de normas

legales”; sin embargo, al continuar se realizd la siguiente sugestiva y conducente: “;Sabia
usted que Gaceta Juridica es la empresa que edita y publica la revista Gaceta Juridica?, de lo
cual el 78.4% de los consultados reconocié a Gaceta Juridica como la empresa que edita y

publica la revista “GACETA JURIDICA”.

De los resultados obtenidos en el estudio de mercado mencionado, la Sala considero a

la marca GACETA JURIDICA vy logotipo (Certificado N° 20218) como una publicacion

2 Cuadro N° 10 Ante la pregunta: ;Qué es Gaceta Juridica para usted? Medio importante que analiza las

normas legales/fuente de consulta/de ayuda/revista de analisis/comentarios de normas legales/doctrina
jurisprudencia.
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que goza de reconocimiento por casi la totalidad de los operadores de justicia de Lima como

una publicacion juridica.

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que la conclusion de la Sala referente a la
adquisicion del Secondary Meaning de la marca GACETA JURIDICA y logotipo
(Certificado N° 20218) carece de motivacion suficiente para su acreditacion, tal como se

puede apreciar a continuacion:

“La Sala advierte que la expresion GACETA JURIDICA —unico elemento

denominativo que conforma la marca registrada del opositor— ha sido_utilizado

en el mercado durante un tiempo prolongado y continuo como para gue un gran

porcentaje del publico consumidor del sector pertinente considere que dicha

denominacion se trata de una marca de producto, convirtiéndose asi en un signo

indicador de un origen empresarial determinado lo cual se corrobora con el

Informe Cualicuantitativo de Los resultados de la Investigacion para la Gaceta
Juridica emitido por la Compafiia Peruana de Estudios de Mercados y Opinion
Publica que obra en fojas 192 a 231" 24,

(Resaltado y subrayado nuestro)

Tal como se puede apreciar, la Sala establece que la marca GACETA JURIDICA y
logotipo (Certificado N° 20218) se ha convertido en un signo indicador de su origen
empresarial en la medida que “ha sido utilizada durante un tiempo prolongado y continuo

como para gue un gran porcentaje del publico consumidor del sector pertinente considere

gue dicha denominacidn se trata de una marca de producto”, sin desarrollar una linea

2 Resolucion N° 0738-2009/TPI1-INDECOPI.
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argumentativa que motive adecuadamente la referida conclusion, ya que, no se desarrollo la

evaluacion al medio probatorio clave para determinarlo.

Ademas, de los medios probatorios aportados no es posible concluir que efectivamente
la marca GACETA JURIDICA vy logotipo (Certificado N° 20218) hubiese adquirido
Secondary Meaning, debido a que, el informe de mercado no acredito la generacion del efecto
necesario en la mente de los consumidores, es decir, que se identifique al signo como una
marca que distingue los productos ofertados, y lo reconozca como propio de su origen
empresarial, ya que, no se formularon de forma adecuada las preguntas realizadas para tal fin,

las cuales eran conducentes e inducian a la respuesta deseada.

Asimismo, la Sala omitio realizar cualquier referencia a la evaluacion de los factores
para la generacion del Secondary Meaning desarrollados en el punto 2.4 de la presente

investigacion.

3.3.2. Caso Camara de Comercio - Lima

Tal como hemos mencionado en el punto 3.1 de la presente investigacion, el
procedimiento de NULIDAD de la marca CAMARA DE COMERCIO - LIMA
(Certificado N° 50757) registrada a favor de la Camara de Comercio de Lima ha sido uno de
los casos mas emblematicos en Per( en lo que respecta al Secondary Meaning, debido a que,
en virtud del mismo, el Tribunal de Justicia de la CAN emitio la Interpretacion Prejudicial

123-1P-2014.
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La suspension del procedimiento se levanto en cuanto el TICA emitid la Interpretacion

Prejudicial 123-1P-2014, la misma que fue adoptada por la Comision al resolver el caso.

De lo anterior, mediante la Resolucion N° 3892-2015/CSD-INDECOPI, la Comision
estableci6 que la marca materia de nulidad CAMARA DE COMERCIO - LIMA
(Certificado N° 50757), no habria adquirido la distintividad necesaria para acceder al registro,

tal como se puede apreciar a continuacion:

“La denominacion CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, alude directamente a
una asociacion de empresarios y/o comerciantes limefios que buscan realizar y
desarrollar negocios comerciales de inversion asi como el desarrollo de
actividades de cooperacion de toda indole entre los asociados, de ahi que la

denominacion en cuestion no cumple con la finalidad diferenciadora de una

marca, por lo gue no es susceptible de identificar un origen empresarial

determinado, en relacion a los servicios para los cuales se encuentra registrada tal

denominacion”.

(Resaltado y subrayado nuestro)

Por lo mencionado, la Comision consider6 que los medios probatorios aportados en el
procedimiento no eran suficientes para acreditar que los consumidores de los servicios de la
clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, e incluso servicios relacionados o
vinculados, identifiquen la marca CAMARA DE COMERCIO- LIMA (Certificado N°
50757) con su origen empresarial. Por ello, al ser un requisito necesario para determinar la
configuracion del Secondary Meaning, la Comision resolvio declarar FUNDADA la accion de

nulidad, con lo cual nos encontramos de acuerdo.
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Con fecha 2 de febrero de 2016, la Camara de Comercio de Lima, interpuso un recurso
de apelacion en contra de la Resolucion N° 3892-2015/CSD-INDECOPI, estableciendo como
argumentos que la marca CAMARA DE COMERCIO- LIMA (Certificado N° 50757)
gozaria de distintividad originaria y que, adicionalmente, habria adquirido un significado

secundario en la mente de los consumidores por su uso constante y reiterado en el mercado.?

Al respecto, la Sala abordé el analisis del caso descartando de entrada la distintividad

originaria del signo materia de nulidad.

Respecto a la generacion del fenémeno del Secondary Meaning sobre el signo en

analisis, la Sala arribd a la siguiente conclusion:

“En virtud de lo expuesto, se concluye que las pruebas presentadas por la Camara

de Comercio de Lima — en su conjunto - logran acreditar el uso constante del

signo constituido por la denominacion CAMARA DE COMERCIO — LIMA para

distinguir servicios de publicidad; de gestion de negocios comerciales; de
administracion comercial y de trabajos de oficina de la clase 35 de la

Nomenclatura Oficial, puesto que demuestran la difusién del mismo en medios de

comunicacion masiva, tales como revistas, paginas web, diarios y boletines, de lo

que se _puede inferir_gue un_importante sector del publico_ha tenido acceso a

dicha informacion y, como consecuencia de ella, son capaces de asociar el

2 Sobre este punto en particular consideramos que la defensa carecio de coherencia, siendo asi que no es

posible afirmar que el signo cuenta con distintividad originaria/inherente, y al mismo tiempo establecer
que ha adquirido Secondary Meaning por su uso. Ello, debido a que el fendmeno se configura en aquellos
supuestos en los que los signos carentes de distintividad de forma originaria logran adquirirla por su uso
en el mercado.
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mencionada _signo_con _la_empresa emplazada, motivo por el cual permite

diferenciar los servicios que distingue de otros ofrecidos en el mercado por
terceros”.

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo tanto, mediante Resolucion N° 0980-2017/TPI-INDECOPI la Sala resolvio
REVOCAR la Resolucion N° 3892-2015/CSD-INDECOPI, y en consecuencia declaro
INFUNDADA la accién de NULIDAD iniciada de oficio contra el registro de la marca
CAMARA DE COMERCIO - LIMA (Certificado N° 50757) registrada a favor de la

Cémara de Comercio de Lima.

Comentarios al Caso:

En el presente caso, en lo que respecta al Secondary Meaning, tanto la evaluacion de

los medios probatorios como la conclusion realizada por la Sala tienen varios puntos de

revision, tal como detallamos a continuacion:

a) “(...) Logran acreditar el uso constante del signo (...), puesto que

demuestran la difusiéon del mismo en medios de comunicacidon masiva, tales

como revistas, paginas web, diarios y boletines (...)”:
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La Interpretacion Prejudicial 123-1P-2014 establece que el uso constante debe ser uno
ininterrumpido, pero ademas que debe ser real y efectivo, lo cual se encuentra alineado a lo

establecido en el articulo 166° de la Decision N° 486%°.

En la misma linea el TICA ha establecido lo siguiente respecto al uso de las marcas:
“Por constante se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente

reiterado con firmeza y perseverancia”.?’

Al respecto, es importante precisar que el elemento temporal para determinar la
existencia del uso de la marca dependera de: (i) los productos o servicios que la marca

identifique, y (ii) con las caracteristicas del negocio de su titular.

En este caso, la Sala considerd que los medios probatorios aportados cumplieron con
acreditar que la marca CAMARA DE COMERCIO - LIMA (Certificado N° 50757) habria
sido utilizada durante muchos afios de manera constante. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que los medios probatorios mencionados al resolver solo acreditan inversion
publicitaria realizada por el titular, mas no necesariamente la comercializacion efectiva de los
servicios ofertados. Adicionalmente, recordemos que el uso no es el Unico factor para la

generacion del fenébmeno.

