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1. INTRODUCCION.-

Si bien cualquier clasificacion o definicidn es inevitablemente arbitrariay discuti-
ble, nos adscribimos a lo que algunos autores denominan el «Derecho Ordenador del
Mercado» con el objeto de centrar los temas alos que haremos referencia en el presente
articulo. El «Derecho Ordenador del Mercado» esaquel quetiene por objeto «regular los
derechosy obligaciones de | os agentes econdmicos (privadosy el Estado) en el mercado
o tréfico econdmico»t, estando conformado por las siguientes disciplinas o ramas: el
Derecho delaLibre Competencia; el Derecho delaRepresion delaCompetenciaDesleal
y €l Derecho delaPublicidad; el Derecho delaProteccidn al Consumidor y los Derechos
de Propiedad Intelectual (derechos de propiedad industrial y derechos de autor). Todas
estas disciplinas tienen como factor comun el reconocer la existencia de los diversos
actores delaeconomia(empresarios, consumidoresy el propio Estado) y pretenden regu-
lar -directao indirectamente- su comportamiento con €l objeto de preservar laexistencia
del propio mercado, es decir, el sistemaecondmico como abstraccion.? Y esprecisamen-
te ese factor comun el que permite -y obliga- otorgar a dichas disciplinas unalectura

1. DIEZ CANSECO, Luis. «Funcién Regulatoria, Promocion de la Competenciay Legislacion An-
timonopdlica». En: Thémis Revista de Derecho, No. 36. Lima, 1997, p. 41.

2. Ibid.
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integradora por la conexién que existe entre ellas: proteger a sistema competitivoy al
consumidor.

Asi, en términos general es tenemos que el denominado «Derecho Ordenador del
Mercado» tendria por objetivos prevenir y reprimir |as distorsiones en el mercado crea-
das artificialmente por la concertacién entre competidores y los abusos de posicion de
dominio en el mercado (Derecho de la Libre Competencia); prevenir y reprimir las con-
ductas de los competidores que supongan una violacion de los parametros de lealtad o
correccion que deben regir el gjercicio detodaactividad empresarial, esdecir, queimpli-
guen un abuso de lalibertad de competencia (Derecho de la Competencia Desleal)3; la
supervision de la actividad publicitariay su sujecion alos principios de veracidad, au-
tenticidad, lealtad y legalidad (Derecho dela Publicidad), latutelade los derechos de los
consumidores, como parte débil de las relaciones de mercado* (Derecho de la Proteccion
al Consumidor); y la proteccién de los Derechos de Propiedad Intelectual en sus dos
vertientes, derechos de propiedad industrial (relativo a patentes, modelos de utilidad,
signos distintivos, etc.) y los derechos de autor, mediante el otorgamiento de una exclu-
siva de explotacién.

En el Per(, el marco normativo del «Derecho Ordenador del Mercado», estariadado
en primer lugar, por la Constitucion Politicadel Estado. El articulo 58 consagralaliber-
tad delainiciativaprivada, sefialando que aquélla se gjerce en el marco de unaeconomia
social demercado® y el articulo 59 contienelagarantiaalalibertad de empresa, comercio
eindustria. El articulo 61, que en particular dabasealadisciplinadel DerechodelaLibre
Competencia, sefialaque el Estado facilitay vigilalalibre competenciay combate toda
practica que lalimitey el abuso de posiciones dominantes 0 monopdlicas. Asimismo,
indicaque ningunaley ni concertacién puede autorizar ni establecer monopolios. Labase
constitucional parala normativa sobre represion de la competencia desleal se puede

3.  Ver MASSAGUER, José. «Aproximacion Sisteméticaa Derecho de la Competenciay de los Bienes
Inmateriales». En: Revista General de Derecho. Madrid.

MENENDEZ, Aurelio. «La Competencia Desleal». Madrid: Civitas, 1988, p. 99.

5. Entre las numerosas versiones existentes en doctrina sobre la posible definicion del concepto
«economia social de mercado», queremos resaltar la que propone Gaspar Arifio: «... la econo-
mia social de mercado no es otra cosa que una economia que discurre segun las reglas de la eco-
nomia de mercado, pero provista de complementos y seguridades sociales. (...) No setrata de una
economia dirigida, ni una economia mixta, con una mezcla asistematica de diferentes 6rdenes, sino
una economia gque hace del mercado y lalibertad deiniciativalaraiz y el centro del sistema, pero
frente al viejo liberalismo manchesteriano, del puro laissez faire, admite correcciones y comple-
mentos en dos supuestos: 1) cuando el mercado contenga en si mismo fuerzas desestabilizadoras
que alteran y falsean sus reglas, y 2) cuando nos encontremos ante necesidades que no son sol-
ventables con poder adquisitivo, bien porque estamos ante otro tipo de exigencias, culturales y
espirituales, que el mercado no puede atender, bien porque se trata de hacer realidad unos ideales
éticos y sociales (correccion de desigual dades, aseguramiento de un minimo vital acorde con la
dignidad humana, atencion a situaciones de marginacion y miseria material y moral en que ain
vive mucha gente) que la sociedad en su conjunto se ha propuesto.» ARINO, Gaspar. «Econo-
miay Estado». Madrid, 1993, pp. 69-70.
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encontrar principalmente en el ltimo parrafo del articulo 103, relativo al abuso del de-
recho, asi como en los ya mencionados articulos 58 y 59. Respecto al Derecho de la
Proteccion a Consumidor, esta en particular €l articulo 65, que establece que el Estado
defiende el interés de los consumidores y usuariosy que paratal efecto garantiza el de-
recho alainformacién sobre los bienesy servicios que se encuentran a su disposicién en
el mercado. Finamente, la base constitucional parala proteccion alos derechos de pro-
piedad intelectual se encuentratambién en el inciso 8) del articulo 2 que establece que
toda personatiene derecho alalibertad de creacion intelectual, artistica, técnicay cien-
tifica, asi como ala propiedad sobre dichas creacionesy asu producto. Todo esto dentro
del gran marco de referencia del modelo o sistema econdémico consagrado en la Consti-
tucién -la economia social de mercado-, como clave interpretativa del Derecho Ordena-
dor del Mercado en nuestro pais.

Yaen el rango legislativo, esta el Decreto Legislativo 701, que tiene por objeto
eliminar las practicas monopdlicas, controlistasy restrictivas de lalibre competenciaen
la produccion y comercializacion de bienesy en la prestacién de servicios, permitiendo
guelalibreiniciativa privada se desenvuel va procurando el mayor beneficio de los usua-
riosy consumidores. A tal efecto, se prohiben los actos o conductas rel acionados con
actividades econémicas, que constituyan abuso de una posicién de dominio en el merca-
do o que limiten, restrinjan o distorsionen lalibre competencia, de modo que se generen
perjuicios para el interés econdmico general, en €l territorio nacional .® El Decreto Ley
26122y el Decreto Legislativo 691, respectivamente, contienen las normas sobre repre-
sidn delacompetenciadesleal y lasnormasquerigen laactividad publicitaria; y €l Decreto
Legislativo 716 regula la proteccién alos consumidores y usuarios.” Finalmente, en
materia de derechos de propiedad intelectual tenemos la Decision 486 de la Comunidad
Andina (Régimen Comun sobre Propiedad Industrial) y el Decreto Legislativo 823 (Ley
dePropiedad Industrial), laDecisién 351 dela Comunidad Andina (Régimen Comun sobre
Derechos de Autor y Conexos) y el Decreto Legislativo 822 (Ley sobre el Derecho de
Autor).

Sobre labase de ciertas nociones preliminares, el presente articul o pretende resaltar
en términos general es algunos de | os principal es puntos de contacto entre las normas sobre
represion de lacompetenciadesleal y las normas sobre proteccion alos derechos de pro-
piedad industrial, en particular, lo referido asignos distintivos. Esto, teniendo alanocion
del Derecho Ordenador del Mercado como primer factor de vinculacién e interpretacion
gue permite y obligaintegrar las mencionadas disciplinas.

