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.  HISTORIA

Como lo indica su misma paginaweb (www.indecopi.gob.pe) INDECOPI fue crea
do en noviembre de 1992 para promover en la economia peruana una culturade leal y
honesta competenciay paraproteger todas las formas de propiedad intel ectual: desde los
signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnologia.

El establecimiento de una economia de mercado en laque primaran lasreglasdela
competencia por encimadel control estatal requeria la educacion de los consumidoresy
la paralelaimplementacién de reglas claras que intentaran corregir cualquier distorsion
del mercado por condiciones externas, con la menor intervencion posible.

Teniendo como Misién el «ser € facilitador de laleal y honesta competencia en €l
Pert», y como Vision el «lograr juntos que laleal y honesta competencia contribuya a
generar bienestar paratodos», INDECOPI se convirtié por un lado en lainstitucion de
registro y proteccion de los derechos de propiedad industrial e intelectual, mientras que
por otro lado agrupd laregulacion y control de los aspectos que inciden directamente en
las reglas del mercado y la competencia.

Nuestra labor en estas |lineas, debemos confesarlo, se ve facilitada por el hecho de
centrarnos en analizar 1o hecho en materia de Propiedad industrial/Intelectual, donde la
incidencia del control politico es mucho menor que en otras areas vinculadas a la com-
petencia, sealibre competencia, acceso y salida al mercado, entre otras, pues en aquella
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losintereses en juego tienden acircunscribirse alos delas partes directamente involucra-
das, mas alla que los intereses de los consumidores se encuentren siempre en la base de

todo.

Paraello, alo largo de sus mas de diez afios de historiael INDECOPI ha convocado
profesional es técnicos que, en materia de Propiedad Industrial, han sido los siguientes:

3

Antesdelainstauracion dela Salade Propiedad Intel ectual del Tribunal deIN-

DECORPI, en julio de 1996, fueron vocales del Tribunal:

b)

Rémulo Alegre Vaderrama

Fernando Ball6n Landa Cérdova

Francisco Belaunde Martinez

Rodolfo Castellanos Salazar

Maria Luisa Federici Soto

Jorge Fernandez-Baca Llamosas

Luis Portugal Rondén

Jorge Vega Castro

Amanda Velasquez Escalante

Luego delainstauracion dela Salade Propiedad Intelectual del Tribunal delN-

DECORPI, en julio de 1996, han sido vocales de dicha Sala:

0

Juan Pedro Van Hasselt Déavila
AnaMaria Pacén Lung

Victor Revilla Calvo

Isaias Flit Stern

Begofia Venero Aguirre

Carmen Padron Freundt

Luis Abugattas Majluf

Luis Alonso Garcia Mufioz-Ngjar
Tomés Unger Golsztyn

Dante Mendoza Antoniolli
Antesdelainstauracion dela Salade Propiedad Intel ectual del Tribunal de IN-

DECORPI, enjulio de 1996, fueron Secretarios Técnicos:

d)

AngelaRuiz Salazar

Carmen de Piérola Caravedo

Dante Mendoza Antoniolli

Luego delainstauracion dela Salade Propiedad Intelectual del Tribunal delN-

DECORPI, enjulio de 1996, han sido Secretarios Técnicos:
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- Jacqueline Gavelan Diaz

- Virginia Rosasco Dulanto

- Félix Vasi Zevallos

- Juan Pablo Schiantarelli Gonzélez

- AnaMaria Capurro Sanchez

e) JefesdelaOficinade Signos Distintivos:
- Gustavo Ledny Ledn

- Victor Schwartzmann Larco

- Luis Alonso Garcia Mufioz-Ngjar

- TeresaMeraGomez

f)  JefesdelaOficinade Invencionesy Nuevas Tecnologias:
- Gustavo Ledny Ledn

- Begofia Venero Aguirre

- Luis Alonso Garcia Mufioz-Ngjar

- Néstor Escobedo Ferradas

g) JefesdelaOficinade Derechos de Autor
- Rubén Ugarteche Villacorta

- Martin Moscoso Villacorta

Como veremos a continuacion, lalabor de estos destacados profesionales ha signi-
ficado laimplantacion de ciertas politicas que, con sus virtudes y defectos, han ocasio-
nado un impacto tanto anivel administrativo como jurisprudencial en laPropiedad Indus-
trial Peruana de |os Ultimos afios.

