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FECHA : 29 de octubre de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relacién a la referencia, a fin de hacer de vuestro conocimiento el
presente informe, la evaluacion de los aspectos de forma y fondo:

1. DE LOS ASPECTOS DE FORMA

Se ha considerado la Resolucion Vicerrectoral N° 2342-2013-VIPG-UAP, que regula la estructura del
proyecto de Tesis, la estructura de la Tesis, y que hace referencia a las normas del APA.

2. DE LOS ASPECTOS DE FONDO

TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

Con relacion al titulo del tema de investigacion: “COMPETENCIA JURIDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA
DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE
MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017”, se considera que este titulo cumple con los requisitos
fundamentales establecidos, de acuerdo a los requisitos que pide la UAP por lo cual debe quedar expedito

para la sustentacion.

DEL CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

" — Descripcion de la realidad problemética
" El bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, describe en forma coherente la realidad del problema

planteado, ya que se sefiala los hechos, los acontecimientos que estan en el entorno social y juridico,




reconociendo los datos empiricos e intelectuales, ubicandose en un contexto geopolitico,
socioeconomico, histérico y politico.
— Justificacion e importancia de la investigacion
La investigacion analizé la “COMPETENCIA JURIDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE
LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA
COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017",. La informacion recogida es fehaciente y (til.

EL CAPITULO lI: MARCO TEORICO
—  Antecedente de la Investigacion
Si estan consignadas las investigaciones internaciones y nacionales de acuerdo al tema planteado.
— Bases Tedricas
Las bases tedricas de esta investigacion se desarrollaron sobre el efecto del interés juridico de la
comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos en controversia sobre derecho de
marca comercial registrada.

— Bases Legales
Si, se consignan las normas y leyes que guardan relacion con el problema planteado.
- Definicién de Términos Basicos

Se consignan los términos de investigacion méas importantes de la investigacion.

DEL CAPITULO Ill: PRESENTACON, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

—  Discusion de Resultados

En cuanto se refiere a los resultados y a las encuestas que son consignadas en cuadros o tablas, muy
bien ordenadas que ordenan el aporte de la percepcion del instrumento aplicado a una muestra de 60
especialistas del problema planteado.

—  Conclusiones
Esta investigacion consigna conclusiones que guardan relacion légica con el problema y el
objetivo planteado, siendo importante las conclusiones a las que se llego.

— Recomendaciones _
Las recomendaciones consignadas tienen asidero en la competencia juridica de la
comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre

derecho de marca comercial registrada nuestro pais.




—  Fuentes de informacion

Hay un orden en las fuentes bibliogréficas y cumple con la técnica APA.

CONCLUSION

Por lo expuesto, habiéndose cumplido con las sesiones de asesoramiento correspondiente en el aspecto
metodolégico se considera que el bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, ha realizado la tesis
conforme las exigencias establecidas por la Facultad para su preparacion y elaboracion; el mismo que esta

concluido y listo para ser sustentado.

Atentamente,
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redo-Jorge Calla Colana

Asesor Metodologico
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FECHA : 08 de noviembre de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con reiacion a la referencia, a fin de hacer de vuestro conocimiento
el presente informe, la evaluacion de los aspectos de forma y fondo:

1. DE LOS ASPECTOS DE FORMA

Se ha considerado la Resolucién Vicerrectoral N° 2342-2013-VIPG-UAP, que regula la estructura de!

proyecto de Tesis, la estructura de la Tesis, y que hace referencia a las normas dei APA.

2. DE LOS ASPECTOS DE FONDO
TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION .
Con relacion al titulo: “COMPETENCIA JURIDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA
COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 20177, Si esta bien planteado el titulo, ya que cumple con los
requisitos establecidos, para un trabajo de investigacion a nivel de pregrado de la Facultad de Derecho y
Cien(‘;ias Politicas de la Universidad Alas Peruanas.
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con referencia a este punto, metodclégicamente se consideramos trascendental, ya que de este se
deriva todo el desarrollo del trabajo de investigacion, en consecuencia, describimos los puntos mas
resaltantes:
— Descripcion de la realidad problematica
En cuanto se refiere a este aspecto, el bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, plantea de
forma correcta el problema, y como se desarrolla en la sociedad en el marco juridico de! contexto

actual, cuenta con los requisitos y naturaleza de un estudio coherente.




Delimitacion de la Investigacion

Delimitacion de la investigacion, se hizo de acuerdo a los parametros de la Universidad Alas
Peruanas, tomando en cuenta la delimitacion espacial, temporal, social y conceptual.

Problemas de la Investigacion

Respecto a este punto fundamental, el Bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, ha

- desarrollado tanto el problema general como ios problemas especificos, de acuerdo a una adecuada

- operacionalizacion de las categorias, observandose una correcta relacién logica entre el problema

general y el titulo de la investigacion.

Objetivos de la Investigacion

Se observa un planteamiento adecuado de los mismos, tanto del objetivo general, como de los
especificos, ademés fueron redactados con verbo infinitivo, tal como advierte la teoria.

Hipbtesis y variables de la investigacion

La hipbtesis esta bien planteada en forma afirmativa.

Metodologia de la investigacion

En cuanto a la metodologia se explica los pasos de una verdadera investigacion y los enfoques
respectivos.

Justificacion e importancia de la investigacion )

Se sefiala la importancia y por qué se desarrolla esta investigacion, considera su justificacion de

acuerdo a los criterios establecidos por la teoria de la investigacion cientifica

EL CAPITULO II: MARCO TEORICO

Antecedentes de la Investigacion

Si se consignan los antecedentes respectivos, sean internacionales o nacionales.

Bases tetricas

Se desarrolla teoria cientifica con el problema planteado.

Bases Legales

Empezando por la Constitucion Politica y demas normas legales que tienen relacion con el problema
planteado.

Definicion de Términos Béasicos

Consignan los respectivos terminos cientificos basicos.

DEL CAPITULO Iil: PRESENTACIGN, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Analisis de Tablas y Graficos
Las tablas y graficos estan correctamente interpretadas.

Discusion de Resuitados




La discusion esta bien encaminada al hacer un resumen general y contrastar con los
antecedentes y con las teorias planteadas.

—  Conclusiones
Si estan bien planteadas y guardan relacion directa con los objetivos de la investigacion.

—  Recomendaciones
Dichas recomendaciones estan bien planteadas con las necesidades que la investigacion
plantea.

—  Fuentes de informacion

Existe una correcta aplicacion de las técnicas APA.

ANEXOS

Matriz de Consistencia

En cuanto se refiere a la matriz de consistencia si se consigna.
Instrumentos

Se consignan los instrumentos respectivos, con la respectiva validacion por expertos.

LENGUAJE UTILIZADO EN EL TRABAJO

Se ha identificado las normas legales aplicables al tema de investigacion, sustento legal para resolver las
preguntas planteadas en el problema y respondidas en la discusion, arribando sus propias conclusiones y
recomendaciones. Se ha empleade Fuente Bibliografica, tanto de legislacion nacional como derecho

comparado, existiendo coherencia en la redaccion del tema de investigacion
CONCLUSION

Por Io expuesto, habiéndose cumplido con las sesiones de asesoramiento correspondiente al Aspecto
Tematico de la tesis fitulada: ""COMPETENCIA JURIDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE
LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA
COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017", considero que el Bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY
WILBER, ha realizado el trabajo de investigacion modalidad de Tesis, conforme a las exigencias
establecidas por la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Alas Peruanas, para su
preparacion y elaboracion; el mismo que esta concluido vy listo para ser sustentado.

Atentamente, —

P
&1
fa. J Zg ? PilAr Hermoza Calero

Adesor tematico
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RESUMEN
Nuestro sistema economico, fomenta la inversion privada, garantizando al
inversionista nacional y extranjero la proteccion de su propiedad y patrimonio,
permitiendo la extensién de los vinculos de comercio. Considerando que la
finalidad y organizacion regional tiene como fin de alcanzar el desarrollo, a
través de politicas que permitan unificar un marco normativo, es que surge la
controversia de identificar ¢Cual es el efecto de la competencia juridica de la
Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias

sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 20177

El método de investigacion que se aplicé en la presente es el deductivo
hipotético, con un disefio no experimental transversal, de nivel descriptivo
causal, que se aplica a través de la operacionalizaciébn de dos instrumentos
(técnica de la encuesta) plasmada en dos cuestionarios que permiten la
recoleccion de datos sobre las variables al ser aplicados a la muestra
compuesta por 60 profesionales especialistas en derecho empresarial y

propiedad industrial.

La conclusion fue que, se ha demostrado que el alcance de la
Comunidad Andina respecto al Derecho de Propiedad Industrial, esta
delimitada a ejercerse ante el incumplimiento de los lineamientos acordados
por parte de las autoridades, por lo que la remision de las controversias por
derecho de marca registrada, no cuentan con el fundamento para que sean
revisados por la Secretaria General o el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, causando un efecto negativo en el Derecho marcario. La solucién es la
propuesta de un anteproyecto de Ley reconociendo que la integridad de la
imagen de cada unidad productiva es indispensable, debiendo entonces
establecerse estrategias y mecanismos de proteccion al derecho marcario a fin

de proteger al inversionista privado y al consumidor o usuario.

PALABRAS CLAVE: Competencia, Derecho marcario, Direccion de signos
distintivos, INDECOPI, Marca, Propiedad industrial, Propiedad intelectual,
Registro de marca.



ABSTRACT

Private investment is encouraged, guaranteeing the national and foreign
investors the protection of their property and assets, allowing the extension of
trade links. Considering that the aim and regional organization is to achieve
development, through policies that allow unifying a normative framework, is that
the controversy arises to identify What is the effect of the legal competence of
the Andean Community within the processes internal judicial, in controversies

on right of registered commercial trademark, Lima 2017 ?.

The research method that was applied in the present is the hypothetical
deductive, with a non-experimental transverse design, of causal descriptive
level, which is applied through the operationalization of two instruments (survey
technique) embodied in two questionnaires that allow the collection of data on
the variables when applied to the sample composed of 60 professionals
specialized in business law and industrial property.

The conclusion was that it has been demonstrated that the scope of the Andean
Community with respect to Industrial Property Law is limited to be exercised in
the event of non-compliance with the guidelines agreed upon by the authorities,
so the referral of disputes by right of registered trademark, do not have the
basis to be reviewed by the General Secretariat or the Court of Justice of the
Andean Community, causing a negative effect on trademark law. The solution is
the proposal of a draft law recognizing that the integrity of the image of each
productive unit is essential, and then strategies and mechanisms should be
established to protect the trademark law in order to protect the private investor

and the consumer or user.
KEY WORDS: Competence, trademark law, address of distinctive signs,

INDECOPI, Brand. Industrial property, Intellectual property, Trademark

registration.

Vi
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INTRODUCCION

Esta investigacion denominada: “Competencia juridica de la Comunidad Andina
dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de
marca comercial registrada, Lima 2017” surge de la necesidad de demostrar
gue existe afectacion al derecho de propiedad y a la inversion privada, cuando
surgen controversia en el registro de marca, en consideracion de que estas se
ventilan dentro de la via administrativa, en el organismo autbnomo INDECORPI,
segun las facultades que se le delegan por Decreto Legislativo N° 1075 Norma
gue aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina, Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1075 y Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizacion y
Funciones del INDECOPI, considerando que reconocen la competencia de
resolver en primera instancia a la Direccion de signos distintivos del INDECOPI
y al Tribunal del INDECOPI, a través de la Sala de propiedad intelectual, en
segunda y ultima instancia como via resolutiva, que esta sujeta a ser revisable
en el Poder Judicial, luego de haberse agotado la via administrativa, pudiendo
llegar a Casacion, afectando con ello el debido proceso y resultando una
vulneracion a los derechos reconocidos constitucionalmente, propiedad y el

libre ejercicio de empresa.

Tal como se puede reconocer el sistema administrativo, es deficiente, respecto
a la solucion de controversias, originando procedimientos administrativos
extensos que van generando afectacion econdémica e incluso desproteccion al

consumidor o usuario.

Esta investigacion cuyo alcance esta sustentado el reconocimiento de las
facultades y competencia resolutiva a la autoridad INDECOPI, como aquella
gue cuenta con autonomia y reconocimiento para resolver las controversias
dentro del reconocimiento del marco normativo de la Comunidad Andina, por
ser organo especializado que mediante Ley tiene delegada sus funciones
resolutivas, no se encuentre afectada por la sede judicial y ademas por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando que todas las

normas contenidas en el



ordenamiento juridico peruano, estan formuladas, bajo los lineamientos de
dicho organismo del cual el Pera es parte.

Se realizé el presente estudio porque faltan investigaciones que, den
solucion al tema porque se frena la libre comercializacién y la iniciativa privada.
El trabajo estd pensado para dotar de marco teorico; pero, sobre todo de
proponer normativa acorde a la problematica. EI método utilizado es el
hipotético deductivo, las limitaciones fueron mayormente personales como el
tiempo y el econdmico, pero, fueron salvados por la propia investigadora. El

estudio est4 pensando en forma que se pueda viabilizar un cambio normativo.

El estudio consta de tres capitulos:

Capitulo | - Problema de investigacidén surge del siguiente problema: ¢ Cual es
el efecto de la competencia juridica de la Comunidad Andina dentro de los
procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca
comercial registrada, Lima 20177?, por considerar que la Comunidad Andina,
cuenta con la facultad de crear el marco normativo aplicable en cada uno de los
paises miembros, por ello habiendo reconocido dentro de su marco normativo
aspectos relevantes y a una autoridad dispuesta por el Estado como ente
encargado de las funciones de derecho marcario, el alcance resolutivo del
Tribunal de Justicia de la Comunidad, no deberia intervenir resolutivamente

respecto a las decisiones tomadas por la jurisdiccién nacional.

Las Hipétesis, variables y su operacionalizacion, se sustentan en el andlisis del
marco teorico, las normas y la percepcion legal que los especialistas reconocen
frente a esta realidad factica, de afectacidbn que se produce al derecho de
propiedad y a la inversién privada, cuando existen controversias respecto al
derecho marcario, en consideracion de que no se cumple la simplificacion
administrativa, segun Decreto Legislativo N° 1309 Norma de simplificacion de
los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual
seguidos ante los 6rganos resolutivos del INDECOPI y Decreto Legislativo N°

1310 medidas adicionales de simplificacién administrativa.



Capitulo 1l - Marco Tedrico: Para el desarrollo del marco teérico, se han
identificado las variables, que responden a los ejes esenciales de estudio,
permitiendo con ello centrar la problematica de investigacion y delimitar
siguientes ejes analizados, considerando por ello como primer eje, el alcance
de la Comunidad Andina en los procesos internos, para resolver las
controversias relativas a Derecho marcario, considerando que el documento
normativo Decisién 486, expresa los lineamientos a contemplar en las normas
internas de los paises miembros y asi también la jurisdiccién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, como 6rgano de justicia regional que conoce
la accién de incumplimiento, persistentes que han sido resueltas en la
Secretaria General, a fin de otorgar un clima de seguridad juridica entre los

actores del proceso subregional de integracion.

Para el segundo eje, se ha considerado las controversias sobre derecho de
marca comercial registrada, que se ve afectada por la solicitud de registro
mediante accion de oposicion, por ser este un mecanismo que permite
garantizar el derecho a la propiedad intelectual ademas de garantizar al
inversionista privado, la proteccion de su inversion y proteger al consumidor o

usuario de los riesgos de confusion.

Capitulo lll: Sistematiza la informacion recolectada permitiendo procesar,
analizar e interpretar los datos, para ser representados en cuadros y graficos
trabajados con la técnica estadistica SPSS 24.

Xi



CAPITULO |
PLANTEAMIENTO METODOLOGICO

1.1 Descripcion de larealidad problemética.

El Derecho marcario, representa para la inversion privada un elemento de
fundamental proteccion, considerando que la marca es el signo que otorga al
empresario, el reconocimiento de la calidad de sus productos o servicios,
generando con ello que los consumidores y usuarios puedan decidir sin

errores.

La proteccién que se otorga al derecho de propiedad intelectual respecto
a la marca, se sustenta en un derecho a la propiedad industrial por estar dentro
del ambito comercial, de ello que en consideracibn de la tendencia a
integracion que se produce de la globalizacion, es que se busca proteger
universalmente los derechos reconocidos a las unidades productivas de todo el
mundo, a través de organismos de integracién regional, que protejan los
derechos a la propiedad intelectual, como un bien inmaterial, que representa
para el inversionista el signo distintivo de la calidad y prestigio que ha venido

desarrollando durante el ejercicio de sus actividades en el mercado.
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Considerando entonces que existe necesidad de garantizar que ante
controversias que se generan por la afectacion al Derecho marcario, cuando
existe en la solicitud de registro de marca similitudes a una que ya se
encuentra registrada, en cualquiera de sus elementos constitutivos, se le otorga
al propietario la facultad y legitimidad de accion de oposicion, accionando su
derecho en la via administrativa reconocida por el ordenamiento juridico, a
través de normas vigentes y cuya base para su formulacion se encuentra en las
normas supranacionales y regionales tal como la Comunidad Andina, en la cual

nuestro pais es miembro.

Es esta consideracion de que la comunidad andina construye un derecho
efectivo para la proteccion de la propiedad intelectual, segun refiere (Helfer,
2009, pag. 46) “ha contribuido a construir un estado de derecho efectivo en
propiedad intelectual en una regién de sistemas juridicos relativamente débiles
la prevalencia del orden”, sin embargo este se torna deficiente ante la falta de
eficacia por parte de las autoridades internas cuya competencia se atribuye a
INDECOPI, mediante la Direcciéon de distincion de signos y la Sala de
Propiedad Intelectual, ademés de la atribucion que se otorga al Poder Judicial
luego de acabada la via administrativa.

Tal es entonces que la competencia resolutiva que recae en la
Comunidad Andina, tiene alcance respecto a la afectacion que se produzca a
los miembros de la Comunidad Andina o persona natural que mediante accidn
de cumplimiento ante la Secretaria General, por incumplimiento de obligaciones
ante la expedicién de normas internas contrarias al orden juridico andino, o que
dificulten su aplicacion, con lo cual de haberse determinado la conducta
infractora por parte de la Secretaria General, se resuelve en el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

Cabe resaltar que el Estado peruano en amparo de las normas
supranacionales y las regionales de la Comunidad Andina, tiende a crear un
marco normativo acorde a lo contemplado en las normas comunitarias, a fin de

garantizar el reconocimiento de los derechos a la propiedad intelectual del
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derecho marcario, como un factor de relevancia para el desarrollo econémico,
protegiendo los derechos que le otorga la titularidad de la marca de la cual
ostenta goza un prestigio que genera otros derechos como el otorgar uso a un
tercero y la posicion en un mercado por la preferencia del consumidor por

considerar la satisfaccion que el e provee el producto o servicio.

Las controversias sobre el Derecho de marca comercial registrada, se originan
en el marco de la propiedad industrial delimitado por la Comunidad Andina,
mediante la Decisién 486, en la cual se reconocen la competencia y facultades
delegadas a las autoridades que el Estado atribuya su tratamiento.

Este marco normativo tiene como finalidad regular el uso de las marcas,
considerando que este comprende una propiedad inmaterial que cuenta con la
proteccion especial en consideracion que representa el signo distintivo de una
unidad productiva dentro de un mercado, el cual garantiza al consumidor o

usuario la confiabilidad en el producto o servicio que elige.

Tal es que su normatividad representa un lineamiento que debe estar expreso
en la normativa peruana en atencion a que el alcance normativo de la

Comunidad Andina, tiene prevalencia respecto a la norma interna.

Cabe resaltar que asi también la Comunidad Andina esta faculta y confiere
potestades para resolver controversias a su Secretaria General, en atencion al
incumplimiento de las normas orientadoras del derecho interno de los paises
miembros, llegando a tener alcance resolutivo frente al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, cuando persiste la conducta infractora por parte del
Estado o por exceder el plazo de 75 dias de emitir dictamen por parte de la

Secretaria General.

Se reconoce que el derecho de propiedad industrial delimitado por el marco
normativo de la Comunidad Andina, asumido dentro del ordenamiento juridico
nacional, responde al interés de conservar y garantizar la seguridad juridica del

mercado, protegiendo el derecho del titular de la marca, en relacién a que este
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conforma parte de un signo distintivo de su unidad productiva, con la cual
garantiza al consumidor o usuario la seguridad de alcanzar a cubrir las
necesidades con el producto de su preferencia. Es decir la controversia en
derecho marcario se resume a dos intereses, es decir al interés de proteccion
al titular del derecho de propiedad que recae en el bien inmaterial: marca, asi
como al consumidor, garantizando que no exista riesgo de confusién al optar
por un producto o servicio en el cual confia y elige por considerar que satisface
sus necesidades, pero, se limita por lo complejo dilatorio y por ello se propone

el cambio normativo.

1.2. Delimitaciones del problema.

a) Espacial

La aplicacion de la investigacion se realiza en el distrito de Lima

Cercado, teniendo en cuenta los especialistas del distrito judicial Lima.

b) Social

La delimitacion de la aplicacion de la presente investigacion se
desenvuelve en el ambito de la propiedad industrial, a través del
derecho marcario, que alcanza los lineamiento legales creados por la
Comunidad Andina, considerando la finalidad de dicho organismo
regional, se fundamenta en garantizar la seguridad juridica para los

paises miembros.

