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UNA NUEVA MODALIDAD COMERCIAL

El contrato de

merchandising
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Doctor en Derecho
(Espaiia). Abogado
experto en Derecho
Mercantil.

aaparicion del merchandising no

esta bien establecida, ya que no hay

parametros objetivos para fijar su

primera aparicién o el inicio de

esta. Pero se cree que se encuentra
ligado al cambio en la forma de comercio
tradicional, donde el comerciante solo era el
intermediario entre el productor y el compra-
dor. En cambio, el comerciante de ahora —hoy
llamado empresario— pasa a ser un consultor
para el cliente, ocasionando que su partici-
pacién vaya disminuyendo, fomentando la
compra.

Pero con la aparicién de la empresa, el
mundo econémico evoluciona a tal punto
que los cuerpos legales no prevén en su marco
normativo nuevas formas de comercio. Esto es
producto del cambio que da la globalizacién,
también llamada mundializacién, y esto se
basa en que los paises interactian mas en el
trafico comercial; naciendo asi nuevos tipos de
negocios, los cuales surgen por el crecimiento
delas relaciones comerciales internacionales,
lo cual se debe al libre comercio. Esto brin-
da pautas e instrumentos legales comunes,
flexibles y agiles; generdndose otros tipos
de contratos de acuerdo con la realidad mer-
cantil y nuevos entes que son estudiados por
el Derecho. Ante esta realidad, nace lo que
hoy llamamos el contrato de merchandising.

Este es un instrumento, en un principio
comercial y que lo luego pasé al ambito juri-
dico contractual, que permite la obtencion del
permiso o cesion de uso de un bien inmaterial,
como una marca de renombre, una obra pro-
tegida por los derechos de autor, o un aspecto
determinado de la imagen de una persona
famosa, para explotarlos comercialmente,
como distintivos de los servicios o productos
ofrecidos por estas empresas. Esto se da, a

La atipicidad

Podemos empresario tenga
decir que el autorizacion
contrato de para utilizar un
merchandising  bien inmaterial
es atipico, sobre el

segun nuestra que recae un
regulacién, pero . derecho de

es nominado exclusividad
porque el para distinguir
mercado le da sus productos
elnombreantes | o servicios,
mencionado. en un tiempo
También determinado
podemos decir o pactado,

que este tipo acambio

de contrato deuna

permite que el contraprestacion.

través de la incorporacion de sus atributos en
los productos de la licenciataria, de manera
que formen parte del bien o servicio que re-
conocen como uno solo.

Triple esfera
El contrato de merchandisng siempre ha
estado mas ligado al ambito comercial, por
eso habia conflictos por su existencia desde el
punto de vista juridico, considerando la marca
como valor de cambio en siy por si. Ya que la
tutela juridica de la marca estaba relacionada
con la naturaleza propia del signo distintivo
del producto o servicio creado por la empresa.

Laimpulsora de entrelazar la naturaleza
comercial yjuridica del contrato de merchan-
dising fue fundamentalmente la jurispruden-
cia, esta fue el primer gran paso para revisar
el concepto marca, desprendiendo de esto un
reconocimiento de la existencia de algunas
marcas que por su fama con el pablico o por
su capacidad de crear e influenciar en el gusto
y la moda se hicieron merecedoras de tutela
juridica, hasta las que se utilizan en areas
distintas delas cuales habian sido registradas
en un primer momento.

Cabe precisar que el significado vinculado

ala expresion del contrato de merchandising
es distinto al significado atribuido al término
merchandisingen la practica economica. Esto
es que en el ambito del Derecho se desarrolla
el concepto desde una 6ptica llamada por al-
gunos autores, como Jorge A. Bedoya, como la
triple esfera o triple Optica (1): primeramente,
desde las cavilaciones doctrinales, el parecer
de algunas instituciones internacionales y,
finalmente, desde los razonamientos juris-
prudenciales, obviamente de paises ajenos
al nuestro.