6. Articulos1y 3 del Decreto Legislativo 701.

7. Enrelacion a estas normas, ver el Decreto Supremo 039-2000-ITINCI, «Texto Unico Ordenado
de las Leyes de Proteccion a Consumidor, de Represién de la Competencia Desleal y de las Normas
de Publicidad en Defensa del Consumidor» y sus modificaciones posteriores. En adelante, nos
referiremos al Decreto Ley 26122 como «Ley de Competencia Desleal», al Decreto Legislativo
691 como «Ley de Publicidad» y al Decreto Legislativo 716 como «Ley de Proteccion al Con-
sumidor».
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Antes de pasar a comentar la vinculacion existente entre |os derechos de propiedad
industrial respecto de signos distintivos y la represion de la competencia desleal®, es
convenientetratar primero sobre lavincul acion que existe entre el Derecho de Competen-
ciaDesleal, el Derecho dela Publicidad y el Derecho de la Proteccion al Consumidor.

2. LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL DERECHO DE LA
PUBLICIDAD

La estrecha relacion que existe entre el Derecho de la Publicidad y el Derecho de
Competencia Desleal asi como la vinculacion entre el Derecho de la Publicidad vy el
Derecho de Proteccion @ Consumidor, en ocasiones pone en telade juicio laautonomia
del Derecho de la Publicidad y hace dudar de la conveniencia que exista un cuerpo nor-
mativo separado que regule lamateriapublicitaria. Por unlado, entérminosgeneralesse
dice que todas (o casi todas) las infracciones publicitarias constituyen ala vez actos de
competenciadesleal®. Por el otro lado, todas (o casi todas) las infracciones publicitarias
suponen una violacion alos derechos de los consumidores.’® Sin perjuicio del comenta-
rio anterior, teniendo en cuenta que en el Per( existen tres cuerpos normativos que regu-
lan especificamente cada una de estas areas, hay que aceptar, por |0 menos, laautonomia
formal en nuestro pais del Derecho de la Publicidad frente al Derecho de Competencia
Desleal y el Derecho de Proteccién al Consumidor. Sin embargo, necesariamente se de-
ben tener en cuentalos puntos de contacto entre las mencionadas disciplinasy los cam-
pos en los cuales se superponen, todo esto dentro del marco de referencia mayor que las
acoge, es decir el denominado Derecho Ordenador del Mercado, que busca proteger el
correcto funcionamiento del sistema competencia dentro de una economia social de
mercado.

Grafiguemos lo anterior con el siguiente ejemplo: en un anuncio en television una
empresa realiza afirmaciones fal sas o engafiosas respecto de las bondades y caracteristi-
cas de su producto. Esta publicidad engafiosa no sélo va en contra de los principios de
veracidad y lealtad querigen laactividad publicitaria. También constituye unaviolacion
a derecho deinformacién delos consumidoresy un acto de competenciadeslieal (un acto
de engafio, quealavez, escontrario alabuenafe comercial y alas normas de correccién
de las actividades econdmicas) ya que sobre la base de un comportamiento incorrecto se
pretende (o selogra) desviar |as preferencias delos consumidores, ocasionando o pudien-
do ocasionar un dafio o perjuicio ilicito alos competidores y demas participantes en el
mercado. En el caso planteado, ¢cudl ley se debe aplicar? ¢Qué criterios aplicael Insti-

8.  En el presente articulo utilizaremos indistintamente los términos de «Disciplina o Derecho sobre
la Represion de la Competencia Desleal » o simplemente «Derecho de Competencia Desleal », sin
embargo, anotamos que el primero es el técnicamente correcto.

9.  Unaexcepcion a esa afirmacion seria, por ejemplo, la modalidad publicitariailicita denominada
«publicidad abusiva o sexista».

10. lgualmente, una excepcién a dicha afirmacién podria encontrarse en los casos de publicidad
denigratoria.
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tuto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccién de la Propiedad Intelec-
tual (INDECOPI) paramanejar la estrecha vincul acion temética que existe entre las nor-
mas de publicidad, proteccion al consumidor y competencia desleal ?

Respecto alavinculacion que existe entre lasinfracciones publicitariasy lasinfrac-
cionesalal ey de Proteccién al Consumidor, se reconoce dicha vinculacion pero se pre-
cisa asimismo que se trata de dos infracciones de distinta natural eza que afectan bienes
juridicos diferentes entre si: «en el caso de las normas de publicidad comercial, se prote-
ge el valor quetiene éstacomo mecanismo deinformacion y como elemento que permite
un correcto funcionamiento del mercado; mientras que, en el caso delasinfraccionesalas
normas de proteccién al consumidor, se protege el derecho del consumidor arecibir un
trato adecuado en todas | as transacciones econdmicas querealice.»'t Cabe anotar quelos
sujetos beneficiados con la proteccion otorgada en la Ley de Proteccion al Consumidor
son los «consumidores finales»'? y que para que sea de aplicacion dichaley por denun-
ciade parte debe mediar, en principio, una«relacién de consumo».** Enel casodelaley
de Publicidad, €l beneficiado con la proteccion «es cualquier persona alaque se dirige
un mensgj e publicitario o que es susceptible de recibirl0»4, esdecir, incluye no sblo alos
consumidores o usuarios finales de |os productos o servicios anunciados sino también a
los distribuidores, comerciantesy, en general, todo aquel que se encuentre en la posibi-
lidad de recibir el mensgje del anunciante.’

Ahorahien, en relacion alavinculacion existente entrelaLey de Publicidad y laLey
de Competencia Desleal, ademas del hecho que la actividad publicitaria constituye unade
las principal es modalidades de competenciaempresarial, tenemos que casi todaslasinfrac-
ciones publicitarias constituyen, directa o indirectamente, infracciones a principio deleal
competencia que rige la actividad publicitaria® En efecto, unainfraccién al principio de
veracidad (publicidad engafiosa) o a principio de autenticidad (publicidad encubierta),

11. Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, Resolucién No. 001-2001-LIN-
CCD/INDECOPI (publicados el 20.07.2001, Separata Especial del Diario Oficial El Peruano), p.
28 (en adelante «los Lineamientos»).

12. Articulo 3 a) delaLey de Proteccién al Consumidor. Ver también la Resolucion No. 422-2003/
TDC-INDECOPI del 03.10.2003 que establecié un nuevo precedente de observancia obligatoria
sobre la nocion de «consumidor final» y en complemento para andlisis ver la Resolucion No. 101-
1996-TDC-INDECOPI del 18.12.96, mediante la cual se estableci6 el primer precedente de
observancia obligatoria sobre «consumidor final».

13. Paramayor detalle sobre este tema, ver los Lineamientos de Proteccion a Consumidor, Resolu-
cion No. 001-2001-LIN-CPC/INDECOPI (publicados el 09.07.2001, Separata Especial del Dia-
rio Oficial El Peruano). Cabe resaltar que respecto determinados casos, pese a no existir efecti-
vamente una relacion de consumo, si se aplicariala Ley de Proteccion al Consumidor, como por
ejemplo en los casos de discriminacion y los reportes indebidos a centrales de riesgo.

14. Articulo 1 delaLey de Publicidad.

15. Resolucién No. 004-2000/CCD-INDECOPI, citada a en los Lineamientos, nota 11, p. 22.

16. Articulo 7, primer pérrafo, Ley de Publicidad: «Todo anuncio debe respetar lalibrey leal com-
petencia mercantil.»
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recogidos en los articulos 4 y 6 respectivamente de la Ley de Publicidad, constituyen tam-
bién actos de competenciadesleal todavez que el anunciante infractor, ademas de engafiar
a consumidor, esta compitiendo sobre la base de una conducta desleal y deshonesta, con-
trariaalabuenafe comercia y a normal desenvolvimiento de actividades econdémicas.’”

En conexion a este tema es deinterés resaltar lo indicado por |a Sala de Defensa de
laCompetenciadel Tribunal de Defensadela Competenciay delaPropiedad Intelectual
del INDECOPI con motivo de un reciente precedente de observancia obligatoria sobre
publicidad comparativa:

«... el bienjuridico tutelado por las normas de represion de la competencia desleal
es precisamente la concurrencia justa, ajustada al ordenamiento juridicoy que el
exceso resulta inaceptable para la sociedad y el derecho. En ese contexto, la pu-
blicidad debe ser evaluada como un instrumento de la competencia —quiza el mas
importante- que tiene como sustrato una accion en concurrencia por ganar la pre-
ferencia de los consumidores en desmedro de otro competidor.