Sin embargo, a fin de garantizar el aporte significativo de los
instrumentos bajo la técnica de encuesta y alcanzar la validez
dogmatica juridica la aplicacion de los dos cuestionarios tendra como
referente a especialistas en derecho empresarial y propiedad industrial,
esto es abogados, excluyendo a los mismos empresarios, porque el
presente estudio es de dogmatica juridica.
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c) Temporal

La presente investigacion, se realiza de abril 2017 a diciembre 2017.

d) Definicion conceptual

Variable independiente: Competencia juridica de la

Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos

Tebricamente el estudio se basa en posiciones sobre el impacto
de la globalizacion en relacion con el tema de la propiedad industrial,
ha sido enorme. Como hemos visto, la produccion y el intercambio
comercial de bienes y servicios ha crecido bastante y ese crecimiento
se ha concentrado especialmente en la produccion y comercializacion

de bienes con mayor intensidad en conocimiento. (Ramirez Rincon)

Siendo el tema de la presente investigacion la marca, por considerarse
gue cumple la funcion distintiva, lo cual se puede reconocer en las citas
siguientes: (Otamendi, 1999, péag. 7) “el signo que distingue un producto de
otro o un servicio de otro” y (Metke, 2001, pag. 53) “un signo o combinacion
de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los

productos de fabrica que comercializa o los servicios que presta”.

La calificacion de la marca como objeto de un derecho de la
personalidad o de un derecho sobre un bien inmaterial, repercute
visiblemente sobre importantes cuestiones como: el sistema de cesion
vinculada a la empresa o libre, y la dependencia o independencia entre el
derecho de marca reconocido en el pais de origen y los derechos de la

marca protegidos en terceros paises. (Fernandez - Novoa, 2004, pag. 28)

Teoria derecha de la personalidad, esta teoria fue desarrollada
por Josef Kohler, en 1884, reconociendo la existencia de una relacién

estrecha en la marca y la persona, en consideracion que un nombre
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individual o comercia, conforma parte de la denominacién de productos,
gue la elige la persona, que tiene como principio la universalidad al
reconocerse que es un derecho que puede ejercerse en cualquier

espacio territorial.

Variable dependiente: Controversias sobre derecho de marca

comercial registrada

Con relacién a esta variable, La Decision 486, al respecto en el
articulo 226 con el siguiente texto: Constituira uso no autorizado del
signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad
0 en una parte esencial, o una reproduccion, imitacion, traduccion o
transliteracion del signo, susceptible de crear confusion, en relacion con
establecimientos, actividades, productos o0 servicios idénticos o
similares a los que se aplique. También constituira uso no autorizado
del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o de una reproduccion, imitacion,
traduccion o transliteracion del signo, aun respecto de establecimientos,
actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo
notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese
causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusion o de
asociacion con el titular del signo, o con sus establecimientos,
actividades, productos o servicios;

b) dafio econdmico o comercial injusto al titular del signo por razén
de una diluciébn de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario del signo; o, ¢) aprovechamiento injusto del prestigio o
del renombre del signo. El uso podra verificarse a través de

cualquier medio de comunicacién, incluyendo los electrénicos.

Al respecto la jurisprudencia andina, determina que la marca
permite identificar productos y servicios, por lo que se otorga al titular
derecho de ejercer acciones contra terceros que pretendan registrar

una marca con signos semejantes que lleven a: i) confusién directa,
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vincula la identidad induciendo al consumidor o usuario a adquirir

determinado producto o servicio o ii) confusién indirecta, que

considera la vinculacion que hace el consumidor respecto al origen

empresarial del producto o servicio.

1.3. Definicién operacional del problema.

1.3.1. Problema general

¢, Cual es el efecto de la competencia juridica de la Comunidad

Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias

sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 20177

1.3.2. Problemas especificos

a)

b)

d)

¢ Cual es la relevancia de la Decision 486 Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial, para garantizar la proteccion

marcaria a nivel nacional?

¢Cual es el alcance de la Decision 486 Régimen Comuan
sobre Propiedad Industrial, para alcanzar a los procesos
internos por afectacion al derecho de marcas y otros signos?

¢, Cudl es la el efecto que se produce en los procesos, al
otorgar Competencia resolutiva, a la comunidad andina para

garantizar a nivel nacional la proteccion marcaria?

¢Cudl es la necesidad de reconocer la Competencia
resolutiva, a la comunidad andina en la afectacion al
derecho de marcas y otros signos para resolver

controversias a nivel nacional?
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1.4. Objetivos de lainvestigacion

1.4.1. Objetivo general

Determinar el efecto de la competencia juridica de la Comunidad

Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias

sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017.

1.4.2. Objetivos especificos

a)

b)

d)

Evaluar si es relevante la aplicacion de la Decision 486
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, para garantizar

la proteccién marcaria a nivel nacional.

Evaluar el alcance de la Decision 486 Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos
por afectacion al derecho de marcas y otros signos.

Analizar la afectacion que produce en los procesos, el
otorgar Competencia resolutiva, a la comunidad andina para

garantizar a nivel nacional la proteccion marcaria.

Analizar si es necesario reconocer la Competencia resolutiva, a
la comunidad andina en la afectacién al derecho de marcas y

otros signos para resolver controversias a nivel nacional.
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1.5. Hipétesis de investigacion.

1.5.1. Hipotesis general

La competencia juridica de la Comunidad Andina, respecto a las

controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel

nacional, afectan el derecho de uso, disfrute y disposiciéon de marca

y otros signos. Lima 2017.

1.5.2. Hipé6tesis especificas

a)

b)

d)

La relevancia de aplicacion de la Decision 486 Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial, para garantizar la
proteccion marcaria a nivel nacional, afecta la solucion de

controversias.

El alcance de la Decisibn 486 Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por
afectacion al derecho de marcas y otros signos genera que
la solucion de controversias se prolonguen afectando con el
ello el derecho de uso, disfrute y disposicion de marca y
otros signos.

Existe afectacién al derecho de uso, disfrute y disposicion de
marca y otros signos, al otorgar Competencia resolutiva, a la
comunidad andina respecto a la proteccién marcaria, a nivel

nacional.

La competencia resolutiva, que se reconoce para resolver las
controversias sobre afectacion al derecho de marcas y otros
signos a nivel nacional, vulneran el derecho de derecho de uso,

disfrute y disposicion de marca y otros signos.
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1.5.3. Variables y dimensiones

Competencia juridica de la comunidad andina dentro de los

Procesos judiciales internos

La Comunidad Andina, conforma parte de un sistema de
internacionalizacion de derechos, fundamentado en que los
paises conforman una comunidad, con las mismas aspiraciones
de desarrollo, sin embargo a la vez se produce un efecto de
menor amplitud proteccionista y regulatorio entre paises, los
cuales son representados por organismos regionales, sustentados
en las caracteristicas afines a su cultura, geografia, intereses
publicos, idioma, generando mayor fuerza en el establecimiento

de relaciones.

Es en este &mbito de regionalizacion que se fortalece la
Comunidad Andina, a través de la cual se regulan las relaciones
internacionales, entre Colombia, Ecuador, Bolivia y Perd, como
herramienta que garantice el desarrollo sostenible, mediante la
proteccion del derecho industrial, contemplando como
fundamental para esto, el derecho marcario, por estar protegido
por el derecho a la propiedad y a la inversion privada dentro de un
mercado que garantice su pleno desarrollo en concordancia con

la sociedad interna e internacional.

Lo considerado se sustenta en el articulo 1 del Acuerdo de
Cartagena cuyo texto es el siguiente: “promover el desarrollo
equilibrado y armonico de los Paises Miembros en condiciones de
equidad, mediante la integracion y la cooperacion econémica y
social.”, por lo que existe prevalencia de las nhormas comunitarias

frente a las nacionales o internas.
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Controversias sobre derecho de marca comercial registrada

Las controversias respecto a la marca registrada, ocupa el
terreno legislativo nacional, en reconocimiento de las normas
vigentes respecto al derecho marcario internacional, tomando
como fuente directa las normativas de la Comunidad Andina, a fin
de garantizar que en el ambito nacional, existe marco normativo
acorde a los lineamientos relativos a la propiedad industrial,
garantizando que las wunidades productivas cuenten con
proteccion de su identidad, prevaleciendo con ello el prestigio e
imagen alcanzado durante su desenvolvimiento en el mercado,
esto a que, el Estado otorga competencia al Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual, para efectivizar el registro de marcas y resolver
controversias respecto a la afectacion de dicho derecho, a través

de una estructura que garantice el debido proceso.

Cabe resaltar, que la autonomia delegada a la autoridad
administrativa INDECOPI, garantiza el fin del procedimiento en la
via administrativa, cuando se resuelve en segunda instancia ante
la Sala de Propiedad intelectual, que una vez concluida puede dar
origen a su revision por parte del Poder Judicial, con lo cual
reconocemos que existe vulneracién a los principios de celeridad,
y economia procesal, afectando con ello las funciones que se

encuentran inmersas en la marca afectada por el tercero.
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1.5.3.1. Operacionalizacién de variables y dimensiones e
indicadores

Competencia juridica de la comunidad andina dentro de los Procesos judiciales

Internos
Variable
. Dimensiones Indicadores items Escala

Independiente
Competencia Decisién 486 Registro Considera que atribuir la atencion de las controversias NO (2)
juridica de la Régimen por derecho de marca registrada a las autoridades de la | SI (1)
Comunidad Comun sobre Comunidad Andina, afecta la inversidn privada y al
andina dentro de
los Propiedad consumidor o usuario, por representar.
Procesos Industria Considera que existiendo el marco normativo de la
Judiciales Decision 486, como elemento fundamental para la
Internos creacion del marco legal en cada uno de los paises

miembros la materia de Derecho de Propiedad
Industrial, representa la limitacién de competencia
resolutiva de la Comunidad Andina, ante el conflicto
interno sobre derecho de marca registrada

Considera que al ser el Registro un mecanismo de
proteccion al derecho de la propiedad industrial,
derecho marcario, este debe tener alcance a toda la
comunidad amparandose en el principio de publicidad
Considera que es necesario que exista una adaptacién
respecto al uso de sistema de comunicacion entre los
paises miembros a fin de que las marcas registradas en
cada pais miembro estén accesibles a toda la

Comunidad
Derechos y Considera que al existir publicidad del registro de la
Limitaciones marca, al ser de conocimiento de toda la comunidad es

garantia para el reconocimiento de derechos y
Obligaciones

Considera que al existir publicidad del registro de la
marca, al ser de conocimiento de toda la comunidad es
garantia para el reconocimiento de derechos y
obligaciones, limita la solucién de controversias en el
ambito nacional.

Culminacion de | Considera que en atencidn y ejercicio de la apertura de

Derecho los mercados, es necesario contar con mecanismos
idéneos que permitan que el alcance de los derechos
sean oportunos, a fin de poder reconocer la vigencia de
los registros de marcas,.

Considera que la cancelacién del registro de marca, por
ser una de las caracteristicas de la propiedad, su
conocimiento debe tener efecto en todos los paises
miembros de la Comunidad Andina.

Competencia De la accion de Considerando que los derechos de marca, garantizan el NO (2)
resolutiva Reivindicatoria ejercicio de derechos y las limitaciones, la publicidad de | SI (1)
las marcas registradas, a través de portales

interconectados, fomentaria una mayor celeridad en las
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resoluciones de las autoridades facultadas a resolver
controversias en derecho marcario.

Considera que la competencia resolutiva, de la
Comunidad Andina, tiene como finalidad atender la
afectacion de los derechos conferidos por sus normas,
siendo entonces improcedente se pronuncie respecto a
aquellas que se dan entre los particulares.

Considera que al contar con un registro de marcas
integrado, garantiza a la comunidad el ejercicio de la
accion reivindicatoria dentro de la competencia de la
autoridad nacional.

Considera que la accion reivindicatoria permite al
propietario del registro de marca, ejercer su derecho de
propiedad, este debe alcanzarse en el menor plazo, por
lo que debe resolverse dentro de los organismos
facultados, considerando que al ser remitidos a la
Comunidad Andina, vulnera el derecho a la proteccién
de la inversidn privada.

Acciones por
infraccion de

derechos

Considera que al facultar a cada Estado miembro la
capacidad legislativa que proteja el derecho a la
propiedad industrial, limita la competencia resolutiva de
la Comunidad respecto a las controversias entre los
privados.

Considera que la competencia resolutiva de los
organismos de la Comunidad Andina, no esta referida a
controversia, entre privados.

Proteccion

Considera que la proteccidn que otorga la Decisidon 486,
respecto a la propiedad industrial, alcanza a la
competencia resolutiva por controversia entre el Estado
y los privados afectados por incumplimiento de las
normas.

Considera que la Comunidad Andina, estd facultada
para garantizar proteccion a la propiedad intelectual,
respecto a las controversias que se originan en el marco
normativo de los paises miembros, por lo tanto no
alcanza a las controversias especificas entre privados
para determinar a quién corresponde el derecho.

Controversias sobre derecho de marca comercial registrada

Variable
. Dimensiones Indicadores items Escala
dependiente
Controversias Proteccion Teorias de la Considera que las controversia de marcas responde a NO (2)
sobre derecho de | marcaria naturaleza juridica | un aspecto de interconexion que debe ser atendido SI(1)

marca comercial
registrada

de las marcas

por la Comunidad Andina.

Considera que la proteccidn de la marca, es relevante
por conformar parte de un derecho de propiedad
inmaterial que debe tener efecto permanente.
Considerando la teoria de naturaleza de marca:
derecho de la personalidad, amparada por nuestro
sistema normativo, la marca se encuentra relacionada
a la personalidad de la empresa que debe ser
protegido en forma célere y eficaz.

Considerando la teoria de naturaleza de marca:
derecho sobre un bien inmaterial, este debe alcanzar a
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la proteccién oportuna por conformar parte de una
creacién mental que se relaciona a la actividad
empresarial.

Procedimiento de

infraccion a los
derechos de
propiedad
industrial

Considera que al vulnerarse el derecho a la propiedad
industrial en su manifestacidén de derecho marcario,
genera un perjuicio al titular del derecho afectando su
prestigio en el mercado.

Considera que al ser la marca una produccién de
naturaleza mental que atribuye ante el mercado la
calidad y prestigio de una unidad productiva es
necesario que la proteccidn que se otorga alcance
tanto al titular como al consumidor o usuario

Procedimiento
ante las salas del
tribunal

Considerando que el procedimiento en el cual se
resuelva la controversia, al tener dos instancias
reconocidas en el marco normativo, no debe alcanzar
a un proceso judicial desde primera instancia.
Considera que en respuesta de la ausencia de
celeridad procesal, es necesario que las controversias
por derecho de marca registrada, que han sido
resueltas por la via administrativa tal como lo faculta la
Comunidad Andina en Decision 486 y las disposiciones
legales nacionales, limite la competencia judicial.

Afectacion al
derecho de
Marcas y otros
signos

Riesgo de
confusién

Considera que ante el escenario de un sistema judicial
aletargado, y celeridad de las actividades de comercio,
ha generado la necesidad de otorgar competencia a la
autoridad administrativa a fin de que resuelva
oportunamente las controversias relacionadas a la
proteccidn industrial.

Considera que al existir controversia sobre el derecho
de marca comercial registrada, se vulnera el derecho a
propiedad y afecta al mercado.

Considera que el uso de una marca sin autorizacion
genera riesgos en el mercado, por conllevar al
consumidor o usuario a tomar decisidn por un
producto o servicio que no cumple con las
caracteristicas y atributos que le hacen tomar la
decisién de consumo.

Considera que el riesgo al consumidor, es un aspecto
relevante para garantizar la oportuna y célere solucién
de controversias en cuanto al derecho de marca
registrada.

Consideraciones
dogmaticas

Cree usted, que tener en cuenta las consideraciones
dogmaticas, que asume la Comunidad Andina, es
indispensable para que el marco normativo nacional
reconozca las facultades resolutivas de la autoridad
administrativa respecto a los derechos contenidos en la
proteccidn industrial,

Cree usted, que la proteccion industrial reconoce
derechos que dogmaticamente estan relacionados a la
actividad comercial, que se encuentra atribuida a
organismo auténomo en la materia de derechos
intelectuales y proteccién del mercado.

Principios del
derecho marcario

Cree usted, que los principios del derecho marcario,
conforman parte del reconocimiento del derecho a la
propiedad intelectual dentro de las relaciones de

NO (2)
SI (1)
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intercambio comercial por lo que la proteccion debe
tener efecto para los agentes del mercado.
Considera que el principio de territorialidad, es de
especial consideracién para determinar la necesidad de
la publicidad de los registros de marcas con alcance a
todos los paises miembros de la Comunidad Andina.

1.6. Metodologia de la Investigacion

1.6.1. Tipo y nivel de investigacion.

a) Tipo

El tipo basico, que se aplica para esta investigacion tiene como
finalidad alcanzar el andlisis de las variables, en su contexto factico,
doctrinario y normativo porque recoge informacioén de personas que
cuentan con especializacion en el derecho empresarial, permitiendo
reconocer la relevancia de garantizar el reconocimiento de la
existencia de vulneracion al derecho alegado respecta su derecho
marcario bajo los fundamentos de la propiedad industrial amparada
por las normas supranacionales dentro de nuestro ordenamiento
juridico.
En un estudio sustantivo no experimental no se
genera ninguna situacion, sino que se observan
situaciones ya  existentes, no provocadas
intencionalmente en la investigacion por quien la
realiza. En la investigacibn no experimental las
variables independientes ocurren y no es posible
manipularlas, no se tiene control directo sobre
dichas variables ni se puede influir en ellas, porque

ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernandez,
2014).

Analizar conceptualmente las variables y dimensiones, tiene
relevancia porque desarrolla conceptos vinculados que se
desarrollan en el marco tedrico, normativo internacional y
constitucional cuyo ambito de aplicacion es el derecho marcario
como parte del derecho de la propiedad industrial, fundamentado
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en la necesidad de garantizar la proteccion a la propiedad
intelectual y a la inversion privada.

La investigacion pura, posee alto nivel, por tener un fundamento
gue busca trascender a la utilidad, considerando que los
resultados, deben alcanzar un propdsito que es garantizar el
respeto al derecho de proteccion otorgado a la marca registrada,
que tiene amparo a nivel nacional y regional en consideracion de
que nuestro pais conforma parte de la Comunidad Andina. “Es
necesario vincular las variables a este fenbmeno, porque el
propodsito de los estudios correlacionales es conocer cOmo se
puede dar o comportar un concepto o variable en funcién al
comportamiento de las variables que se hallan vinculadas o

relacionadas”. (Hernandez, 2014, pag. 329).

El alcance del estudio permite recabar y tamizar informacion
tedrica y normativa, en el ambito de derecho a la propiedad

industrial.

El caracter explicativo, permite, identificar que la marca de una
unidad productiva, es exclusiva de su propietario, por
comprender una serie de elementes que le hacen Unico en el
mercado y que permiten el reconocimiento y aceptacion por
parte de los consumidores, debiendo entonces recaer especial
proteccion en consideracion que su uso puede conllevar a un
perjuicio dentro del mercado, considerando que el tercero que
hace uso sin autorizacion de su titular, ademéas de vulnerar el
derecho de propiedad, afecta el reconocimiento que tiene el

titular por la calidad de su producto o servicio.

El alcance causal de la variable independiente al dependiente

surge al afectar las decisiones internas en consideracion que
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temporalmente se extiende el reconocimiento del derecho al

titular de la marca registrada.

b) Nivel

Es el descriptivo causal, como nivel, considerando la relevancia que
adquiere el reconocimiento de una marca en el mercado, la
aceptacion de su uso sin autorizacion, faculta y legitima al
propietario intelectual de accionar frente a la via administrativa a fin
de alcanzar a que se reconozca su derecho de propiedad y a la vez
salvaguardar su interaccion en un mercado, considerando que la
autonomia empresarial privada, se desenvuelve bajo la proteccion
de la inversion privada, por ser la unidad productiva la que aporta
significativamente al desarrollo econémico de un pais, asi como
también garantizar al consumidor la  proteccibn  que
constitucionalmente se le reconoce, a fin de que pueda acceder a
un mercado en el cual se protege sus intereses y necesidades,
evitando el riesgo de confusién, por acceder a una marca cuyos
distintivos o elementos constitutivos le llevan a adquirir productos o

servicios que no corresponden al titular original.

El alcance de los resultados de esta investigacion, representan
una fuente para posteriores investigaciones, considerando que
los derechos que se reconocen en la tematica comprenden tanto

al empresario como al consumidor.

1.6.2. Método y Disefio de investigacion.

a) Método

Métodos que utilizaremos para alcanzar la demostracion de la

relevancia de la problematica y su validez como investigacion

aplica los métodos siguientes:
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Deductivo: considerando que el método permite analizar las
variables, a fin de identificar la relevancia del derecho marcario,
por considerar que la marca es el signo distintivo de la calidad de
un producto o servicio que posiciona a una unidad productiva en
el mercado, por lo tanto no puede verse afectada por terceros.
Por ello la necesidad de analizar el contenido general de los
aspectos relevantes permitira disgregar contenidos especificos a

cada uno de los elementos que componen las variables.

La investigacion de teorias, conceptos permiten identificar

aspectos o elementos sustanciales contenidos en cada variable.