Como consideramos que las virtudes en este aspecto han sido variadasy destacabl es,
iniciaremos dando una resefia de las mismas

. LOGROS

Desde nuestraparticular perspectiva, loslogrosdel INDECOPI en materiade Propie-
dad Industrial se han centrado en aspectos técnicosy administrativos, aspectos juridicos
y aspectos de transparencia, con el mérito adicional de haberlo hecho dentro de contex-
tos politicos cambiantes e intervencionistas, y en medio de realidades poco acostumbra-
das al respeto alas normas.

Por ello, gerciendo unalabor de componedora de asuntos privados sin mayor inci-
dencia politica, e insertada dentro de un contexto legal de integracion Andina, la princi-
pal funcién en materia de Propiedad Industrial hasido lade organizar un sistemalibre de
corrupcién, donde | as decisiones se tomen en base a consideraciones técnicas, |o que con
el transcurso de estos afios creemos |o halogrado.

Pero vayamos por partesafin deanalizar €l proceso que supuso paralNDECOP! |legar
a ser un organismo técnico respetado en materia de propiedad industrial.
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I1.a) Aspectos T écnicosy Administrativos

A inicios de 1993 INDECOPI asumio las funciones hasta ese momento encomenda:
dasa ITINTEC (Instituto de Investigacion Tecnoldgica Industrial y Normas Técnicas.)
en materia de Propiedad Industrial. ITINTEC en este tema se encontraba organizado
mediante una Direccién de Propiedad Industrial, divididaen las éreas de Marcas, Paten-
tesy Amparo contrala CompetenciaDesleal, lacual resolviaen primerainstancia, y una
Oficinade AsesoriaLegal del ITINTEC, que evaluabay proyectaba |os expedientes en
segunda instancia, para que las resoluciones sean expedidas por el Director General.

Al asumir dichalabor, el novisimo INDECOPI se encontré con una cantidad muy
grande de expedientes antiguos, una falta de sistematizacion u organizacion eficiente y
una clara deficiencia en capacitacion de quienes realizaban |abores técnicas, e incluso
resolutivas.

Como reglageneral laredaccion de Resolucionesen el ITINTEC si se encontrabaa
cargo de abogados, en muchos casos de buen nivel profesional y académico, pero lacar-
gaprocesal y lafalta de sistema antes mencionado hacia que la fundamentacion de las
Resoluciones fuera sumamente elemental, de forma que los abogados y demés personas
relacionadas a la propiedad intelectual no contaban con criterios claros o referencias
importantes expresadas através de |l as decisiones administrativas alas cuales atenerse en
casos de conflictos.

Existian, por lo demaés, fuertesdeficienciasen € temalogistico, generado seguramen-
te por un tema presupuestario, pero también por unafalta de vision colectiva encamina-
da amejorar |os procesos con mejor tecnol ogia u organizacion.

En la etapa aproximada antes descrita, de 1993 a 1995, laintencion del INDECOPI
fueafinar los procesos en aguellas areas donde lalabor de I TINTEC no habiasido 6ptima
contando, esjusto mencionarlo, con unamayor cantidad de recursos paradichafinalidad.

Algunos puntos fueron claves para dicha funcion:

a Organizacién

b) Capacitacion

¢) Puntualidad en los procesos

d) Predicitibilidad

- Organizacion;

En materiade Signos Distintivos INDECOPI formé un equipo de 12 abogadosjéve-
nes que se encargaron de las denominadas series, conformadas por un nimero de expedien-
tes determinado por lanumeracién correl ativade su nimero de ingreso. Estas personas se
dedicaban en un principio aresolver al mismo tiempo asuntos contenciososy no conten-
ciosos, desde el ingreso delos mismos hastasu resolucién, lo cual incluiael examen formal,
el examen de fondo y todo lo relacionado con los tramites.

En un poco més de un afio de arduo trabajo selogré reducir lacarga procesal quevenia
del ITINTEC aniveles manejables, logrando ademés una sustancial mejoraen lafunda-
mentacion de |as Resoluciones.
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- Capacitacion:
El personal de apoyo de ITINTEC resultabaen su mayoriagente con poca capacita-

cioninicia gque habia obtenido buena parte de sus conocimientos en base a la experien-
cia adquirida en sus afios como funcionario publico.

INDECOPI se ocup6 de buscar gente con un perfil distinto a de laburocraciatradi-
cional, venidas en algunos casos del sector privado, y con unapoliticade preparar jove-
nes profesional es desde €l inicio para que hicieran carrera publica bajo los principios de
tecnicismo, eficienciay compromiso en el gercicio de las funciones encomendadas.

Esdecir, se buscé un perfil mucho méas moderno de empleados el cual fue posible por
lo atractivo que representabatener gente de prestigio en puestos directivosy lainteresante
experienciaque significabalavision modernay econémicade INDECOPI, ademasdela
ayuda financiera obtenida de organi smos internacional es que permiti6 ofrecer remunera-
ciones competitivas en el mercado.

