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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3493-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 667328-2016

SOLICITANTE : PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA

OPOSITORA : NIKE INNOVATE C.V.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 19 de diciembre de 2016.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de junio de 2016, PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA, de Perd, solicit6 el
registro de la marca constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:

c.-z.{f)

Para distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2016, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de
los Paises Bajos, formulé oposicion y sefalo lo siguiente:

- El signo solicitado constituye una imitacion de las marcas notorias V y

—

", por lo que se encuentra incurso en la prohibicién contenida en el articulo
136 inciso h) de la Decision 486.

- El signo solicitado reproduce de forma cuasi idéntica el famoso disefio “swoosh”
del logotipo de NIKE, por lo que resulta susceptible de generar riesgo de confusion
en el consumidor.

- La notoriedad de las referidas marcas ha sido reconocida en diversas resoluciones
para el sector del mercado de prendas de vestir deportivas.

- El signo solicitado resulta confundible con sus marcas:

Marca Certificado N° Clase

w/ 66417 25
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El signo ha sido solicitado de mala fe ya que el solicitante es consciente que
existen derechos anteriores pertenecientes a un tercero. Asimismo, la solicitante
constantemente solicita el registro de signos que se asemejan a marcas de
terceros (solicitud de la marca GDK y logotipo, Expediente N° 541568-2013).
Adjunté diversos documentos en calidad de medios probatorios a fin de acreditar la
notoriedad de sus marcas.

Mediante escrito de fecha 06 de octubre de 2016, PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA,
absuelve la oposicién interpuesta manifestando lo siguiente:

2.

La

3.

31

De

1=

El signo solicitado no resulta confundible con las marcas de la opositora.

En la clase 25 de la Clasificacion Internacional se encuentran registradas otras
marcas que presentan figuras similares.

No ha actuado con mala fe al solicitar el registro.

CUESTIONES EN DISCUSION

Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar:

Si las marcaswy (i(if:;*’/ tienen la calidad de notoriamente conocida; y de
ser el caso, si es aplicable el articulo 136 inciso h) de la Decision 486.

Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y las marcas registradas a
favor de NIKE INNOVATE C.V.

Si la solicitante ha actuado de mala fe.

ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

. Informe de Antecedentes

I informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Paises Bajos, es titular de las siguientes
marcas:

a) La denominacion NIKE usada en combinacion con la figura estilizada de un ala,

conforme al modelo adjunto:
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Inscrita con Certificado N° 66417, vigente hasta el 09 de abril de 2022, para
distinguir calzado y vestidos en general, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

b) La denominacion “NIKE AIR” y el disefio de un ala estilizada, conforme al
modelo adjunto:

AlR

Inscrita con Certificado N° 91601, vigente hasta el 08 de mayo de 2026, para
distinguir vestidos, calzado y demas, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

c) El logotipo conformado por las letras "ACG" con su escritura caracteristica y la
figura estilizada de un ala sobrepuesta a dos figuras triangulares, conforme al
modelo adjunto:

AC G
Inscrita con Certificado N° 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2019, para

distinguir vestidos, calzado, sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

d) La figura estilizada de un ala, conforme al modelo adjunto:

Inscrita con Certificado N° 24674, vigente hasta el 05 de octubre de 2024, para

distinguir zapatos, ropa deportiva y demas productos de clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

2- NIKE INTERNATIONAL LTD., de Estados Unidos de América, fue solicitante en el
Expediente N° 549543-2013, iniciado con fecha 03 de octubre de 2013, en el cual
se solicitd el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por
una figura, conforme al modelo adjunto:

Para distinguir, entre otros productos y servicios, articulos de sombrereria, calzado;
prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de
manga corta), puldveres, sudaderas, pantalones para correr, lenceria, ajustadores
deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines,
bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones
(prendas de vestir), prendas de calceteria, bandas para el brazo (prendas de vestir),
bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir
para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (articulos de sombrereria),
bandanas (panuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas
para el sudor, bufandas, trajes de bano, prendas de vestir para atletismo, a saber,
camiseta de compresion (prendas de vestir), pantalones cortos de compresion
(prendas de vestir), pantalones de compresion (prendas de vestir), leggings de
compresion (prendas de vestir), jerseys de compresion (prendas de vestir), y
chalecos de compresion (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para
jugar balompié, futbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de la
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Clasificacion Internacional.