Inductivo: se aplica luego de la aplicacion de los instrumentos,
considerando que estos han permitido recabar informacion de
cada una de los indicadores especificos de las variables, para
posteriormente tras la revision representar resultados generales

cuyo contenido tenga sustento legal y tedrico

La conclusion sera sacada del estudio de todos los
elementos que constituyen el objeto de
investigaciéon, es decir solo sera ’posible si
conocemos con exactitud el nimero de elementos
qgue conforman el objeto de estudio y ademas
cuando sabemos que el conocimiento generalizado
pertenece a cada uno de los elementos de
investigacién (Tamayo y Tamayo, 2003, pag. 141)

La aplicacion de instrumentos garantiza el recojo de informacion
de cada indicador para la posterior explicacion general de
resultados de cada variable.

Analitico: Conforma parte de la investigacion, por permitir que los
resultados obtenidos del estudio de variables, alcanzan a
determinar la relevancia y connotacion del Derecho marcario

como elemento fundamental para la proteccion de la propiedad
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industrial, no solo en el mercado interno sino a nivel internacional,

en donde cobra especial interés la Comunidad Andina.

Las operaciones no existen independientes unas de
las otras, el analisis de una de las variables se da en
relacion a las otras, que conforman dicho objeto
como un todo y posteriormente a ello se deducen la
sintesis, sobre las bases del resultado del analisis
previo. (Tamayo y Tamayo, 2003, pag. 143)

Sintético: Considerando que la revision doctrinaria, normativa y
perceptivo del Derecho marcario, dentro de un mercado,
constituye la proteccion de la actividad privada, como unidad
productiva, es necesario contar con recursos legales que
garanticen el acceso al derecho en forma oportuna, dentro de
una via efectiva, a fin de solucionar la controversia en forma

célere y con menores costos.

Por ello los resultados de la investigacion desde que se realiza el
analisis doctrinario, juridico y factico, alcanzan la racionalidad de
los resultados por permitir que se puedan demostrar las hipoétesis

formuladas, luego de haber dado respuesta a las problematicas.

De varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este
aspecto se presenta mas durante la etapa del planteamiento de
una hipétesis. “El investigador sintetiza las superaciones en la
imaginacion para establecer una explicacién tentativa que

sometera a prueba” (Tamayo y Tamayo, 2003, pag. 144)

b) Disefio

El disefio no experimental de la presente investigacion, es de
aplicacion transversal, por realizarse en un sélo momento
mediante la aplicacibn de un instrumento, que analiza

independientemente cada una de las variables sin alterarlas.
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(Hernandez, 2014, pag. 205) Podria definirse como
la investigacion que se realiza sin  manipular
deliberadamente variables. Es decir, se trata de
estudios donde no hacemos variar en forma
intencional las variables independientes para ver su
efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la
investigacibn no  experimental es observar
fendmenos tal como se dan en su contexto natural,
para después analizarlos.

En este estudio no experimental no se genera situaciones, que
varien el hecho, sino que observa el fenbmeno en su dimension
natural sin provocar intencionalmente condiciones que puedan
afectar el resultado del andlisis del fendmeno en su estado
natural, considerando que la investigacion no experimental toma
las variables independientes tal como ocurren y no es posible
manipularlas, es decir sin control directo, ni influencia porque
existen en la realidad y existe necesidad de analizarlas tal cual

se manifiestan.

Lo que se hace en la investigacion no experimental es
observar fendmenos tal y como se dan en su contexto
natural, para después analizarlos. En la investigacion
no experimental se realiza sin la manipulacion
deliberada de los variables, el investigador no tiene
control directo sobre dichas variables, no puede influir
sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus
efectos. (Hernandez, 2014, pag. 330)

En la presente investigacion, no se aplica experimento.

Transversal.- La transversalidad de esta investigacion, recae en
la aplicacion de instrumentos dentro de un momento, por permitir
recoger informacion directa que reconoce que existe afectacion
al derecho marcario, por parte de la ausencia de reconocimiento
de facultad resolutiva de la autoridad administrativa que cuenta
con competencia para resolver las controversias de oposicion

gue ejerce el titular de la marca registrada, considerando que la
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intervencion de la Comunidad Andina cuenta con competencia
resolutiva para la accion de incumplimiento perjudicial por
incumplimiento de obligaciones y no por controversias respecto
al registro, sin perjuicio de que existan recursos para que se
pueda ejercer la posicion dentro del plazo de treinta dias, el cual
debe ser resuelto en la via administrativa del pais solicitante del

Registro.

Los disefios de investigacion transversal, cuando la
investigacion esta centrada en analizar cual es el nivel
0 estado de una o diversas variables en un momento
dado o bien cudl es la relacion entre un conjunto de
variables en un punto del tiempo. Pueden abarcar
varios grupos o subgrupos de persona objetos e
indicadores. (Hernandez, 2014, pag. 330)

Los resultados del instrumento que es aplicado en un solo
momento y frente a una realidad especifica, responden al
alcance de los objetivos formulados para dar respuesta a la

problematica planteada y sustentar las hipotesis planteadas.

1.6.3. Poblacion y Muestra.

a) Poblacién
El contexto en el cual se aplica la presente investigacion, esta
ubicado geograficamente en Lima, y se compone por las unidades
productivas que cuentan con posicion en el mercado por tener su
marca registrada, de ello que la controversia en analisis es la de
reconocer cual es el efecto que tiene el alcance de la Comunidad
Andina respecto a los procesos internos en los que se ventilan
controversias sobre derecho de marca comercial registrada, en
consideracion que esto conlleva a la vulneracién de otros derechos
reconocidos, como la propiedad intelectual, la inversion privada, la
imagen de la empresa, y también la proteccion del consumidor por

considerar que el efecto de uso de una marca sin
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autorizacion genera confusion en el acceso a productos y

servicios.

Sin embargo con la finalidad de garantizar la validez de
resultados, se considera, que en esta investigacion la poblaciéon
este conformada por especialistas en derecho empresarial y
propiedad industrial, por corresponder a ellos, el reconocimiento
del marco normativo especifico a la relacion juridica que se
enmarca dentro de la Comunidad Andina, la relevancia del
derecho marcario, como un derecho que conlleva al

reconocimiento de otros derechos protegidos.

Sobre el marco poblacional afirma: “Aqui el interés se centra en
"qué o quiénes", es decir, en los sujetos, objetos, sucesos o
comunidades de estudio (las unidades de andlisis), de cual
depende del planteamiento de la investigacion.” (Hernandez,
2014)

Poblacion es un conjunto definido, limitado y accesible del
universo que forma el referente para la eleccién de la muestra.

“‘Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados.’
(Buendia, L., Colas, P. y Herndndez, F, 1997, pag. 28)

Tabla: Poblacion

LUGAR POBLACION

Distrito judicial de Lima | 51,000 Abogados Colegiados

Fuente: Colegio de abogados de Lima

b) Muestra

En concordancia a la posicion de (Hernadndez, 2014, pag. 277)

afirman: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la poblacion.
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Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a
ese conjunto definido en sus caracteristicas al que llamamos

poblacion.”

Para la muestra se ha considerado a un grupo conformado por
60 especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial.
En consideracion de la pertinencia de que los instrumentos —
cuestionarios, al aplicarse permitan obtener informacién
relevante para la problematica formulada. Se debe de hacer
hincapié que, el Colegio de Abogados de lima, no cuenta con
base de datos de especialidades como en el caso del colegio
Médico, en ese sentido se tuvo que emplear el muestreo no

probabilistico, intencionado accidental.

Tabla: Muestra

Muestra, no probabilistica,
LUGAR
intencionada, accidental

Distrito de Lima 60 Especialistas en Derecho

empresarial y propiedad industrial

Fuente: Elaboracion propia

Criterio de inclusion:

En el presente estudio, el criterio de inclusion que se ha aplicado
tiene su sustento en la capacidad de los Especialistas en Derecho
empresarial y propiedad industrial, por contar con el conocimiento
de la normatividad nacional y regional que garantiza el derecho a
propiedad industrial (Decision 486), como norma directriz de la
formulacion del D. Leg. 1075 y su reglamento. Considerando que el
Derecho de propiedad industrial, garantiza al titular de la marca,
otros derechos reconocidos, ademas de que la Decision 486,

garantiza a cada Estado miembro poder establecer dentro de sus
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normas aplicables al contexto la competencia y facultades a fin
de garantizar la eficacia de los resultados en menor tiempo.

Que al haberse determinado que la marca al ser un distintivo
gue garantiza a una unidad productiva su posicién dentro de un
mercado, su uso se encuentra limitado a la autorizacion que
otorgue el titular, a fin de que no se afecte su imagen en el

mercado.

Segun (Hernandez, 2014, pag. 235) “la poblacion es el conjunto
de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones (....) Las poblaciones deben situarse claramente
en torno a sus caracteristicas de contenido, de lugar y en el

tiempo.”

Por ello, para garantizar la optimizacion de los resultados, es que la
muestra esta constituida por 40 especialistas en derecho civil y

penal por el vinculo que tienen con el derecho penal y patrimonial.

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la
poblaciébn. Digamos que es un subconjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en
sus caracteristicas al que llamamos poblacién (...)
Bésicamente categorizamos las muestras en dos
grandes ramas, las muestras no probabilisticas y las
muestras probabilisticas. En estas Ultimas todos los
elementos de la poblacion tienen la misma posibilidad
de ser escogidos y se obtienen definiendo las
caracteristicas de la poblacion y el tamafio de la
muestra (...) en las muestras no probabilisticas, la
eleccion de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las
caracteristicas de la investigacion o de quien hace la
muestra. Aqui el procedimiento no es mecanico, ni con
base en férmulas de probabilidad, sino depende del
proceso de toma de decisiones de una persona o de un
grupo de personas, y desde luego las muestras
seleccionadas obedecen a otros criterios de
investigacion. (Hernandez, 2014, pag. 235)
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1.6.4. Técnicas e Instrumentos de Recoleccién de datos.

a) Técnicas

Entre las técnicas contempladas en la presente investigacion se
ha considerado Informacion teorica-doctrinaria, para lo cual se
ha considerado:

e Recopilacion de informacién existente en fuentes
bibliograficas y hemerograficas; es decir recurriendo a las
fuentes originales libros, revistas, perioddicos escritos, trabajos
de investigaciones anteriores y otros.

e La técnica de recoleccion de datos a traves de la aplicacion
de una encuesta, aplicada a la muestra de la investigacion.

e Técnicas de Muestreo: intencionado accidental

A decir de (Bardales, 2009, pag. 96) nos comenta en
sintesis que esta determinada por la existencia de
investigaciones afines a que pretendemos realizar
dentro del ambito cientifico, estas limitantes circulan
como teorias cientificas en las distintas fuentes
bibliograficas, permiten tener una vision general del
problema y comprender mejor las variables de
investigacion. La especificacion y cuantificacion de
las teorias, es una caracteristica de esta limitante.

Es asi que la aplicaciéon de instrumento permite identificar en
cada una de las variables las percepciones legales y doctrinarias
gque se deben contemplar para garantizar la efectividad del
Estado al resolver controversias en la via administrativa,

respecto la proteccion para la marca registrada.

b) Instrumentos

Los instrumentos que se han disefiado son dos cuestionarios que a

través de una encuesta permitiran recoger informacién de las
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variables, es asi que cada Cuestionario esta dirigido a recoger
informacion de una de las variables, contando con 18 items cada
uno. Es con la aplicacion de los instrumentos que se alcanza a
identificar aspectos relevantes a la problematica en estudio, en
consideracion de los ejes que conforman el contenido del marco

tedrico:

e Competencia juridica de la Comunidad Andina en los
procesos judiciales internos.

e Controversias sobre el derecho de marca comercial registrada.

1.6.5. Justificacion, importancia y limitaciones.

a) Justificacion

Justificacioén tedrica:

Afirman que la mayoria de las investigaciones se
efectian con un proposito definido, pues no se
hacen simplemente por capricho de una persona, y
ese proposito debe ser suficientemente significativo
para que se justifique su realizacion. Ademas, en
muchos casos se tiene que explicar para qué es
conveniente llevar a cabo la investigacion y cuales
son los beneficios que se derivaran de ella.
(Hernandez, 2014, pag. 51)

La justificacion tedrica de la presente investigacion, se sustenta
en el aporte para posteriores investigaciones, como fundamento
de la aplicacién de la via administrativa como érgano resolutivo,
por considerarse que existe delegada a través de normas
legales, la competencia y facultades para resolver Ilas

controversias en materia de propiedad industrial.

Justificacion practica

La justificacion practica recae en garantizar que respecto a las
controversias que se resuelven en via administrativa, deben
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garantizar la autonomia que se le otorga para resolver conflictos
en los cuales se afectan derechos de la unidad productiva y en

su caso al consumidor.

“Implicitamente se formulan las interrogantes ¢ Ayudan a resolver
algun problema real?, ¢tiene implicaciones trascendentales para

una gama de problemas practicos? (Hernandez, 2014, pag. 52)

Justificacién metodolégica

La justificacion metodoldgica, permite la conceptualizacion de las
variables y la relacibn que existe entre estas, para poder
responder a las interrogantes que se formulan en la investigacion
y tener un alcance para poder aplicarse en una realidad a fin de
alcanzar a corto plazo la eficacia de los procedimientos
administrativos, permitiendo con ello proteger a la inversion
privada, con el reconocimiento de su titularidad respecto a la

marca de la cual ostenta titulo.

Este aspecto se formulan indirectamente las
preguntas para el investigador ¢la investigacion
contribuye a la definicion de un concepto, variable o
relacion entre variables?, ¢pueden lograrse con ella
mejoras en la forma de experimentar con una 0 mas
variables?, ¢sugiere como estudiar adecuadamente
una poblacion? Desde luego, es muy dificil que una
investigacion pueda responder positivamente a
todas estas interrogantes; algunas veces solo
cumple un criterio. (Hernandez, 2014, pag. 52)

Justificacion legal o juridica

La finalidad de la investigacion realizada, tiene como aporte
otorgar la relevancia normativa que corresponde al Decreto
Legislativo N° 1075 y su reglamento asi como también al
Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organizacion y Funciones
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccion de la Propiedad Intelectual.
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Con la investigacion, se llenara algun vacio de
conocimiento?, se podran generalizar los resultados
a principios mas amplios?, la informacion que se
obtenga puede servir para revisar, desarrollar o
apoyar una teoria?, ¢se podra conocer en mayor
medida el comportamiento de una o de diversas
variables o Ya relacién entre ellas?, ¢se ofrece la
posibilidad de una exploracién fructifera de algun
fendmeno o ambiente?, ¢qué se espera saber con
los resultados que no se conociera antes?, ¢se
pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipotesis
para futuros estudios?. (Hernandez, 2014, pag. 52)

b) Importancia

La relevancia de esta investigacion radica en reconocer que el
Estado en cumplimiento de los derechos reconocidos en el
marco economico internacional, sea este supranacional o
regional, deben garantizar dos agentes del mercado: i) titular de
la marca, por el efecto erga omnes, con el que cuenta su
propiedad y ii) el consumidor, por ser este el que puede ser

afectado por la confusién al acceder al mercado.

Asi dijo (Bravo, 1994, pag. 12) en comentario: se
puede decir que la finalidad de la investigacion social
en su conjunto, es el conocimiento de la estructura e
infraestructura de los fendmenos sociales, que
permita explicar su funcionamiento (investigacion
bésica) con el propédsito de poder llegar a su control,
reforma y transformacion.

c) Limitaciones

Presupuestal

A decir de (Galan Amador, 2008), “las limitaciones de los
recursos, se refiere a la disponibilidad de los recursos financieros

basicos para la realizacion del estudio de investigacion.” La
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presente investigacion, no conlleva a limitaciones considerables,
por ser un estudio de aplicacion transversal, o que permite
afrmar que no todos los estudios pueden representar
limitaciones significativas garantizando que los resultados de la
investigacion conlleven a la factibilidad de su aplicacion.

Temporal:

El disefio de la investigacién ha recogido informacion de la doctrina
y normas legales, obedeciendo a un estudio que tiene como
finalidad reconocer la problemética en la cual se encuentra el
derecho marcario, considerando que puede existir vulneracion del
derecho a la propiedad industrial, cuando existe una pluralidad de
vias que resuelvan una controversia que cuenta con normas

especiales, fundamentadas en la norma internacional vigente.

A decir de (Bardales, 2009, pag. 48) sobre el tiempo
para conseguir resultados, Esto conlleva a que la
cuarta limitante sea precisamente la relativa a la
muestra, pues si fuera mas amplia da resultados
muy contundentes, asi como amplia el poder de las
pruebas estadisticas. Si al delimitar el tema, por el
tipo de investigacion, asi como la filosofia juridica
estan dentro de la rigurosidad cientifica, tampoco
esta exento de sesgo, aunque se haya aplicado al
100% del universo.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la investigacion

Antecedentes nacionales

Manzur, K. “Propiedad Intelectual y moda: un enfoque desde la perspectiva de la
regulacion peruana” Tesis para optar el grado de Maestro en Derecho de
Propiedad Intelectual y la Competencia. Pontificia Universidad Catolica del Peru.
Lima - Per(. 2016. La metodologia empleada fue el sustantivo, no experimental, de
enfoque cualitativo que guarda relacion con la tesis propuesta sobre propiedad
intelectual. Conclusiones: 1.- la Propiedad Intelectual, podemos sefialar que a
diferencia de lo que ocurre por ejemplo en los Estados Unidos de América donde
s6lo cabe la proteccion via Derecho de Marcas o mediante el registro como
patente de disefio de algunas “partes clave” del mismo, nuestro marco regulatorio
nacional brinda multiples posibilidades de proteccion para los creadores de este
sector de mercado. Siendo que ademés la autoridad competente viene dando
claras sefiales de conceder la proteccion requerida: registro de marcas de
producto, reconocimiento del secondary meaning, concesion de registros de

disefios industriales; reconocimiento de los disefios de
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moda como obras de arte aplicado. Decimos esto tanto por la estadistica
compartida, como por la casuistica relativa a los registros concedidos y

vigentes a la fecha.

Camino, K. “La proteccion de la identidad del negocio: entre marcas y nombres
comerciales” Tesis para optar el titulo de Abogado. Universidad de Piura. Peru.
2016. La metodologia empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque
cualitativo que guarda relacibn con la tesis propuesta sobre propiedad
intelectual. Conclusiones: 1.- La marca y el nombre comercial son signos
distintivos de distinta naturaleza, pero que sirven al empresario para que en la
sociedad actual pueda darse a conocer. Ya sea a través del nombre comercial,
mediante el cual da a conocer su local o establecimiento, a través de la marca,
mediante la cual da a conocer el(los) producto(s) o servicio(s) que ofrece. Sin
embargo esta relacibn no siempre va a resultar pacifica ya que pueden
suscitarse conflictos entre ambos signos. 2.- Ante un nombre comercial no
registrado que se asemeje a una marca cuya solicitud de registro se esta
planteando, el INDECOPI ha resuelto que el uso es lo que permite al nombre
comercial consolidarse como tal y mantener su derecho de exclusiva de tal
manera que en los casos de conflicto entre un nombre comercial anteriormente
utilizado y la solicitud de registro de una marca, el nombre comercial es
protegido dentro de su zona de influencia econdémica. Contrario a esto, el TAJ
sostiene que existe una fractura en la proteccion que la entidad peruana otorga
al nombre comercial, puesto que no puede condicionarse dicha proteccién al
analisis de la zona geografica de influencia efectiva, ya que se estaria
atentando contra el principio de proteccion de la actividad empresarial.

Lajo, S. “Andlisis de las principales prohibiciones absolutas en el registro marcario:
los signos genéricos, descriptivos y usuales.” Tesis para optar el titulo de Abogado.
Pontificia Universidad Catolica del Perd. Cajamarca - Perd. 2013. La metodologia
empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda
relacion con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- Los
signos de fantasia son aquellos que se originan en la mente de su creador y que

por tanto no cuentan con un significado.
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Los signos arbitrarios si tienen un significado pero este no se relaciona con el
producto o servicio que van a distinguir. Los signos sugestivos evocan
caracteristicas del producto o servicio pero requieren de un razonamiento por
parte del consumidor para que se realice la vinculacion. 2.- Las designaciones
comunes se identifican con las designaciones usuales y pueden ser
consideradas como sinbénimas pero ambas son distintas a los términos
genéricos. Esto se debe a la mayor cercania de las palabras comunes con el
lenguaje popular. 3.- En el ordenamiento peruano, a diferencia de lo que ocurre
en el régimen norteamericano, el tema de la vulgarizacion de la marca se
encuentra dentro del sistema subjetivo o mixto. El sistema objetivo, a diferencia
del subjetivo o mixto, s6lo toma en consideracion el comportamiento de los
consumidores, no siendo importante la actividad o permision del titular en la

pérdida de distintividad de su signo.

Garcia, M. “Instituciones del Estado y Cambio de imagen: el caso de
INDECOPI” Tesis para optar el grado de Maestro en Comunicaciones.
Pontificia Universidad Catélica del Perd. Lima - Peru. 2017. La metodologia
empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda
relacion con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.-
Indecopi, cumple con un rol de arbitro del mercado. 2.- Para cumplir
adecuadamente con su funcion, las instituciones gubernamentales deben
propender a desarrollar estrategias de comunicacién orientadas al mediano y
largo plazo, bajo conceptos participativos de sus publicos, contando con el
apoyo del Estado a través de la emisién de normas que apoyen concretamente

dicha tarea, tal como la asignacion presupuestal necesaria.