- Puntualidad en los procesos:

El eterno problema de la burocracia, que hace que los procedi mientos demoren
mucho méstiempo del quelapacienciapermite, eratambién parte delastrabas que ponia
ITINTEC en el manejo de la Propiedad industrial.

En un primer momento, INDECOPI se esforzo en reducir los tiempos de tramite y
decision de los procedimientos de propiedad Industrial, enfocandose tanto en lograr la
fluidez de los procedimientos rutinarios como en acelerar aquellos procedimientos que
se hubieran quedado estancados por mucho tiempo debido a su complejidad o laimpla-
cable carga procesal.

Cabe sefiaar que los logros en esta area han sido un tanto irregulares, pues habien-
do logrado unaimpresionante reduccién en el tiempo de los procedimi entos en areas como
la examinacion de solicitudes de marca, la expedicion y renovacion de Certificados de
Registro marcarios, €l examen formal delas solicitudes de patente, laexaminacion técni-
cade patentes, entre otros, algunos de dichos|ogros no han podido mantenerse al mismo
ritmo de manera constante, decayendo en algunos casos a niveles menores de |os que en
algun momento alcanzaron. Puntualizaremos un poco mas sobre esto al hablar de las
posibles mejoras.

De cualquier manera los tiempos actual mente manejados ponen al INDECOPI, sin
duda alguna, en lugares de vanguardiaen el contexto delaPropiedad Industrial Latinoa-
mericana.

- Predictibilidad:

Predictibilidad fue otro aspecto considerado fundamental paraefectosdelograr esta
mision establecida por INDECOPI de facilitar laleal y honesta competenciaen el Perq,
delacual laPropiedad Industrial no se encontré excluida.

Basados en buena medida en model osy doctrinas norteamericanas se considerd que
una forma de reducir costos de transaccion en la economia, entre otros beneficios, era
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permitir alos actores del mercado predecir las consecuencias legales de sus actos en el
mercado, paralo cual sehacianecesario que unaautoridad como INDECOPI siempretenga
una respuesta similar ante situaciones similares, alin cuando en conflictos de Propiedad
Industrial se repite que la evaluacion de los mismos se realizara «caso por caso».

Eracuestion, en buenacuenta, de establecer criterios uniformes deinterpretacion de
la norma que sirvieran de base para dichos andlisis caso por caso.

El Tribunal de INDECORPI, y luego la Sala de Propiedad Intel ectual de dicho Tribu-
nal, han emitido diferentes resol uciones que establ ecen precedentes de observancia obli-
gatoriaen temas de Propiedad Industrial, algunos de | os cual es generaron en su momento
importante debates e intercambios de opiniones que enriquecieron el conocimientoy la
profundizacién sobre el manejo de determinadas figuras de la Propiedad Industrial en el
Per(. Mas adel ante describiremos en lineas muy generales el balance que podemos sacar
de lo logrado por algunos de dichos precedentes.

Habiendo nivelado parteimportante delacargadetrabajo heredadade ITINTEC, las
Oficinasde INDECOPI pudieron centrarse en establecer sistemas automatizadosy eficien-
tes, con vision de futuro, que permitieran manejar una cantidad importante de tramitesy
procesos manteniendo en su manejo y resolucién un alto nivel de calidad.

Asi, otras grandesvirtudes del INDECOPI en materiade Propiedad industrial, parti-
cularmente en el caso de Signos Distintivos, eslasistematizacion delos procesos, lo que
le permite desde hace unos afios redlizar tareas como:

- Tener un sistema de seguimiento de expedientes actualizado en tiempo real,
con unaversion un tanto simplificada de acceso al publico en general viala paginaweb
de INDECORPI. Este sistemamejorano solo laeficienciadel sistemaal ayudar aubicar y
hacer el seguimiento de expediente por parte del personal encargado, sino ademas con-
tribuye enormemente a la transparencia de los tramites y de la institucion en general.

- Tener un sistema de busquedas fonéticas también actualizado a la fecha mis-
ma de la blsqueda, asi como un sistema digitalizado de blusquedas figurativas.

- Emitir Resol uciones de otorgamiento de registros en formaautomética, unavez
pasada |a etapa de la evaluacion del expediente.

- Emitir Certificados de registro en forma automatizada en base tan sélo al for-
mato de solicitud de registro. Esto permite, como es |dgico, la reduccion sustancial de
tiempo de emision de Certificados de Registros.