% DECISION N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA
“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectlia su comercializacién en el mercado.
También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados
desde cualquiera de los Paises Miembros, segin lo establecido en el parrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sdlo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro por falta de uso,
ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca”.

27

Interpretacion Prejudicial del Proceso N° 105-1P-2014, de fecha 04 de marzo de 2015.
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Ante ello, sin perjuicio de lo mencionado en la parte resolutiva del pronunciamiento,
entre los medios probatorios se aportaron documentos que acreditaban la prestacion efectiva
de los servicios de la clase 35 en el mercado, como lo eran los mdltiples reconocimientos
ganados por la Camara de Comercio de Lima y la documentacion relativa a su actividad
comercial. No obstante, la Sala no los consider6 como parte de la acreditacion del uso del

signo en analisis.

b) “(...) De lo que se puede inferir_que un importante sector del publico ha

tenido acceso a dicha informacion y, como consecuencia de ella, son capaces

de asociar el mencionado signo con la empresa emplazada (...)”:

La Sala considerd que los medios probatorios aportados, materiales publicitarios en
medios de comunicacion masiva, logran acreditar que el uso ha sido constante, estableciendo
que de ellos se puede (1) inferir que un (2) importante sector del publico ha tenido acceso a
dicha informacion y, como consecuencia de ella, son (3) capaces de asociar el mencionado

signo con la empresa emplazada, lo cual disgregamos a continuacion:

(1)  Para lograr acreditar el Secondary Meaning, es necesario contar con medios
probatorios contundentes que demuestren la asociacion existente y necesaria en la mente de
los consumidores entre: la marca materia de andlisis; los productos y/o servicios que

identifique; y, su origen empresarial.

Dicho lo anterior, no basta con “inferir” la configuracion del fenOmeno a partir de

medios probatorios publicitarios, los cuales, si bien representan la inversion para su
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posicionamiento en el mercado, no serian suficientes, debido a que, faltaria acreditar la
comercializacion efectiva y la asociacion de forma fehaciente en la mente de los

consumidores de la trilogia antes mencionada.

2 El sector importante de los consumidores al cual se hace referencia, debe
evaluarse segun el mercado de los productos y/o servicios identificados por la marca materia

de nulidad, lo cual no fue desarrollado ni analizado en el presente caso.

(3) Tal como lo hemos mencionado, ninguno de los medios probatorios, por
separado 0 en su conjunto, aportados en el procedimiento acreditan la asociacion necesaria en
la mente de los consumidores entre la marca con su origen empresarial, siendo ello

indispensable para la generacion del Secondary Meaning.

Teniendo en cuenta lo anterior, ninguno de los documentos aportados logré acreditar
de forma fehaciente el efecto necesario en la mente de los consumidores para generar el
Secondary Meaning, lo cual, se hubiese logrado con una encuesta de opinién realizado

especificamente para tal fin.

c)  “(...) Motivo por el cual permite diferenciar los servicios que distingue de

otros ofrecidos en el mercado por terceros”:

Al igual que el punto anterior, no existe ningun medio probatorio ni motivacion
suficiente que permita arribar a esta conclusion de forma razonable. Como lo hemos

mencionado, se debi6 aportar algin medio probatorio que lograra acreditar el efecto en la
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mente de los consumidores, el cual, conjuntamente con los otros medios probatorios,

acreditase la generacion del Secondary Meaning.

Sin una linea argumentativa donde se detalle cuales son los medios probatorios que
permitan acreditar de forma fehaciente que los consumidores pueden identificar el signo como
una marca y con un origen empresarial determinado, diferimos del criterio de la Sala en tanto
consideramos que no es posible concluir que el signo materia de analisis hubiese adquirido

Secondary Meaning de la informacion aportada para tal fin en el procedimiento.

De lo anterior, consideramos que conjuntamente con medios probatorios que
acreditasen el uso constante, real y efectivo en el mercado del signo en andlisis, las encuestas
de opinién hubiesen sido un medio idoneo para acreditar que el signo analizado hubiese
adquirido Secondary Meaning. Lo anterior, considerando gque siempre que sean realizadas
para tal fin y de forma adecuada, recogeran la percepcion de los consultados respecto a la

asociacion entre “marca-producto/servicio-origen empresarial”.

3.3.3. Casos Feria del Hogar

a. Antecedentes Expediente N° 510487-2012: Feria Internacional del Pacifico S.A. se

opone al registro del signo FERIA DEL HOGAR, solicitado por Juan Antonio

Mory Coérdova

En el afio 2012, Juan Antonio Mory Cordova (en adelante, el “Solicitante”) solicito el
registro del signo denominativo FERIA DEL HOGAR, para distinguir los servicios de

organizacion de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales para exhibicion y
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promocion de bienes y servicios; organizacion de ferias, exposiciones y eventos con fines
comerciales de publicidad: asesoria comercial y promocién de ferias, exposiciones y eventos
con fines comerciales; negocios comerciales; gestion de negocios comerciales; publicidad,
importacion y exportacion, comprendidos dentro de la clase 35 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud la Feria Internacional del Pacifico S.A. (en adelante, la

“Opositora”) interpuso una oposicion, exponiendo los siguientes argumentos:

e El signo solicitado estd conformado Unicamente por términos descriptivos, por lo
que, si se otorgase exclusividad sobre el mismo, afectaria al resto de competidores
en el mercado.

e Manifestd ser titular de las siguientes marcas:

o Marca denominativa FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO
(Certificado N° 56565), que distingue servicios de la clase 35 de la
Clasificacion Internacional de Niza;

o Marca figurativa (Certificado N° 58317), que distingue servicios de la clase

35 de la Clasificacién Internacional de Niza;

o Lema comercial LE LLAMA LA LLAMA (Certificado N° 4906),
complementaria a la marca denominativa FERIA INTERNACIONAL DEL

PACIFICO (Certificado N° 56565).
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e Establecio que el Solicitante habria actuado de mala fe al solicitar el registro del
signo FERIA DEL HOGAR, debido a que seria idéntico a la “FERIA DEL
HOGAR-BIENES DE CONSUMO” (Certificado N° 12994), vigente hasta el 16
de diciembre de 2007, que fue de su titularidad y distinguia los servicios de la

clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Asimismo, en escritos posteriores la Opositora argumenté que, gracias al esfuerzo
realizado en posicionar sus marcas, habrian adquirido distintividad por dicho uso. Por ello, el
acceso al registro del signo solicitado ocasionaria confusion en los usuarios de dichos
servicios, en la medida que los mismo identifican la denominacion FERIA DEL HOGAR

con su origen empresarial. Por su parte, el Solicitante sefial6 lo siguiente:

e Que el signo solicitado es apto Yy distintivo en relacién con los servicios de la clase
35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

e La marca FERIA DEL HOGAR no se encuentra registrada actualmente para
distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

e El signo solicitado no define la calidad, cantidad, valor, destino y procedencia
geografica o época de produccion de los servicios que pretende distinguir.

e No existen pruebas que acrediten que el signo ha sido solicitado mediando mala
fe, toda vez que el hecho de solicitar el registro de un signo idéntico a una marca
caducada no supone la mala fe del solicitante.

e Existen diversas marcas que en un momento caducaron y que ahora se encuentran

inscritas a favor de un nuevo titular.
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Mediante Resolucion N° 2754-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 30 de setiembre de
2013, la Comision resolvio declarar fundada la oposicion formulada y, en consecuencia,

denego el registro del signo solicitado en atencion a los siguientes argumentos:

e El signo solicitado habria incurrido en la prohibicion absoluta de registro
establecida en el inciso e) del articulo 135° de la Decisiébn N° 486, es decir,
constituiria de un signo puramente descriptivo de los servicios que pretendia
identificar.

e La Opositora no logro acreditar la conducta maliciosa del solicitante.

Contra la referida resolucién, el Solicitante formulé un recurso de apelacion
estableciendo entre sus argumentos que la denominacion FERIA DEL HOGAR habria
adquirido Secondary Meaning, respecto de lo cual, la Opositora respondié alegando que solo
quien hace posible que un signo logre adquirir distintividad puede solicitar su registro, debido
a que, el fendmeno se configura respecto al origen empresarial que logré su generacion en

virtud del uso constante, real y efectivo del signo en cuestion.

Al respecto, en segunda instancia la Sala se pronuncid respecto a la adquisicion del

Secondary Meaning sefialando lo siguiente:

“(...) en el presente procedimiento solo puede alegar la figura de la distintividad
adquirida la parte solicitante, toda vez que lo que se evalla es si el signo solicitado

puede acceder a registro (...) es la parte solicitante la que a través de sus
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argumentos o la figura de la distintividad adquirida puede desvirtuar la

denegatoria de un registro por estar incursa en una prohibicion absoluta”. 28

La Sala sefiala que la interposicion de la oposicion no es el medio correcto para alegar
la adquisicion del Secondary Meaning, lo cual contradice lo sucedido en el caso GACETA
JURIDICA (Certificado N° 20218), que tal como hemos revisado, fue declarada respecto de
la marca por cuya defensa se presentd la oposicion contra el signo solicitado, evitando su
registro en virtud del reconocimiento de la generacién del Secondary Meaning sobre el

mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala se pronuncié sobre los argumentos del Solicitante,
considerando que los medios probatorios del uso prolongado en el mercado no eran

suficientes para acreditar que el signo en cuestion hubiese adquirido Secondary Meaning.