Enlamismalineadelo sefialado, €l articulo 6 delalL ey sobre Represion delaCom-
petencia Desleal, dispone lo siguiente:

Articulo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilicito y
prohibido, toda conducta que resulte contraria ala buenafe comercial, al normal desen-
volvimiento de actividades econémicasy, en general, alas normas de correccién que
deben regir en |as actividades econémicas.

Puede observarse que el articulo 6 de la Ley sobre Represion de la Competencia
Desleal considera como acto de competenciadesleal y, por tanto, reprimible y sanciona-
ble de conformidad con lo dispuesto por €l articulo 1 de lamisma Ley, a toda conducta
gue resulte contrariaalabuenafe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades
econdmicasy alas normas de correccién que deben regir en | as actividades econémicas.
Lanormano excluye de ninguna manera a la actividad publicitaria que resulte contraria
alabuenafe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades econdmicasy alas
normas de correccion que deben regir |l as actividades econémi cas de la calificacion como
actos de competencia desleal; por el contrario, €l texto expreso y el sentido de lanorma
estan dirigidos aincluir dicha conducta dentro de su ambito de aplicacion.

Atendiendo alo sefialado, cualquier vulneracion del principio de lealtad publicita-
ria devendra necesariamente en un acto de competencia desleal, que contara con la par-
ticularidad de haberse materializado en €l terreno publicitario. En otras palabras, la di-
fusion de un mensaje publicitario que contravengael principio de lealtad tendrala natu-
raleza de acto de competenciadesleal cuyamaterializacién haocurrido en formade anun-
cio publicitario.»®

17. Articulo 6, Ley de Competencia Desleal.

18. Resolucion No. 0547-2003/TDC-INDECOPI, Coca Cola Company contra Embotelladora San
Jorge y otro (10.12.2003), pp. 12-13.
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En opinién de la Sala, posicién con la cual coincidimos, la Ley de Competencia
Desleal y laLey de Publicidad no son excluyentes ni incompatibles, sino que, por €l
contrario, entre ellas existe «unarelacion de género especie en virtud de lacual losva
cios legales que pudieran presentarse o las necesidades de complementariedad en lain-
terpretacién en las normas sobre publicidad deben Ilenarse con las normas de represion
de la competencia desleal .»*°

Lo quedeterminalaaplicacion delalL ey dePublicidad essi el acto olaconductabajo
investigacion califica como «publicidad comercial». Segun los Lineamientos sobre
Competencia Desleal y Publicidad Comercial del INDECOPI? (en adelante, los Linea
mientos) lapublicidad comercial esunaformade comunicacion pdblicadirigidaapoten-
ciales consumidores que tiene como propdsito o por efecto fomentar en el destinatario del
mensgje el consumo de los bienes o la contratacion de |os servicios anunciados. En tal
sentido, laLey de Publicidad no sera aplicable ala propaganda politica o cualquier otra
forma de comunicacion carente de contenido comercial?, como por jemplo, la publici-
dad institucional, que tiene por finalidad promover conductas de relevanciaparael bien-
estar de lasociedad en general, tales como el ahorro de energiael éctrica, laproteccion del
medio ambiente, etc.?? En el supuesto que la comunicacién no califique como «publici-
dad comercial» y pueda constituir un acto de deslealtad en el mercado, €l acto se anali-
zariacon vistaalaLey de Competencia Desleal.

LaLey de Publicidad sefiala que el concepto de «anuncio publicitario» debe enten-
derse en sentido amplio y comprende inclusive la publicidad de envases, etiquetas y
puntos de venta.2 En relacién ala publicidad en envases, se considera que aquella esta
constituida por las frases e iméagenes contenidas en los empaques, aexcepcion de; a) la
informaci6n propia de las normas de rotulado y b) lainformacién técnica del producto.
Conforme también seindicaen los Lineamientos, si bien dichainformacién no constitu-
ye publicidad en envases, €llo no impide que se hagaun andlisis de lamismasobrelabase
delaLey de Competencia Desleal.

En cuanto al perfil de consumidor que el INDECOPI empleaparalaaplicacion dela
Ley de Competencia Desleal y laLey de Publicidad (esto es, por ejemplo, para determi-
nar si se han configurado actos de confusién o engafio), se havenido usando el concepto
de «consumidor razonable», en contraposicion del «consumidor medio», que es el que se
empleaen el Derecho de Marcas, por gemplo, paraanalizar laconfundibilidad entre dos
signosdistintivos paralos efectosdel registro de marcas. Sobrelaaplicacion del concepto

19. |Ibid.
20. Lineamientos. nota 11.
21. Articulo 3 del Decreto Supremo No. 20-94-ITINCI, Reglamento de la Ley de Publicidad.

22. Resolucion No. 096-96-TDC, Productos Rema S.A. contraLuz del Sur S.A. (publicada el 23.12.96
en el Diario Oficial El Peruano).

23. Articulo 1, Ley de Publicidad.
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de «consumidor razonable» en los casos sobre competencia desleal y publicidad, en los
Lineamientos se sefiala lo siguiente:

«... en diversos precedentes administrativos se ha establ ecido que el ambito de pro-
teccién de las normas que reprimen los actos de competencia desleal y de las que
regulan la publicidad comercial, esta circunscrito a los consumidores que se des-
envuelven en el mercado con diligencia ordinaria a fin detomar decisiones pruden-
tes. Se considera consumidores razonables a 10s que antes de tomar decisiones de
consumo, adoptan precauciones cominmente razonables y se informan adecuada-
mente acerca de |os bienes o servicios que les ofrecen |os proveedores.

El consumidor razonable actia en el mercado con ladiligenciaordinariacon que se
desenvuelve en lavida diaria, juzgando lainformacion ala cual tiene acceso principal-
mente apartir de su experiencia, atendiendo al significado usual de las palabras, frasesy
oraciones, prefiriendo, de variasinterpretaciones posibles, aguellaque surge naturalmente
a sus 0j0s.»?

En relacion aladiferencia de los conceptos de «consumidor razonable» y «consu-
midor medio» se dice que «el consumidor medio no essino el actor comun en una deter-
minada colectividad; mientras que el consumidor razonable es un estdndar abstracto de
lo que seriael comportamiento social mente deseable de unindividuo»® Aqui encontra-
mos un eventual punto de tensién entre cierto tipo de actos de competencia desleal (ac-
tosde confusion) y laaplicacion de las normas sobre signos distintivos, en particular, las
referentes al registro y lasinfracciones marcarias. En ambos entraen juego el riesgo de
confusion a que puedan estar expuestos |os consumidores, riesgo que tiene que estable-
cerse siempre desde |a perspectiva del pablico consumidor interesado en la adquisicion
0 contratacién de los productos o servicios en cuestion.

El riesgo de confusion es unade las figuras centrales del Derecho de la Competen-
ciaDesleal y del Derecho de Marcas.*® Como bien sefidlaBaldo Kresalja, el interésen la
diferenciacion en el mercado es uno de los principales pilares del sistema de competen-
cia, en donde los empresarios deben ser premiados por su propio esfuerzo y no por el
aprovechamiento ilicito del esfuerzo de otro. El riesgo de confusion viola o atacadicho
interés. En consecuencia, «el que las actividades estén diferenciadasy sean distinguibles
los productos, los servicios o |os establecimientos interesa alos competidores y alos
consumidores, reales o potencial es.»?.

24. Lineamientos, nota 11, p. 6.

25. BULLARD, Alfredoy PATRON, Carlos. «El Otro Poder Electoral: Apuntes sobre la experiencia
peruana en materia de proteccion contra la competencia desleal». En: Thémis Revista de Dere-
cho No. 39. Lima, 1999, p. 444

26. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos Fernandez. «Tratado sobre Derecho de Marcas». Madrid, Marcial
Pons, 2001, 189

27. KRESALJA, Op. Cit., p 37.
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Ahorabien, dependiendo del prototipo de consumidor que se empleg, ello influird
en ladeterminacion del riesgo de confusion y, en consecuencia, en el ambitoy extension
delaproteccién. Dado que lalineadivisoria entre los actos desleales de confusion y el
Derecho de Marcas es, ciertamente, bastante tenue e imprecisa, habra que analizar las
implicancias que en la practica pueda tener o no el uso de dos prototipos distintos de
consumidor («consumidor medio» en el Derecho de Marcas 'y «consumidor razonable»
en competencia desleal) en areas tan estrechamente vinculadas, tarea que, por su exten-
sién, escapa de lafinalidad del presente trabajo.