Merece también |a pena reconocer el esfuerzo de INDECOPI como institucion en
promover en lamedida de lo posible la conciliacion entre las partes en un conflicto,
particularmente tratandose de infracciones alos derechos de Propiedad Industrial. Con el
|6gico limite queimpone lanecesaria proteccion delos derechos de los consumidores por
parte del INDECOPI, laposibilidad de la conciliacion es siempre una posibilidad de re-
solver los conflictos de maneramuy eficiente en cuanto atiempo y uso de recursos publi-
cosy privados.

En el temade Invencionesy Nuevas Tecnologias el reto eraalin mayor, por lanece-
sidad de adecuarse alos avancestecnol 6gicosy detendenciasinternacional esen eserubro.
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En un proceso lento pero constante, la Oficina de Invenciones ha mejorado sustan-
cialmente en muchisimos aspectos:

- Hay una gran mejora en laevaluacion de las invenciones, lo cual se ha conse-
guido através de muchos afios, organizando un equipo técnico de evaluadores externos
especializados en las principales areas inventivas.

- A fines delos afios noventas se consolidé el acceso amultiples bases de datos
internacional es que permitieron tener un concepto global afin de evaluar la novedad de
las invenciones solicitadas.

- Se consolidaron también &reas técnicas dentro de la propia Oficina de Inven-
cionesy Nuevas Tecnologias, |as que atienden temas tanto juridicos como deinnovacion
tecnol 6gica en los aspectos de tramite que no estén involucrados con los exdmenes téc-
nico en si.

- Lamayor experiencia en manejo de infracciones demuestran un mayor cono-
cimiento de lostitul ares de derechos sobre dichas alternativas, la confianza en la Oficina
como un organismo técnico y eficiente, y el aumento delacapacidad delamismaparade-
fender los derechos que protege.

- Igualmente sucede con el manejo de otorgamiento de certificados de obtento-
res para variedades vegetales, e incluso en el tramite de denuncias por dicho tema.

- También ha habido una mayor experiencia en el manejo y tramite de patentes
de procedimiento, las cuales tienen consideraciones especiales que deben tomarse en
cuenta.

Esto ha permitido que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias se haya
posicionado como lider anivel técnicoy de eficienciaen Sudameérica, con nivel un tanto
inferior al de Brasil, lo cual resultalégico por las diferencias anivel de desarrollo de los
paises, pero alapar de Colombiay reconocida por encimade las Oficinas de Venezuela
y Argentina.

I1.b) AspectosJuridicos

El INDECOPI hadebido aplicar alo largo de su existencialas disposiciones de tres
distintas Decisiones de la Comision del Acuerdo de Cartagena (Decision 313y Decision
344), y de la Comunidad Andina (Decision 486) y de dos legislaciones nacionales (De-
creto Ley 26017 y Decreto Legislativo 823), referidas todas a la Propiedad Industrial.

En la aplicacion de dichas normas hatenido laintencion, como hemos mencionado

parrafos atras, de establecer criterios jurisprudenciales que clarifiquen laaplicacion dela
norma en aguell os aspectos en que la misma tuviera vacios o contradicciones

Revisemos algunos de | os precedentes vincul antes establ ecidos por el INDECOPI en
materia de Propiedad Industrial :

- Resolucion No. 305-97-TRI-SPI, Expediente 265739, que decidid sobre aspec-
tos procedimentales a determinar a partir de cuando era aplicable la obligacién de utili-
zar unamarca, en funcién alaintroduccion enlanormativaPeruanay Andinadelafigura
delacancelacion por faltade uso. LaSalade Propiedad Intelectual del INDECOPI llega
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alaconclusion que «una aplicacion inmediata de la Decisién 344 paratodo lo relativo
al uso, goce, obligaciones, licencias, renovacionesy proérrogas tal como lo establece la
segunda parte de su Primera Disposicién Transitoriaimplica necesariamente aplicar las
consecuencias juridicas previstas en el articulo 108 para aquellas marcas que a partir
del 1° de enero de 1994 no fueron usadas en |os siguientes tres afios».

- Resolucién No. 387-1998/TPI-INDECOPI, Expediente 259819, que determi-
né lainterpretaci én delas normas sobre nombre comercial de acuerdo con el Decreto Ley
N° 26017 y sus conflictos con registros de marca, asi como |la aplicacion de la Conven-
cion General Interamericanade Proteccién Marcariay Comercial suscritaen Washington
D.C. respecto de la proteccién de los nombres comerciales.

La Sala concluyé que por €l uso de un nombre comercial en otro pais de la Comu-
nidad Andina no puede extenderse |a proteccién de dicho nombre comercial al territorio
peruano en cuanto no se acredite el uso del mismo o el gjercicio de algun tipo de activi-
dad econémica en nuestro pais, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 160 del
Decreto Ley N° 26017.