Mendoza, A. “Alcances de la aplicacion de extension geogréfica del uso por el
INDECOPI, en la resolucion de conflictos entre registro de marca y uso del
nombre comercial’” Tesis para optar por el titulo de Abogado. Universidad
Privada del Norte. Trujillo - Perd. 2017. La metodologia empleada fue el
sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relacion con la
tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- la aplicacion del

criterio de la Extension Geogréfica del Uso del Nombre Comercial por el
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INDECOPI para la solucion de conflictos de registro entre marca y nombre
comercial ha traido consigo que la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi
aplique ciertos criterios a fin de dar solucién al conflicto suscitado entre el
registro de la Marca y el uso del Nombre Comercial para determinar asi el
ambito de proteccion legal, en caso de constituirse dicho signo como “relevante
geograficamente”; sin embargo, la aplicacion de dicho criterio no se ha
realizado conforme a lo estipulado por la Decision Andina, ni mucho menos
teniendo en cuenta las Resoluciones del Tribunal Andino, por lo que al no
contar con un sustento legal que ampare su aplicacion, genera una afectacion
directa al ejercicio del derecho de exclusiva propio del titular de un nombre
comercial, pues de no constituirse el nombre comercial como “trascendente” no
puede hacer valer su derecho sobre el registro de una marca, aun acreditando
su uso anterior a dicho registro. 2.- El articulado de la Decision 486 establece
que las disposiciones de proteccion a la marca también deben usarse para el
nombre comercial, por lo que, se reconoce al titular del nombre comercial el
derecho de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo
idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusibn o un riesgo de
asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios, derecho
que, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de la Comunidad Andina, se
soportan en dos principios basicos, el de proteccién de la actividad empresarial

y el de proteccién al consumidor.

Antecedentes internacionales

Torres, M. “Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales” Tesis para optar
el titulo de Abogado. Universidad de Quito. Ecuador. 2013. La metodologia
empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda
relacion con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- La
normativa andina y nacional que regula la registrabilidad de las marcas, se
reconoce la figura de la distintividad adquirida por el uso, como una forma de
alcanzar éste caracter para un signo que originalmente no tenia esta calidad. 2. la
figura de la distintividad adquirida para las marcas, no se establecen las

condiciones necesarias para que ésta opere, ni tampoco los criterios probatorios
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a los que debera someterse, para probar que el uso ha dotado al signo de
distintividad

Tello, M. “Analisis de los objetivos comunes de la Comunidad andina y el
cumplimiento de los mismos por parte de Ecuador dentro del periodo 2009 - 2014”
Tesis para optar el titulo de Internacionalista. Universidad Internacional del
Ecuador. Ecuador. 2015. La metodologia empleada fue el sustantivo, no
experimental, de enfoque cualitativo que guarda relacion con la tesis propuesta
sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- la Comunidad Andina de Naciones
se convirti6 en el organismo mas antiguo en la region referente a integracion. El
proceso para tener una unién solida no ha sido facil, debido a diferencias politicas,
ideoldgicas, economicas, entre otras que han impedido establecer uno de las
principales metas, el Mercado Comun Andino. A pesar de ser un organismo
pequefio que tiene economias similares, y de las cuales Ecuador y Bolivia tienen
un trato especial para que puedan mejorar su situacion dentro de la subregion,
permite entender que de cierta forma se brinda consideracion a estas economias
para que puedan tener un desarrollo equilibrado al igual que los otros paises
miembros. 2.- la influencia que posee el organismo sobre sus estados miembros,
se puede decir que este no ha logrado ser determinante a la hora de tomar
decisiones porque los Estados Miembros se encargan de decidir y deshacer de lo
gue se pretenden cumplir. En otras palabras, aunque el Acuerdo de Cartagena sea
vinculante, los paises deciden cuando y como desean cumplirlo. A pesar de la
presencia de un Sistema de Integracion Andino, conformado por varios érganos
gue se dedican a vigilar y a hacer cumplir los objetivos y disposiciones de la

Comunidad Andina.

Aleman, M. “Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integracion
de la Comunidad Andina” Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho.
Universidad de Alcala. Espafia. 2012. La metodologia empleada fue el
sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relacién con la
tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- El sistema de
propiedad industrial de los paises andinos ha sido desde el inicio del proceso

de integracion un factor importante para lograr los objetivos del sistema de

45



integracion regional. En particular se le considero una herramienta para
promover el desarrollo equilibrado y armonico de los paises de la region. Por
ello, el Art. 27 del Acuerdo de Cartagena obligé a los paises a adoptar un
“régimen comun sobre tratamiento a los capitales extranjeros, y entre otros,
sobre marcas, patentes, licencias y regalias”.2.- El TAJ ha tenido la oportunidad
interpretar muy diferentes aspectos de la normativa comunitaria, decisiones que
el TAJ desde sus inicios ha difundido ampliamente a los efectos de facilitar su
entendimiento. Este Tribunal ha sabido ganarse un lugar destacado en el
proceso de integracion y el merecido reconocimiento de los distintos actores de

la propiedad industrial de la regién.

Delgado, D. “Estudio del Derecho Comparado de la propiedad intelectual en
Colombia y Per0” Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho. Universidad
Nacional Santander. Colombia. 2011. La metodologia empleada fue el
sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relacién con la
tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- Las legislaciones
de Colombia y Perd, en relacion a propiedad intelectual, tienen gran similitud en
cuanto al proceso y desarrollo legislativo, dando sentido a que ambos
pertenezcan a la Comunidad Andina, cuyo papel es funcionar como ente
homogeneizador y regulador en diferentes materias involucradas con el
desarrollo. 2.- La legislaciones de Colombia y Peru respecto a la propiedad
industrial, ambas acogen lo establecido por la Decision 486, base para la
proteccion legislativa encargando el tramites de solicitudes a los entes

reconocidos por las normas en cada pais.

Torres, M. “Andlisis descriptivo y explicativo de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina Tesis para optar el grado de Maestro en
Propiedad Intelectual. FIACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Argentina. 2015. La metodologia empleada fue el sustantivo, no experimental,
de enfoque cualitativo que guarda relacién con la tesis propuesta sobre
propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- La Accion de incumplimiento ha tenido
un caracter protagénico como instrumento judicial ideal en el litigio estratégico

en materia de la propiedad intelectual a nivel andino. 2.- La accién de
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interpretacion perjudicial supera el numero de expedientes de accién de
incumplimiento. 3.- La armonizacidon de las experiencias regulatorias de orden
local con las de orden comunitario, configurandose como un foro ejemplar en
que resuelven controversias de interés estratégico a nivel andino en el area de
propiedad industrial, permitiendo tener control preferencial y correctivo ante
comportamientos que se aparten de las directrices regionales asumidas por la
CAN.

2.2. Bases legales

Nacional

Constitucion Politica del Peru

Articulo 2, toda persona tiene derecho a:

8. A la libertad de creacion intelectual, artistica, técnica y cientifica, asi como a
la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el

acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusion.

Articulo 59.- El Estado estimula la creacién de riqueza y garantiza la libertad de
trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad publica.
El Estado brinda oportunidades de superacion a los sectores que sufren
cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequefias empresas en

todas sus modalidades.

Articulo 60, Articulo 60.- ElI Estado reconoce el pluralismo economico. La
economia nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de
propiedad y de empresa.

Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razon de alto interés publico o de

manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresatrial, publica o no publica, recibe el mismo tratamiento legal.
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Articulo 63.- La inversion nacional y la extranjera se sujetan a las mismas
condiciones. La produccion de bienes y servicios y el comercio exterior son
libres. Si otro pais o paises adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias
que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste,
adoptar medidas anélogas.

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho publico con
extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y érganos
jurisdiccionales de la Republica y su renuncia a toda reclamaciéon diplomatica.
Pueden ser exceptuados de la jurisdiccidn nacional los contratos de caracter

financiero.

El Estado y las demas personas de derecho publico pueden someter las
controversias derivadas de relacion contractual a tribunales constituidos en
virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o

internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Articulo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para
tal efecto garantiza el derecho a la informacidn sobre los bienes y servicios que
se encuentran a su disposicion en el mercado. Asimismo vela, en particular, por

la salud y la seguridad de la poblacion.

Articulo 188.- La descentralizacion es una forma de organizacion democratica y
constituye una politica permanente de Estado, de caracter obligatorio, que tiene
como objetivo fundamental el desarrollo integral del pais. ElI proceso de
descentralizacion se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada
conforme a criterios que permitan una adecuada asignacion de competencias y
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales

y locales.

Los Poderes del Estado y los Organismos Autdnomos asi como el Presupuesto

de la Republica se descentralizan de acuerdo a ley
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Cddigo Civil
Articulo 886.- Son muebles
6.- Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres,

marcas y otros similares.

Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

Decreto Legislativo N° 1212, Norma que refuerza las facultades sobre

eliminacion de barreras burocratica para el fomento de la competitividad.

Decreto Legislativo N° 1309, Norma de simplificacion de los procedimientos
administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los 6érganos

resolutivos del Indecopi.

Decreto Legislativo N° 1310, Norma que aprueba medidas adicionales de
simplificacion administrativa.

Decreto Legislativo N° 807, Facultades, normas y organizacion del INDECOPI

Decreto Supremo N° 007-2009-RE, Ratificacion de adhesion del Pera al
“Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento”

Decreto Supremo N° 059-2017-PCM reglamento del, Decreto Legislativo N°
1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decision 486 de la
Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento de Organizacién y Funciones del INDECOPI.
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/DecretoLegislativo+N%C2%B0+1212-DSD.pdf/0e2c8ab3-099c-c03d-1ec8-2bb607608e5b
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/Decreto+Legislativo+N%C2%B0+1309+-+DSD.pdf/06c0272e-dfe1-5d7c-7300-fb6f6bb23be3
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/Decreto+Legislativo+N%C2%B0+1310-+DSD.pdf/6aa385e6-888c-8057-1230-23bac9c25437

Decreto Supremo N° 003-2009-EF Reglamento del Decreto Legislativo N°
1092 que aprueba medidas en frontera para la proteccion de los derechos de

autor o derechos conexos y los derechos de marcas.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Norma que aprueba el Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del procedimiento administrativo general.

Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Decreto que aprueban el Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones
complementarias a la Decision 486 de la Comunidad Andina que establece el

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 071-2017-PCM, Aprueba disposiciones que regulan la
implementacion de la modalidad de publicacién en la Gaceta Electrénica del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual - INDECOP

Resolucion Legislativa N° 26375 Convenio De Paris Para La Proteccion de la
Propiedad Industria.

Res. N° 113-2014-INDECOPI/COD, Crean Comisién Transitoria de Signos
distintivos asignandole la misma competencia resolutiva que corresponde a la

Comisién de Signos Distintivos.

Res. N° 187-2016-INDECOPI/COD, Designacién de miembro de la Comisién
de Signos Distintivos.

Internacional

Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC - Aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (Anexo 1C del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organizacibn Mundial del Comercio,

firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994)
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/Decreto+Supremo+N%C2%B0++6-2017-JUS-DSD.pdf/5b5d3758-d584-a23b-b7d0-720098a064e6
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/Decreto+Supremo+N%C2%B0+059-2017-PCM-DSD.pdf/6f383cae-9326-1f4f-a311-08f536ab056f
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/1538903-4.pdf/facf42f1-973f-2a13-7416-901c4406d563
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/01.+Res_+N%C2%B0+113-2014.pdf/58b4c3b0-a3a4-4983-a183-62013b8562b3
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/1029364/la+Resoluci%C3%B3n+de+la+Presidencia+del+Consejo+Directivo+del+INDECOPI+N%C2%BA+187-2016-INDECOPICOD/e20a487e-bfca-4228-a886-ab5017e62219

Articulo 15 Materia objeto de proteccion

1. Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos
podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en particular
las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los nimeros,
los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como
cualquier combinacion de estos signos. Cuando los signos no sean
intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o0 servicios
pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de
los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.
Los Miembros podran exigir como condicion para el registro que los
signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el parrafo 1 no se entenderd en el sentido de que
impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fabrica o de
comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan
disposiciones del Convenio de Paris (1967).

3. Los Miembros podran supeditar al uso la posibilidad de registro. No
obstante, el uso efectivo de una marca de fabrica o de comercio no
sera condicion para la presentacion de una solicitud de registro. No se
denegara ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido
no ha tenido lugar antes de la expiracién de un periodo de tres afios
contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de
comercio ha de aplicarse no serd en ningun caso obstaculo para el
registro de la marca.

5. Los Miembros publicaran cada marca de fabrica o de comercio antes
de su registro o sin demora después de él, y ofreceran una oportunidad
razonable de pedir la anulacion del registro. Ademas los Miembros
podran ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de

fabrica o de comercio
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Articulo 16 Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del
derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos
idénticos o similares para bienes o0 servicios que sean idénticos o
similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando
ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En el caso de que se use
un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumira que
existe probabilidad de confusion. Los derechos antes mencionados se
entenderan sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con
anterioridad y no afectardn a la posibilidad de los Miembros de
reconocer derechos basados en el uso.

2. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis
mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de
comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomaran en cuenta
la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del publico inclusive
la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como
consecuencia de la promocién de dicha marca.

3. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis
mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los
cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada, a
condicion de que el uso de esa marca en relacion con esos bienes o
servicios indiqgue una conexién entre dichos bienes o servicios y el
titular de la marca registrada y a condicién de que sea probable que

ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Articulo 17 Excepciones
Los Miembros podran establecer excepciones limitadas de los derechos
conferidos por una marca de fabrica o de comercio, por ejemplo el uso
leal de términos descriptivos, a condicién de que en ellas se tengan en
cuenta los intereses legitimos del titular de la marca y de terceros.

Articulo 18 Duracion de la proteccion
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El registro inicial de una marca de fabrica o de comercio y cada una de
las renovaciones del registro tendran una duracion de no menos de siete
anos. El registro de una marca de fabrica o de comercio sera renovable

indefinidamente.

Articulo 19 Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sélo podra
anularse después de un periodo ininterrumpido de tres afios como
minimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fabrica o
de comercio demuestre que hubo para ello razones validas basadas en
la existencia de obstaculos a dicho uso. Se reconoceran como razones
validas de falta de wuso las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marca y que
constituyan un obstaculo al uso de la misma, como las restricciones a
la importacion u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o
servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerara que la utilizacion
de una marca de fabrica o de comercio por otra persona constituye uso

de la marca a los efectos de mantener el registro.

Articulo 20 Otros requisitos

No se complicara injustificablemente el uso de una marca de fabrica o de
comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales,
como por ejemplo el uso con otra marca de fabrica o de comercio, el uso en
una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la
marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas. Esa disposicion no impedira la exigencia de que la marca que
identifigue a la empresa productora de los bienes o0 servicios sea usada
juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o

servicios especificos en cuestion de esa empresa.

Articulo 21 Licencias y cesién
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Los Miembros podran establecer las condiciones para las licencias y la cesion
de las marcas de fabrica o de comercio, quedando entendido que no se
permitiran las licencias obligatorias de marcas de fabrica o de comercio y que
el titular de una marca de fabrica o de comercio registrada tendrd derecho a

cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

Convenio de Paris, Para la Proteccion de la Propiedad Industrial /
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

ADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio / Organizaciéon Mundial de Comercio (OMC).

Arreglo de Lisboa, Convenio relativo a la Proteccion de Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional / Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

Reglamento del Arreglo de Lisboa, Reglamento del Arreglo de Lisboa para la
Proteccion de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. (Texto en
vigor desde el 01 de abril de 2002)

Convencion de Washington, Convencion General Interamericana de

Proteccion Marcaria y Comercial.

2.3. Bases teodricas

2.3.1. Variable independiente: Alcance de la comunidad andina

dentro de los procesos judiciales internos

La Comunidad Andina (CAN), estd conformada por paises
suramericanos que voluntariamente se integran a fin de garantizar el
desarrollo integral, equilibrado y autbnomo, actualmente conforman parte
de esta Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru, considerando que existen

muchos aspectos comunes como pasado histoérico y cultural, la variada
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/09.+08-ConvenioParis.pdf/9b0f8d9c-c176-46b4-b21d-b229eb577591
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/10.+09-ADPIC.pdf/1770d456-e9e3-42b9-a956-88e166e3b599
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/11.+10-ArregloLisboa.pdf/bc98bca8-3d8f-4bc7-956d-3cbac91cfd08
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/12.+11-ReglamentoALisboa.pdf/74c0756c-89df-4b7f-8669-056d84538ce6
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/13.+12-ConvencionWashington.pdf/5c494b33-46d3-485a-9aba-fd9eada4127e

geografia, objetivos y metas comunes. Es asi que el funcionamiento de esta
se conforma por los érganos del Sistema Andino de integracion (SAl),
conformado por: i) Consejo Presidencial Andino dirigen la politica del CA,

ii) Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a cargo de la
integracion y coordinaciéon de foros o negociaciones, iii) Comision,
formulan, ejecutan y evalian la politica de integraciéon respecto a
comercio, inversion ademas de generar normas de cumplimiento
obligatorio. iv) Secretaria General, administra coordina proceso de
integracion y v) Tribunal Andino de Justicia, controla legalidad de actos de
los 6rganos e instituciones, dirime controversias entre paises, ciudadanos
ante incumplimiento de acuerdos, vi) Parlamento Andino, conformado por
20 parlamentarios que son elegidos por voto popular (5 cada pais
miembro), representa al pueblo, delibera la integracion, propone acciones
normativas de fortalecimiento, vii) Instancias consultivas sociedad civil, de
los pueblos indigenas, de los trabajadores y empresarios. Por ella la
finalidad es “forjar una integracion integral equilibrada entre aspectos
sociales, culturales, econdmicos, ambientales y comerciales” mediante el

cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Promover el desarrollo equilibrado y arménico de los paises
miembros equitativamente, mediante la cooperacién econémica
y social.

—  Acelerar el crecimiento, la generacién de empleo.

- Facilitar la participacién en el proceso de integracion regional, a
través de un mercado comun.

- Disminuir vulnerabilidades externas, mejorar la posicion
econdmico internacional.

- Fortalecer la solidaridad y reducir diferencias.

- Procurar mejoramiento del nivel de vida de los habitantes.

2.3.1.1. Decisién 486 Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial
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La Decision 486, es el documento que con nivel de norma
supranacional tiene prevalencia ante contradiccion normativa. Por lo
tanto este documento conforma parte de una herramienta con la cual
el hombre protege intereses, como es el caso de esta investigacion,
en que se protege la propiedad industrial de las marcas, por
conformar parte del derecho de propiedad que permite el goce y
disposicion exclusivo de una creacion de industria e intercambio
comercial, como medio de identificacion que por tener un uso

practico y comercial goza de amparo legal.

La propiedad industrial conforma parte de una actividad
creadora del hombre, que genera derechos inmateriales a la cual se

reconocen caracteristicas siguientes:

— Peculiaridad normativa, conformada por normas especiales
respecto a otros tipos de propiedad, sustentadas en la
actividad creadora y el interés publico.

— Institucién especial, conformada por conceptos juridicos,
cientificos y econémicos.

— Objeto inmaterial, por proteger derechos de unaideay no a
lo material.

— Uniformidad, por conformar parte de acuerdos de paises, a
fin de proteger con alcance universal.

— Progresiva, por el proceso evolutivo considerando el
dinamismo de la propiedad intelectual.

— Contenido econémico, por conformar parte del factor
economico, que garantiza el desarrollo econémico.

Es asi que la distincion de los productos del mercado, respecto
a reconocer la actividad empresarial tanto como la proteccion al
empresario alcanza al consumidor por evitar con ello engafios o

confusiones.
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A. Registro

La marca es un signo visible, que es percibido como un distintivo
gue representa a un producto o servicio, por lo tanto representa para el
empresario un factor de desarrollo del negocio y que se fundamenta en
la aceptacion que tenga en el mercado, al adquirir el reconocimiento del

producto a través de la representacion grafica.

La Decision 486, considera el régimen de marcas y signos que
distingan en un mercado los productos o servicios, por ello las

marcas estan compuestos por lo siguiente:

— Palabras o sus combinaciones

— Imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos,

— Sonidos y olores

— Letras y/o nUmeros

— Colores que delimiten una forma o combinacion de colores

— Forma del producto (envases o envolturas)

— Combinaciones de signos o medios considerados.

El régimen de la Decisidn 486, reconoce a cualquier signo que
distinga un producto o servicio, por lo que tienen que ser exclusivas
en todos sus componentes, de lo contrario la autoridad de cada pais,
gue goce de competencia inferira que existe una manifestacion de
competencia desleal, siendo entonces necesario que para el registro

exista un procedimiento.

El Procedimiento de Registro, al cual se hace referencia, inicia
con la solicitud, dentro de una formalidad administrativa. Y se inicia con
la Solicitud registro, en el cual segun formato se realiza el petitorio de
registro, se da a conocer la reproduccién gréfica, en el cual debe estar

contenidas todas las caracteristicas, forma, color, marca
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figurativa, mixto o tridimensional, esta debe estar firmada por el
solicitante o representante legal.

El reconocimiento de la solicitud inicia ante la recepcion de la
oficina competente, siempre que se haya considerado en esta la
solicitud y los datos que identifican al solicitante, a fin de poder
establecer comunicacion con esta, de lo contrario se tomara como no
presentada por lo tanto no se encuentra admitida, por excepcion se
puede considerar fecha de solicitud de registro la que corresponde a
una presentacion oficial es decir en una exposicion de reconocimiento
oficial en el cual el producto ha sido presentado siendo necesario que
esto se realice dentro de los seis meses y estar sustentado con la
certificacion que expida la autoridad de la exposicidon que dard en

conocimiento que se usO la marca por primera vez.