Por todo lo mencionado, mediante la Resolucion N° 2572-2015/TPI-INDECOPI la
Sala resolvido confirmar la Resolucién N° 2754-2013/CSD-INDECOPI de fecha 30 de
setiembre de 2013, que denegd el registro de la marca de servicio constituida por la

denominacion FERIA DEL HOGAR, solicitado por Juan Antonio Mory Cérdova.

b. Expediente N° 510632-2012: Juan Antonio Mory Coérdova se opone al

registro del signo denominativo FERIA DEL HOGAR, solicitado por Feria

Internacional del Pacifico S.A.

2 Resolucion N° 2572-2015/TPI-INDECOPI.
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Paralelamente al caso precedente, se inicio el procedimiento en el cual los roles se
intercambiaron, al ser la Feria Internacional del Pacifico la solicitante de la marca FERIA DE

HOGAR, y Juan Antonio Mory Cérdova como el opositor.

Respecto a lo anterior, la Feria Internacional del Pacifico no contaba con registro
vigente sobre la denominacion FERIA DEL HOGAR en la clase 35 de la Clasificacion
Internacional de Niza, siendo asi que solicitd su registro de forma posterior a la oposicion que
formuld contra el registro de la denominacion FERIA DEL HOGAR (Expediente N°

510487-2012) solicitado por Juan Antonio Mory Cdérdova.

Respecto a lo mencionado, la Feria Internacional del Pacifico S.A. (en adelante, la
“Solicitante”), solicitd el registro de la marca de servicio constituida por la denominacion
FERIA DEL HOGAR, para distinguir los servicios de organizacion de ferias, exposiciones y
eventos con fines comerciales para exhibiciébn y promocion de bienes y servicios;
organizacion de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales de publicidad: asesoria
comercial y promocion de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales; negocios
comerciales; gestion de negocios comerciales; publicidad, importacion y exportacion, de la

clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud el sefior Juan Antonio Mory Cdrdova (en adelante, el
“Opositor”) interpuso oposicion sefialando que habia solicitado, de forma previa, el registro
del signo FERIA DEL HOGAR (Expediente N° 510487-2012) para distinguir servicios de la
clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, el cual es idéntico al signo solicitado.

Respecto a ello, la Solicitante presentd sus descargos estableciendo que, debido a sus
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esfuerzos empresariales la denominacion FERIA DEL HOGAR habria adquirido Secondary

Meaning en la mente de los consumidores.

Paralelamente, la Comision suspendié el presente procedimiento hasta que el
expediente N° 510487-2012, detallado previamente, concluyera de forma definitiva. Una vez
concluido dicho procedimiento, y con ello, levantada la referida suspension, la Comision

resolvio lo siguiente:

“(...) la expresion FERIA DEL HOGAR no cuenta con la fuerza distintiva

suficiente para que sea reconocido por el usuario ni identificard un origen

empresarial de algunos de los servicios gue se pretende distinguir (publicidad;

gestién de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina;
agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su
transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su
conveniencia; demostracion de productos; consultoria en organizacion de
negocios; gestion comercial de licencias de productos y servicios para terceros),
ya que el publico usuario lo identificara como el conjunto de instalaciones y/o
lugares donde se ofrecen y/o publicitan diversos productos o servicios, destinados
al hogar, por lo que la expresiéon en cuestién no sélo puede ser empleada por
competidores, sino por personas que ofrecen otro tipo de servicios. Por tal razon,

el usuario no asociara dicho término con un origen empresarial determinado,

por lo que carece de aptitud distintiva %

(Subrayado y resaltado nuestro)

29 Resolucion N° 1594-2016/CSD-INDECOPI.
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Debido a lo anterior, la Comision resolvio que el signo solicitado se encontraba
incurso en las prohibiciones absolutas de registro previstas en los incisos b) y e) del articulo

135° de la Decisiéon N° 486.

Asimismo, respecto de la oposicion formulada en contra del registro de la marca
solicitada, en la medida que se fundamentaba en el derecho de prelacion de la solicitud
tramitada bajo expediente N° 510487-2012, la Comision resolvié que careceria de objeto
pronunciarse sobre la misma, considerando que, dicho registro fue denegado mediante la

Resolucion N° 2572-2015/TPI-INDECOPI.
Respecto de la evaluacién de la adquisicion del Secondary Meaning, en el presente
caso se utilizo de referencia la Interpretacion Prejudicial 123-1P-2014, la cual fue solicitada y

aplicada para el caso de la CAMARA DE COMERCIO - LIMA (Certificado N° 50757).

Teniendo en cuenta lo anterior, luego de evaluar los medios probatorios presentados

por la Solicitante, la Comisidn establecio lo siguiente:

“Los medios probatorios presentados no permiten determinar gue los usuarios del

correspondiente sector del mercado de los servicios de la clase 35 de la

Clasificacion Internacional, identifiquen tal signo como proveniente de un origen

empresarial en particular, toda vez que dichos documentos Unicamente acreditan

la realizacion, en diversas oportunidades, de un evento denominado FERIA DEL

HOGAR en donde se ofrecian diversas atracciones y espectaculos para la familia,

siendo que ademas entre los afios 2003 al 2014, es decir, luego de once (11) afios,
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no se habria realizado el referido evento, por lo que no se verifica un uso
ininterrumpido del signo FERIA DEL HOGAR”. *°

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, mediante la Resolucion N° 1594-2016/CSD-INDECOPI, la
Comision resolvio DENEGAR el registro de la marca de servicio FERIA DEL HOGAR,
solicitada por Feria Internacional del Pacifico S.A., para distinguir servicios de la clase 35 de

la Clasificacion Internacional Niza.

Dicha resolucién fue impugnada por la Solicitante mediante un recurso de apelacion,
donde reiteré los argumentos que establecian que el signo habria adquirido Secondary
Meaning por su uso en el mercado. Para reforzar dichos argumentos, la empresa solicitante
presentd como medio probatorio un Estudio de Mercado preparado por Arellano Marketing

Investigacion/Consultoria, realizado para con el fin evaluar el proyecto de su relanzamiento.

Al respecto, mediante la Resolucion N° 0815-2017/TPI-INDECOPI la Sala establecio

lo siguiente respecto a la acreditacion del fenémeno alegado:

“Por ultimo, de la revision del Estudio de Mercado preparado por Arellano
Marketing Investigacion / Consultoria, hecho para evaluar el proyecto de

relanzamiento de la Feria del Hogar, se advierte que, teniendo en consideracion el

tipo de servicio yv el numero de encuestados, dicha muestra no es lo

suficientemente representativa para acreditar que la expresion FERIA DEL

HOGAR haya adquirido capacidad distintiva debido a su uso en el mercado .

%0 Resolucion N° 1594-2016/CSD-INDECOPI.
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(Subrayado y resaltado nuestro)

Por ello, la Sala resolvid CONFIRMAR la Resoluciéon N° 1594-2016/CSD-
INDECOPI, que DENEGO el registro del signo FERIA DEL HOGAR, solicitado por Feria

Internacional del Pacifico S.A.

Comentarios al Caso:

En este caso, la Sala resolvio gue los medios probatorios aportados no eran suficientes
para acreditar que la denominacion FERIA DEL HOGAR hubiese adquirido Secondary

Meaning, tal como se puede apreciar a continuacion:

“De la revision de las pruebas antes mencionadas se advierte que estos consisten
en su mayoria en articulos periodisticos, reportajes televisivos y afiches
publicitarios sobre ediciones anteriores de la Feria del Hogar, los cuales si bien
indican la importancia de dicho evento y el recuerdo de este en ciertas personas,

no demuestran que un sector relevante del publico usuario asocie la

denominacion FERIA DEL HOGAR a dicho evento especifico.

(...)

Por dltimo, de la revision del Estudio de Mercado preparado por Arellano
Marketing Investigacién / Consultora, hecho para evaluar el proyecto de
relanzamiento de la Feria del Hogar, se advierte que, teniendo en consideraron el

tipo de servicio y el numero de encuestados, dicha muestra no_es lo
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suficientemente representativa para acreditar que la expresion FERIA DEL

HOGAR haya adquirido capacidad distintiva debido a su uso en el mercado ”.**

(Subrayado y resaltado nuestro)

A diferencia del caso anterior, la autoridad no infirié la generacion del Secondary
Meaning de un grupo de medios probatorios que solo acreditaban el uso del signo en analisis,
por el contrario, establecio expresamente que los medios probatorios aportados solo lograban
acreditar la realizacion de un evento identificado con dicho signo, y que ellos no eran

suficiente para acreditar la generacion del fenémeno del Secondary Meaning.

Adicionalmente, la Sala evalué el estudio de mercado aportado como medio
probatorio, respecto del cual consideré que el mismo no era suficiente para acreditar el
fendmeno del Secondary Meaning, teniendo en cuenta que los consultados no representaban
un sector relevante, entendido también como cuota de mercado relevante, de los servicios
propios de la clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza. Respecto a este punto,
debemos hacer referencia a la importancia del aspecto subjetivo de las encuestas o informes
que pretenden acreditar este fenomeno, lo cual sera desarrollado en la seccion 6.1 de la

presente investigacion.