Asimismo, indic6 que lafinalidad del articulo 14 de la Convencion de Washington
esimpedir que un Estado Contratante - donde el derecho al nombre comercial se adquie-
re con € registro - exijaalos nacionales o domiciliados de otro Estado Contratante pero
gue gjercen actividades econdmicas en aquél, que registren sus nombres comerciales para
gozar de proteccion legal.

- Resolucién No. 422-1998/TPI-INDECOPI, Expediente 280074, que fue emi-
tidaen la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar la
marcade producto constituida por ladenominacion SIBARITA y logotipo paradistinguir
condimentos'y demas productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Dicho prece-
dente estableci6 |os parametros bajo los cuales se debia analizar €l otorgamiento de de-
rechos exclusivos sobre |os lemas comerciales.

Asi, luego de analizar legislacién comparada, doctrinay jurisprudencia Alemana,
Espariola, Argentina, Brasilera, Mexicanay delos Estados Unidosde América sobrelema
comercial, y doctrina sobre los métodos de interpretacion de las normas, la Salallegé a
la conclusion que «el lema comercial esla palabra, frase o leyenda que es utilizada en
el mercado para reforzar la funcién encomendada a la marca, cual esla de distinguir en
el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de
los productos o servicios idénticos o similares de otra (...) En consecuencia, la catego-
riadesigno distintivo otorgada al lema comercial implica que éste debe ser - al igual que
la marca que publicita - perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de repre-
sentacion gréfica.

...Ental sentido, no se podraregistrar como lema comercial una frase quesin fan-
tasfa alguna se limite a alabar |os productos o servicios que se desee publicitar. No
puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretendatrans-
mitir a los consumidores a través de la conjuncién de las palabras que lo conforman
constituya una expresion genérica o descriptiva en relacion a los productos o servi-
cios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificul-

—-138—



MARCO JURIDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PERU

MARCO JURiI)l(Z() GENERAL

taria que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca de produc-
to o servicio»

Mucho se dijo y escribié sobre este requerimiento de distintividad de los lemas
comerciales como tales y también del mensaje mismo que ellos conllevan y no siendo
nuestra intencion el ahondar en dichos analisis nos limitaremos a decir que las criticas
recibidas y la misma experiencia en la aplicacion del precedente determinaron €l «rela-
jamiento» de su aplicacion por parte de INDECORPI, quesi bienvarié su criterioinicial para
el otorgamiento de lemas comerciales, con el tiempo haterminado siendo méasflexible de
lo que se intentd ser al momento de emitir dicho precedente.

Un efecto un tanto negativo de este criterio fue el inicio de unatendencia de solici-
tar el registro de frases que tenian estructuray finalidad publicitaria, como marcas de
producto o servicios, |o que desnaturalizalafuncion y el sentido de ambas instituciones
de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, este criterio recibio una importante aprobacion al ser reafirmado por
posteriores decisiones del Tribunal de Justicia Andino.

- Resolucién No. 1127-1998/TPI-INDECOPI, Expediente 280074, emitidaen €
caso del registrodelaletraT estilizaday disefio caracteristico, solicitada por laempresa
Deutsche Telekom AG y con observacién de Telefonicade EspafiaS.A. Dicho preceden-
te tratd sobre la capacidad distintiva de los signos constituidos por letrasy, en especial,
sobre |os criterios para determinar la notoriedad de las marcas.

Al respecto, seindico cuales son los criterios territoriales, de conocimiento, de di-
fusion, de copia o imitacion, de posibilidad de confusién, entre otros, que deben tenerse
en cuentaal determinar el caracter notoriamente conocido de unamarcay su posterior pro-
teccion frente e otros signos.

Como ya hemos comentado lineas arriba, esta Resolucion generd un importante
intercambio de opiniones respecto de la naturaleza de la marca notoria, |0 que contribu-
y6 a andlisisy difusion de dichainstitucién juridica.

Adicionalmente, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI ha
establecido multiples criterios que, aungue no publicados como precedentes de observan-
ciaobligatoria, han sefialado la interpretacion que debe regir en temas como la cancela-
cion por faltade uso, el conflicto de nombres comercial es frente aderechos de marcas, €l
uso delafrase «...y deméas» en las solicitudes deregistro, los criterios paradeterminar la
malafe en casos de nulidad, entre muchos otros.