3. NOCIONESGENERALESSOBRE LA REPRESION DELA COMPETENCIA DES-
LEAL Y EL DERECHODEMARCAS

Como bien sefiala el autor espafiol Alberto Bercovitz, la estrecha vinculacion que
siempre haexistido entre larepresion de lacompetenciadesiea y lapropiedad industrial
se basaen el hecho quela proteccién contralacompetenciadesleal surgio histéricamen-
te como expansion dela proteccion alas distintas modalidades de la propiedad industrial,
especialmente las marcas.® En los origenes de la disciplina de la competencia desleal
(Europa, siglo X1X), las normas de represion estaban circunscritas exclusivamente ala
violacion de derechos de exclusiva sobre bienes de propiedad industrial, como por gjem-
plo, marcas, nombres comerciales y rétul os de establecimiento.?

Enrelacion aestafaseinicial enlaevolucion histéricadel Derecho delaCompeten-
ciaDedlea (también denominada fase «paleoliberal»), Luis. M. Miranda Serrano sefiala
gue en dichafase todainiciativa concurrencial adoptada por los empresarios era reputa-
dalicita (leal) amenos queinfringiera derechos ajenos de propiedad industrial o violara
las normasrepresivas de | os fraudes considerados de mayor gravedad. «El Derechodela
competenciadesleal de estafase paleoliberal se caracteriza, pues, por estar formado por
unanormativafragmentariay penal. Fragmentaria, por cuanto que las conductas deslea-
les no son reguladas con caracter general. Penal, por cuanto que son normas de naturale-
zapenal, inspiradas en el principio de tipicidad, las que disciplinan la competencia des-
leal. De conformidad con los principios que inspiran el Derecho de la competencia des-
leal en esta etapa, €l ilicito concurrencia se configura como un comportamiento doloso
o culposo tipificado en leyes penales y consistente, en la generalidad de los casos, en la
infraccién de derechos ajenos de propiedad industrial .»*°

Y aen latercerafase o etapa denominada «modelo social», el derecho de la compe-
tencia desleal cambia de rumbo (después de la segunda guerra mundial) debido, por un

28. BERCOVITZ, Alberto. «Significado de laLey y Requisitos Generales de la Accién por Compe-
tencia Desleal». En: La Regulacion contrala Competencia Desleal en laLey de 10 de Enero de
1991. Madrid, Camara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 19.

29. MIRANDA SERRANO, Luis. «Competencia Desleal y Proteccién de los Consumidores». En:
Curso sobre Proteccién Juridica de los Consumidores. Madrid, 1999, p. 50.

30. Ibid. Sobrelaevolucion histéricay las fases de evolucion de ladisciplina de larepresion de la
competencia desleal, ver en particular Aurelio Menéndez Menéndez, nota 4.
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lado, alainfluenciadel Derecho Antitrust de los Estados Unidos de Norteaméricay, por
€l otro, aquelos Estados comenzaron aasumir una politica de defensa de lacompetencia
y detutelaal consumidor, confiada hastaentoncesa mercado.® Asi, el objeto de protec-
cion de laregulacion contrala competencia desleal sera el orden econdémico en funcién
delosintereses de todos | os participantes en € mercado, esto es, €l interés privado delos
competidores, €l interés colectivo de los consumidoresy €l interés publico del Estado.®?

A pesar de lavinculacion en el origen histérico de la represion de la competencia
desleal con la proteccion de los derechos exclusivos de propiedad industrial, existe di-
ferenciacion entre ambas figuras. Al respecto, con inmejorable claridad Bercovitz sefia-
la:

«Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quien viola un dere-
cho exclusivo de propiedad industrial, estéa incurriendo en un actoilicito por €l solo
hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del
titular del derecho exclusivo.

Asi, por ejemplo, el simple hecho de utilizar unamarcaajenaparaun producto com-
petidor constituye unaviolacion del derecho exclusivo sobrelamarcasin tener que entrar
aconsiderar las circunstancias del caso (...). Lo que se plantea aqui eslaviolacion del
derecho absoluto quetiene €l titular de lamarcapara utilizarlaen relacién con productos
0 servicios determinados.

En los supuestos de competencia desleal, por €l contrario, no seviolaningln dere-
cho absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos, debido a las circunstancias
concretas que rodean una actuacion competitiva determinada, esa actuacion competiti-
Va, por sus circunstancias concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia
desleal.

Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal des-
ligado de las circunstancias concretas; porgue son esas circunstancias las que atribuyen
al acto su carécter de deslealtad.

Puede decirse que la proteccion de los derechos exclusivos de propiedad industrial
y laproteccion contrala competenciadeseal forman dos circulos concéntricos. El circu-
lo interior, €l méas pequefio, es el que protege |os derechos absolutos. Y el mas amplio
representa la proteccién contrala competencia desleal.

Ello significa que el empresario tiene su nucleo de proteccidén mas fuerte en los
derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que | e otorgan sus patentes
osusmarcas. Y tieneademasun circul o de proteccién masamplio, pero menos sélido, que
es el de la competencia desleal; porque esa proteccion no se da en todo caso, sino que
depende de las circunstancias en que actlie el competidor.

31. MENENDEZ, nota 4, p. 97
32. lbid.
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Ahorabien, hay que hacer notar que lasfronteras entre la proteccion delos derechos
exclusivos de propiedad industrial y la proteccién contrala competencia desleal no son
inmutables, sino que estan sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legis-
lador puede hacer que actos considerados como de competenciadesleal pasen aintegrar-
seen el &mbito de proteccién delosderechosexclusivosy viceversa. Este esprecisamente
un fendmeno que cobra especial relevancia en la actualidad.»®

4. LEGISLACION SOBRECOMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Conforme ya se sefial 6, en el Peru existe una norma especifica sobre represion dela
competenciadesleal, el Decreto Ley 26122 (Ley de CompetenciaDesleal). Por otrolado,
el marco legal de la proteccién de los signos distintivos y de los otros elementos de la
propiedad industrial esta constituido por la Decision 486 de la Comunidad Andinay el
Decreto Legislativo 823 (en adelante, «Ley de Propiedad Industrial»).

L ey de Competencia Desleal

Como se veraa continuacion, los actos desleales que guardan estrecharelacién con
la tematica sobre signos distintivos son, en particular, los actos de confusion, imitacién
sistemética, explotacion indebida de lareputacion ajenay copia o reproduccion no au-
torizada tipificados en los articulos 8, 13, 14y 19 de la Ley de Competencia Desleal.

Articulo 8.- Actosde confusion: Seconsideradesleal todaconductadestinadaacrear
confusion con la actividad, las prestaciones, |os productos o el establecimiento ajeno.

El riesgo de confusion a que se vean expuestos |os consumidores respecto de la
procedencia empresarial de |la actividad, producto, establecimiento o prestacion es sufi-
ciente para determinar la deslealtad de la practica.

Articulo 13.- Actosdeimitacion: Se consideradesleal laimitacion sisteméticadelas
prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle
directamente encaminadaaimpedir u obstaculizar su afirmacién en €l mercado y exceda
delo que, seglin las caracteristicas, pueda reputarse como una respuesta natural aaquél.

Articulo 14.- Explotacion delareputacion ajena: Se consideradesleal el aprovecha-
miento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacion industrial,
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitacion de signos distintivos aenos,
asi como el empleo de etiquetas, envases, reci pientes u otros medios deidentificacion que
en el mercado se asocien a un tercero.

Articulo 19.- Copiao reproduccion no autorizada: Se consideradesleal lafabricacion,
laimportacion y la venta de productos que son copia o reproduccion no autorizada de
bienes de terceros protegidos por lalegislacion de Propiedad Industrial o Derechos de
Autor.