Cabe indicar que mediante proveido de fecha 23 de octubre de 2014, se dispuso
tener presente la cesién de derechos expectaticios de la solicitud presentada
mediante Expediente N° 549543-2013, por lo que en adelante el nuevo solicitante
es NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Paises Bajos.

El Expediente N° 549543-2013 se encuentra en tramite ante la Direccion de Signos
Distintivos.

LUIS BENITES, DAVID OMAR, de Perq, es titular de la marca de producto
constituida por la denominacion DEIFMER'S y logotipo, conforme al modelo

adjunto:

Que distingue zapatillas, zapatos, sandalias y prendas de vestir en general, de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional, inscrita el 31 de marzo de 2010, con
certificado N° 175575, vigente hasta el 31 de marzo de 2020.

Al respecto, con fecha 12 de agosto de 2015, mediante Expediente N° 629473-
2014, HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Peru, interpuso accion
de nulidad contra el registro de la referida marca.

Mediante Resolucion N° 3043-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 26 de octubre de
2015, la Comision de Signos Distintivos, declaré improcedente la referida nulidad,
sin embargo, dicha Resolucién ha sido objeto de recurso de apelacion el 24 de
noviembre de 2015, el cual se encuentra en tramite ante la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Indecopi.’

HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Peru, es titular de la marca de
producto constituida por el logotipo, conforme al modelo adjunto:

Coo

Que distingue prendas de vestir, polos, casacas, buzos, gorros, medias deportivas,
calzados en general y de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional, inscrita el 16 de mayo de 2011, con Certificado N° 191187, vigente
hasta el 16 de mayo de 2021.

Al respecto, con fecha 27 de octubre de 2014, mediante Expediente N° 594391-
2014, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Paises Bajos, interpuso accion de
nulidad contra el registro de la referida marca.

Mediante Resolucion N° 1358-2015/CSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2015,
la Comisiéon de Signos Distintivos, declar6 INFUNDADA la accion de nulidad
interpuesta por NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Paises Bajos, contra el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo, conforme al modelo
adjunto, que distingue prendas de vestir, polos, casacas, buzos, gorros, medias

'Cabe precisar, que HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, ha interpuesto recurso de
apelacion.
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deportivas, calzados en general y de sombrereria de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional, inscrita con Certificado N° 191187, a favor de HINOSTROZA
HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Pert, sin embargo, dicha Resolucién ha sido
objeto de recurso de apelacion el 20 de julio de 2015, el cual se encuentra en
tramite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.?

5- HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Pert, mediante Expediente
N° 572938-2014, de fecha el 24 de abril de 2014, solicit el registro de la marca de
producto constituida por la denominacién BRIXTON vy logotipo, conforme al modelo
adjunto:

Co

BIXTan
Para distinguir zapatillas, prendas de vestir y articulos de sombrereria, de la clase
25 de la Clasificacion Internacional, contra dicha solicitud formuldé oposicién Nike
International Ltd.

Al respecto, mediante Resolucion N° 1559-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 01 de
diciembre de 2014, la Comision Transitoria de Signos Distintivos, dispuso
SUSPENDER el mencionado expediente hasta que se resuelva de manera
definitiva en la via administrativa el Expediente N° 594391-2014, correspondiente a
la nulidad del registro de la marca inscrita con Certificado N° 191187.

6- En la clase 25 de la Clasificacion Internacional, se encuentran registradas, a favor
de distintos titulares, las siguientes marcas:

Marca Certificado N°
Als A 59180
—D®

AMERIC 157154

Bop et
Classica 174415
FENIREE N 173538

194050

178417

 PHOVER'S |

3.2. Notoriedad de los signos de la opositora

2 Cabe precisar, que NIKE INNOVATE C.V., ha interpuesto recurso de apelacion.
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leE INNOVATE C.V. sostuvo en su escrito de oposicion que sus marcas Vy
(I

(== son notoriamente conocidas en el Peru y el signo solicitado constituye una
imitacion grafica parcial de dichas marcas.

Siendo asi, esta Comision procedera a evaluar si la opositora ha cumplido con
acreditar la notoriedad de dichos signos, a fin de determinar si el signo solicitado se
encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida en el articulo 136 inciso h)
de la Decision 486.