Consideramos que, en el presente caso, se hubiese tenido mejores probabilidades de
acreditar el fendmeno si se hubiese elaborado un informe de mercado para tal fin,
estructurandolo de forma adecuada, y determinando correctamente la cuota de mercado

correspondiente.

8 Resolucion N° 0815-2017/TPI-INDECOPI.
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3.3.4. Casos Rayas de Adidas

El 8 de septiembre de 2008, Adidas AG (en adelante, “Adidas”) presentod las
solicitudes de registro tramitadas bajo expedientes N° 365810-2008 y N° 365811-2008,
correspondientes a los signos figurativos conformados por las imagenes de una casaca y un
pantalon respectivamente, para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificacion

Internacional de Niza, los cuales se pueden apreciar a continuacion:

Expediente N° 365810-2008 | Expediente N° 365811-2008

De los signos precedentes, Adidas indicO en ambas solicitudes que reivindicaba
Unicamente las tres franjas rectas paralelas aplicadas en los disefios; las que se pueden

apreciar a continuacion:
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Mediante las Resoluciones N° 13555-2009/DSD-INDECOPI y N° 13556-2009/DSD-
INDECORPI, la Direccién deneg6 de oficio el registro de los signos solicitados, debido a que
evalué que ambos carecian de capacidad distintiva, incurriendo en la prohibicion absoluta

regulada en el inciso b) del articulo 135° de la Decision N° 486.

Adidas interpuso, en ambos casos, recursos de reconsideracion contra las resoluciones
mencionadas, presentando los siguientes medios probatorios para acreditar la generacion del

Secondary Meaning:

e Publicidad comercial desde los afios setenta hasta el afio 2007.

e Registros de los signos solicitados en Ecuador y Bolivia, los cuales son paises
miembros de la CAN. Adicionalmente presentd los registros de México, Chile,
Estados Unidos, Uruguay, para acreditar la capacidad distintiva.

e Estudio de mercado realizado por Mercadeo & Opinion S.A. en marzo de 2008,

referido a la relacion de las tres franjas analizadas y Adidas.

No obstante, mediante las Resoluciones N° 17942-2013/DSD-INDECOPI y N°
17943-2013/DSD-INDECOPI, la Direccién declard infundados dichos recursos, por lo que
Adidas present6 recursos de apelacion contra dichas resoluciones argumentando que la
Direccidn no analiz6 correctamente los medios probatorios aportados con el fin de acreditar el

Secondary Meaning del disefio de las tres franjas.

Con fecha 10 de junio de 2014, Adidas presentd como medio probatorio en ambos

procedimientos un estudio de mercado realizado por Mercadeo & Opinién S.A. en ese mismo
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afio, elaborado con la finalidad de acreditar la identificacion del disefio de tres rayas aplicado

en sus prendas de vestir con Adidas, como su origen empresarial.

Al respecto, mediante las Resoluciones N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y 2055-

2015/TPI-INDECOPI, la Sala revocé las resoluciones recurridas, y otorgé el registro de los

signos solicitados, sefialando lo siguiente:

“En virtud de lo expuesto, se concluye que las_pruebas presentadas por la

solicitante en su conjunto_logran_acreditar_el uso_constante del disefio de tres

franjas rectas paralelas, para distinguir prendas de vestir deportivas, puesto gue

demuestran la difusidon de dicho diseflo en medios de comunicacion masiva, tales

como periodicos y revistas, asi como a través de patrocinios a famosos deportistas,
reconocidos clubes deportivos y selecciones nacionales de diversas disciplinas y de

diferentes paises, de lo que se_puede inferir gue un importante sector del publico

consumidor ha tenido acceso a dicha informacion y, como consecuencia de ello,

son capaces de asociar el mencionado disefio con la empresa solicitante, motivo

por el cual permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen
en el mercado”.

(Subrayado y resaltado nuestro)

Comentarios a los casos:

En ambos casos, la Sala evalué adecuadamente los medios probatorios aportados a los

procedimientos para acreditar la generacion del Secondary Meaning, siendo asi que, las
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mencionadas resoluciones fueron debidamente motivadas, tal como detallamos a

continuacion:

(1) Respecto al reqgistro del disefio solicitado en paises extranjeros

Al respecto, la Sala analiz6 cada uno de los medios probatorios aportados por Adidas
para acreditar la generacion del Secondary Meaning sobre el disefio de las tres franjas

paralelas.

La Sala precisé que si bien los registros del disefio de las tres franjas paralelas
otorgados en Ecuador, Bolivia, México, Chile, Estados Unidos y Uruguay, no son suficiente
para acreditar la capacidad distintiva al no ser vinculantes para el INDECOPI, acreditan la
proteccién en dichos paises para identificar las prendas de vestir de Adidas, los mismos que
son comercializados en cantidades importantes y por un valor considerable, segun los cuadros

y reportes presentados como medios probatorios.

Lamentablemente, la Sala no desarrolld qué consideraba como “cantidades importantes”
q p

de productos comercializados, por lo que, no contamos con un criterio o lineamiento claro

respecto a las consideraciones para determinar este aspecto en cada caso.

En virtud de lo anterior, se acreditdé la comercializacion efectiva los productos

identificados en los paises correspondientes a los registros marcarios aportados.

(2) Respecto_al material publicitario_gue contiene el disefio de las tres franjas

paralelas en analisis
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La Sala, consider6 que estos medios probatorios logran acreditar el esfuerzo constante
y la inversion publicitaria realizada por Adidas para posicionar el disefio analizado en el

mercado peruano.

Lo anterior, se puede apreciar teniendo en cuenta que dicho disefio es utilizado en la
mayoria de prendas de vestir deportivas que aparecen en la publicidad aportada, lo cual,
consideran lo convierte en un elemento identificador del origen empresarial de los productos

de Adidas.

Al respecto, consideramos que en ambos casos la Sala se adelant6 al mencionar que el
disefio de las rayas paralelas representa un elemento identificador de Adidas, ya que, dentro
de la linea argumentativa, faltaba acreditar que el disefio analizado hubiese logrado adquirir

distintividad, y con ello, lograr identificar los productos de la clase 25.

Lo anterior, se genera al concurrir todos los factores necesarios, acreditando el uso

constante, real y efectivo de la marca, asi como el reconocimiento del disefio como marca en

la mente de los consumidores correspondientes.

(3) Respecto al estudio de mercado realizado en marzo de 2014 por Mercadeo &

Opinion S.A

Cabe mencionar que en este caso el estudio de mercado fue realizado por un tercero
especializado vy, elaborado con el fin de acreditar la adquisicion de Secondary Meaning del

signo analizado, el disefio de las 3 franjas.
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El referido estudio de mercado fue realizado en las ciudades de Lima, Trujillo,
Arequipa, Cusco y Huancayo, a una poblacién 200 personas por ciudad siendo un total de
1,000 personas consultadas en la totalidad del estudio. De los resultados obtenidos, la Sala
considerd que el disefio de las tres franjas paralelas es percibido por el consumidor como

marca propia de su origen empresarial, Adidas, sustentado en lo siguiente:

“Lo anterior tiene sustento en las diversas (i) preguntas formuladas en el

mencionado estudio destacando el hecho que los encuestados no _han sido

inducidos a una respuesta predeterminada, asi como en el (ii) resultado de las

encuestas segun el cual para el 90% del total de muestra investigada, las tres

franjas identifican “mucho” a Adidas y el 88% asocia el disefio solicitado bajo

el presente expediente también con Adidas ”.**

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, se desarrollaron los motivos por los cuales el medio probatorio cumplio
con acreditar que los consumidores reconocen el signo analizado como una marca propia de
un origen empresarial. En atencion a ello, se establece un criterio respecto a los estudios de
mercado como medio probatorio idoneo para acreditar el fendmeno del Secondary Meaning,
jugando un rol importante tanto su formulacion como los resultados que se obtengan de los

mismos.

Adicionalmente, reiteramos que el informe fue realizado con la finalidad de

comprobar la identificacion/vinculacion en la mente de los consumidores entre disefio de tres

s Resoluciones N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y N° 2055-2015/TPI-INDECOPI.
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rayas aplicado en ropa deportiva con la empresa Adidas, por lo que, la misma fue elaborada

especialmente para acreditar la generacion del Secondary Meaning del referido disefio.

Tal como hemos mencionado, la Sala resolvié que en ambos casos el disefio materia

de analisis adquirié Secondary Meaning, segun lo detallado a continuacion:

i “(...) las pruebas presentadas por la solicitante en su conjunto logran

acreditar el uso constante del diseiio de tres franjas rectas paralelas (...) puesto

qgue demuestran la difusion de dicho disefio en medios de comunicacion masiva

(o)

Al respecto, reiteramos que, si bien los medios probatorios aportados logran acreditar

que el disefio de las tres franjas paralelas ha sido utilizado durante muchos afios de manera

constante; el uso constante no es el Unico requisito para la generacion de Secondary Meaning.

ii. “(...) de lo que se puede inferir que un importante sector del publico ha

tenido acceso a dicha informacion y, como consecuencia de ello, son capaces de

asociar el mencionado disefio con la empresa solicitante (...)”:

Se puede apreciar que, nuevamente la Sala afirma que los medios probatorios
evaluados logran acreditar que el uso ha sido constante, estableciendo que de ellos se puede
(1) inferir que un (2) importante sector del puablico ha tenido acceso a dicha informacion vy,
como consecuencia de ella, son (3) capaces de asociar el mencionado signo con la empresa

solicitante.
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Si bien en esta oportunidad no disgregaremos cada uno de los puntos antes sefialados,
si cuestionaremos el hecho que la Sala no menciono el estudio de mercado realizado por el
tercero especializado al enunciar los medios probatorios de los cuales se puede “inferir” que
los consumidores son capaces de asociar el disefio con Adidas, y que resulta clave para

acreditar la generacion del Secondary Meaning.