33. BERCOVITZ, Op. Cit, pp. 19-20.
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Delalecturadelosarticulos 8y 14 delaLey de Competencia Desleal (confusiony
explotacién indebida de la reputacién ajena) ya se desprende la conexion entre ambos
supuestos de conductas desleales. Como bien sefiala Dela Cuestaen un comentario sobre
laley espafiola, en los actos de confusion suele haber imitacion y laimitacion en la
mayoria de |los casos se hace con laintencién de confundir. Ademés, «mediante la con-
fusion y laimitacién que la produce hay un aprovechamiento o explotacién de larepu-
tacion gjena».® Mas aln, se dice que €l supuesto desleal de explotacion indebidade la
reputacion gjenallega atener el carécter de una pequefia clausula general.

Cabe anotar que en laley peruana, €l articulo 4 sefiala que no se considerara como
acto de competencia desleal laimitacion de prestaciones o iniciativas empresariales aje-
nas, salvo en lo que la propia ley disponga o en tanto lesione o infrinja un derecho de
exclusivareconocido por laley. Esdecir, laimitacion por si mismano es suficiente para
calificar un acto como desleal, sino que debera de estar rodeada de ciertas circunstancias
gue determinaran si éstaconstituye un acto de competenciadesleal. Asi tenemos que, por
reglageneral, laimitacion de prestaciones e iniciativas empresariales eslibrey sereputa
licita. Sin embargo, esta reglatiene dos supuestos de excepcion: El primero de ellos,
constituido por los supuestos previstos por la propia Ley de Competencia Desleal (por
gemplo, los actos de confusion, explotacién de la reputacion ajena e imitacion sistemé
tica, contemplado en el articulo 13). El segundo, constituido por todos aquellos casos en
|os que exista un derecho de exclusivareconocido por laley (como por ejempl o, derechos
de autor, patentes de invencion o signos distintivos).

El supuesto de imitacion sistematicatipificado en € articulo 13 delaLey de Com-
petencia Desleal constituye una de las excepciones al principio de libre imitacién de
iniciativasy prestaciones empresariales contenido en el articulo 4. Seguin lo establecido
por laComision de Represién de la Competencia Desleal en diversos pronunciamientos,
son cuatro los requisitos que deben concurrir para que un acto califique como imitacién
sistemética: (i) laimitacion debe referirse aun competidor determinado; (i) laimitacién
debe ser metédica o sistemética de lasiniciativas empresariales del competidor, no cali-
ficando como un supuesto de imitacién sistematica la copia de un signo distintivo o la
violacion de una patente o laimitacién de un alguna o algunas iniciativas, sino la copia
detodauna serie de marcas, de tipos de productos, métodos publicitariosy venta, formas
de embalgjes, etc; (iii) laestrategia de imitacion debe estar encaminada aimpedir u obs-
taculizar el desarrollo en el mercado del competidor imitado («competencia de obstruc-
cion») y (iv) laimitacion no debe ser una respuesta natural a mercado.®

34. DE LA CUESTA, José Maria. «Supuestos de Competencia Desleal por Confusién, Imitaciony
Aprovechamiento de la Reputacion Ajena». En: La Regulacién contra la Competencia Desleal
en laLey de 10 de Enero de 1991. Madrid, Camara de Comercio e Industria de Madrid, 1992,
p. 35.

35. Lineamientos, nota 11, pp. 14-15.
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En lo que respecta al articulo 19 relativo a copia o reproduccién no autorizada de
bienes de terceros protegidos por lalegislacién sobre Propiedad Industrial y Derechos de
Autor, dicho articulo resulta reiterativo ya que la Ley de Propiedad Industrial y la de
Derechos de Autor yatienen previstos procedimientos para sancionar esetipo deinfrac-
cion alos derechos de exclusiva de los titulares.

Finalmente, es pertinente resaltar que el articulo 34 delaLey de Competencia Des-
leal establece que en todo o no especificamente previsto en dichaley, seran de aplicacion
las normas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, laLey de Derechos de Autor y
en el Derecho Comun.

Normassobre Propiedad I ndustrial.-

Ahorahien, en relacién alaregulacion sobre propiedad industrial (en particular la
referida a signos distintivos) y su vinculacién temética con ciertas disposiciones de la
normasobre competenciadesleal queremosen primer término [lamar laatencion sobrela
Primera Disposicion Complementariade laLey de Propiedad Industrial, que sefiala que
los actos de competencia desleal contenidos en laLey de Competencia Desleal, que se
refieran a un derecho de propiedad industrial inscrito en el registro respectivo, asi como
de un nombre comercial, esté inscrito o no, serén considerados como infracciones ala
propiedad industrial y susceptibles de las acciones por infraccion previstas en el Titulo
XVI delaLey de Propiedad Industrial.

En materiade marcas, larevision del articulo 169 de la L ey de Propiedad Industrial
y del articulo 155 de la Decisién 486 evidenciala similitud entre os hechos que podrian
constituir actos desleales de confusion y explotacion de la reputacion gjenacon lasin-
fracciones alos derechos de exclusiva de los titul ares de marcas.*

Articulo 155 de la Decisién 486.-

«El registro de unamarcaconfiere asu titular el derecho deimpedir acualquier ter-
cero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a aplicar ocolocar lamarcao un signo distintivo idéntico o semejante sobre pro-
ductos paralos cuales se haregistrado la marca; sobre productos vinculados alos servi-
cios paralos cuales ésta se haregistrado; o sobre envases, envolturas, embal gjes o acon-
dicionamientos de tales productos.

b)  suprimir o modificar lamarca con fines comerciales, después de que se hubie-
se aplicado o colocado sobrelos productos paralos cual es se haregistrado lamarca; sobre

36. Dado que la Decision 486 (vigente desde diciembre de 2000) es posterior al Decreto Legislativo
823 (desde 1996) y que la Decision 486 es en términos generales méas ampliay detallada que la
Ley de Propiedad Industrial, las referencias se centraran principalmente en la norma andina ya
que ésta, como se sabe, tiene aplicacion preferente sobre la normativa nacional. Ver sobre la
aplicacion preferente de la normativa andina, NOVAK, Fabian. «La Comunidad Andinay su
Ordenamiento Juridico», en «Derecho Comunitario Andino». Lima, Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Catdlica del Peru, 2003, p. 73.
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|os productos vinculados alos servicios paralos cuales ésta se haregistrado; o sobre los
envases, envolturas, embal gjes 0 acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embal gjes u otros material es que repro-
duzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar ala marca respecto de cuaes-
quiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo de aso-
ciacion con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para produc-
tos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

€) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente co-
nocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar a
titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucion de
lafuerzadistintivao €l valor comercial o publicitario delamarcao por razén de un apro-
vechamiento injusto del prestigio de lamarca o de su titular;

f)  usar pablicamente un signo idéntico o similar a unamarca notoriamente cono-
cida, alin parafines no comerciales, cuando ello pudiese causar unadilucién delafuerza
distintivao del valor comercia o publicitario de lamarca, 0 un aprovechamiento injusto
de su prestigio.» (el subrayado es nuestro).

Conforme se puede apreciar de la confrontacion de los articulos de laLey de Com-
petencia Desleal citadosy el articulo 155 la Decision 486, dicho articulado alude a su-
puestos similares, esto es, actos de deslealtad en el mercado consistentes en confundir,
imitar o explotar indebidamente la reputacion gjena (en este caso, la reputacion del titu-
lar de lamarca o lade sus productos).

Ahorabien, en el contexto de un ejemplo de unaclasicainfraccion marcaria, esto es,
gue un tercero utilice en el mercado un signo similar aunamarcaregistrada para produc-
tosiguales o similares, creando confusion sobre el origen empresarial de dichos produc-
tosy explotando lareputacién que el titular de la marca registrada ha ganado en el mer-
cado (o bien que, ademas de usar una marca confundible se esté imitando también otros
signos o elementos relacionados con la marca o con el negocio respecto de los cuales la
ley no otorga derechos de propiedad industrial), cabe preguntarse como havenido mane-
jando el INDECOPI laestrecharelacion entre los supuestos que cubre lanormativa sobre
represion de lacompetenciadesleal y lade propiedad industrial. Ello, teniendo en cuen-
ta que la aplicacion de dichas normas es de competencia de dos 6rganos funcional es
distintos del INDECOPI: la Comisién de Represion de la Competencia Desleal y la Ofi-
cinade Signos Distintivos.