Considerando el alcance del Convenio de Paris, articulo
6quinquies “Proteccion de las marcas registradas en un pais de la
unién en pais de la unién”. La solicitud esta sujeta a modificacion por
cualquier error material o por solicitud por parte de la oficina
competente durante el tramite, siempre que estos cambios no

afecten sustancialmente al presentado en el inicio.

Cabe resaltar que tras los quince dias de recibida a solicitud,

pueden presentarse los siguientes supuestos:

— Abandono, cuando habiéndose cumplido el plazo de 15 dias
a partir de la fecha de presentacion de solicitud se notifica el
incumplimiento de requisitos y estos no son subsanados en
el plazo de 60 dias siguientes a la notificacion, asi como

también se perdera la prelacion.

— Publicacion de solicitud, se aplica cuando existe cumplimiento

de requisitos, a fin de garantizar en el plazo de treinta dias, la
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oposicion por parte de quien tenga legitimo interés para oponer
el registro, considerando que cuentan con legitimo interés de

posicién los nacionales como los paises miembros.

Actualmente INDECOPI, cuenta con un sistema denominado
Gaceta electronica ofrece gratuitamente la publicacion de signos
distintivos, con la finalidad de otorgar publicidad, este servicio tiene
su efecto con la presentacion de la solicitud, este sistema digital de
publicidad garantiza a la comunidad seguridad juridica, para evitar

la vulneracién del derecho de propiedad industrial.

B. Derechosy limitaciones

Considerando que el registro de marca tiene duracion de diez
afos, desde la fecha de concesion, pudiendo renovarse por periodos
de diez afos, considerando que la renovacion se debe realizar
dentro de los seis meses anteriores a la expiracion del registro. Asi
también entro otros derechos se considera:

Plazo de gracia, que corresponde a un periodo adicional que
tiene el solicitante de renovacion de registro que otorga seis meses
desde la fecha de vencimiento para la renovacion, sujeto a pagos de

tasas respectivas y recargos seglin normas internas.

Derecho de uso exclusivo, se adquiere por el registro, teniendo
efecto de impedir que la marca sea utilizada por terceros sin su
consentimiento, alcanzando al impedimento de uso de distintivos

semejantes o que vinculen con el registrado

Proteccion ante terceros, el registro otorga al titular el
impedimento de que un tercero pueda hacer uso de su marca o
signo distintivo sea en condicién de igualdad o semejanza, asi como

también el uso o modificacién de algunas de las caracteristicas del
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producto, servicio, etiquetado, envases, envolturas, embalajes o
materiales producidos con la marca, por considerar que cualquier
signo idéntico presume riesgo de confusién que pudiese conllevar a
dafio econdmico o comercial afectando el prestigio de la unidad

comercial.

En cuanto a las limitaciones, se puede considerar, que el
registro de marca no confiere al titular el derecho de prohibir al
tercero el uso que pueda ser aplicado en publicidad comparativa
para dar a conocer la existencia o disponibilidad de su presencia en
el mercado, o por indicacibn de compatibilidad o adecuacion de
piezas respecto a la marca registrada, considerando que esto exista
buena fe por parte del tercero, es decir que el fundamento de uso no

implique confusion en el publico.

C. Culminacion de derecho

La proteccion del derecho respecto a la marca, puede perderse
considerando los siguientes supuestos:

— Cancelacion del Registro, este es consecuencia de falta de
uso, durante el periodo de tres afios consecutivos, sin causa
gue lo justifique, por lo que la oficina nacional competente a
solicitud de persona interesada, cancelara el registro de una
marca que es solicitado mediante procedimiento de

oposicion con base en la marca no usada.

La cancelacién esté sujeta a que no se pueda comprobar la
falta de uso por fuerza mayor o caso fortuito, 0 cuando esta
viene realizando su uso en los paises miembros, por lo tanto
la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al

titular del registro a través de la demostracion con facturas
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comerciales, documentos contables, certificaciones de
auditoria que demuestren su uso.

— Renuncia al Registro, Este conforma que exista por parte del
titular del registro sea parcial o total siempre que no medie
una medida de embargo o derechos reales de garantia
inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista

consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

— Nulidad del Registro, este es otorgado de oficio o por pedido
de parte, cuando exista contravencion, limitandose cuando
existe recurso de apelacion o por procedimiento ante el
Tribunal, por lo que la nulidad tendr& alcance parcial.

2.3.1.2. Competenciaresolutiva

El sistema de propiedad intelectual, tiende a la eficacia de
proteccion de derechos, por lo que deben los paises regular los
procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual, a
fin de evitar que este derecho se encuentre vulnerado, considerando
el valor que tiene la actividad comercial dentro del desarrollo

econdémico de un pais.

En consideracion de la dinamica integradora de las economias,
la tendencia de articulacion global y regional reconoce competencia
multilateral a fin de modificar relaciones con estructuras mas
consolidadas tales como la Comunidad Econémica Europea y otros
similares en Africa, Asia y América Latina, los cuales cuentan con
parametros de accibn comunes entre los que le integran,

sustentados en el desarrollo y solidaridad.

El impacto de la globalizacion en relacion con el tema
de la propiedad industrial, ha sido enorme. Como
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hemos visto, la produccion y el intercambio
comercial de bienes y servicios ha crecido bastante
y ese crecimiento se ha concentrado especialmente
en la produccion y comercializacion de bienes con
mayor intensidad en conocimiento. (Ramirez Rincén)

Es el Decreto Supremo N° 059-2017 — PCM, Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1075, que regula la competencia desleal,
cuyo objeto segun articulo 1, es “desarrollar los procedimientos,
requisitos y disposiciones que faciliten la aplicacion del Decreto
Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decision 486 de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial’,, dando
prevalencia a los derechos de la integracion respecto a los derechos
nacionales, de ello que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina conforma el o6rgano del sistema de integracion cuya
jurisdiccion recae en toda la Comunidad Andina, influyendo por ello
en fallos. Es entonces que EIl Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, cumple con la funcién de interpretacién de la aplicacién del
Derecho Andino, es decir tutelar la aplicacion uniforme en el territorio

de los paises miembros.

A. Delaaccioén reivindicatoria

La reivindicacion es un derecho otorgado al titular de una
propiedad, es asi que quien tenga derecho por haber sido afectado
en el uso de la marca, puede reivindicarlo ante la autoridad, pidiendo
le sea transferida la solicitud en tramite o el derecho concedido es
decir ser considerado cosolicitante o cotitular segun sea el caso,

incluyendo indemnizacién por dafios y perjuicios ocasionados.

La accion reivindicatoria, tiene prescripcion para ejercerla,
considerando cuatro afios de la fecha de concesion y dos desde que
se inicia la explotacién del derecho, considerando que no aplica la

prescripcién cuando existe mala fe.
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B. Acciones por infraccion de derechos

Se reconoce al titular del derecho, actuar contra quien infrinja el

derecho, estando también la autoridad facultada a iniciar de oficio

El resarcimiento sélo procedera con respecto a la materia
cubierta por la patente concedida, y se calculard en funcion de la
explotacion durante el periodo mencionado, correspondiendo al
demandado la caga de la prueba que permita demostrar la obtencion

del derecho del cual se le califica como infractor.

Cada pais, puede disponer segun la gravedad de la infraccion
gue se ordene judicialmente la indemnizacién por dafos y perjuicios
para lo cual debera tenerse en cuenta, el dafio emergente y lucro
cesante que sufra el titular del derecho, el monto de los beneficios
gue se han obtenido por parte del infractor, el precio que hubiera
tenido que ser pagado por licencia de uso es decir el valor comercial
del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se

hubieran concedido.

C. Protecci6n

A fin de garantizar durante la accion de infraccion, el titular
podra solicitar la aplicacién de medidas cautelares, evitando con ello
gue se pierdan las pruebas y asegurar la efectividad de la accién o el
resarcimiento por dafios y perjuicios, considerandose para esto:

— Cese inmediato de la presunta infraccion.

— Retiro de los productos que incluyen el uso de marca.

Suspension de importacion o exportacion.

Constitucion de garantia suficiente

— Cierre temporal del establecimiento demandado.
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Para efectos de la aplicacion de medida cautelar respecto
productos determinados es necesario el suministro de informacion
necesaria, la descripcion detallada y precisa de que productos estan

considerados presuntamente infractores

Respecto a los casos en los cuales exista falsificacion de marcas,

se establecen procedimientos y sanciones de alcance penal.

2.3.2. Variable dependiente: Controversias sobre derecho de
marca comercial registrada

Considerando que la propiedad industrial tanto en el ambito
internacional como nacional, cuenta con proteccion, debido a que existe
necesidad de consolidar un adecuado comercio internacional que se
adapte a las nuevas tecnologias y permita el desarrollo del pais,
protegiendo por ello a productores y distribuidores de bienes o servicios a
fin de garantizar su competitividad y estar protegidos contra la apropiacion
inadecuada, de lo contrario existen barreras comerciales, que permitan

internacionalizar la economia.

2.3.2.1. Proteccidén marcaria

El ambito marcario, se encuentra contenido dentro de la
propiedad industrial, especificamente al Derecho de propiedad
intelectual, por formar parte de un régimen en el cual se protege la

invencion de signos distintivos y bienes inmateriales.

La Decisién 486, es un instrumento formulado por la Comunidad
Andina que tiende a proteger el derecho invencional, comprendiendo.
i) Las patentes de invencion, ii) patentes de modelo de utilidad, iii)
esquemas de trazado de circuitos integrados, iv) secreto empresarial, v)

variedades vegetales, vi) disefios industriales; y vii) los signos distintivos
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por: marcas, lemas  comerciales, nombres  comerciales,

denominaciones de origen e indicaciones geogréficas.

Siendo el tema de la presente investigacion la marca, por
considerarse que cumple la funcién distintiva, lo cual se puede
reconocer en las citas siguientes: (Otamendi, 1999, pag. 7)“el signo que
distingue un producto de otro o un servicio de otro” y (Metke, 2001, pag.
53) “un signo o combinacion de signos que utiliza el empresario para
identificar en el mercado los productos de fabrica que comercializa o los

servicios que presta”.

El derecho de marcas, se fundamenta en otorgar proteccion al
titular y asi también al consumidor, considerando que el primero al ser
titular del derecho al uso exclusivo que tiene su efecto respecto a
terceros y en caso del consumidor, porque le permite distinguir el

producto y evitar la confusién cuando accede al mercado.

La marca como bien inmaterial, un bien inmaterial es una creacion
de la mente humana, que se percibe por los sentidos, tal es que la
marca existe en un mundo fisico perceptible y de utilidad social, que
cuenta con tutela juridica a la que se reconocen dos elementos: i)
Corpus mechanicum, vehiculo que materializa y ii) corpus misticum,

creacidon misma.

A. Teorias de la naturaleza juridica de la marca

Considerando que la marca es un bien inmaterial que se
distingue de los bienes conocidos tradicionalmente, se reconocen
para esta investigacion dos teorias importantes de la doctrina
alemana, que han permitido desarrollar el contenido de la propiedad

industrial.

La calificacién de la marca como objeto de un derecho
de la personalidad o de un derecho sobre un bien
inmaterial, repercute visiblemente sobre importantes
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cuestiones como: el sistema de cesion vinculada a la
empresa o libre, y la dependencia o independencia
entre el derecho de marca reconocido en el pais de
origen y los derechos de la marca protegidos en
terceros paises. (Fernandez - Novoa, 2004, pag. 28)

— Teoria derecho de la personalidad, esta teoria fue
desarrollada por Josef Kohler, en 1884, reconociendo la
existencia de una relacién estrecha en la marca y la
persona, en consideracion que un nombre individual o
comercial, conforma parte de la denominacion de
productos, que la elige la persona, que tiene como principio
la universalidad al reconocerse que es un derecho que

puede ejercerse en cualquier espacio territorial.

— Tesis derecho sobre un bien inmaterial, esta teoria fue
desarrollada por Alexander Katz, en 1901, que reconoce
qgue la marca es produccion de un esfuerzo y capacidad
industrial, que se produce en la mente humana, representa

un derecho para el titular.

Respecto al concepto juridico de la marca, desde una vision
supranacional, por los antecedentes de las diferentes organizaciones
regionales, la Decision 486 de la Comunidad Andina, en el articulo

314 expresa:

A efectos de este régimen constituirA marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion gréfica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun
caso sera obstaculo para su registro.

Es en este contexto de reconocimiento de la marca como un

derecho, que el Estado atribuye competencias a un organismo
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auténomo que permita otorgar la proteccion al derecho. La Autoridad
Nacional, a través de la Direccion de Signos Distintivos, en
consideracion de un régimen comun sobre propiedad industrial de la
Comunidad Andina, regula este derecho bajo el marco normativo

siguiente:

[1 Decreto Legislativo N° 1075, Norma que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (incluye las
modificaciones realizadas por la Fe de Erratas publicada el
28 de junio de 2008 en el diario oficial El Peruano y por la
Ley N° 29316 publicada el 29 de enero de 2009).

1 Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de Ila
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).

[1 Decreto Legislativo N° 807, Ley de Facultades, Normas y
Organizacion del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).

[1 Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

[1 Ley N° 28677, Ley de la Garantia Mobiliaria.

[1 Convenio de Paris, Para la Proteccién de la Propiedad
Industrial / Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/04.+03-DL1075.pdf/5950edd4-d09c-4347-8d6f-f4f3a6b65d81
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/05.+04-DL1033.pdf/5fdb5bd8-cf24-45bc-a750-68b0cdfeac51
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/06.+05-DL807.pdf/a85652b7-b64a-41bb-b6bd-8edddc3e6ffe
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/07.+Ley+del+Procedimiento+Administrativo+General+-+Ley+27444.pdf/725a60ce-7f01-4542-9e1f-82ac40dd5810
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/08.+07-Ley28677.pdf/0f93e096-e293-45ef-b9cf-f0bb2cdc0301
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/09.+08-ConvenioParis.pdf/9b0f8d9c-c176-46b4-b21d-b229eb577591

ADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio /
Organizacion Mundial de Comercio (OMC).

Arreglo de Lisboa, Convenio relativo a la Proteccion de
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional /
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Reglamento del Arreglo de Lisboa, Reglamento del
Arreglo de Lisboa para la Proteccion de Denominaciones
de Origen y su Registro Internacional. (Texto en vigor
desde el 01 de abril de 2002)

Convencion de Washington, Convencién General
Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial.

Res. N° 113-2014-INDECOPI/COD, Crean Comision
Transitoria de Signos distintivos asignandole la misma
competencia resolutiva que corresponde a la Comision de

Signos Distintivos.

Res. N° 187-2016-INDECOPI/COD,
Designacion

de miembro de la Comision de Signos Distintivos.

Decreto Legislativo N° 1212, Norma que refuerza las
facultades sobre eliminacion de barreras burocratica para
el fomento de la competitividad

Decreto Legislativo N° 1309, Norma de simplificacion de
los procedimientos administrativos en materia de
Propiedad Intelectual seguidos ante los érganos resolutivos
del Indecopi
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/10.+09-ADPIC.pdf/1770d456-e9e3-42b9-a956-88e166e3b599
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/11.+10-ArregloLisboa.pdf/bc98bca8-3d8f-4bc7-956d-3cbac91cfd08
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/12.+11-ReglamentoALisboa.pdf/74c0756c-89df-4b7f-8669-056d84538ce6
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/13.+12-ConvencionWashington.pdf/5c494b33-46d3-485a-9aba-fd9eada4127e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/01.+Res_+N%C2%B0+113-2014.pdf/58b4c3b0-a3a4-4983-a183-62013b8562b3
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/1029364/la+Resoluci%C3%B3n+de+la+Presidencia+del+Consejo+Directivo+del+INDECOPI+N%C2%BA+187-2016-INDECOPICOD/e20a487e-bfca-4228-a886-ab5017e62219
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/1029364/la+Resoluci%C3%B3n+de+la+Presidencia+del+Consejo+Directivo+del+INDECOPI+N%C2%BA+187-2016-INDECOPICOD/e20a487e-bfca-4228-a886-ab5017e62219
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/DecretoLegislativo+N%C2%B0+1212-DSD.pdf/0e2c8ab3-099c-c03d-1ec8-2bb607608e5b
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/Decreto+Legislativo+N%C2%B0+1309+-+DSD.pdf/06c0272e-dfe1-5d7c-7300-fb6f6bb23be3

1 Decreto Legislativo N° 1310, Norma que aprueba
medidas adicionales de simplificacién administrativa

[1 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Norma que aprueba
el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del
procedimiento administrativo general.

1 Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Decreto que
aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075,
Decreto  Legislativo que  aprueba  disposiciones
complementarias a la Decision 486 de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial y sus modificaciones.

[J Decreto  Supremo N°  071-2017-PCM,  Aprueba
disposiciones que regulan la implementacibn de la
modalidad de publicacién en la Gaceta Electronica del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, referida
en el articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1212, Decreto
Legislativo que refuerza las facultades sobre eliminacion de

barreras burocraticas para el fomento de la competitividad.

Es decir la Autoridad nacional, tiene competencia y facultades
para la tramitacion de acciones por infraccion otorgando a las

Direcciones competentes lo siguiente:

— Efectuar investigaciones preliminares;

— Iniciar un procedimiento de infraccion de oficio o0 a
pedido de parte;

— Realizar visitas de inspeccién y actuar otros
medios probatorios;
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— Dictar medidas cautelares dentro y fuera del
procedimiento con la finalidad de garantizar la eficacia de
las resoluciones;

— Citar a las partes a audiencia de conciliacion;

— Dictar sanciones para proteger los derechos de
propiedad industrial,

— Asi también se atribuye a la Sala de Propiedad Intelectual
la tramitacién de acciones por infraccién, facultandola a lo
siguiente:

— Revisar en segunda y ultima instancia administrativa los
actos impugnables emitidos por las Direcciones
competentes;

— Actuar medios probatorios de oficio que permitan
esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso,
sancionar las conductas infractoras;

— Conceder medidas cautelares con las mismas facultades
gue las concedidas a las Direcciones, en lo que
corresponda; d) convocar a audiencias de informe oral; y e)
otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

B. Procedimiento de Infraccién alos Derechos de Propiedad

Industrial

Segun lo expresa el Articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1075,
otorga competencia a la Direccion de signos distintivos del
INDECOPI, como primera instancia para conocer y resolver lo
relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales,
lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificacion y
denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos

contenciosos en la via administrativa sobre la materia
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En el articulo 36, del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual —
INDECOPI, la competencia para conocer respecto a controversias
del derecho de marcas, esta delegada a la Direccion de Signos
Distintivos, considerando que en esta, se protegen los derechos
sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas
colectivas, marcas de certificacion y denominacién de origen,
ademés de administrar los registros. Por lo que esta facultado para
otorgar, reconocer, declarar, anular, cancelar, limitar derechos a

través de procedimientos ademas la solucién de controversias.

La Direccion de propiedad intelectual cuenta con autonomia,
técnica, funcional y administrativa, resolviendo en primera instancia
administrativa los procedimientos que conforman parte del ambito de

Su competencia.-

C. Procedimiento ante las Salas del Tribunal

El Tribunal del INDECOPI, a través de la Sala de propiedad
intelectual, tiene competencia para conocer Yy resolver las

apelaciones en segunda y ultima instancia administrativa.

Tal como refiere el articulo 14, del Decreto legislativo N° 1033,
Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protecciéon de la Propiedad Intelectual —
INDECOPI, las salas del tribunal tiene reconocido las funciones

siguientes:

— Conocer y resolver en segunda vy JUltima instancia
administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos
que ponen fin a la instancia, causen indefension o determinen

la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por
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Comisiones, Secretarias Técnicas o0 Directores de la
Propiedad Intelectual, segun corresponda. En tal sentido,
podran conocer y resolver sobre la imposicion de multas por
la realizacion de infracciones administrativas o multas
coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, de
medidas cautelares, preventivas o correctivas, de acuerdos
conciliatorios y de pagos de costas y costos; asi como sobre
el dictado de mandatos o la adopcion de medidas

cautelares, correctivas o complementarias;

— Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitacion en
los procedimientos que se presenten contra los 6rganos de
primera instancia u otra Sala, conforme a Directiva expedida
por Sala Plena;

— Conocer y resolver las recusaciones contra vocales de Salas
del Tribunal, miembros de Comision, Directores o Secretarios
Técnicos, .conforme a Directiva expedida por Sala Plena; vy,

— Expedir precedentes de observancia obligatoria que
interpreten de modo expreso y con caracter general el
sentido de la legislacion bajo su competencia.

Considerando que el Tribunal como segunda y Ultima instancia
ponen fin a la via administrativa, no podra recurrirse al Poder

Judicial, antes de agotada la via administrativa.

2.3.2.2. Afectacion al derecho de Marcas y otros signos

La marca se encuentra definida como el signo que
diferencia a un producto o servicio dentro del mercado, esta
constituida por una palabra o la combinacién de varias, por figuras,
simbolos, letras, cifras, formas de envases, envolturas o la

presentacion, pudiendo estar recocida la combinacion de estas.
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Los signos distintivos que se encuentran amparados por la

norma nacional vigente, considera también:

A.

Nombre comercial, identifica la actividad econdémica.
lema comercial, frase o palabra que publicita la marca.
marca colectiva, signo que es utilizado por

varios integrantes.