Asimismo, reiteramos que este fendmeno no puede ser acreditado mediante
inferencias, por ello, los medios probatorios idoneos para acreditarlo deben demostrar de
forma fehaciente dicha generacién. De lo anterior, el presente caso es el Unico en el cual se
acreditd correctamente la asociacion mental “marca-producto/servicio-origen empresarial”
necesario en la mente de los consumidores, mediante el estudio de mercado antes
mencionado, conjuntamente con el resto de medios probatorios que acreditaban el uso

contante, real y efectivo del signo analizado.

iii. “(...) motivo por el cual permite diferenciar los productos que distinque de

otros que se ofrecen en el mercado”:

Si bien el signo adquiri6 distintividad, y con ello diferencia los productos del resto
ofrecidos, lamentablemente, la Sala no motivé su conclusion teniendo en cuenta el conjunto
de medios probatorios que lograron acreditar de forma fehaciente la generacion del Secondary
Meaning. Ademas, desaprovechd la oportunidad de mencionar que el informe de mercado fue

el medio probatorio que englobé todos los demas.

Teniendo en cuenta que en ambos casos se detecto la utilidad y necesidad de contar

con estudios de mercado realizados por terceros especializados, elaborados con la finalidad de
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acreditar la generacion de Secondary Meaning; el hecho que al momento de concluir el
desarrollo argumentativo se omitiese toda referencia a dicha prueba, representa una
oportunidad perdida para contar con una linea argumentativa logica que hubiese servido de

referencia para futuros casos.






CAPITULO IV: Criterios para la aplicacion del Secondary Meaning

En el presente capitulo de la investigacion, expondremos nuestras recomendaciones
para la correcta aplicacion del Secondary Meaning en los paises miembros de la CAN,
teniendo en consideracion dos aspectos de gran importancia en la materia: (i) la acreditacion
de la generacion del fendbmeno; vy, (ii) el reconocimiento del mismo ante un eventual conflicto

entre signos.

4.1. Encuestas como medio probatorio idoneo para acreditar el Secondary Meaning

Teniendo en cuenta que el fenémeno del Secondary Meaning es propio del sistema del
Common Law, lo hemos tomado de referencia respecto a su acreditacion, en lo que nos sea
aplicable, con el fin de brindar claridad sobre los medios probatorios idoneos para acreditarlo,

profundizando en las encuestas de opinidn.

Al respecto, es importante sefialar que la OMPI se ha establecido consideraciones
respecto a los medios probatorios idoneos para acreditar el fenémeno del Secondary Meaning,

sefialando lo siguiente:

“1.7 What needs to be shown for the complainant to successfully assert common-
law or unregistered trademark rights? Consensus view: The complainant must
show that the name has become a distinctive identifier associated with the

complainant or its goods and services.
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Relevant evidence of such “secondary meaning” includes length and amount of

sales under the mark, the nature and extent of advertising, consumer surveys and

media recognition. The fact that the secondary meaning may only exist in a small

geographic area does not limit complainant’s rights in a common law trademark.

Unregistered rights can arise even when the complainant is based in a civil law
s5 33

Jurisdiction”.

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo mencionado por la OMPI, y por todo lo establecido al respecto en la
investigacion, las encuestas de opinién son reconocidas como un medio probatorio idéneo
para acreditar la adquisicion de Secondary Meaning, por lo que, desarrollaremos este tema
con el fin de brindar una recomendacion en materia probatoria que sea aplicable a nivel

comunitario.

A. Necesidad / Utilidad

La finalidad de las encuestas realizadas para acreditar Secondary Meaning, es detectar
el posible nexo psicologico generado en la mente de los consumidores, de la trilogia antes
mencionada entre: el signo materia de analisis; los productos y/o servicios identificados con el

mismo; Yy, el origen empresarial. Al respecto, Thornburg establece lo siguiente: “In this type

B Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/>

Traduccion simple: ¢ Qué debe probarse para que el reclamante pueda hacer valer con éxito los derechos
de marca registrada o no registradas?

Vista de consenso: el reclamante debe demostrar que el nombre se ha convertido en un identificador
distintivo asociado con el reclamante o sus bienes y servicios. La prueba relevante de dicho "significado
secundario™ incluye la duracion y la cantidad de ventas bajo la marca, la naturaleza y el alcance de la
publicidad, las encuestas de los consumidores y el reconocimiento de los medios. El hecho de que el
significado secundario solo pueda existir en un area geogréafica pequefia no limita los derechos del
demandante en una marca registrada del Derecho Anglosajon. Los derechos no registrados pueden
surgir incluso cuando el demandante se basa en una jurisdiccién de derecho civil".
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of survey, the goal is to ascertain whether consumers associate a certain word, symbol,

1,34

collocation of color, design, or good, as_ emanating from a single source ™. (Thornburg,

2004, pag.724)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por su lado, los autores Diamond y Franklyn sefialan que, en la mayoria de los casos,
se utilizan medidas circunstanciales como medios probatorios para acreditar la generacion de
Secondary Meaning; pero que, son las encuestas realizadas para tal fin las que brindan
evidencia directa y efectiva respecto de si una cuota relevante del mercado identifica el signo

analizado con un origen empresarial determinado, tal como detallamos a continuacion:

“Although circumstantial measures are often used to support a claim of secondary
meaning (e.g., “amount and manner of advertising” and ‘“volume of sales”),

surveys provide direct evidence on the relevant legal question: Whether the

relevant consuming public has come to identify the mark as denoting source”®.

(Diamond y Franklyn, 2014, pag. 2034)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Asimismo, los autores Diamond y Franklyn refuerzan su postura sefialando que, las
encuestas serdn indispensables para la acreditacion del fendmeno siempre que sean

correctamente elaboradas y ejecutadas. Cumpliendo con ello, representan un medio probatorio

34 Traduccion simple: “En este tipo de encuesta, el objetivo es determinar si los consumidores asocian una

determinada palabra, simbolo, ubicacién de color, disefio o buena, como emanados de una fuente
determinada”.
» Traduccion simple: “Aunque a menudo se usan medidas circunstanciales para respaldar una afirmacion
de significado secundario (por ejemplo, “cantidad y forma de publicidad” y “volumen de ventas”), las
encuestas proporcionan evidencia directa sobre la cuestion legal relevante: si el pdblico consumidor
relevante ha llegado a identificar la marca como denotadora de su origen ”.
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idoneo para reflejar la percepcion de los consumidores, tal como detallamos a continuacion:

“A well-conducted survey can offer strong probative evidence on consumer perception that

is hard to duplicate in other ways”>®. (Diamond y Franklyn, 2014, pag. 2063)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, detallan lo siguiente: “In terms of proving secondary meaning, consumer

surveys are virtually indispensable”’ (Diamond y Franklyn, 2014, pag. 2039)

Por su parte, Thornburg sefiala que el verdadero valor de las encuestas como medio
probatorio recae en su capacidad de medir la percepcion de los posibles consumidores
respecto de un signo en particular, siendo la mas persuasiva para acreditar el reconocimiento e

identificacion necesaria de los consumidores, tal como detallamos a continuacion:

“The true value of survey evidence rests upon its ability to _gauge the mental

associations and reactions of prospective purchasers . (Thornburg, 2004, pég.

719)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, el autor Thornburg sefiala que las encuestas de opinion, no solo serian el

medio probatorio mas persuasivo para acreditar el Secondary Meaning, sino que, hasta

3 Traduccion simple: “Una encuesta bien elaborada puede brindar valor probatorio sélido sobre la

percepcion del consumidor que es dificil de duplicar de otras maneras”.

Traduccion simple: “En términos probatorios del significado secundario, las encuestas a consumidores son
practicamente indispensables”.
Traduccion simple: “El verdadero valor de la encuesta como evidencia se basa en su capacidad para
medir las asociaciones mentales y las reacciones de los posibles compradores”.