I1.c) Aspectosde Transparencia

Un buen punto de referencia para este andlisis eslavision que tienen del organismo
los ciudadanos comunes, sobre todo en un momento en que el Poder Judicia y las insti-
tuciones publicas, especial mente aquellas con funcioén jurisdiccional, son vistas como un
foco de corrupcion en el que lajusticiatiene un precio. El INDECOPI es una de esas
honrosas excepciones que por su manejo transparente e imparcial en Propiedad I ntelec-
tual, entre otras reas, esreconocidacomo institucion probay sin cuestionamientos detipo
moral o legal.
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Por ejempl o, de acuerdo auna encuesta El Poder en el Per(, elaborada por larevista
Debate, a fines del afio 2001 el Indecopi se encontraba entre |as primeras instituciones
publicas o privadas que destacan por su eficiencia. El ranking incluye en estricto orden
de puntuacién a Sunat, Tiendas E. Wong, Indecopi, la Defensoria del Pueblo, lalglesia
Catolica, ONPE, Telefonica, la Pontificia Universidad Catdlica del Perd, el Banco de
Crédito y Backus & Johnston.

Asimismo, el INDECOPI harecibido en los Ultimos afios el «Premio Especial a
Servicioal Cliente» en el concurso de Creatividad Empresarial organizado por laUniver-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadasy EI Comercio.

Cabe mencionar también algunos proyectos que ha desarrollado el INDECOPI por
educar alos consumidores sobre laimportancia de |a defensa de | os derechos de propie-
dad industrial e intelectual. Es importante entender que una sociedad que quiere llegar
aser modernay eficiente no puede pretender que el estado se encuentre cuidando y con-
trolando |os actos o conductas de sus ciudadanos, y en la Propiedad Industrial e Intelec-
tual esto es especialmente cierto.

Si bien hablaremos un poco mas sobre este temaen nuestras sugerencias, creemos que
han sido positivos programas como el adiestramiento de maestros y profesores a nivel
nacional sobre temas de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Opiniones més diversas hatenido su labor por «democratizar» dichaespeciaidad a
hacer mas accesible atodos | os usuarios | os €l ementos necesarios para que ellos mismos,
especialmente |os de bajos recursos, puedan realizar tramites de Propiedad Industrial e
incluso litigar por ellos mismos, sin necesidad de representacion legal. Algunos conside-
ran que las ventajas obtenidas por la reduccién de |os costos de transaccion, que corres-
ponderian de otra manera alos abogados o agentes de propiedad industrial, son compen-
sadas por las desventajas que traen los problemas derivados de un pobre manejo de los
procedimientos por falta de una adecuada asesoria.

I1l. MARGEN PARA LA MEJORA

En el campo de Propiedad Industrial seria mezquino no reconocer que loslogros del
INDECOPI han superado las falencias, alin cuando definitivamente hay mucho margen
paralamejora

Consideramos que uno delos mayores problemas de INDECOPI en propiedad indus-
trial se sigueencontrando en el tiempo de demoraparalostramites, que como muchas cosas
pasatambién por el lado de lafaltade recursos que impide aumentar el personal encarga-
do alin cuando aumente la carga de trabgjo.

En Signos Distintivos los expedientes alin no llegan a un nivel 6ptimo de tiempo
maximo de resol ucion, que seriade aproximadamente 12 meses. Cabeindicar quesi bien
el tiempo promedio de resol uci6n de expedientes es bastante menor alos 12 meses, igual
guedan una serie de expedientes en trdmite, normalmente de casos complicados o que
esperan otros expedientes, que tienen mas tiempo sin que se hayan resuelto adn.

El areade infracciones de la Oficina de Signos Distintivos también presenta en al-
gunos casos demoras importantes en la resolucion de sus expedientes, la cual sélo en
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algunos de sus casos puede ser explicada en lacomplejidad de los mismos, o en lareali-
zacion de diligencias que dichos procedimientos implican.

Por ende, lamayor cantidad de quejas de usuarios se centran en lademora por resol-
ver algunos procedimientos.

El éreade Registrosy Archivos dela Oficinade Signos Distintivos se vio desborda-
daapartir del afio 2002 con la reapertura de las renovaciones de registros marcarios y
similares, al cumplirse 10 afios desde | os primeros otorgamientos de marcas por dicho lapso
de tiempo, e iniciarse nuevamente dichos trdmites luego de un intermedio de 5 afios sin
renovaciones.

A partir dedicho afio, en €l cual €l dreade Registrosy Archivo funcionabaen forma
ejemplar con una demora absolutamente minima en los tramites, los tiempos se han ido
alargando y hasta este momento no ha podido nivelarse nuevamente a plazos normales.
Sabemos que esa es unametade la Oficina, lacual esperaregresar amanejar plazos muy
cortos paraeste tipo de procedimientos que af ectan alos regi stros ya otorgados, como son
las renovaciones y |os actos modificatorios.