Respecto a esta triple esfera, Chulia y
Beltran nos dice que esta estaria compuesta
por una ley general de publicidad, unaley de
marcas y una ley de competencia desleal (2);
aclarando lo mencionado, estos supuestos se
dan en la legislacién espaiiola. La teoria de la
triple esfera en la realidad peruana no se ve
evidenciada, como lo describen los doctrina-
rios antes mencionados, porque no hay tres
cuerpos legales que regulen eso en la realidad
territorial peruana.

Pero se puede desprender una similitud.
En tanto a los derechos de la personalidad o
personalisimos (tales como los derechos de
autor, propia imagen, etc.) y la legislacion que
regula la competencia desleal (tema que en el
Per esta supervisado por el Indecopi, y que
esta regulado por el Decreto Legislativo N°
1044, Ley de Represion de la Competencia
Desleal, a cargo de la Comisién de Fiscaliza-
cion de la Competencia Desleal).

Derechos de autor
El derecho de autor es un tema un tanto polé-
mico; ya que encontramos un elemento espi-
ritual y otro material, por ello la importancia
de explicar un poco acerca de este.

El derecho de autor se asemeja al derecho
de propiedad —del latin propietas, dominio
que se ejerce sobre una cosa poseida. Las fa-
cultades del propietario, segtin el derecho
romano, eran los siguientes: 1) La facultad de
servirse dela cosa, conforme a su naturaleza
jus untendi o usus. 2) El derecho de percibir
el producto de la cosa sujeta a propiedad jus
fruendi o fructus. 3) El poder de destruir la
cosay el beneficio de disponer de ella de ma-
nera total o definitiva jus abutendi o abusus.
4) El atributo que le permitia el reclamo de la

HAY UN CONTRATO

DE MERCHANDISING

CUANDO A CAMBIO DE UNA
CONTRAPRESTACION, UNA PA]
SE OBLIGA HACIA OTRA A EMP
LAS TECNICAS NECESARIAS PA
QUE LOS PRODUCTOS SEAN M/
ATRACTIVOS PARA EL CONSUM
EN EL MERCADO. ADEMAS, SU
CELEBRACION ES DE CARACTE
CONSENSUAL Y ONEROSO.



La pluralidad de formas

Podemos hablar
también que hay una
pluralidad de formas
del merchandising, por
la distinta naturaleza
con la cual nacen estos
contratos. Y que la
caracteristica comun
de este contrato (en

sus diversas formas) es

[lamar la atencion al
consumidor o usuario
por su caracter distintivo
y su valor publicitario y
sugestivo.

No solamente engloba
ala persona natural,

sino también a la
persona juridica y las
creaciones artisticas. Por

ultimo, el contrato de
merchandising se
encuentra limitado

por los derechos
fundamentales, el interés
social y la regulacién

de la competencia sana
del mercado y normas

de proteccién a los
consumidores o usuarios.

devolucién de la cosa, de otros detentadores
o poseedores jus vindicadi.

Los derechos de autor comprenden un
ambito moral y otro patrimonial. En tanto
alo moral, los derechos de autor conceden a
los creadores unos atributos morales, propios
de esta disciplina, que son prerrogativas es-
pirituales, que reconoce la doctrina y otorga
laley. Estan relacionadas con los derechos de
personalidad del autor como creador y con la
proteccion de la obra.

Por otro lado, los atributos patrimoniales
0 econdmicos, también del autor, contrarios a
los atributos morales, y que estan vinculados
al uso o explotacion temporal de la obra, son
enajenables y quedan sujetos a prescripcion
con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si
la cantidad que adeuda el editor a un escri-
tor por concepto de pago —regalias— por la
explotacion de su obra literaria, derivada de
su contrato de edicion (de naturaleza autoral-
mercantil) no es cobrada en un lapso de diez
afios, contados desde que la obligacion es
exigible, se extingue el derecho de pedir su
cumplimiento (3). En conclusion, el derecho
deautor es absoluto y exclusivo; al acreedor en
lo personal le concede facultades de modificar,
alterar, variar, e incluso destruir su obra.