37

38
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podrian considerarse el unico medio probatorio idoneo para acreditarlo ante algunos juzgados

de los Estados Unidos:

“Thus, trademark surveys continue to be not only the most persuasive evidence of

secondary meaning, but may be in reality the only means to preclude summary

judgment on the issue under Ninth Circuit precedent”. (Thornburg, 2004, pag.
732)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, contamos con argumentos suficientes para
fundamentar nuestra postura respecto a la importancia y necesidad de las encuestas para la

acreditacion del fenébmeno del Secondary Meaning.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como hemos mencionado en la presente investigacion
respecto al caso “FERIA DEL HOGAR”, y como lo sefiala el autor Thornburg, han existido
casos en lo que se ha intentado acreditar la adquisicion de Secondary Meaning mediante
encuestas de opinion que no fueron elaboradas ni ejecutadas para tal fin. (Thornburg, 2004,

pag. 721)

En la misma linea, los autores Diamond y Franklyn sefialan lo siguiente:

“Surveys designed to asses likelihood of confusion, secondary meaning, or

genericism are all special purpose surveys that must be generated for litigation to

» Traduccion simple: “Por lo tanto, las encuestas de marcas siguen siendo no solo la evidencia mas

persuasiva para acreditar el significado secundario, sino que pueden ser en realidad el Gnico medio para
excluir el juicio sumario sobre el tema bajo el precedente del Noveno Circuito”.
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address the particular contested issue (...) how consumers are likely to respond to

a mark, they cannot, without a survey of responses to that special mark, offer more

40 (Diamond y Franklyn, 2014, pag.

than a hunch about actual consumer response
2063)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, la utilidad de las encuestas de opinion realizadas para acreditar
Secondary Meaning recae en la necesidad de demostrar el efecto que el mismo representa en
la mente de los consumidores, correspondiente al vinculo entre el signo analizado, los
productos y/o servicios que identifica y su origen empresarial. Dicho esto, las mismas
cumpliran con su finalidad siempre que sean elaboradas y ejecutadas correctamente para el fin

en especifico, lo cual desarrollaremos en el siguiente punto de la presente investigacion.

B. Qué se debe tener en consideracion para la elaboracion de encuestas de

opinion realizadas para acreditar el Secondary Meaning

Partiendo de la premisa que las encuestas de opinion son necesarias y de gran utilidad,
deberdn ser elaboradas correctamente para que cumplan con la finalidad mencionada

previamente.

En atencion a ello, los autores Bednall, Gednall, Hoek y Downes establecen una serie

de aspectos a tener en cuenta para la elaboracion de encuestas que persiguen la acreditacion

* " Traduccién simple: “Las encuestas disefiadas para evaluar la posibilidad de confusién, el significado

secundario o vulgarizacion, son encuestas de proposito especial que deben generarse para que en el
litigio se aborde el problema particular en cuestion (...) saber cdmo es probable que los consumidores
respondan a una marca, no es posible sin una encuesta respecto a esa marca en especial, sin ello no se
puede ofrecer mas que una corazonada acerca de la percepcion real del consumidor”.
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de Secondary Meaning, (Bednall et al., 2012, pag. 968), dentro de los cuales se encuentran los

siguientes:

1. Que los consultados sean elegidos correctamente.

2. Que la cuota de mercado de consumidores evaluados sea representativa respecto
de dicho mercado.

3. Que la informacion obtenida sea almacenada con precision.

4. Que la informacion se analice de acuerdo con principios estadisticos aceptados.

Adicionalmente, mencionan las siguientes consideraciones:

1. Que las preguntas formuladas sean claras y no conducentes.

2. Que la encuesta sea realizada por personas calificadas siguiendo los
procedimientos adecuados.

3. Que el proceso se lleve a cabo de tal forma que garantice la objetividad.

4. Que la encuesta refleje el objetivo que efectivamente tiene.

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos tres aspectos para tener en cuenta en la

realizacion de las encuestas de opinion que tengan como fin acreditar Secondary Meaning,

segun el siguiente detalle: (i) aspecto subjetivo de la encuesta; (ii) aspecto objetivo de la

encuesta; y, (iii) objetividad de la encuesta.

(i) Aspecto Subjetivo de la Encuesta

e Que los consultados sean elegidos correctamente.
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e Que la cuota de mercado de consumidores evaluados sea representativa respecto
de dicho mercado.
e Que la encuesta sea realizada por personas calificadas siguiendo los

procedimientos adecuados.

El aspecto subjetivo de las encuestas de opinion es de vital importancia para que las
mismas logren su finalidad. Al respecto, el &ambito subjetivo se compone por (i) los sujetos

consultados; y, por (ii) el sujeto encargado de su realizacion.

En el caso de las encuestas dirigidas a acreditar la adquisicion de Secondary Meaning,
debe considerarse que las mismas buscan captar la percepcion de los consumidores de los
productos y/o servicios identificados especificamente por el signo materia de evaluacion, es
decir, que se realizaran caso por caso. Por ello, las encuestas solo seran de utilidad si los
consumidores consultados en el desarrollo de las mismas fuesen los correspondientes a los

productos y/o servicios identificados por el signo evaluado.

Teniendo en cuenta lo anterior, ademas de elegir correctamente a los consultados,
estos deberan representar una cuota significativa del mercado correspondiente al del signo
analizado, a fin que el resultado de la encuesta logre reflejar lo que efectivamente se percibe

del signo en el mercado.

Por su parte, respecto al encargado de la realizacion de la encuesta,
independientemente de si el titular del signo en analisis promueve su realizacion, debera ser
un tercero especializado en la materia quien la realice, para que la misma cumpla con su

finalidad.
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Como hemos mencionado, la determinacion del aspecto subjetivo es de gran
importancia en la elaboracion de estas encuestas, debido a que, precisamente, se busca que
capten la percepcion de los consumidores o potenciales consumidores del signo evaluado, lo
cual solo sera posible si los consultados son elegidos correctamente y en una cantidad
representativa. Asimismo, es igual de relevante el aspecto subjetivo respecto al sujeto que
elabora y ejecuta la encuesta, en la medida que solo dotard de objetividad y precision a la

misma si se trata de un tercero especializado en la materia.

(if) Aspecto Objetivo de la Encuesta.

e Que las preguntas formuladas sean claras y no conducentes.

e Que la encuesta refleje el objetivo que efectivamente tiene.

Pasando al ambito objetivo de las encuestas, hacemos referencia al contenido de las
mismas, a la elaboracién de las preguntas que seran formuladas a los consultados, y cuyas
respuestas deberan reflejar la existencia o no del fendmeno del Secondary Meaning del signo

materia de analisis.

Para lograr los resultados requeridos, las preguntas que se realicen en las encuestas de
opinién deben ser formuladas de forma correcta, por lo que, los autores Bednall, Gednall,
Hoek y Downes establecen consideraciones adicionales a tener en cuenta para asegurarlo,

(Bednall et al., 2012, pag. 969) entre las cuales se detallan las siguientes:

1. Las preguntas deben ser claras, inequivocas y no conducentes;
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2. Las preguntas deben ser relevantes para el tema;

3. Lafalta de respuesta no debe sesgar los resultados de la encuesta;

De las consideraciones mencionadas, es necesario enfocar esfuerzos en la formulacion
de las preguntas, teniendo en cuenta que las mismas determinan la informacion que se
conseguira de la encuesta, y por consiguiente, sus resultados. Al respecto, reiteramos lo
sucedido en el caso “GACETA JURIDICA”, en el cual, en el informe de mercado aportado
como medio probatorio se formularon preguntas sugestivas y conducentes, que no permitieron
determinar si efectivamente el pablico consumidor identificada el signo con su origen

empresarial.

En algunos casos, los consumidores podrian brindarle un concepto distinto al término
“identificar” del que le corresponde en el derecho marcario, asemejandolo al concepto de

“asociacion”. En esa misma linea, Mc Carthy menciona que:

“It is the word “association” which appears most often in judicial definitions of
secondary meaning by both federal and state courts”*. (Mc Carthy, 1992, pag.

15:05, citado por Bednall et al., 2012)

Al respecto, Bednall, Gednall, Hoek y Downes plantean un ejemplo para comprender
la diferencia entre asociacion y distintividad, y la percepcién de los consumidores respecto de
dichos conceptos: Los consumidores pueden manifestar “asociar” el color morado 0Scuro con

una marca de chocolates determinada, CADBURY. Por otro lado, si se les preguntase si

4 Traduccion simple: “Es la palabra "asociacion” la que aparece con mayor frecuencia en las definiciones

judiciales de significado secundario establecidas por los tribunales federales y estatales”.
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“identifican” el color con dicha marca, las respuestas podrian variar, debido a que, los
consultados podrian no tener certeza si dicho color es utilizado solo por la marca con el que lo
asocian, y, por lo tanto, no estar seguros de la exclusividad sobre dicho color. (Bednall et al.,

2012, pags. 998-999)

En este aspecto, tanto para formular las preguntas como para interpretar las respuestas
de los consultados, no debe considerarse de forma rigurosa los conceptos ‘“asociar” e
“identificar”, si no, considerar la definicion que los consumidores tengan de dichos términos.
Lo anterior, con la finalidad de captar la verdadera percepcion de los consumidores, los cuales

podrian utilizar ambos términos de forma indistinta.

Volviendo a la formulacion de las preguntas, los autores, comparten la postura de Mc
Carthy, explicando que las encuestas pueden contener preguntas abiertas, pero que en
ocasiones las mismas pueden generar problemas, en la medida que, generalmente, benefician
solo a las marcas fuertes que se encuentran posicionadas en el mercado. (Mc Carthy, 1992,
pag. 15:05, citado por Bednall et al., 2012). Por ello, es recomendable complementar dichas

preguntas con otras posteriores que logren precisar la informacion obtenida.