Otro defecto que podriaapuntarse al manejo delos Signos Distintivosesla, en algu-
nos casos, excesiva flexibilizacion de criterios de otorgamiento de marcas que halleva-
do en algunos casos a permitir coexistenciade registros absol utamente similares entre si,
lo que tiene un efecto multiplicador pues sirve como criterio de la propia autoridad para
la evaluacion de nuevas solicitudes.

En el temade pirateriamarcariael INDECOPI hatenido hastael momento un perfil
mas que nada bajo, menor en todo caso al que se tiene respecto de lalucha contrala pi-
rateriadelos Derechos de Autor. En ese sentido resultariaimportante unalabor mas pro-
activaafin deinformar y concienciar ala poblacion de los enormes perjuicios econémi-
cos que ocasiona la pirateria marcaria. Lamentablemente un cambio de actitud y cultura
reguiere de una campafia bastante mas agresivay prolongada que posiblemente no sea
factiblerealizar sin el apoyo del capital privado. Creemos que el liderazgo de INDECOPI
aln no se ha mostrado sdlido en dicho aspecto.

En el campo de Invenciones y Nuevas Tecnologias también existe un campo para
acortar los procedimientos de patentes. La meta trazada es establecer un promedio de 3
anos, encontrandose en la actualidad ligeramente por encimadela misma, en 3 afiosy 4
meses.

IV. SUGERENCIAS

Laprincipal sugerenciagque tenemos respecto del manejo de laPropiedad Industrial
en el Pert serefiere al ambito politico, mas que al técnico.

Es por todos sabido laforma en que las Oficinas de Signos Distintivos 'y, en menor
medida, de Invencionesy Nuevas tecnologias han cubierto el presupuesto propioy, ade-
mas, de las otras areas de INDECOPI rel acionadas con aspectos de competencia. No ne-
gamos en absoluto laimportanciade dichas areas en el sistema econémico y de mercado
peruano, pero creemos que deben encontrar formas mas eficientesy creativas de mante-
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nerse sin tener que detraer en tan amplia medida |os recursos que genera la Propiedad
Industrial.

Sugerimos por tanto establecer un monto porcentual minimo de recursos generados
por las Oficinas de Propiedad Industrial que necesariamente deben ser repartidos en ellas
mismas, de forma que tengan la evolucion natural que corresponde a su capacidad de
captacion de recursos.

Fuera del aspecto organizativo del cual ya hemos hablado en €l presente articulo, y
que teniendo deficiencias tiene sin embargo un manejo aceptabl e, existe todavia muchi-
simo trabajo que hacer en lo que respecta a politicas integrales de lucha contrala pirate-
riay promocion al respeto de los derechos intelectuales, y dichos recursos podrian ser
importantes en esa |abor.

Resultariaimportante por ejemplo realizar campafias disuasivas en focos de pirate-
riamarcaria como pueden ser ciudades fronterizasy ciertos sectores de Lima, dirigidas
principalmente alos posibles comercializadores de mercaderias piratas que muchas ve-
ceslorealizan por falta de conocimiento sobre las consecuencias de sus actos, y en lasque
selesprevengadeloilegal einestable de su labor, pues el decomiso de su mercaderia
resulta inminente.

En temas puntual es, sugerimos la concrecion del reglamento de registros de la Ofi-
cinade Signos Distintivos, €l cual ha sido un proyecto truncado desde hace ya bastante
tiempo en que se trabaj6 en él. Creemos que los procedimientos relativos alos registros
marcarios resultan suficientemente especificos y con formalidades propias como para
regularlos en un texto que se encuadre en las normas sobre Propiedad Industrial y Proce-
dimientos Administrativos.

Por otro lado, se debe trabajar més en coordinacion con lafiscaliade prevencion de
los delitos intelectuales, aungque en ello influye mucho la poca estabilidad que ha mos-
trado dicha institucion cambiando algunos de sus fiscales sin permitirles la especializa-
cion que seria requerida.

INDECORPI también deberiatener mayor participacién en la preparacion del perso-
nal del ministerio publico y de la policiafiscal, posiblemente con el apoyo de otras ins-
tituciones como la APPI (Asociacion Peruana de Propiedad Industrial), afin de garanti-
zar la preparacion bési ca de estos funcionarios que en su momento tendrén intervencion
en casos relacionados con la Propiedad Industrial y podrian desconocer aspectos funda-
mental es de esta rama tan especifica del derecho.

V. PERSPECTIVAS

L as perspectivas en materia de Propiedad Industrial pasan necesariamente por un
tema de acceso a recursos.