Marca de certificacion, signo que informa al
consumidor, las caracteristicas del producto o
servicio, verificado por el titular de la marca.

denominaciéon de origen, aquel requisito no obligatorio
pero que tiene como finalidad otorgar seguridad
juridica, al impedir se registren o utilicen signos que
puedan confundirse con el que el que se encuentra

bajo su titularidad.

Riesgo de confusion

Este criterio esta contemplado con la finalidad de garantizar la

proteccion a una marca de renombre, que por su difusion y

reputacion ha llegado a tener reconocimiento general. Considerando

gue el riesgo de confusion se asocia tanto para la proteccién del

prestigio alcanzado por el titular, también protege al consumidor en

consideracion de que puede generarse confusién por asociacion.

texto:

La Decision 486, al respecto en el articulo 226 con el siguiente

Constituira uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o una reproduccion,
imitacion, traducciébn o transliteracion del signo,
susceptible de crear confusion, en relacibn con
establecimientos, actividades, productos o servicios
idénticos o similares a los que se apligue. También
constituird uso no autorizado del signo distintivo
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notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad
0 en una parte esencial, o de una reproduccion,
imitacion, traduccidn o transliteraciéon del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o
servicios diferentes a los que se aplica el signo
notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si
tal uso pudiese causar alguno de los efectos
siguientes: a) riesgo de confusion o de asociacién con
el titular del signo, o con sus establecimientos,
actividades, productos o servicios;

b) dafio econédmico o comercial injusto al titular del
signo por razon de una dilucion de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario del signo; o, c)
aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre
del signo. El uso podra verificarse a través de
cualquier medio de comunicacion, incluyendo los
electronicos.

Al respecto la jurisprudencia andina, determina que la marca
permite identificar productos y servicios, por lo que se otorga al
titular derecho de ejercer acciones contra terceros que pretendan
registrar una marca con signos semejantes que lleven a: i) confusion
directa, vincula la identidad induciendo al consumidor o usuario a
adquirir determinado producto o servicio o ii) confusion indirecta, que
considera la vinculacion que hace el consumidor respecto al origen

empresarial del producto o servicio.

B. Consideraciones dogmaticas

El derecho de propiedad intelectual, se encuentra dividido en: i)
derecho de autor y i) Derecho de la propiedad industrial,
reconociendo en este ultimo la proteccion para: i) Disefios
industriales, ii) patentes de invencion, iii) patentes de modelos de
utilidad, iv) signos distintivos.

Considerando que el tema de la presente investigacion ha
contemplado el Derecho a la marca comercial registrada, por
conformar parte de signo distintivo, que permite el reconocimiento de

un producto o servicio en el mercado, a fin de garantizar una imagen
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0 prestigio, goza de proteccion juridica, a fin de permitir al titular
ejercer su derecho de propiedad frente a terceros y a la vez proteger
a los consumidores de productos y servicios, en consideracion del
reconocimiento y prestigio del que goza la marca que elige en un

mercado.

La proteccién marcaria, tiene como fin otorgar la capacidad de
individualizar un producto o servicio, permitiendo la distintividad
intrinseca que esta referida a su capacidad de estar dentro de un
mercado y la distintividad extrinseca, con la cual se identifica el
producto o servicio. Es decir que la relevancia de las marcas, se

sustentan en:

— Funcién indicadora de origen empresarial, esta funcién es
basica, considerando que individualiza al producto o servicio
frente al resto, permitiendo que el consumidor pueda
identificar al productor y acceder al producto.

— Funcion indicadora de calidad, esta permite reconocer el
producto o servicio respecto a la calidad, sin importancia del
mercado en el cual lo adquiere.

— Funcién condensadora eventual goodwill o reputacion, se
sustenta en el prestigio que tiene la marca en el mercado.

— Funcién publicitaria, que conforma parte de la factibilidad de
fomentar la preferencia por parte del consumidor, que puede
conllevar a la adquisicion por parte del consumidor de
productos distintos a los ya conocidos por la confianza en la

marca.

C. Principios del Derecho marcario

La proteccion al derecho marcario, reconoce principios juridicos
gue permiten al titular ejercer el derecho de propiedad de la marca, en

consideracion de los derechos conferidos para la propiedad, con lo
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cual se garantiza la proteccion a las inversiones privadas, dentro del

mercado nacional.

— El principio de inscripcion registral, otorga proteccion tipica a
la marca, considerando que otorga exclusividad en el uso,
evitando que este sea usado por terceros es decir nos
otorga el efecto erga omnes, caracteristica constitutiva de la
propiedad. Cabe resaltar que existe especial proteccién a las
marcas notorias, por configurar que estas son reconocidas
por su uso intensivo o la extensa publicidad, lo que les

otorga proteccion reforzada aun sin estar registradas.

— principio de territorialidad, otorga proteccion en el espacio
geografico que conforma el territorio en el cual se registra la
marca, cabe resaltar que considerando que, por excepcion,
se contemplan dos excepciones, para el terreno marcario, en
consideracion de: i) alcance de proteccion respecto a los
paises miembros de la Comunidad Andina vy ii) alcance de
proteccion para las marcas notorias, tienen proteccion
reforzada. Por lo que se otorga facultad de poder oponerse a
registro en un plazo de treinta dias, posteriores a la
publicacion de la marca, legitimando a cualquier persona

para dicho acto.

— Principio de especialidad, con el cual se defiende al titular de
una marca, para impedir que un tercero registre o utilice
marca idéntica o similar, cuyos productos o servicios sean
similares o idénticos, por lo que para este principio se ha
considerado la Clasificacion de Niza, a fin de determinar la
especialidad del producto o servicio. Este principio también
tiene como excepcion su aplicacion en la marca notoria,
considerando que existen en esta una conexion competitiva

del producto o servicio.
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— Principio de buena fe, por el cual se presupone que el
solicitante de la marca actia de buena fe, quedando en este
sentido la responsabilidad de probar lo contrario a quien
alegue verse afectado, es decir demostrar la mala fe.

2.4. Definicion de términos basicos.

Clasificacion NIZA: Nombre abreviado de la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas en virtud del Arreglo de Niza.
La Clasificacion de Niza se divide en 34 clases de productos y 11 servicios.
(OMPI, 2018)

Competencia Juridica: Medida jurisdiccional de un juzgador para conocer un

asunto con preferencia a otro simil.

Comunidad Andina: Mecanismo de integracion subregional creado mediante
el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propésito de mejorar el
nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los Paises Miembros

mediante la integracion y la cooperacién econémica y social.

Controversia: Litis entre dos o mas personas que exhiben opiniones

contrapuestas o contrarias.

Contenido Economico: es obvio que la inventiva es el motor del progreso y
las innovaciones tecnoldgicas se consideran como un elemento esencial en el
desarrollo de un pais. La Propiedad Industrial se constituye como un factor
econdmico de gran importancia para el crecimiento de los Estados. (Pontificia

Universidad Javeriana)

Derecho De Marcas: Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo.

77



Derecho mercantil: EI Derecho Comercial o Mercantil es una rama del
Derecho Privado incardinado en todas las ramas empresariales. Durante toda

la actividad mercantil se tiene contacto con este derecho especial.

Empresa: Unidad de control y decision que utiliza diferentes insumos para
producir bienes o servicios. Las empresas, segun su propiedad, pueden ser
privadas o publicas; en el primer caso pertenecen a un empresario o conjunto
de empresarios, mientras que en el segundo la propiedad es del Estado, ya sea

a nivel nacional, regional o municipal.

Marca: Signo distintivo que sirve para distinguir ciertos bienes o servicios de
una empresa de los bienes producidos o los servicios prestados por otras
empresas. (OMPI, 2018)

Marca Comercial: referencia a los signos que distinguen a los productos,

servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado.

Nombre comercial: El que sirva para diferenciar al comerciante en su trafico.
Por nombre comercial se entiende en tal texto "el nombre, razén social o
denominacién bajo la cual se da a conocer al publico un establecimiento

agricola, industrial o mercantil".

Objeto inmaterial: lo que se protege a través de estos derechos es algo no
material, una idea referida a algo real. Su objeto no es la cosa o producto en si
mismo considerado, sino la idea que permite la explotacién util de la cosa.

(Pontificia Universidad Javeriana)

Organizacion Mundial de la propiedad (OMPI): Organismo especializado de
las Naciones Unidas dedicado al fomento de la innovacién y la creatividad para
el desarrollo econdémico, social y cultural de todos los paises mediante un
sistema internacional de P.l., equilibrado y eficaz. Establecido en 1967, el
mandato de la OMPI consiste en promover la proteccion de la P.l. en todo el
mundo a través de la cooperacion entre los Estados y la colaboracién con otras
organizaciones internacionales. (OMPI, 2018)

78



Principio de la Integracion: las normas de Propiedad Industrial no son un
conjunto independiente, puesto que junto a ellas se encuentran una serie de
conocimientos técnicos y cientificos que deben tenerse en cuenta para su
aplicacién. De esta forma se integran las ciencias como la fisica y la quimica a
la ciencia juridica, dando nacimiento a la institucion de la Propiedad Industrial.
(Pontificia Universidad Javeriana)

Principio de la Publicidad: este punto solo es aplicable en materia de
patentes. Una patente no puede ser conocida exclusivamente por el inventor
debido a que ésta sOlo existira si el interesado acude a solicitarla ante la
administracion. Por otra parte, el Estado no puede impedir que las patentes
sean conocidas por otras personas ya que los inventos Utiles deben favorecer a
la sociedad y no al patrimonio de una sola persona. Si bien el Estado debe
proteger la exclusividad que €l otorga, esto no debe confundirse con que va a

mantener en secreto una patente. (Pontificia Universidad Javeriana)

Principio de la Territorialidad: Uno de los factores por los cuales se
encuentran delimitados los derechos de propiedad industrial, es el factor
territorial segun el cual, las facultades o privilegios provenientes de los
derechos de exclusiva que se derivan de la titularidad sobre un derecho de
propiedad industrial, se circunscriben Gnicamente al territorio en el cual se

reconocen los mismos. (Pontificia Universidad Javeriana)

Principio del Intervencionismo Estatal: debe verse el aparato estatal como
una herramienta de proteccion de los derechos derivados de la Propiedad
Industrial. En razén de esta intervencion, el Estado controla el derecho que se
reconoce a quienes han aportado su actividad creadora para el desarrollo
econdémico y técnico de la sociedad, procurando que éste se refleje en

beneficio de la comunidad. (Pontificia Universidad Javeriana)

Procesos Judiciales Internos: Conjunto de actos judiciales que se llevan a

cabo para aplicar la ley a la resolucion de un caso dentro de un pais.
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Propiedad intelectual: Creaciones de la mente, como invenciones, obras
literarias y artisticas y simbolos, nombres, imagenes y disefios utilizados en el
comercio. La P.l. se divide en dos categorias: la propiedad industrial, que
incluye patentes, marcas, disefios industriales e indicaciones geograéficas de

origen, y el derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas,
poemas y obras de teatro, peliculas, obras musicales, obras artisticas, como
dibujos, pinturas, fotografias y esculturas, y disefios arquitecténicos. Los
derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de

radiodifusion sobre sus programas de radio y television. (OMPI, 2018)

Valor de mercado: Costo de reposicion, bien sea por compra directa o
produccion segun sea el caso. Este puede obtenerse de las cotizaciones que
aparecen en publicaciones especializadas, si se trata de articulos o0 mercancias
cotizadas en el mercado, o de cotizaciones y precios de facturas de los
proveedores, entre otros. El valor de los titulos o valores prevaleciente en el
mercado en un momento determinado, dependiendo de su plazo y los dias
transcurridos desde su emision. Para su calculo se considera la tasa de
rendimiento de cada emision por el tiempo transcurrido desde su emision hasta
el momento que se quiera calcular, en otras palabras, es el valor de colocacion
ajustado por los intereses que se van generando diariamente de cada una de

las emisiones en circulacion.
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CAPITULO Il
ANALISIS, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE DATOS

3.1 Andlisis de Tablas y graficos

Estando a la proposicién principal: La competencia juridica de la Comunidad
Andina, respecto a las controversias sobre derecho de marca comercial
registrada a nivel nacional, afectan el derecho de uso, disfrute y disposicion de

marca y otros signos. Lima 2017.

Los resultados de la investigacion las empresas son reconocidas en el mercado
por la calidad de productos o servicios que ofrecen, tomando relevancia asi el
tema en estudio, considerando que esta denominaciébn o signo distintivo
conforman parte de la imagen y reconocimiento de la empresa en el mercado,

por lo que se encuentra protegido con el denominado Derecho marcario.

Actualmente, el proceso de globalizacion permite a la empresa privada
desenvolverse en diferentes mercados incluyendo a aquellos que se
encuentran fuera de su frontera, de ello es que a nivel supranacional y regional,
se busca alcanzar una armonia en las normas referentes a la proteccion de la

Empresa, considerando que esta se debe a la calidad de productos o servicios
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que ofrece, lo cual genera el acceso preferente por parte del consumidor o

usuario.

Que el alcance de la Comunidad Andina, como Organo que revisa las
controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional
afectan el derecho de uso, disfrute y disposicion de marca y otros signos,
considerando que la Decision 486, faculta a los paises miembros que se
encarguen de la resolucion de los conflictos en el ambito del derecho de Marca
registrada.

Que, es relevante se reconozca lo dispuesto en la Decision 486,, que regula el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, para garantizar la proteccion
marcaria a nivel nacional, considerando que este documento otorga a los
estados los lineamientos para crear un marco normativo que regule tanto los
registros, como la solucion de controversias, en el ambito de Propiedad

industrial.

Que, el alcance de la Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
garantiza la autonomia de los Estados para aplicar procesos internos, que
resuelvan las controversias en las cuales exista afectacion al derecho de
marcas Yy otros signos, por lo tanto el considerar a la Comunidad Andina como
un organismo que soluciona controversias en este conflicto de intereses,
genera la prolongacion de los procedimientos, afectando con ello el derecho de
uso, disfrute y disposiciébn de marca y otros signos y coloca al consumidor en

riesgo de confusion.

Que, existe afectacion al derecho de uso, disfrute y disposicion de marca y
otros signos, cuando se recurre a la Comunidad Andina como 6rgano resolutivo
ante controversias de Derecho a la Propiedad Industrial, considerando que la
facultad resolutiva que tiene atribuida responde a la falta de incumplimiento

normativo de autoridades.
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Que, la competencia resolutiva, con la que cuenta la autoridad nacional
INDECOPI, afecta la autonomia y facultad delegada por los dispositivos
legales, ademas de afectar al inversionista privado que cuenta con registro de
marca respecto a su derecho a propiedad y al consumidor o usuario por

encontrarse en riesgo de confusion al acceder a los mercados.

Tabla 1

Resultados de la variable Competencia juridica de la Comunidad andina
dentro de los procesos judiciales internos

_ _ Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje .
valido acumulado
Alto 55 91,7 91,7 91,7
Medio 2 3,3 3,3 95,0
Valido
Bajo 3 5,0 5,0 100,0
Total 60 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre Competencia juridica de la Comunidad andina dentro de los procesos
judiciales internos
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Competencia juridica de la Comunidad andina en los
procesos judiciales internos

Figura 1. Grafico de la variable Competencia juridica de la Comunidad andina dentro de los
procesos judiciales internos (Fuente: Encuesta sobre Competencia juridica de la Comunidad
andina en los procesos judiciales internos)

INTERPRETACION:

Al observar el contenido de la tabla y figura 1, los resultados de la encuesta
aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho
empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable
Competencia juridica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales
internos; 55, que representa al 91,7% de encuestados se encuentra en un nivel
alto, 2, que equivale al 3,3% de encuestados se encuentra en un nivel medio y
3, que representa al 5,0% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello
nos lleva a concluir que, la mayoria de encuestados considera que, la
competencia juridica de la Comunidad Andina afecta el derecho de uso, disfrute
y disposicion de marca y otros signos, tal como se muestra en la tabla y gréafico

precedentes.

84



Tabla 2

Resultados de la variable Controversias sobre derecho de marca comercial

registrada
) ) Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje _
Valido acumulado
Alto 54 90,0 90,0 90,0
Medio 2 3,3 3,3 93,3
Vélido
Bajo 4 6,7 6,7 100,0
Total 60 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre Controversias sobre derecho de marca comercial registrada

Porcentaje

Alto Medio Bajo

Controversias sobre derecho de marca comercial
registrada

Figura 2. Grafico de la variable Controversias sobre derecho de marca comercial registrada
(Fuente: Encuesta sobre Controversias sobre derecho de marca comercial registrada)
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INTERPRETACION:

Al observar el contenido de la tabla y figura 2, los resultados de la encuesta
aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho
empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima; respecto a la variable
Controversias sobre derecho de marca comercial registrada; 54, que
representa al 90,0% de encuestados se encuentra en un nivel alto, 2, que
equivale al 3,3% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 4, que
representa al 6,7% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva
a concluir que, la resolucion de controversias en el ambito nacional, afecta el
derecho de uso, disfrute y disposiciobn de marca y otros signos, tal como se

muestra en la tabla y grafico precedentes.
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Tabla 3

Resultados de la dimension Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial
) ) Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje _
valido acumulado
Alto 54 90,0 90,0 90,0
Medio 4 6,7 6,7 96,7
Valido
Bajo 2 3,3 3,3 100,0
Total 60 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
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Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Figura 3. Grafico de la dimension Decisidon 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
(Fuente: Encuesta sobre Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial)
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INTERPRETACION:

Al observar el contenido de la tabla y figura 3, los resultados de la encuesta
aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho
empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable
Competencia juridica de la Comunidad andina en los procesos judiciales
internos, en su dimensidon Decisién 486 Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial; 54, que representa al 90,0% de encuestados se encuentra en un
nivel alto, 4, que equivale al 6,7% de encuestados se encuentra en un nivel
medio y 2, que representa al 3,3% de encuestados se encuentra en un nivel
bajo, ello nos lleva a concluir que, la Decision 486 Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, garantiza la proteccion de la propiedad industrial, tal como

se muestra en la tabla y grafico precedentes.
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Tabla 4

Resultados de la dimension Competencia resolutiva

) ) Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje .
Valido acumulado
Alto 54 83,3 90,0 90,0
Medio 3 50 5,0 95,0
Valido
Bajo 3 5,0 5,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
Fuente: Encuesta sobre Competencia resolutiva
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Figura 4. Gréfico de la dimension Competencia resolutiva (Fuente: Encuesta sobre
Competencia resolutiva)



INTERPRETACION:

Al observar el contenido de la tabla y figura 4, los resultados de la encuesta
aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho
empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable
Competencia juridica de la Comunidad andina en los procesos judiciales
internos, en su dimensién Competencia resolutiva; 54, que representa al 90,0%
de encuestados se encuentra en un nivel alto; 3, que equivale al 5,0% de
encuestados se encuentra en un nivel medio y 3, que representa al 5,0% de
encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, existe
afectacion al derecho de uso, disfrute y disposicion de marca y otros signos, al
otorgar Competencia resolutiva, tal como se muestra en la tabla y grafico

precedentes.
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Tabla 5

Resultados de la dimension Proteccion marcaria

) ) Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje .
valido acumulado
Alto 55 91,7 91,7 91,7
Medio 4 6,7 6,7 98,3
Vélido
Bajo 1 1,7 1,7 100,0
Total 60 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre Proteccién marcaria

Porcentaje

40

Proteccion marcaria

Figura 5. Gréfico de la dimension Proteccion marcaria (Fuente: Encuesta sobre Proteccion

marcaria)
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INTERPRETACION:

Al observar el contenido de la tabla y figura 5, los resultados de la encuesta
aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho empresarial
y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable Controversias
sobre derecho de marca comercial registrada, en su dimension Proteccion
marcaria; 55, que representa al 91,7% de encuestados se encuentra en un nivel
alto; 4, que equivale al 6,7% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 1,
qgue representa al 1,7% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos
lleva a concluir que, existe necesidad de garantizar la proteccién marcaria a nivel

nacional, tal como se muestra en la tabla y gréafico precedentes.
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Tabla 6

Resultados de la dimensidn Afectacion al derecho de Marcas y otros signos

) ) Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje _
Vélido acumulado
Alto 53 88,3 88,3 88,3
Medio 3 5,0 5,0 93,3
Vélido
Bajo 4 6,7 6,7 100,0
Total 60 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre Afectacion al derecho de Marcas y otros signos
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Afectacion al derecho de Marcas y otros signos

Figura 6. Grafico de la dimension Afectacién al derecho de Marcas y otros signos (Fuente:
Encuesta sobre Afectacidn al derecho de Marcas y otros signos)
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INTERPRETACION:

Al observar el contenido de la tabla y figura 6, los resultados de la encuesta
aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho
empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable
Controversias sobre derecho de marca comercial registrada, en su dimension
Afectacion al derecho de Marcas y otros signos; 53, que representa al 88,3%
de encuestados se encuentra en un nivel alto; 3, que equivale al 5,0% de
encuestados se encuentra en un nivel medio y 4, que representa al 6,7% de
encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, existe
afectacion al derecho de uso, disfrute y disposicion de marca y otros signos, tal

como se muestra en la tabla y grafico precedentes.
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Prueba de hipétesis.

Después de procesar los resultados obtenidos de cada variable y sus
indicadores correspondientes a través del programa SPSS 24, se obtuvo los

siguientes valores como coeficientes:

Respecto a la hipotesis general:

Hi: La competencia juridica de la Comunidad Andina, respecto a las
controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional,
afectan el derecho de uso, disfrute y disposicién de marca y otros signos. Lima
2017.