Dicho lo anterior, las preguntas formuladas en las encuestas de opinion deben
elaborarse de tal forma que de las mismas se obtenga la informacion necesaria para
determinar si los consultados reconocen al signo analizado como una marca propia de un

origen empresarial determinado.
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Como ejemplo tenemos el caso Adidas, desarrollado en el punto 3.3.4. de la presente
investigacion, en el cual se acreditd la generacion del Secondary Meaning con un estudio de

mercado realizado especificamente para tal fin, siendo la secuencia de preguntas la siguiente:

1. Nombre las marcas de ropa deportiva que conoce o se le vienen a la mente en este
momento. ¢ Alguna otra?

2. De esta relacion de marcas (relacion) ¢cudles otras marcas de ropa deportiva
conoce?

3. ¢Qué parte o elementos de las prendas hacen que las identifique con la marca?

4. ¢Hace cuanto que conoce la marca Adidas?

5. ¢Desde hace cuanto tiempo que las tres rayas identifican a la marca Adidas?

6. ¢En qué medida considera usted que las tres franjas se vinculan con la marca

Adidas?

Las preguntas realizadas fueron elaboradas de forma especifica para el caso,
estableciendo preguntas abiertas y cerradas, utilizando elementos adicionales como imagenes
o listados de opciones. Por lo anterior, el contenido de las encuestas variara caso por caso
dependiendo del tipo de signo evaluado, los productos y/o servicios que identifique o pretenda

identificar, y los elementos adicionales necesarios para su ejecucion.

(iii) Objetividad de la Encuesta

e Que la informacion obtenida sea almacenada con precision.
e Que la informacion se analice de acuerdo con principios estadisticos aceptados.

e Que el proceso se lleve a cabo de tal forma que garantice la objetividad.
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e El aspecto subjetivo y el aspecto objetivo correctamente ejecutados.

Salvaguardar la objetividad en el desarrollo de este tipo de encuestas es de vital
importancia para asegurar que la misma sea un medio probatorio idoneo para acreditar la

adquisicién o no del Secondary Meaning de un signo determinado.

Por lo anterior, cautelar la objetividad de la encuesta dependeré del desarrollo desde la
elaboracion de la misma hasta la tabulacion de resultados que le corresponden. Al respecto, se
debe tener en cuenta que la objetividad se encuentra intimamente vinculada con el anélisis y

tabulacion e resultados, como detallaremos en el siguiente punto.

El aspecto subjetivo se encuentra intimamente vinculado a este aspecto, en la medida
que, al encargar la realizacion de una encuesta a un tercero especializado e independiente se
busca asegurar la objetividad de los resultados y el valor probatorio de la misma, y ello solo

sera posible si los consultados son los correctos, y representen un sector y cuota relevante.

Asimismo, el aspecto objetivo también cobra un rol primordial para asegurar la
objetividad de las encuestas, debido a que siempre que el contenido de las mismas se formule
de forma correcta, con preguntas claras, inequivocas y no conducentes; y asi, logre reflejar lo
que efectivamente perciben los consultados, sera posible obtener resultados fehacientes y

objetivos.

C. Analisis y Conclusiones de las Encuestas
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En el punto anterior hemos mencionado ciertos elementos que se deben tener en
cuenta para la elaboracion de encuestas que tengan como propdsito acreditar la generacion del
Secondary Meaning. Como siguiente punto, desarrollaremos lo referente al analisis de la

informacidn obtenida y de los resultados.

Por ello, con el fin de salvaguardar la precision de la encuesta se debe almacenar
correctamente la informacion obtenida, y ser analizada de acuerdo a principios estadisticos
propios de la gestion y conocimiento de un tercero especializado, garantizando la objetividad

de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar y obtener los resultados de las encuestas se
pueden plantear siguientes dudas: ¢cuando es un porcentaje de identificacion necesario de la
cuota evaluada para establecer la generacion o no Secondary Meaning? ¢ Variara dependiendo

del caso o puede establecerse un porcentaje fijo?

Al respecto, Bednall, Gendall, Hoek y Downes establecen que, si bien parte de
doctrina cuenta con la postura que, por lo menos, el 25% de los consultados deberian
identificar la marca evaluada con un origen determinado, otra parte considera que se necesita
entre 75% a 80% de identificacion para acreditar el Secondary Meaning. (Bednall et al., 2012,

pag. 1007)

De lo mencionado, Thornburg detalla que para la Corte del Noveno Circuito de

Estados Unidos*, un porcentaje representativo y suficiente para lograr acreditar Secondary

42 Las Cortes de Apelaciones de Estados Unidos o Cortes de Circuitos (en inglés United States Courts of

Appeals o Circuit Courts) son los tribunales de apelaciones intermedios del sistema judicial federal de los
Estados Unidos. El noveno circuito le corresponde a los estados de California y Nevada.
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Meaning se encuentra aproximadamente entre un 75% a 80% de identificacion por parte de

los consumidores consultados. (Thornburg, 2004, pag. 731)

Por su parte, los autores Mc Carthy y Palladino consideran que, si los resultados
sefialan mas del 50% de identificacion por parte de los consultados, es suficiente para

acreditar Secondary Meaning. (Bednall et al., 2012, pag. 1007)

Dicho lo anterior, consideramos que el porcentaje de reconocimiento requerido para la
acreditacion del Secondary Meaning variara caso por caso, dependiendo del tipo de signo, de
los productos y/o servicios identificados, del mercado al cual se encuentran dirigidos, entre

otros.

Por ello, establecer un porcentaje aproximado de identificacion para todos los casos,
lejos de ayudar a la acreditacion y aplicacion del fenémeno puede llegar a complicarlo, e

incluso a frustrar la evaluacion de cada caso, y con ello, su acreditacion.

4.2.  Aplicacion del Secondary Meaning ante un eventual conflicto entre signos.

Los signos distintivos tienen varias caracteristicas en comun, pero también cuentan
con diferencias entre si, como es el caso de los nombres comerciales y las marcas. Sin
perjuicio de lo anterior, tanto los nombres comerciales como los signos que adquieren
Secondary Meaning cuentan con dificultades para acceder al registro, considerando que

nuestro sistema de adquisicion de derechos marcarios es constitutivo.
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En ambos casos, para su acceso al registro, se debe acreditar el uso del signo en el
mercado. Mientras que el solicitante de un nombre comercial debe acreditar un uso efectivo
del mismo, el solicitante que alegue la adquisicién del Secondary Meaning de un signo
determinado debera acreditar su uso efectivo, constante y real en el mercado, continuamente

reiterado con firmeza y perseverancia, lo cual, representa una carga probatoria mayor.

Las dificultades mencionadas se deben a la naturaleza del registro constitutivo de
derechos en los paises miembros de la CAN. Por ello, tanto el reconocimiento y registro de
los nombres comerciales como el de los signos que hubiesen adquirido Secondary Meaning,
son excepciones para el sistema de adquisicion de derechos, pues, corresponden a un sistema
de naturaleza declarativa que le brinda reconocimiento juridico al uso de los signos en el

mercado.

En lo referido al Secondary Meaning, las dificultades mencionadas deben quedar
superadas para que los titulares que posicionaron sus marcas en el mercado sean
recompensados por el fruto de su esfuerzo, dotando de realidad material al sistema marcario.

Con ello, se posibilita que los consumidores adopten decisiones de consumo eficientes

Por todo lo mencionado, consideramos que el criterio de la Sala, respecto al registro de
nombres comerciales, puede ser utilizado como referencia en lo que sea aplicable para el
Secondary Meaning. Hemos tomado como referencia la Resolucion N° 1582-2015/TPI-
INDECOPI para la elaboracion de los supuestos y recomendaciones que desarrollamos a

continuacion:
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A. Conflicto entre una marca registrada y un signo distintivo no registrado que

habria adquirido Secondary Meaning con fecha anterior al registro de la

marca.

En este supuesto, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca puede
afectar al titular no registral de un signo distintivo, similar o idéntico, que hubiese adquirido
Secondary Meaning con fecha anterior al registro de la marca, y asi generar riesgo de

confusion en los consumidores.

Al respecto, los titulares no registrales de los signos que presuntamente hubiesen
adquirido el Secondary Meaning deberan acreditar que el uso de los mismos se viene

realizando desde fecha anterior al registro de la marca en conflicto.

Adicionalmente, se debe acreditar que, en virtud de dicho uso, se logrd generar el
efecto necesario en la mente de los consumidores para generar el Secondary Meaning; es
decir, el reconocimiento del signo como marca que identifica determinados productos y/o
servicios provenientes de un origen empresarial determinado. Es asi que, el titular no registral
podria solicitar la nulidad de dicho registro o, defenderse ante una eventual denuncia de

infraccion marcaria iniciada por el titular de la marca registrada.

Dicho lo anterior, si el titular no registral solo cuenta con medios probatorios del uso
de su signo en el mercado, estos no serian suficientes para cuestionar la validez de la marca
registrada, incluso si fuesen de fecha anterior al registro de la misma, ni para defenderse ante

una denuncia por infraccion.
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Consideramos que la mejor forma de cuestionar la validez de la marca registrada es
mediante el conjunto de medios probatorios que acrediten el Secondary Meaning, que tal
como hemos mencionado, se encuentran compuestos, entre otros, por medios que acrediten su
uso real, constante y efectivo; inversion publicitaria, y para englobarlos, una encuesta

realizada para tal fin respecto del signo analizado especificamente.