En febrero de 1997, la Sala Plenadel Tribunal del INDECOPI publicé la Directiva
001-96-TRI (en adelante, la«Directiva»), quetiene por finalidad: a) «evitar laduplicidad
de procedimientos en los que se discuta, la utilizacion de elementos de propiedad indus-
trial»; b) «evitar la divisién de casos que, por su naturaleza constituyen actos complejos
y compuestos dirigidos a confundir al consumidor en perjuicio del competidor, exploten
lareputaci 6n ajena o sean un copiao reproducci én no autorizada de bienes protegidos por
lalegislacion de Propiedad Industrial» y ¢) «conseguir que esos actos de copia de nego-
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cios o productos ajenos sean conocidos por unasolaautoridad y sean tratados asu vez con
criterios uniformes.»*” Asi, seglin la Directiva, las denuncias referidas a derechos de pro-
piedad industrial inscritos 0 anombres comerciales, estén o no inscritos, por lasinfraccio-
nes también tipificadas en los articulo 8, 14y 19 delaLey de Competencia Desleal (ac-
tos de confusion, explotacién de lareputacién gjenay copia o reproduccién no autoriza-
da, respectivamente), son de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos
o de la Oficinade Invenciones y Nuevas Tecnologias, seglin corresponda, siempre que
dichas denuncias sean presentadas por €l titular del derecho o por un tercero facultado por
el titular paratal fin. Asimismo, en la Directiva se establece que las denuncias antes
mencionadas «comprenderan tanto las infracciones contra |os derechos de propiedad
industrial correspondiente, como contra otros elementos distintos que, enmarcados den-
tro delatipificacion contenidaenlosarticulos 8, 14y 19(...) serelacionen con el uso del
derecho de propiedad industrial en cuestion (como por g/ emplo ocurririacon laimitacién
0 copiano solo de lamarca o nombre comercial, sino ademas de otros elementos distin-
tos de un negocio no protegidos especificamente por un derecho de propiedad indus-
trial).»%®

Sobre este tema, |0s Lineamientos sefialan que, usualmente, cuando existe copiade
unamarca o un de nombre comercial, suele ademas haber imitacion o copiade otros ele-
mentos caracteristicos del bien o servicio ofrecido, con el objeto de hacer creible el en-
gafio frente alos consumidores. Por lo tanto, se considera que en tales situaciones «la
imitacion de la marca es un acto de que guarda una unidad indivisible con laimitacion
y copia de otros elementos del producto, pues se trata en el fondo de la imitacion del
negocio mismo. No cabe, pues, separar |0os demas actos de confusién del acto de copiade
lamarcao del nombre comercial, aduciendo quelos primeros no podrian, por si mismos,
llevar aerror al consumidor, pues es obvio que el uso del signo distintivo ajeno consti-
tuye el elemento esencial al que se anexan |os otros elementos que generan confusi 6n.»*
Cabe anotar que en |os casos que son de competenciade la Oficinade Signos Distintivos,
ésta deberd aplicar las normas procesal es, facultades y sanciones de la legislacién sobre
propiedad industrial. Sin embargo, cuando la Oficinatenga que pronunciarse en un caso
tipificadoenlosarticulos8, 14y 19 delaL ey de CompetenciaDedl eal, queinvolucre otros
elementos adicional es alos derechos de propiedad industrial, debera solicitar un informe
técnico sobrelos a cances de lasinfracciones cometidas ala Comisién delaRepresion de
la Competencia Desleal. Dicho informe no tiene caracter vinculante.®

En relacion ala Comision de Represion de la Competencia Desleal, la Directiva de
laSalaPlenadel Tribunal establece que ésta serd competente en aquellos casos en que €l

37. DirectivaNo. 001-96-TRI (en adelante «la Directiva»), publicada el 01.02.97 en el Diario Ofi-
cial El Peruano, punto 2.

38. Articulo 1, Directiva.
39. Lineamientos, nota 11, p. 20.
40. Articulo 5, Directiva.
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derecho de propiedad industrial no se encuentre registrado (salvo en el caso del nombre
comercial) o cuando el denunciante no sea €l titular del derecho de propiedad industrial
vulnerado, siempre que tengainterés paraobrar. En ambos casos, |la Comision debe so-
licitar uninformetécnico alaOficinade Signos Distintivos o ala Oficinade Invenciones
y Nuevas Tecnologias, seguin corresponda, sobre el alcance de lasinfracciones materiade
investigacion. Este informe no es vinculante.*

Disposiciones sobre Competencia Desleal en la Decision 486 de la Comunidad
Andina. -

Es pertinente indicar que, adicionalmente alo arriba expuesto, la Decision 486
contiene ciertos articul os vincul ados especificamente al temade competenciadesleal. Por
cierto, eslaprimeravez que en el ambito de lanormativade la Comunidad Andinasobre
el régimen comun de propiedad industrial se incluyen disposiciones directamente rela-
tivas alarepresion de lacompetenciadesleal. Dichainclusion es considerada por algu-
nos como innecesaria (yaque existe unanormaespecifica sobre lamateria) einconvenien-
te, toda vez que desdibuja alin més lafrontera -de por si imprecisa- entre €l régimen de
proteccion de los signos distintivos y la disciplina de la represion de la competencia
desleal.

En el Titulo XVI «De la Competencia Desleal vinculada ala Propiedad Industrial»
de la Decision 486, los articulos 258 y 259 sefialan lo siguiente:

«Articulo 258. Se considera desleal todo acto vinculado ala propiedad industrial
realizado en el &mbito empresarial que sea contrario alos usosy précticas honestos.

Articulo 259: Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad
industrial, entre otros, |os siguientes:

a. Cualquier acto capaz de crear confusion, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un competidor.

b. Lasaseveracionesfalsas, en el gjercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o

c. Lasindicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gjercicio del comercio,
pudieren inducir a pablico aerror sobre lanaturaleza, el modo de fabricacion, las carac-
teristicas, laaptitud en €l empleo o lacantidad de los productos.» (el subrayado es nues-
tro)

Tenemos entonces que la Decision 486 presenta una cldusulageneral muy similar a
laclausulageneral delal ey de Competencia Desleal y, como supuestos no taxativos de
actos que constituyen competenciadesleal vinculados alapropiedad industrial, contem-
plalos actos de confusion, denigracién y engafio, con un contenido en términos genera-
lesbastante similar alo previsto enlaL ey de CompetenciaDedleal (articulos8, 9 11). Cabe
anotar, sin embargo, que el tenor delosincisosa) y b) del articulo 259 dela Decision 486

41. Articulo 6, Directiva.
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(confusiony denigracién) difiere en algunos aspectos del contenido de los articulos 8y
11 delaLey de Competencia Desleal.

«Articulo 8.- Actos de confusion: Se considera desleal toda conducta destinada a
crear confusién con laactividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento gjeno.

El riesgo de confusion a que se vean expuestos |os consumidores respecto de la
procedencia empresarial de |la actividad, producto, establecimiento o prestacion es sufi-
ciente para determinar la deslealtad de una préctica.»

«Articulo 11.- Actos de denigracion: Se considera desleal |a propagacion de noti-
cias o larealizacion de o difusion de manifestaciones sobre la actividad, €l producto, las
prestaciones, el establecimiento o |as relaciones mercantiles de un tercero o de sus ges-
tores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado ano ser que sean exactas, verda-
derasy pertinentes.