Ho: No ocurre que, la competencia juridica de la Comunidad Andina, respecto a
las controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional,
afectan el derecho de uso, disfrute y disposicion de marca y otros signos. Lima
2017.

Toma de decision

Se puede apreciar en la Tabla 7 que, al relacionar los resultados totales de las
variables Competencia juridica de la Comunidad andina en los procesos
judiciales internos y Controversias sobre derecho de marca comercial
registrada, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0,917; lo que indica que
existe una relacién positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipétesis
nula y se acepta la hipétesis de investigaciéon. Tal como se evidencia en el
siguiente cuadro de correlacion, a través del software SPSS 24.
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Tabla 7

Correlacion de la hipotesis general

) Controversias
Competencia

juridica De la sobre
derecho de

Comunidad andina marca

en los procesos comercial
judiciales internos

registrada
Competencia Coeficiente
juridicade la de 1,000 0,917**
Comunidad correlaciéon
andina en los Sig.
_ 0,000
procesos (bilateral)
K0 judiciales
“internos N 60 60
Spearman _ —
Controversias Coeficiente
sobre de 0,917** 1,000
derecho de correlacion
marca Sig.
, : 0,000
comercial (bilateral)
registrada N 60 60

** La correlacion es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Respecto a las hipotesis especificas:
Primera hipdtesis especifica:

Hi: La relevancia de aplicacion de la Decision 486 Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, para garantizar la proteccion marcaria a nivel nacional,
afecta la solucion de controversias.

Ho: Es falso que, la relevancia de aplicacion de la Decision 486 Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial, para garantizar la proteccion marcaria a

nivel nacional, afecta la solucién de controversias.

Toma de decision

Se puede apreciar en la Tabla 8 que, al relacionar los resultados totales de la
dimensién Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial y la
dimensién Proteccion marcaria, se obtiene un valor de Rho de Spearman =
0.911; lo que indica que existe una relacion positiva alta; en consecuencia, se
rechaza la hip6tesis nula y se acepta la hip6tesis de investigacion. Tal como se

evidencia en el siguiente cuadro de correlacion, a través del software SPSS 24.

Tabla 8
Correlacion de la primera hipoétesis especifica
Decision 486
Reglmen Proteccion
Comun sobre marcaria
Propiedad
Industrial
Decisién 486  Coeficiente de .
Régimen correlacion 1,000 0,911
Comun sobre  Sig. (bilateral) : 0,000
Propiedad
Rho de . N 60 60
Industrial
Spearman —
Coeficiente de .
Proteccion correlacion 0,911 1,000
marcaria Sig. (bilateral) 0,000
N 60 60

** La correlacion es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Segunda hipétesis especifica:

Hi: El alcance de la Decisién 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
aplicado en los procesos internos por afectacion al derecho de marcas y otros
signos genera que la solucion de controversias se prolongue afectando con el
ello el derecho de uso, disfrute y disposicién de marca y otros signos.

Ho: No es cierto que, el alcance de la Decision 486 Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por afectacion al
derecho de marcas y otros signos genera que la solucion de controversias se
prolongue afectando con el ello el derecho de uso, disfrute y disposicién de
marca y otros signos.

Toma de decision

Se puede apreciar en la Tabla 9 que, al relacionar los resultados totales de la
dimension Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial y la
dimensién Afectacion al derecho de Marcas y otros signos, se obtiene un valor
de Rho de Spearman = 0.927; lo que indica que existe una relacion positiva
muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipotesis nula y se acepta la hipotesis
de investigacion. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlacion, a
través del software SPSS 24.

Tabla 9
Correlaciéon de la segunda hipotesis especifica

Decision 486 Afectacion
Régimen al derecho
Comun sobre de Marcas

Propiedad y otros
Industrial signos
Decision 486  Coeficiente de o
Régimen Comun  correlacion 1,000 0.927
sobre Propiedad Sig. (bilateral) . 0,000
Rho de Industrial N 60 60
Spearman Afectacion al  Coeficiente de "
derecho de correlacion 0,927 1,000
Marcas y otros  Sig. (bilateral) 0,000
signos N 60 60

** La correlacion es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Tercera hipotesis especifica:

Hi: Existe afectacion al derecho de uso, disfrute y disposicion de marca y otros
signos, al otorgar Competencia resolutiva, a la comunidad andina respecto a la

proteccién marcaria, a nivel nacional.

Ho: Es inadmisible que, existe afectacion al derecho de uso, disfrute y
disposiciéon de marca y otros signos, al otorgar Competencia resolutiva, a la

comunidad andina respecto a la proteccion marcaria, a nivel nacional.
Toma de decision

Se puede apreciar en la Tabla 10 que, al relacionar los resultados totales de la
dimensién Competencia resolutiva y la dimension Proteccion marcaria, se
obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.913; lo que indica que existe una
relacion positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipétesis nula y se acepta
la hipétesis de investigacion. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de

correlacioén, a través del software SPSS 24.

Tabla 10
Correlacidon de la tercera hipotesis especifica

Competencia Proteccidn

resolutiva marcaria
Coeficiente de ”
Competencia correlacion 1,000 0,913
resolutiva  Sig. (bilateral) . 0,000
Rho de N 60 60
Spearman Coeficiente de .
Proteccion correlacion 0,913 1,000
marcaria Sig. (bilateral) 0,000
N 60 60

** La correlacion es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Cuarta hipotesis especifica:

Hi: La competencia resolutiva, que se reconoce para resolver las controversias
sobre afectacion al derecho de marcas y otros signos a nivel nacional, vulneran

el derecho de derecho de uso, disfrute y disposicién de marca y otros signos.

Ho: Es absurdo que, la competencia resolutiva, que se reconoce para resolver
las controversias sobre afectacion al derecho de marcas y otros signos a nivel
nacional, vulneran el derecho de derecho de uso, disfrute y disposicion de

marca y otros signos.

Toma de decision

Se puede apreciar en la Tabla 11 que, al relacionar los resultados totales de la
dimensién Competencia resolutiva y la dimensién Afectacién al derecho de
Marcas y otros signos, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.928; lo que
indica que existe una relacién muy alta positiva; en consecuencia, se rechaza la
hipotesis nula y se acepta la hipoétesis de investigacion. Tal como se evidencia

en el siguiente cuadro de correlacion, a través del software SPSS 24.

Tabla 11

Correlaciéon de la cuarta hipétesis especifica

Afectacion al
Competencia derecho de
resolutiva  Marcas y otros

sSignos
Coeficiente de .
Competencia  correlacion 1,000 0,928
resolutiva Sig. (bilateral) : 0,000
Rho de N 60 60
Spearman Afectacion al Coeficiente de o
derecho de correlacion 0,928 1,000
Marcas y otros Sig. (bilateral) 0,000
signos N 60 60

** La correlacion es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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3.2. Discusioén de resultados.

Cuantitativamente se confirma la investigacion en el sentido de la hipétesis
general, al relacionar los resultados totales de las variables Competencia
juridica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos y
Controversias sobre derecho de marca comercial registrada, se obtiene un
valor de Rho de Spearman = 0,917; lo que indica que existe una relacion
positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hip6tesis nula y se acepta la
hipotesis de investigacion.

H1: al relacionar los resultados totales de la dimension Decision 486 Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial y la dimension Proteccion marcaria, se
obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.911; lo que indica que existe una
relacion positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipétesis nula y se acepta
la hip6tesis de investigacion.

H2: , al relacionar los resultados totales de la dimensién Decision 486 Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial y la dimension Afectacion al derecho de
Marcas y otros signos, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.927; lo que
indica que existe una relacién positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la

hipotesis nula y se acepta la hipotesis de investigacion.

H3: al relacionar los resultados totales de la dimensién Competencia resolutiva
y la dimension Proteccion marcaria, se obtiene un valor de Rho de Spearman =
0.913; lo que indica que existe una relacidén positiva alta; en consecuencia, se

rechaza la hipétesis nula y se acepta la hipétesis de investigacion.

H4: al relacionar los resultados totales de la dimension Competencia resolutiva
y la dimension Afectacion al derecho de Marcas y otros signos, se obtiene un
valor de Rho de Spearman = 0.928; lo que indica que existe una relacion
positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipétesis nula y se acepta la
hipotesis de investigacion.
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Tedricamente, el sistema de propiedad intelectual, tiende a la eficacia de
proteccion de derechos, por lo que deben los paises regular los procedimientos
relativos a los derechos de propiedad intelectual, a fin de evitar que este
derecho se encuentre vulnerado, considerando el valor que tiene la actividad

comercial dentro del desarrollo econdémico de un pais.

En consideracién de la dindmica integradora de las economias, la
tendencia de articulacion global y regional reconoce competencia multilateral a
fin de modificar relaciones con estructuras mas consolidadas tales como la
Comunidad Econémica Europea y otros similares en Africa, Asia y América
Latina, los cuales cuentan con parametros de accion comunes entre los que le

integran, sustentados en el desarrollo y solidaridad.

El impacto de la globalizacién en relacion con el
tema de la propiedad industrial, ha sido enorme.
Como hemos visto, la produccién y el intercambio
comercial de bienes y servicios ha crecido bastante
y ese crecimiento se ha concentrado especialmente
en la produccion y comercializacion de bienes con
mayor intensidad en conocimiento. (Ramirez Rincén)

Es el Decreto Legislativo N° 059-2017 — PCM, Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1075, que regula la competencia desleal, cuyo
objeto segun articulo 1, es “desarrollar los procedimientos, requisitos y
disposiciones que faciliten la aplicaciéon del Decreto Legislativo N° 1075,
Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decisién 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial”,, dando prevalencia a los derechos de la
integracion respecto a los derechos nacionales, de ello que el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina conforma el 6rgano del sistema de
integracion cuya jurisdiccion recae en toda la Comunidad Andina,
influyendo por ello en fallos. Es entonces que El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, cumple con la funcion de interpretacién de la
aplicacion del Derecho Andino, es decir tutelar la aplicacion uniforme en el

territorio de los paises miembros.
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De la accion reivindicatoria

La reivindicacion es un derecho otorgado al titular de una propiedad,
es asi que quien tenga derecho por haber sido afectado en el uso de la
marca, puede reivindicarlo ante la autoridad, pidiendo le sea transferida la
solicitud en tramite o el derecho concedido es decir ser considerado
cosolicitante o cotitular segun sea el caso, incluyendo se le indemnizacion

por dafios y perjuicios ocasionados.

La accion reivindicatoria, tiene prescripcion para ejercerla,
considerando cuatro afios de la fecha de concesion y dos desde que se
inicia la explotaciéon del derecho, considerando que no aplica la

prescripcion cuando existe mala fe.

Acciones por infraccion de derechos

Se reconoce al titular del derecho, actuar contra quien infrinja el
derecho, estando también la autoridad facultada a iniciar de oficio

El resarcimiento sélo procedera con respecto a la materia cubierta
por la patente concedida, y se calculara en funcion de la explotacion
durante el periodo mencionado, correspondiendo al demandado la carga
de la prueba que permita demostrar la obtencion del derecho del cual se

le califica como infractor.

Cada pais, puede disponer segun la gravedad de la infraccion que
se ordene judicialmente la indemnizacion por dafios y perjuicios para lo
cual deberéa tenerse en cuenta, el dafio emergente y lucro cesante que
sufra el titular del derecho, el monto de los beneficios que se han obtenido
por parte del infractor, el precio que hubiera tenido que ser pagado por
licencia de uso es decir el valor comercial del derecho infringido y las

licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
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Proteccion

A fin de garantizar durante la accién de infraccion, el titular podra
solicitar la aplicacibn de medidas cautelares, evitando con ello que se
pierdan las pruebas y asegurar la efectividad de la accion o el

resarcimiento por dafios y perjuicios, considerandose para esto:

Cese inmediato de la presunta infraccion.

Retiro de los productos que incluyen el uso de marca.
Suspensiéon de importacion o exportacion.
Constitucion de garantia suficiente

Cierre temporal del establecimiento demandado.

Para efectos de la aplicacion de medida cautelar respecto productos
determinados es necesario el suministro de informacién necesaria, la
descripcion detallada y precisa de que productos estan considerados

presuntamente infractores

Respecto a los casos en los cuales exista falsificacion de marcas, se

establecen procedimientos y sanciones de alcance penal.

Controversias sobre derecho de marca comercial registrada

Considerando que la propiedad industrial tanto en el ambito
internacional como nacional, cuenta con proteccion, debido a que existe
necesidad de consolidar un adecuado comercio internacional que se
adapte a las nuevas tecnologias y permita el desarrollo del pais,
protegiendo por ello a productores y distribuidores de bienes o servicios a
fin de garantizar su competitividad y estar protegidos contra la apropiacion
inadecuada, de lo contrario existen barreras comerciales, que permitan

internacionalizar la economia.
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Proteccién marcaria

El dmbito marcario, se encuentra contenido dentro de la
propiedad industrial, especificamente al Derecho de propiedad
intelectual, por formar parte de un régimen en el cual se protege la

invencién de signos distintivos y bienes inmateriales.

La Decision 486, es un instrumento formulado por la Comunidad
Andina que tiende a proteger el derecho invencional, comprendiendo.
i) Las patentes de invencion, ii) patentes de modelo de utilidad, iii)
esquemas de trazado de circuitos integrados, iv) secreto empresarial, v)
variedades vegetales, vi) disefios industriales; y vii) los signos
distintivos por: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales,

denominaciones de origen e indicaciones geograéficas.

Siendo el tema de la presente investigacion la marca, por
considerarse que cumple la funcion distintiva, lo cual se puede
reconocer en las citas siguientes: (Otamendi, 1999, pag. 7)“el signo que
distingue un producto de otro o un servicio de otro” y (Metke, 2001, pag.
53) “un signo o combinacion de signos que utiliza el empresario para
identificar en el mercado los productos de fabrica que comercializa o los

servicios que presta”.

El derecho de marcas, se fundamenta en otorgar protecciéon al
titular y asi también al consumidor, considerando que el primero al ser
titular del derecho al uso exclusivo que tiene su efecto respecto a
terceros y en caso del consumidor, porque le permite distinguir el

producto y evitar la confusién cuando accede al mercado.

La marca como bien inmaterial, un bien inmaterial es una creacion de
la mente humana, que se percibe por los sentidos, tal es que la marca
existe en un mundo fisico perceptible y de utilidad social, que cuenta con

tutela juridica a la que se reconocen dos elementos: i) Corpus
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mechanicum, vehiculo que materializa y ii) corpus misticum, creacion

misma.

Naturaleza juridica de la marca

Considerando que la marca es un bien inmaterial que se
distingue de los bienes conocidos tradicionalmente, se reconocen
para esta investigacion dos teorias importantes de la doctrina
alemana, que han permitido desarrollar el contenido de la propiedad

industrial.

La calificacién de la marca como objeto de un derecho
de la personalidad o de un derecho sobre un bien
inmaterial, repercute visiblemente sobre importantes
cuestiones como: el sistema de cesién vinculada a la
empresa o libre, y la dependencia o independencia
entre el derecho de marca reconocido en el pais de
origen y los derechos de la marca protegidos en
terceros paises. (Fernandez - Novoa, 2004, pag. 28)

Teoria derecho de la personalidad, esta teoria fue desarrollada
por Josef Kohler, en 1884, reconociendo la existencia de una
relacion estrecha en la marca y la persona, en consideracion que
un nombre individual o comercial, conforma parte de la
denominacién de productos, que la elige la persona, que tiene
como principio la universalidad al reconocerse que es un derecho

gue puede ejercerse en cualquier espacio territorial.

Tesis derecho sobre un bien inmaterial, esta teoria fue desarrollada
por Alexander Katz, en 1901, que reconoce que la marca es
produccion de un esfuerzo y capacidad industrial, que se produce en

la mente humana, representa un derecho para el titular.

Respecto al concepto juridico de la marca, desde una vision

supranacional, por los antecedentes de las diferentes
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organizaciones regionales, la Decision 486 de la Comunidad
Andina, en el articulo 314 expresa:

A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion gréafica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo
para su registro.

Es en este contexto de reconocimiento de la marca como un
derecho, que el Estado atribuye competencias a un organismo
autbnomo que permita otorgar la proteccion al derecho. La
Autoridad Nacional, a través de la Direccion de Signos Distintivos,
en consideracion de un régimen comun sobre propiedad industrial
de la Comunidad Andina, regula este derecho bajo el marco

normativo siguiente:

Decreto Legislativo N° 1075, Norma que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (incluye las
modificaciones realizadas por la Fe de Erratas publicada el 28 de junio de 2008
en el diario oficial El Peruano y por la Ley N° 29316 publicada el 29 de enero
de 2009).

Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organizacion y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI).

Principios del Derecho marcario

La proteccion al derecho marcario, reconoce principios juridicos que
permiten al titular ejercer el derecho de propiedad de la marca, en

107


https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/04.+03-DL1075.pdf/5950edd4-d09c-4347-8d6f-f4f3a6b65d81
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/05.+04-DL1033.pdf/5fdb5bd8-cf24-45bc-a750-68b0cdfeac51

consideracion de los derechos conferidos para la propiedad, con lo cual se

garantiza la proteccion a las inversiones privadas, dentro del mercado nacional.

El principio de inscripcion registral, otorga proteccion tipica a la marca,
considerando que otorga exclusividad en el uso, evitando que este sea usado
por terceros es decir nos otorga el efecto erga omnes, caracteristica
constitutiva de la propiedad. Cabe resaltar que existe especial proteccién a las
marcas notorias, por configurar que estas son reconocidas por su uso
intensivo o la extensa publicidad, lo que les otorga proteccion reforzada aun

sin estar registradas.

principio de territorialidad, otorga proteccion en el espacio geogréafico que
conforma el territorio en el cual se registra la marca, cabe resaltar que
considerando que por excepcion, se contemplan dos excepciones, para el
terreno marcario, en consideracion de: i) alcance de proteccién respecto a los
paises miembros de la Comunidad Andina y ii) alcance de proteccion para las
marcas notorias, tienen proteccion reforzada. Por lo que se otorga facultad de
poder oponerse a registro en un plazo de treinta dias, posteriores a la

publicacion de la marca, legitimando a cualquier persona para dicho acto.

Principio de especialidad, con el cual se defiende al titular de una marca, para
impedir que un tercero registre o utilice marca idéntica o similar, cuyos
productos o servicios sean similares o idénticos, por lo que para este principio
se ha considerado la Clasificacion de Niza, a fin de determinar la especialidad
del producto o servicio. Este principio también tiene como excepcion su
aplicacion en la marca notoria, considerando que existen en esta una

conexion competitiva del producto o servicio.

Principio de buena fe, por el cual se presupone que el solicitante de la marca
actua de buena fe, quedando en este sentido la responsabilidad de probar lo
contrario a quien alegue verse afectado, es decir demostrar la mala fe.
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Si ya se tiene regulado especificamente en el ambito interno es irrelevante que,
se extienda un proceso no contencioso en una institucion internacional, que no

tiene la especialidad interna.
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3.3. CONCLUSIONES

Primero.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

Quinto.

Se ha demostrado que el alcance de la Comunidad Andina respecto
al Derecho de Propiedad Industrial, esta delimitada a ejercerse ante
el incumplimiento de los lineamientos acordados por parte de las
autoridades, por lo que la remision de las controversias por derecho
de marca registrada, no cuentan con el fundamento para que sean
revisados por la Secretaria General o el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, causando un efecto negativo en el Derecho

marcario

La Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
establece lineamientos que garantizan la proteccion de la propiedad
industrial, permitiendo con ello homogeneizar el marco normativo de
los paises miembros a fin de poder fomentar y promover la inversion

privada en un mismo contexto econémico y legislativo.

Que la Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
conforma el lineamiento comun para a fin de que los Estados
miembros asuman dentro de su legislacion similares procedimientos

en defensa del Derecho a la propiedad industrial.

Que la competencia resolutiva que tiene atribuida la Secretaria
General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estan
direccionadas a resolver incumplimiento del marco normativo que
conforma parte de la Comunidad y no del derecho interno
considerando que la legislacion nacional, debe estar conformada

con las consideraciones de las normas regionales.

Que, al existir controversia respecto a la vulneracién de derecho de
marca por encontrarse registrada, la autoridad competente
reconocida en la legislacion nacional es INDECOPI, a través de la

Direccion de distincién de signos como primera instancia resolutiva y
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la Sala de Propiedad Intelectual como segunda y ultima instancia,
por lo que la remision de esta al Poder Judicial y posteriormente a la
Comunidad Andina, conforman parte de una vulneracién al derecho
de la propiedad industrial, m&s aun considerando que existe
proteccion extraterritorial que se aplica ante la solicitud de registro
de marca, en la cual se otorga el plazo de 30 dias para que exista
legitimidad de oposicion a nivel nacional o de Comunidad Andina
Competencia resolutiva, a la comunidad andina en la afectacion al
derecho de marcas y otros signos para resolver controversias a nivel

nacional.
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3.4. RECOMENDACIONES

Primero.

Reconociendo que la resolucion de controversias en el ambito
nacional, sea via administrativa o judicial, afectan los derechos de
tutela efectiva, considerando que se prolongan conllevando a
desplazar la satisfaccion de alcanzar el derecho alegado, por lo
tanto es necesario que la competencia resolutiva de la Comunidad
Andina se pronuncia al respecto, a fin de garantizar el dinamismo
por parte de las autoridades reconocidas dentro del &mbito nacional;
por ello el Anteproyecto de Ley reconoce que la integridad de la
imagen de cada unidad productiva es indispensable, debiendo
entonces establecerse estrategias y mecanismos de proteccion al
derecho marcario a fin de proteger al inversionista privado y al

consumidor o usuario.