De lo anterior, consideramos que los medios probatorios que acrediten el uso del signo
deberan complementarse necesariamente con una prueba idonea —como lo son las encuestas
de opinidn realizadas por un tercero especializado— que acredite que el uso del signo en el
mercado ha generado el nexo psicolégico necesario en los consumidores para configurar el

Secondary Meaning.

Asimismo, los medios probatorios deberan ser de fecha anterior al registro de la marca
Cuyo registro se busca cuestionar, o respecto de la cual se inicié una denuncia por infraccion
en contra del titular no registral. No obstante, respecto a las encuestas como medio probatorio,
consideramos que es posible que sea de fecha posterior, ya que, consideramos que las mismas
deben ser elaboradas especificamente para acreditar el fendbmeno alegado dentro de un
procedimiento determinado, y siempre que determine o pueda ser determinable el momento

su configuracion.

B. Conflicto entre una marca registrada y la solicitud de registro de un signo

distintivo que alega haber adquirido Secondary Meaning con fecha anterior

al registro de la marca.
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En este supuesto acreditar la adquisicion del Secondary Meaning de un determinado
signo no equivale necesariamente a su acceso al registro, lo cual sélo sera posible si no se ven
afectados derechos registrales adquiridos por terceros. Al respecto, un signo que hubiese
adquirido Secondary Meaning no deberia acceder al registro en caso existiese una marca
similar o idéntica registrada a favor de un tercero con fecha anterior a la referida adquisicion,

debido a que su coexistencia podria inducir a confusion al publico consumidor.

Lo anterior se debe a que, independientemente de la realidad material del mercado
respecto a la configuracion temporal del fendmeno, lo cierto es que el registro sirve como
fuente de informacion para los consumidores, y en proteccién de los mismos no podrian
concurrir ambos registros. Por ello, consideramos que en este supuesto el titular del signo que
hubiese adquirido Secondary Meaning debe solicitar primero la nulidad del registro de la
marca obstaculo, y una vez culminado dicho procedimiento de forma satisfactoria, proceder

con solicitar su registro.

Al respecto, en el procedimiento de nulidad de la marca obstaculo, al igual que en el
supuesto anterior, consideramos que la mejor forma para lograr acreditar el fenémeno seria
presentando, conjuntando con medios que acrediten el uso necesario, una encuesta de opinion
realizada por un tercero especializado. Lo anterior, considerando que es el Unico medio
probatorio que, siempre que sea correctamente elaborado, complementa los sustentos de uso

del signo respecto del efecto necesario para la configuracién de fenémeno.

C. Conflicto entre la solicitud de registro de un signo, con otra solicitud

presentada de forma posterior, pero en la que se alega la adquisicion

Secondary Meaning de forma previa a su solicitud.
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En este supuesto, consideramos que debera evaluarse primero la solicitud en la que se
alega la adquisicion de distintividad por la configuracion del fenomeno del Secondary
Meaning, prevaleciendo sobre el derecho de prelacion, dandole reconocimiento juridico a su
uso y los efectos que se hubiesen generado, siempre que ello quede acreditado

fehacientemente.

De esta forma, la autoridad competente debera evaluar primero la solicitud del signo
que alega haber adquirido Secondary Meaning, y evaluar todos aquellos aspectos
mencionados en la presente investigacion, considerando gque se debera acreditar que el mismo
se configurd incluso antes de la fecha de la solicitud de registro que cuenta con mejor derecho

de prelacién, la cual, deberia quedar suspendida hasta resolver esta cuestion.

En caso no se logre acreditar la generacion del Secondary Meaning con fecha previa a
su solicitud, se evaluaria la solicitud de registro con el mejor derecho de prelacion respecto de

la solicitud en la que se alegada el fenémeno, levantando su suspension.

Las recomendaciones respecto a la acreditacion y aplicacién del Secondary Meaning
desarrollados en la presente investigacion aterrizan los conceptos doctrinales en la materia de
forma practica, y con ello, se busca que el fendmeno logre cumplir con su finalidad, dotar de

realidad material al sistema marcario.

Asimismo, habiendo detallado los casos mas relevantes presentados a nivel andino en
la materia investigada, y; desarrollado las recomendaciones mencionadas, reiteramos la

importancia del rol de las autoridades competentes de cada pais miembro en trabajar en los
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aspectos detallados en la investigacion, y superar los errores que se han presentado en algunos

de los casos mencionados.

A modo de conclusion, el Secondary Meaning es el fendmeno por el cual un signo
carente de distintividad, la adquiere por el uso constante, real y efectivo que se hubiese
realizado del mismo y, por el efecto vinculante que ello genere en la mente de los consumidor
entre el signo, los productos y/o servicios que identifique, y su origen empresarial.
Especificamente, en la Comunidad Andina solo se han previsto algunos supuestos de
prohibiciones absolutas de registro que se pueden superar en virtud del fendmeno del
Secondary Meaning, siendo asi que se reconoce la posibilidad de dotar con realidad material a

los registros correspondientes de los paises miembros.






CONCLUSIONES

1. El Secondary Meaning rompe el principio de registrabilidad de las marcas del
sistema de la Comunidad Andina, es decir, es una excepcion al sistema constitutivo de
derechos, en la medida que representa el reconocimiento de derechos marcarios para signos
que adquieren distintividad de forma sobrevenida por su uso en el mercado, sin que
necesariamente los mismos se encuentren registrados. Por ello, el uso que se realice del signo

en cuestién variara su capacidad de distinguir y con ello, constituirse como marca.

2. Para la configuracién del fendmeno investigado debe generarse un nexo
psicoldgico a fin de que el consumidor vincule: (i) el signo correspondiente; (ii) el producto
y/o servicio identificado con el signo; v, (iii) la empresa proveedora de productos o prestadora

de servicios.

3. En la regulacion de los paises miembros de la Comunidad Andina no se
establecen criterios claros para la aplicacién del Secondary Meaning, por lo que los casos se
han resuelto a criterio de la Autoridad Competente de cada pais miembro, quedando de cierta
forma supeditados a su discrecionalidad. Por lo anterior, se han construido algunos criterios
aplicables de las resoluciones emitidas y de las interpretaciones prejudiciales originadas en

virtud de algunos de los casos.

4. Los casos que se presenten relacionados al Secondary Meaning, constituyen
una oportunidad para las Autoridades Competentes de los paises miembros de brindar

contenido y establecer criterios en aquellos aspectos no desarrollados en la norma, mediante
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resoluciones debidamente motivadas. Sin embargo, a la fecha, contamos con pocas
resoluciones motivadas que aporten a la aplicacion del Secondary Meaning, y se han
presentado casos en los que se ha declarado la generacion de dicho fendmeno sustentando

dicha decision en factores que no lo configuran.

5. Uno de los vacios mencionados de la normativa son los requisitos necesarios
para la configuracion del fenomeno del Secondary Meaning. En virtud de ello, en algunos
casos las Autoridades Competentes declararon la generacion del fendmeno pese a que no se
acreditd efectivamente la concurrencia de todos los factores necesarios para ello, sustentando
dicha decision en medios probatorios que solo acreditan el uso del signo analizado en el

mercado, mayormente mediante publicidad comercial.

6. El material publicitario aportado como medio probatorio para acreditar el
Secondary Meaning gque contengan el signo como identificador de los productos y/o servicios,
no representa prueba suficiente para demostrar la configuracion de dicho fenémeno, el cual
implica necesariamente la comercializacion o prestacion efectiva de los productos y/o
servicios de que se trate, asi como el nexo psicoldgico necesario en la mente de los

consumidores.

7. El nexo psicolégico que implica el Secondary Meaning no puede ser inferido
de medios probatorios que solo acrediten el uso factico del signo en el mercado, debido a que,
si bien acreditar el uso es un factor necesario para ello, debe complementarse de medios que
acrediten fehacientemente el referido nexo, como lo son las encuestas de opinion elaboradas y

ejecutadas para tal fin.
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8. Las encuestas de opinion realizadas con el fin de acreditar la generacion del
Secondary Meaning deben elaborarse especificamente para cada caso en concreto, por
personas especializadas que sepan elaborarlas y ejecutarlas correctamente, y que utilicen
métodos estadisticos aceptados e idoneos para interpretar sus resultados, manteniendo su
objetividad. Con ello se asegura que los resultados de las mismas sean objetivos, precisos y

reflejen la verdadera percepcion de los consultados respecto a la materia evaluada.

9. Teniendo en cuenta la naturaleza especial que tiene el Secondary Meaning
dentro de un sistema de adquisicion de derechos constitutivo, es relevante establecer como
sera acreditado y reconocido dicho fenomeno, considerando que es posible que se presenten
conflictos respecto a derechos marcarios preexistentes, por registro o prelacion. Por lo
anterior, las recomendaciones brindadas en la presente investigacion tienen como finalidad

superar dichas dificultades.

10.  La importancia de la correcta aplicacion de este fendmeno juridico recae en
brindarle la utilidad que le corresponde, y por el cual, ha sido contemplado en la normativa
andina. En atencion a ello, dotar de realidad material al registro marcario solo sera posible en
la medida que el Secondary Meaning se evalle teniendo en cuenta todos los factores
necesarios para su configuracion, y considerando las particularidades de cada caso en

concreto.
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