Califican dentro delo dispuesto en el parrafo anterior, entre otras, las manifestacio-
nes que refieran la nacionalidad, las creencias o ideologia, laintimidad, la vida privada
0 cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.» (el subraya-
do es nuestro)

El primer punto de diferenciaestaen quelaL ey de Competencia Desleal, como regla
general,*? no exige que exista «relacion de competencia» para que €l acto califique como
desleal. Esdecir, no es necesario que &l denunciante seacompetidor directo del sujeto que
realizala conducta denunciada. Esto incide en la legitimacién activa para interponer
acciones por competencia desleal toda vez que el derecho de accion no se confiere Uni-
camente alos competidores directos, sino acualquier personaque pudiese verse afectada
por €l acto cuestionado.”® Sin embargo, por laforma como se hatipificado el acto de
confusion y ladenigracion en losincisosa) y b) del articulo 259 de la Decision, se po-
driainterpretar que es necesaria la «relacion de competencia» para que se configuren
dichosilicitos ya que se sefiala que la conducta esté dirigida contra un «competidor». El
segundo punto de diferencia esta referido al tipo de aseveraciones que podrian ser con-
sideradas denigratorias. EnlaLey de CompetenciaDesleal ladenigracién se puede con-
figurar mediante afirmacionesfalsas o verdaderas. Traténdose de afirmaciones verdade-
ras, éstas seran consideradas denigratorias si es que alavez no son también exactas y
pertinentes. En cambio, la Decision 486 habla Uinicamente de afirmacionesfal sas, esto es,
basta que la afirmacion sea verdadera para que no se incurra en un acto de denigracion.
Ahora bien, complicando un poco més el panorama, tenemos que la Ley de Publicidad

42. Unaexcepcion a esta regla general seria el supuesto desleal de «induccién ala infraccién contrac-
tual» recogido en el articulo 16 del Decreto Ley 26122. Al respecto, ver Lineamientos, nota 11,
p. 16.

43. KRESALJA, Baldo. «Comentarios a Decreto Ley 26122 sobre Represién de la Competencia Des-
leal». En: Revista de Derecho. Lima, Facultad de Derecho Pontificia Universidad Catdlica del Perq,
No. 47, 1993, p. 32. Ver también el articulo 20 de la Ley de Competencia Desleal.
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también regula el temade denigracién, pero en sentido distinto que laLey de Competen-
ciaDesleal y laDecision 486: laL ey de Publicidad* no aceptaen ninglin caso las afirma-
cionesdenigratorias, aunque sean verdaderas, exactasy pertinentes. En consecuencia, si
laafirmacion publicitariaes veraz, pero sirve paramenoscabar el crédito de una persona
0 empresa, merecerael calificativo de publicidad denigratoria.®® Esimportanteresaltar que,
por ser la Decision 486 una norma comunitaria andina, éstatiene aplicacion preferente
respecto alas normas nacional es, independientemente del rango de estas Ultimas, en caso
ambas entren en conflicto.”® En tal sentido, sobre la base de casos concretos habra que
analizar las consecuencias que en la practi ca puedan traer las diferencias anotadas, |o cual
excede largamente el proposito y el limite de espacio de este articulo.

En relacion alainclusion en la Decision 486 del acto desleal de engario, dichain-
clusion resulta hasta cierto punto extrafia ya que el engafio no es uno de los supuestos
clasicos de actos desl eal es que involucren viol acién de derechos sobre signos distintivos
u otros derechos de propiedad industrial. En términos generales, «el engafio es concebi-
do como €l acto por el cual un competidor genera frente a terceros una impresién falaz
acerca de sus propios productos o servicios, de formata que puedainducir a un consu-
midor a efectuar una decision de consumo inadecuada, es decir, una eleccién que de no
mediar |as circunstancias referidas, no hubiera realizado».*

Losarticulos9y 10 delaL ey de Competencia Desleal recogen laprohibicion delos
actos de engafio de |la siguiente manera:

«Articulo 9.- Actos de engafio: Se considera desleal la utilizacion o difusion de
indicaciones incorrectas o falsas, la omision de las verdaderas y cualquier otro tipo de
préctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error
alapersonas alas que se dirige 0 al cance respecto ala naturaleza, modo de fabricacion
o distribucion, caracteristicas, aptitud para €l uso, calidad y cantidad, y en general, las
ventajas real mente of recidas por |os productos o prestaciones.

En especial, se consideradesleal ostentar o afirmar laposesion de premios, distincio-
nes, medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvie-
ran vigencia, particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envol-
turas.»

Articulo 10.- Actos prohibidos respecto a la procedencia geografica: Se considera

desleal larealizacion de actos o la utilizaci 6n expresiones que puedan inducir aerror sobre
la procedencia geogréafica de un producto o de un servicio.

44. Ley de Publicidad, articulo 7: «(...) Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca,
producto o aviso, directamente o por implicacién, sea por desprecio, ridiculo o cualquier otravia.»

45. KRESALJA, Op. Cit., p. 54.
46. NOVAK, Fabian, nota 34, p. 72.
47. Lineamientos, nota 11, p. 11

-296 -



APUNTES SOBRE LA VINCULACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL...

COMPETENCIA

En particular, sereputadesleal el empleo defalsasindicaciones de procedenciay de
fal sas denominaciones de origen, asi como el empleo no autorizado de denominaciones
de origen, aln cuando se acomparien expresiones tales como tipo, modelo, sistema, cla-
se, variedad u otro similar.»

Como bien se sefiala en doctrina, la configuracion de |los actos de engafio se realiza
en funcion directa de laproteccion alos consumidores® y estareferidaal engafio respec-
to alas caracteristicas delos productos o servicios propios. Esdecir, noinvolucraproduc-
toso serviciosdeterceros. Como vemos, el inciso c) delaDecision 486, serefiereacon-
ductas que en principio no tienen relacién directa con infracciones a los derechos de
exclusivade lostitulares de signos distintivos u otros el ementos de propiedad industrial .
Por €llo, resulta cuestionable su incorporacién en laDecision 486 referidaalaproteccion
de la propiedad industrial.

Denegacion del registro de marca por indicios razonables de la comision de un acto
de competencia desleal .-

Otradisposicion en la normativa comunitaria sobre el régimen comun de propiedad
industrial en materia de competencia desleal es el articulo 137 de la Decision 486, pero
relacionada con €l otorgamiento del registro de una marca.

Articulo 137: Cuando laoficinanacional competente tenga indicios razonables que
le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o conso-
lidar un acto de competencia desleal, podra denegar €l registro.

V eamos a continuacion un caso especifico en el cual se aprecia como haaplicado €l
INDECOPI estanuevacausal paraladenegacion del registro deunamarca. Asimismo, €l
caso a que haremos mencién servira para graficar en la préctica varios de los puntos de
contacto entrelas normas de represi 6n de lacompetenciadesleal y el Derecho de Marcas,
asi como plantear ciertas interrogantes sobre dichas materias.

Resolucién No. 0629-2003/TPI-INDECOPI .-

Al interior delasolicitud deregistro presentadapor AnypsaS.A. paralamarcacons-
tituida por una etiqueta cuadrangular formada por la denominacion «Anypsa» y debajo
la palabra «color» y lafrase «pintura a base de latex lavable interiores y exteriores», en
letras coloresy caracteristicos, TeknoquimicaS.A. formul 6 oposicion manifestando, entre
otros argumentos que: (i) el aspecto general del signo solicitado eraidéntico al de unade
las marcas mixtas de las que eratitular, «siendo evidente laintencionalidad de la solici-
tante de captar clientelaatravés delasolicitud de registro de una marca confundible con
lasuya»; (ii) €l otorgamiento del signo solicitado induciria a confusién alos consumi-
dores debido ala evidente similitud que existe entre los elementos graficos, denomina-
tivosy los colores empleados en el signo en cuestion; (iii) que la solicitante veniaimi-

48. DE LA CUESTA, nota 32, p. 53.
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tando sisteméticamente todas y cada una de sus marcas® y los diversos medios de iden-
tificacién empleados por su empresa (etiquetas y envases), constituyendo actos de com-
petenciadesleal tipificadosen el articulo 13 delaL ey de CompetenciaDesleal (imitacion
servil) y; iv) invoco la aplicacion, entre otros, de los articulos 136 a)* y 137 de la Deci-
sién 486 y de los articulos 6 y 14 de laLey de Competencia Desleal (clausula general y
explotacion indebida de lareputacion ajena, respectivamente). Por su parte, el argumen-
to dedefensadelasolicitante se centrd, principal mente en quelos signos no eran confun-
diblesy que no se habiaincurrido en actos de competenciadesleal, sefialando asimismo
guelaopositorano podiaalegar derechos exclusivos sobre unaformade presentacion de
su etiqueta ya que en el mercado de pinturasy afines existian diversas marcasy disefios
con presentaciones similares.