La Oficina de Signos Distintivos cuenta con un proyecto interesante sobre registro
de signos por Internet, siguiendo el modelo de e-filing que hace un tiempo ya es utiliza-
do en paises como Estados Unidosde América, Canaday Australia, entreotros. Paradicho
proyecto ha contado con la colaboracion de la Oficina Coreana de propiedad Industrial
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(KIPO) pero su implementacién requerird de recursos propios que en este momento no
cuenta en su presupuesto.

Obviamente en este aspecto también debe primar la oportuna informacion al usua-
rioy nodejar delado laposible asesorialegal delos especialistas en Propiedad Industrial,
guienes son fundamental es para garantizar un manejo eficiente y efectivo de los proce-
dimientosy los conceptos juridicos.

Asimismo en los Ultimos tiempos, e incentivada por una serie de situaciones en las
gue los derechos de ciudadanos o comunidades peruanas, e incluso el patrimonio cultu-
ral mismo del Peru, han debido soportar apropiaciones indebidas o meras piraterias, las
Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologiasy la Sala de Propie-
dad Intelectual se encuentran liderando una campafia destinada a la proteccién de deno-
minaciones de origen, marcas colectivas, conocimientos tradicionales, variedades vege-
tales y demas elementos de proteccion del patrimonio intelectual de nuestro pais. Inclu-
so han existido propuestas concretas, como la L ey sobre conocimientostradicionales, que
fuetrabajaday desarrollada por €l propio INDECOPI.

Si bien el proceso es realmente largo, desde explicar, crear concienciay ganarse la
confianzadelosinteresados, hasta hacer efectivas|as proteccionesdelosderechosanivel
internacional, donde ya nos encontramos en desventaja respecto de muchos de dichos
reconocimientos, son de todas formas muy interesantes | as perspectivas delo que alin se
puede hacer en esos campos, y consideramos que el INDECOPI puede perfectamente li-
derar dichas campafias sirviendo de organismo coordinador y promotor de la misma,
aprovechando el respeto que han sabido ganarse.

Sin embargo, somos conscientes que no seraunatareadnicade INDECOPI, quien por
lo demés no cuenta con los recursos para hacerlo. El temadel Pisco es un buen gjemplo,
pues si bien el Estado tiene parte de la responsabilidad por propugnar su proteccion y
reconocimiento internacional, siendo INDECOPI una institucién clave en dicho aspec-
to, también hay toda una gran responsabilidad de los sectores privados productores de
Pisco, quienes deben intervenir como un blogue unido, activo, bien dirigido y dispuesto
aintervenir afin de obtener resultados en un mediano plazo.

Finalmente, tanto en Signos Distintivos como en Invencionesy Nuevas Tecnol ogias
serd importantisimo lo que suceda respecto de dos tratados internacional es que tendrian
directaincidenciaen el tratamiento y trabajo de la Propiedad Industrial en €l Perl. Nos
referimosal Protocolo de Madrid entemasde marcasy al PCT (Patent Cooperation Trea-
ty) en temas de patentes.

Al momento de escribir estas lineas el Perti se encuentrainiciando un proceso que
puede tomar cercade dos afios, de negociacion de un Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos de América. Asimismo, todos los paises de América se encuentran en
etapas rel ativamente avanzadas de la negociacion del Acuerdo de Libre Comercio delas
Américas(ALCA).

Para nadie es un secreto laimportancia de la proteccién de la Propiedad I ntelectual
en la agenda de los Estados Unidos de Américay por €ello es alin incierto lo que suceda
respecto de | os tratados antes mencionados.
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En todo caso |o que es menosincierto es que laeventual suscripcion delos mismos,
particularmente del Protocolo de Madrid, podria representar una importantisima dismi-
nucién delosingresosdirectosdel INDECOPI por concepto de registros, modificaciones
y renovaciones de Signos Distintivos, o que pondria en peligro la viabilidad econémica
del mismo INDECORPI.

Igualmente, el INDECOPI como institucion sigue estando expuesta a decisiones
politicas sobre su futuro, lo cual eventualmente también podriainfluir en las perspecti-
vas del manejo de la Propiedad Industrial.

Con todo, ain cuando queda mucho por hacer en una gran variedad de aspectos,
consideramos que | as solidas bases sentadas por el INDECOPI en €l nivel dediscusiony
manejo de la Propiedad Industrial Peruana son fundamentos importantisimos sobre los
cual es debe seguirse mejorando, pues en la nueva economiala competitividad se lograra
con el acceso y el uso eficiente de los conocimientos y derechos intelectuales.
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