Segundo. Considerando que la Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad

Tercero.

Cuarto.

Industrial, reconoce en el texto la facultad de autoridad nacional,
para atender los asuntos relativos a la propiedad industrial en los
términos de la Decision 486, por lo tanto es necesario ampliar en la

legislacion nacional dicho reconocimiento.

Que al ser la Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, el documento que garantiza la homogeneidad del derecho
a propiedad industrial, la legislacion nacional, debe considerar en el
marco normativo que la competencia resolutiva que se otorga a
INDECOPI, pone fin a la controversia, no debiendo alcanzar via
procesal judicial, en consideracion que ello afecta los principios de

celeridad, tutela efectiva y debido proceso.

Que es necesario que se reconozca normativamente el alcance
resolutivo con el que cuentan la Secretaria General y el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, a fin de que se reconozca que
esta resuelve ante infraccion del cumplimiento del marco normativo

de la comunidad.
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Quinto.

Que, en consideracion que la solicitud de registro de marca,
conforma parte de un derecho para todo inversionista, esta limitado
a las caracteristicas y elementos constitutivos de la marca, por lo
gue es necesario que en aplicacion del principio de publicidad, el
sistema de Gaceta Electronica de la Propiedad Industrial, alcance a
los paises miembros de la Comunidad Andina a fin de otorgar de
celeridad al procedimiento y garantizar que existe por ello
interconexién respecto al derecho de propiedad industrial que se

protege.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
“COMPETENCIA JURIDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS
SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017”

i DISENO
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGICO
¢Cual es el efecto de la competencia Demostrar la afectacion que produce |La competencia juridica de la Comunidad Andina, . Disefio de la investigacion: No
juridica de la Comunidad Andina dentro | el alcance de la comunidad andina, en |respecto a las controversias sobre derecho de marca Experimental, transversal
de los procesos judiciales internos, en | las controversias sobre derecho de comercial registrada a nivel nacional, afectan el
controversias sobre derecho de marca | marca comercial registrada, Lima 2017. | derecho de uso, disfrute y disposicién de marca y . Tipoy nivel de la
comercial registrada, Lima 2017? otros signos. Lima 2017. investigacion:
OE1 Tipo: Basico
PE1 a) Evaluar si es relevante la HE 1 La relevancia de aplicacion de la Decision 486 Nivel: Descriptivo.
a) ¢Cual es la relevancia de la| aplicacién de la Decision 486 Régimen | Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, para Variable X1 Decisién 486
Decisién 486 Régimen Comun sobre Comun sobre Propiedad Industrial| garantizar la proteccion marcaria a nivel nacional, Independiente:  X={ Régimen Comun . Enfoque de la investigacion:
Propiedad Industrial, para garantizar la | para garantizar la proteccién marcaria | afecta la solucién de controversias Alcance de la| sobre Propiedad Cuantitativa.
proteccidn marcaria a nivel nacional? a nivel nacional. comunidad andina| Industrial
HE 2 El alcance de la Decision 486 Régimen Comun |en los procesos| . Método de la investigacion:
PE 2 OE 2 sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos | internos Deductivo - Inductivo —
b) éCuadl es el alcance de la|b) Evaluar el alcance de Ia|internos por afectacion al derecho de marcas y otros X2 Competencia Analitico — Sintético -
Decisién 486 Régimen Comun sobre| Decision 486 Régimen Comun sobrg| signos genera que la solucidn de controversias se resolutiva Hipotético
Propiedad Industrial, para alcanzar a los | Propiedad Industrial, aplicado en los prolongue afectando con el ello el derecho de uso,
procesos internos por afectacion al procesos internos por afectacion al disfrute y disposicion de marca y otros signos. . Poblacién y muestra:
derecho de marcas y otros signos? derecho de marcas y otros signos. Y1 Proteccién Poblacién Abogados del CAL.
HE 3 Existe afectacion al derecho de uso, disfrute y marcaria
PE3 OE3 disposicién de marca y otros signos, al otorgar Variable Muestra: 60 Especialistas
c) ¢Cual es la el efecto que se| c) Analizar la  afectaciéon quel Competencia resolutiva, a la comunidad andina dependiente: Y=| Y2 Afectacion al en derecho empresarial y
produce en los procesos, al otorgar produce en los procesos, el otorgar respecto a la proteccién marcaria, a nivel nacional. | Controversias sobrel derecho de Marcas propiedad industrial
Competencia resolutiva, a la comunidad| Competencia resolutiva, a la derecho de marca|y otros signos

andina para garantizar a nivel nacional
la proteccién marcaria??

PE4

d) ¢Cudl es la necesidad de|
reconocer la Competencia resolutiva, a
la comunidad andina en la afectacion al
derecho de marcas y otros signos para
resolver controversias a nivel nacional?

comunidad andina para garantizar a
nivel nacional la proteccién marcaria.

OE4
d) Analizar si es  necesario
reconocer la Competencia resolutiva, a
la comunidad andina en la afectacion al
derecho de marcas y otros signos para
resolver controversias a nivel nacional.

HE 4 La competencia resolutiva, que se reconoce
para resolver las controversias sobre afectacion al
derecho de marcas y otros signos a nivel nacional,
vulneran el derecho de derecho de uso, disfrute y
disposicién de marca y otros signos.

comercial registrada

. Técnica e instrumento de

recoleccion de datos:
Técnica: La encuesta
Instrumento: Cuestionario.
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ANEXO 2: Cuestionario

UNIVERSIDAD
ALAS PERUANAS

Cuestionario sobre Variable Independiente:

Competencia juridica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales

Apreciamos su amable participacién en la presente investigacion, que tiene

como finalidad obtener informacion acerca de la Competencia juridica de la

internos

Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos

. El presente cuestionario es anénimo, responda usted con sinceridad. Lea
atentamente y conteste marcando con una ‘X’ en un solo recuadro.

Instrucciones: En las siguientes proposiciones marque con una “X” en el valor

del casillero que segun usted corresponde.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DIMENSIONES

INDICADORES

Sl

NO

Competencia
juridica de la
Comunidad
andina dentro de
los

procesos
judiciales
internos

Decision 486
Régimen Comun

sobre Propiedad
Industrial

Considera que atribuir la atencién de las controversias por derecho
de marca registrada a las autoridades de la Comunidad Andina,
afecta la inversidn privada y al consumidor o usuario, por
representar.

Considera que existiendo el marco normativo de la Decision 486,
como elemento fundamental para la creacién del marco legal en
cada uno de los paises miembros la materia de Derecho de
Propiedad Industrial, representa la limitacion de competencia
resolutiva de la Comunidad Andina, ante el conflicto interno sobre
derecho de marca registrada.

Considera que al ser el Registro un mecanismo de proteccién al
derecho de la propiedad industrial, derecho marcario, este debe

tener alcance a toda la comunidad amparandose en el principio de
Publicidad

Considera que es necesario que exista una adaptacion respecto al
uso de sistema de comunicacion entre los paises miembros a fin de
que las marcas registradas en cada pais miembro estén accesibles a
toda la Comunidad.

Considera que al existir publicidad del registro de la marca, al ser de
conocimiento de toda la comunidad es garantia para el
reconocimiento de derechos y obligaciones.

Considera que al existir publicidad del registro de la marca, al ser de
conocimiento de toda la comunidad es garantia para el
reconocimiento de derechos y obligaciones, limita la solucién de
controversias en el dmbito nacional.




Considera que en atencion y ejercicio de la apertura de los
mercados, es necesario contar con mecanismos idéneos que
permitan que el alcance de los derechos sean oportunos, a fin
de poder reconocer la vigencia de los registros de marcas.

Considera que la cancelacién del registro de marca, por ser una
de las caracteristicas de la propiedad, su conocimiento debe tener
efecto en todos los paises miembros de la Comunidad Andina.

Competencia

resolutiva

Considerando que los derechos de marca, garantizan el ejercicio de
derechos y las limitaciones, la publicidad de las marcas registradas, a
través de portales interconectados, fomentaria una mayor celeridad
en las resoluciones de las autoridades facultadas a resolver
controversias en derecho marcario.

Considera que la competencia resolutiva, de la Comunidad
Andina, tiene como finalidad atender la afectacidn de los derechos
conferidos por sus normas, siendo entonces improcedente se
pronuncie respecto a aquellas que se dan entre los particulares.

Considera que al contar con un registro de marcas integrado,
garantiza a la comunidad el ejercicio de la accién reivindicatoria
dentro de la competencia de la autoridad nacional.

Considera que la accidn reivindicatoria permite al propietario del
registro de marca, ejercer su derecho de propiedad, este debe
alcanzarse en el menor plazo, por lo que debe resolverse dentro de
los organismos facultados, considerando que al ser remitidos a la

Comunidad Andina, vulnera el derecho a la proteccién de la inversion

privada.

Considera que al facultar a cada Estado miembro la capacidad
legislativa que proteja el derecho a la propiedad industrial, limita
la competencia resolutiva de la Comunidad respecto a las
controversias entre los privados.

Considera que la competencia resolutiva de los organismos de la
Comunidad Andina, no esta referida a controversia, entre privados.

Considera que la proteccién que otorga la Decision 486, respecto a
la propiedad industrial, alcanza a la competencia resolutiva por
controversia entre el Estado y los privados afectados por
incumplimiento de las normas.

Considera que la Comunidad Andina, esta facultada para
garantizar proteccion a la propiedad intelectual, respecto a las
controversias que se originan en el marco normativo de los paises
miembros, por lo tanto no alcanza a las controversias especificas
entre privados para determinar a quién corresponde el derecho.
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Cuestionario sobre Variable dependiente:

Controversias sobre derecho de marca comercial registrada

Apreciamos su amable participacion en la presente investigacion, que tiene
como finalidad obtener informacion acerca de la Controversias sobre
derecho de marca comercial registrada. El presente cuestionario es
anonimo, responda usted con sinceridad. Lea atentamente y conteste
marcando con una “X” en un solo recuadro.

Instrucciones: En las siguientes proposiciones marque con una “X” en el valor
del casillero que segun usted corresponde.

Variable

. Dimensiones Indicadores
dependiente

Si

No

Considera que las controversias de marcas responden a un aspecto
de interconexion que debe ser atendido por la Comunidad Andina.

Considera que la proteccion de la marca, es relevante por conformar
parte de un derecho de propiedad inmaterial que debe tener efecto
permanente.

Considerando la teoria de naturaleza de marca: derecho de la
personalidad, amparada por nuestro sistema normativo, la marca se
encuentra relacionada a la personalidad de la empresa que debe ser
protegido en forma célere y eficaz.

Considerando la teoria de naturaleza de marca: derecho sobre un
bien inmaterial, este debe alcanzar a la proteccion oportuna por
conformar parte de una creacion mental que se relaciona a la
actividad empresarial.

Controversias
sobre derecho de | Proteccién
marca comercial Marcaria

registrada

Considera que al vulnerarse el derecho a la propiedad industrial en
su manifestacion de derecho marcario, genera un perjuicio al titular
del derecho afectando su prestigio en el mercado.

Considera que al ser la marca una produccién de naturaleza mental
que atribuye ante el mercado la calidad y prestigio de una unidad
productiva es necesario que la proteccidn que se otorga alcance
tanto al titular como al consumidor o usuario

Considerando que el procedimiento en el cual se resuelva la
controversia, al tener dos instancias reconocidas en el marco
normativo, no debe alcanzar a un proceso judicial desde primera
instancia.

Considera que en respuesta de la ausencia de celeridad procesal, es
necesario que las controversias por derecho de marca registrada,
que han sido resueltas por la via administrativa tal como lo faculta la
Comunidad Andina en Decision 486 y las disposiciones legales

nacionales, limite la competencia judicial.
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Afectacion al
derecho de
Marcas y otros
signos

Considera que ante el escenario de un sistema judicial aletargado, y
celeridad de las actividades de comercio, ha generado la necesidad
de otorgar competencia a la autoridad administrativa a fin de que
resuelva oportunamente las controversias relacionadas a la
proteccién industrial.

Considera que al existir controversia sobre el derecho de marca
comercial registrada, se vulnera el derecho a propiedad y afecta
al mercado.

Considera que el uso de una marca sin autorizacion genera riesgos
en el mercado, por conllevar al consumidor o usuario a tomar
decisién por un producto o servicio que no cumple con las
caracteristicas y atributos que le hacen tomar la decisién de
consumo.

Considera que el riesgo al consumidor, es un aspecto relevante
para garantizar la oportuna y célere solucidon de controversias en
cuanto al derecho de marca registrada.

Cree usted, que tener en cuenta las consideraciones dogmaticas,
que asume la Comunidad Andina, es indispensable para que el
marco normativo nacional reconozca las facultades resolutivas de la
autoridad administrativa respecto a los derechos contenidos en la
proteccién industrial,

Cree usted, que la proteccién industrial reconoce derechos que
dogmaticamente estan relacionados a la actividad comercial, que se
encuentra atribuida a organismo autéonomo en la materia de
derechos intelectuales y proteccion del mercado.

Cree usted, que los principios del derecho marcario, conforman
parte del reconocimiento del derecho a la propiedad intelectual
dentro de las relaciones de intercambio comercial por lo que la
proteccién debe tener efecto para los agentes del mercado.

Considera que el principio de territorialidad, es de especial
consideracion para determinar la necesidad de la publicidad de los
registros de marcas con alcance a todos los paises miembros de la
Comunidad Andina.
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ANEXO 3:
Anteproyecto de Ley

DELIMITACIONES DE ALCANCES JURIDICOS DE LA COMUNIDAD
ANDINA EN PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE
DERECHOS DE MARCA

Articulo 1.- Objeto: Que en atencion a los derechos reconocidos por la
Comunidad Andina, respecto a la Propiedad Industrial, por ser esta fundamental
para el desarrollo del mercado, es necesario reconocer que existen elementos
indispensables para la competencia en el mercado, por lo que la integridad de la
imagen de cada unidad productiva es indispensable, debiendo entonces
establecerse estrategias y mecanismos de proteccion al derecho marcario a fin de

proteger al inversionista privado y al consumidor o usuario.

Articulo 2.- Incorporese en el Decreto Supremo N° 059-2017-PCM Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decision 486 de la Comunidad Andina que establece el

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial los siguientes articulos:

Articulo 3-A.- Herramienta digital del INDECOPI, El portal Gaceta
electrénica de propiedad industrial del INDECOPI, por conformar parte de
un mecanismo informativo interconectado con los paises miembros de la
Comunidad Andina, reconoce el efecto informativo de las marcas
registradas vigentes, mecanismo que es de observancia obligatoria por
parte de la autoridad facultada a la resolucion de controversia por derecho

de marca registrada:
a. Direccion de signos distintivos, primera instancia.

b. Sala Especializada en Propiedad Intelectual, segunda y ultima

instancia.
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Articulo 3-B.-

Articulo 3- Que, la competencia exclusiva ante controversia sobre derecho
de marca comercial registrada, es atribuida al Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protecciéon de la Propiedad, cuando
existan las siguientes conductas:

a) Uso sin autorizacion,

b) Oposicion de registro, nacional o internacional

La via administrativa en la cual se reconoce la controversia tiene caracter
ejecutivo, alcanzando a la via judicial ante los siguientes supuestos de hecho:
a. Por via civil, para dar cumplimiento a lo reconocido en via
administrativa, Proceso Unico de ejecucion
b. Ante el Tribunal constitucional, mediante accion de amparo, para
reconocer la afectacion del derecho no reconocido en via

administrativa.

Exposicion de Motivos

Fundamento:

Teniendo presente que, la Constitucion Politica del Estado peruano, fomenta la
inversién privada y protege al consumidor o usuario a través de un marco
normativo especial, ademas de atribuir facultades a INDECOPI como autoridad
que protege la propiedad intelectual y al mercado, es necesario contar con
mecanismos efectivos ante controversias respecto a la propiedad industrial,
siendo necesario que se contemple la necesidad de proteger efectivamente a la
marca, por ser este el simbolo o signo que permite la identificacion del producto

0 servicio en el mercado.

Es en consideracion de que el ordenamiento juridico de un pais, se erige de
acuerdo a los parametros normativos establecidos en la comunidad internacional,
de alcance universal y regional, es indispensable que exista coherencia entre
estos, reconociendo que existen mecanismos especializados que cuentan con

autonomia para dar solucién a controversias a fin de garantizar
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la descentralizacion del Estado a fin de garantizar el oportuno reconocimiento
de Derechos.

Articulo 2, toda persona tiene derecho a:
8. A la libertad de creacion intelectual, artistica, técnica y cientifica, asi como a
la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el

acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusion.

Articulo 59.- El Estado estimula la creacién de riqueza y garantiza la libertad de
trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad publica.
El Estado brinda oportunidades de superacion a los sectores que sufren
cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequefias empresas en
todas sus modalidades.

Articulo 60, Articulo 60.- El Estado reconoce el pluralismo econdmico. La
economia nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de
propiedad y de empresa.

Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razon de alto interés publico o de
manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, publica o no puablica, recibe el mismo tratamiento legal.

Articulo 63.- La inversién nacional y la extranjera se sujetan a las mismas
condiciones. La produccion de bienes y servicios y el comercio exterior son
libres. Si otro pais o paises adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias
qgue perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste,

adoptar medidas analogas.

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho publico con
extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y érganos

jurisdiccionales de la Republica y su renuncia a toda reclamacién diplomatica.
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Pueden ser exceptuados de la jurisdiccion nacional los contratos de caracter

financiero.

El Estado y las demas personas de derecho publico pueden someter las
controversias derivadas de relacion contractual a tribunales constituidos en
virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o

internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Articulo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para
tal efecto garantiza el derecho a la informacion sobre los bienes y servicios que
se encuentran a su disposicion en el mercado. Asimismo vela, en particular, por

la salud y la seguridad de la poblacion.

Articulo 188.-
Los Poderes del Estado y los Organismos Auténomos asi como el Presupuesto

de la Republica se descentralizan de acuerdo a ley

Acuerdo de Integracion Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)

En fundamento expresa, consientes que la integracion constituye un mandato
histérico, politico, econémico, social y cultural de sus paises a fin de preservar
su soberania e independencia.

Articulo 7.- El Sistema tiene como finalidad permitir una coordinacion efectiva
de los 6rganos e instituciones que lo conforman, para profundizar la integracion
subregional andina, promover su proyeccion externa y consolidar y robustecer
las acciones relacionadas con el proceso de integracion.

Convencion americana de los derechos humanos — Pacto san José, en sus

articulos:

Articulo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede

subordinar tal uso y goce al interés
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2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el
pago de indemnizacion justa, por razones

De ello la relevancia de la propiedad dentro de un sistema de organizacion

regional, que atiende las problematicas conforme a la comunidad internacional,

Alcance

El presenta ante proyecto de Ley, tiene alcance a nivel nacional.

Costo Beneficio

Que el ejercicio de la autonomia privada, se manifiesta como inversién o decision
de consumo de bienes o servicios, por lo que el Estado garantiza la inversion
privada para generar un mercado que permita el desarrollo econémico del pais, por
ello es relevante que se protejan a los agentes del mercado, a través de
mecanismos que permitan reconocer derechos, resolver controversias, en forma

célere y oportuna en consideracion de que existe agilidad en el mercado.

Por lo tanto el costo beneficio de este anteproyecto tiene fundamento en:

a. El racionamiento de la afectacion a la tutela efectiva y debido proceso
frente a la remision de controversias por derecho de marca registrada a
las autoridades de la comunidad andina, por extender los plazos y
generar una interferencia del mercado que repercute tanto en el

inversionista privado como en el consumidor.

b. Que, el régimen comun se sustenta en la Decision 486, garantiza la
homogeneidad del derecho a propiedad industrial, por lo tanto la
legislacion nacional, debe considerar en el marco normativo la
competencia resolutiva que se otorga a INDECOPI, como instancia
definitiva.
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c. Que, al ser la solicitud de registro de marca, un mecanismo de proteccion
a la propiedad industrial, por corresponder al derecho marcario, es
necesario que se permita la publicidad del registro a través del portal
Gaceta Electronica de la Propiedad Industrial, y que su alcance incluya los

registros de marca de los paises miembros de la Comunidad Andina.

En concreto no irroga gastos al Estado, al contrario es de facilitacion

comercial.

Impacto en la Legislacién Vigente

La incorporacion de los articulos 3-A y 3-B del el Decreto Supremo N° 059-
2017-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo
gue aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, alcanzan a garantizar la facultad otorgada al Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, en
reconocimiento de la norma constitucional: Articulo 188., que reconoce a la
descentralizacién es una forma de organizacion democratica y constituye una
politica permanente de Estado, de caracter obligatorio, que tiene como objetivo
fundamental el desarrollo integral del pais y en segundo péarrafo reconoce los
Poderes del Estado y los Organismos Autonomos asi como el Presupuesto de

la Republica se descentralizan de acuerdo a ley.

En consideracion de lo siguiente:

a. La Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, reconoce
en el texto la facultad de autoridad nacional, para atender los asuntos
relativos a la propiedad industrial en los términos de la Decisidén 486, por
lo tanto es necesario ampliar en la legislacion nacional dicho

reconocimiento.

b. Que el alcance resolutivo con el que cuentan la Secretaria General y el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resuelve ante infraccion del
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cumplimiento del marco normativo de la comunidad, lo cual alcanza a la
inaplicacién de las normas por parte del Estado.
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