Coincidiendo con laposicion de laOficina de Signos Distintivos, la Salade Propie-
dad Intelectual del Tribunal del INDECOPI considerd que, si bien desde el punto devista
fonético | os el ementos denominativos rel evantes de los signos en cuestién eran distintos,
desde el punto de vista gréafico |as marcas presentaban «unaimpresion visual de conjun-
to similar» debido al empleo de similar combinacion y distribucion de elementos 'y co-
loresdentro delossignos. En atencion aque los signos en debate distinguian |os mismos
productosy que el aspecto general delos signos eramuy semejante, la Saladeterminé que
no era posible la coexistencia pacifica de los signos en el mercado, «ya que podriaindu-
cir a publico consumidor acreer que el signo solicitado constituia una variacién de la
marcaregistraday producir un riesgo de confusion indirecto en la medida que el consu-
midor podria pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial, o que aun
cuando no setrate de lamisma empresa, existen vincul aciones de carécter empresarial o
comercial entrelas mismas.» Por ello, considerd que el signo solicitado se encontraba
incurso en la prohibicion contenida en el articulo 136 a) de la Decision 486 (marcas
confundibles), razén por la que no correspondia su acceso a registro.

En lo que respectaalaaplicacion del articulo 137 de la Decision 486, la Oficina de
Signos Distintivos solicitd, para mejor resolver, un informe Técnico ala Comision de
Represion de la Competencia Desleal respecto de la supuesta € ecucién de actos deslea-
les por parte de la solicitante. La Comisién consider6 que de los medios probatorios
existentes en los ocho expedientes de solicitud de registro de marca quedaba acreditado
gue en este caso concurrian los requisitos relativos a que laimitacion debe referirse aun
competidor determinado y que debe tratarse de una conducta metddica o sistemética.
Asimismo, la Comisién sefial 6 lo siguiente:

49. Cabe anotar que Anypsa S.A. habia solicitado también el registro de otras marcas similares alas
de Teknoquimica.

50. Articulo 136 de la Decision 486: «No podran registrarse como marcas aquell0s signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, paralos mismos productos o servicios respecto de los cuales el usa de la marca pueda causar
un riesgo de confusion o de asociacion.»
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«Por otro lado (...) en la medida que quienes concurren en el mercado tienen una
presentacion general diferente ala utilizada tanto por Pinturas Anypsa S.A. como por
TeknoquimicaS.A., consideramos que en este caso el uso por partedelasolicitantedelas
etiquetas con las caracteristicas que esta empresa quiere registrar no seria unarespuesta
natural al mercado en el cual estas empresasrealizan sus actividades econdmicas. En este
sentido, no siendo esta conducta una reaccion natural del mercado alasiniciativas dela
observante, somos de laopinidn de que el comportamiento de lasolicitante delas marcas
en cuestion podriaconstituir una conducta destinada aimpedir u obstaculizar el desarro-
Ilo en el mercado de Teknoquimica S.A.

Con relacién alos supuestos actos de explotacién de la reputacion gjena alos que
hacereferencia Teknoquimica, (...) dadalasimilitud delas caracteristicas delossignos que
Pinturas AnypsaS.A. hasolicitado parasu registro, asi como delos|letreros empleados en
la parte frontal de loslocales en los cuales se distribuyen estos productos, esta empresa
habria actuado con laintencién de valerse del prestigio y de la reputacion obtenidas por
la observante, creando en los consumidores la idea de una vinculacion o asociacion en-
tre los productos distribuidos por esta empresa.

Por lo tanto (...) en este caso existirian elementos de juicio suficientes como para
concluir que, através de la comercializacion en el mercado de sus productos contenien-
do etiquetas con las caracteristicas que se pretenden registrar (...) PinturasAnypsaS.A. (...)
habriaincurrido en actos de competencia desleal en perjuicio de TeknoquimicaS.A., los
mismos que estarian comprendidos en |as modalidades de imitacion sistematicay de
explotacion giena(...).»%

Sobre la base del informe técnico de la Comision de Represion de la Competencia
Desleal, la Sala sefial 6 que:

«En tal sentido, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones contenidos en el
informe técnico (...), conjuntamente con el hecho que - conforme se ha determinado
anteriormente- €l signo solicitado ANYPSA COLOR PINTURA A BASE DE LATEX
LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORESYy etiquetay la marca registrada TEKNO
COLOR y logotipo presentan semejanzas que hacen que laimpresion visua delos mis-
mos sea semejante, y que por lo tanto su coexistencia sea capaz deinducir aconfusion a
publico consumidor, puede inferirse que la solicitante al pretender registrar €l signo so-
licitado en el presente expediente pretendia indebidamente sustraer la clientela habitual
obtenida por la opositora en base alaaproximacion asu marca TEKNO COLOR y logo-
tipo, para obtener un beneficio econdémico con dicho comportamiento desleal .»

Unasituacion similar se habiapresentado en otros expedientes de solicitud deregistro
de marcas presentados por ANY PSA y ese hecho fue tomado en cuenta paradeterminar la
existencia de un acto de competencia desleal. Sin embargo, en relacion al supuesto de
explotacién de la reputacién ajenala Sala emitid un pronunciamiento bastante discuti-

51. Informe No. 032-2002/CCD, citado en la Resolucién 0629-2033/TPI-INDECOPI.
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ble, cuando se le confronta con el contenido del articulo 14 de laLey de Competencia
Desleal. Enrelacion con este temala Salaindico lo siguiente:

«No obstante |o anterior, cabe precisar que laopositora no hay acreditado un eleva-
do nivel de conocimiento de la marcabase de su oposicién ni de sus productos por parte
del publico consumidor en el mercado, por o que no puede considerarse que éstos gocen
de un buen nombre y posicionamiento tanto en el mercado como en la mente del sector
interesado delos productosen cuestion. Ental sentido, a no haberse demostrado un grado
de implantacion elevado de su marca o que ésta goce de un prestigio en el mercado, no
se puede hablar de un aprovechamiento de su reputacion. (el subrayado es nuestro)

Como se puede observar, la Sala descart6 el supuesto de aprovechamiento de repu-
tacién ajena ya que no se habia demostrado «un grado de implantacién elevado» de la
marca o que lamarca gozaba de un «prestigio» en el mercado, requisitos que no exige la
Ley de Competencia Desleal. Desde el momento que Teknoquimica S.A. venia usando
su marcadesde haciavarios afios en el mercado se podriainferir que dichamarcayatenia
unareputacién en el mercado (buena, regular o mala, pero reputacién al fin). Notese que
no estamos ante un caso en el que el titular de lamarcano estd haciendo uso de ella. Por
€l contrario, lamarcaestabaen uso y un competidor (AnypsaS.A.) estabaempleando una
marcay otros elementos caracteristicos similares que, en opinidn de la Sala, podrian in-
ducir al consumidor acreer que el signo solicitado constituia una variacion de la marca
registraday producir un riesgo de confusiénindirecto. Dentro de este contexto, ¢aquello
no involucrariatambién un acto de explotacion indebida de lareputacion ajena? Somos
delaopinion quesi. Adicionalmente, cabe resaltar que la Comision de Represion de la
Competencia Desleal en su informe técnico si considerd que habia explotacién de la
reputacion ajena, sin embargo la Salano siguié el criterio delaComisiény al parecer se
apoy6 en nociones que tienen que ver mas con |la proteccion de las marcas notorias.

Comentariofinal.-

Si bien en € plano tedrico la vinculacién entre |a proteccion de los signos distinti-
vosy larepresion de lacompetenciadesleal puede resultar pacifica, es en el plano nor-
mativo y en la préctica donde dicha vinculaci6n puede presentar ciertas contradicciones.
Algunos gjemplos de €ello, los mencionados lineas arriba'y otros, como la aplicacion de
sanciones, |os aspectos procesales, €l prototipo de consumidor para determinar el riesgo
de confusién, el uso de marcas de terceros en publicidad comparativa, entre otros, se han
quedado en el tintero. Pero por suimportanciay conexién con el temano podemos dejar
deenunciarlosy reiterar lanecesidad de hacer y aplicar unainterpretacion integradorade
las disciplinas que conforman el denominado Derecho Ordenador del Mercado ya que
todas persiguen la misma finalidad: |a proteccion del sistema de competenciay de los
consumidores.
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