Imagen

Respecto al derecho de la propia imagen, que
también es uno de los elementos de un tipo
de contrato de merchandising —en sus di-
versas modalidades—, podemos decir que es
un derecho que ha sido reconocido desde la
antigiiedad, aun cuando se hiciera indirec-
tamente por estar ligado al honor y al buen
nombre.

Haciendo un recuento histérico, en el
Derecho romano encontramos el llamado
ius imaginum, que hacia referencia a una
institucion de Derecho publico en virtud dela
cuallos miembros de una familia —principal-
mente patricios— tenfan la facultad de tomar
una mascara de cera del rostro del pariente
difunto en aras de exhibirla en el atrio de las
casas y, a su vez, trasportarla a ceremonias
publicas, como simbolo dela dignidad de una
familia (4). De esta manera podemos ver que
en el Derecho romano el derecho a la imagen
no tenfa gran trascendencia. Durante la Edad
Media el derecho a la propia imagen continud
protegido de forma indirecta a partir dela pro-
teccion a otros derechos que se consideraban
en sumomento de mayor importancia como
en la época romana. La situacion se mantuvo
igual hasta el siglo XIX.

Ahora, al definir el derecho ala propia ima-
gen, la doctrina yla jurisprudencia coinciden
en que se trata de un derecho personalisimo
relacionado con el derecho a la intimidad
y al buen nombre, en virtud del cual toda
persona puede exigir que su imagen no sea
reproducida por ningin medio sin que medie
su consentimiento y, a su vez, impedir que
terceros le den un uso para ella pernicioso.
Cabe mencionar que a este derecho, tradi-
cionalmente, se ha reconocido una doble di-
mension o doble proyeccion, que en Estados
Unidos ha sido conocida con las expresiones

de Right of Privacyy Right of Publicity, para
sefialar que el derecho ala propia imagen versa
por un contenido moral y otro patrimonial,
similar alos de derechos de autor o propiedad
intelectual. Aclarando esas premisas, pode-
mos definir al derecho de la propia imagen
como un derecho personalisimo que tiene toda
persona, y que le faculta para impedir que
terceros realicen cualquier uso de su propia
imagen sin su consentimiento.

Objeto del contrato

La doctrina se ha pronunciado respecto del
contrato de merchandising, y hace un analisis
desde el punto de vista econdmico utilizando
el Analisis Econdmico del Derecho, que de-
fine esta figura de modo que se entiende que
hay un contrato de merchandising cuando
a cambio de una contraprestacion, una parte
se obliga hacia otra a emplear las técnicas
necesarias para que los productos sean mds
atractivos para el consumidor en el mercado.
Ademas de ello, su celebracion es de caracter
consensual y oneroso.

Respecto a las finalidades de dicho con-
trato, este busca fundamentalmente un fin
publicitario (5). Es evidente e innegable que
todo empresario quiere publicitar todos sus
productos o servicios con el fin de sobresa-
lir en el mercado —con el fin de fidelizar a
sus consumidores— entre sus competidores
y atraer mas clientela. Esta publicidad no
solo busca incentivar las ventas y atraer a
nuevos consumidores, sino también que el
consumidor o usuario, cualquiera sea el caso,
identifique y distinga la marca de los demds
competidores, y relacione esta marca con
el producto dandole una sola identidad. En
razén de esto, la Organizaciéon Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) expresa que el
merchandising desempena los roles de pro-
mocion, publicidad e identificacion (6). Otra
finalidad es la informativa, ya que la produc-
cién del intelecto, la marca o el bien tiene un
valor, que no es necesariamente pecuniario,
pudiendo ser determinado por el prestigio
o renombre que contribuye a la empresa y,
por consiguiente, generar cierta atraccién al
cliente (consumidor o usuario).»
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