3.2.1. Marco conceptual y legal

El articulo 224 de la Decision 486 sefala que se entiende por un signo distintivo
notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro
por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido. Al respecto, el articulo 230 de la referida Decisién, establece
que se entendera por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad
de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los
canales de distribucion o comercializacién del tipo de productos o servicios a los que
se aplique; o, los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base
juridica para otorgar a un signo una proteccion especial dentro del sistema de marcas;
proteccion que trasciende el principio de inscripcion registral, territorialidad e incluso
puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, segun la normativa
vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en
el caso de las marcas notoriamente conocidas, la proteccion de las mismas no se da
en funcion del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que
si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en
favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la
calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicacion del principio de territorialidad, impone que
la proteccion que se otorga a una marca registrada se extienda Gnicamente al territorio
del pais en que se concedi6 el registro, tratandose de marcas que han alcanzado el
grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del
nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas
notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro pais por su
legitimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como
una excepcion al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente
conocidas, las cuales son protegidas mas alla del pais en el cual se encuentran
registradas o son utilizadas, segun sea el sistema de adquisicion marcaria.

Asimismo, la estricta aplicacion del principio de especialidad determina que la
proteccion que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o
servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante,
en el caso de marcas notoriamente conocidas, la proteccion puede extenderse aun
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contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir
productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados econ6micamente a
aquellos que distingue la marca, lo cual dependera del analisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el articulo 228 de la
Decision 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en
cuenta, los mismos que se detallan a continuacion:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de
la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais
Miembro en el que se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en el que se busca
proteccion;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, se senala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente.
Ello debe analizarse sistematicamente con el articulo 230 de la Decision 486,
anteriormente citado. Asi, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastara
que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe senalar que mediante Resolucion N° 2951-2009/TPI-
INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 20093 la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOPI establecié como precedente de observancia obligatoria dicha
Resolucién con relacién a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una
marca goza de la calidad de notoriamente conocida, asi como al aplicar el inciso h) del
articulo 136 de la Decision Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual sefnalé que “la notoriedad de una marca
debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; asi, quien alega la
notoriedad de una marca debe probar tal situacion. [En efecto] en virtud del principio
de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la

3 Resolucion publicada en el Diario Oficial E/ Peruano el 26 de diciembre de 2009.
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marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear conviccion en la
autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada’.

De ello se advierte que para la demostracion de la notoriedad de una marca resulta
"[...] inaplicable a su respecto la maxima notoria non egent probatione. Y es que, a
diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implicita en la
circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostracion
suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]".

Sin perjuicio de lo senalado precedentemente y ain cuando la notoriedad es un
fendmeno dinamico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello
no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban
ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependera del caso concreto.
Para tal efecto, se debera tener en cuenta que la extension del conocimiento y difusion
de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo
prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente,
toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina
que sea dificil que la condicion de notoriamente conocida desaparezca en corto
tiempo. Asi, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad
administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la
calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada
nuevamente.

En este orden de ideas, esta Comision procedera a evaluar la notoriedad de la marca
alegada por la opositora de conformidad con los criterios senalados y a la luz de los
medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.2.2. Medios de prueba presentados por la opositora

En el presente caso, la opositora adjunté con la finalidad de acreditar la alegada
notoriedad de sus marcas, los siguientes documentos:
- Impresion del Ranking 2015, “BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL
BRANDS" correspondientes a los anos 2013, 2014 y 2015.

- Catalogos de SAGA FALABELLA.COM. correspondientes a los afios 2013 y 2015.
- Catalogos de RIPLEY de los anos 2014 y 2015.

- Articulos periodisticos de Peru pertenecientes a los anos 2010, 2011, 2012 y
2013.

- Impresiones de las paginas web:

e www.soydg.com
www.arteysportweb.com/2011
www.apuntesgestion.com/marketing
www.novaeragc.com/historia-loqo-de-nike/
http://sobrecuriosidades.com/2009
http://blog.cuylas.com/2011
http://ovacion.pe/atletismo/nike-10k-runners
www.elpopular.pe/espectaculos/2013-10-18
http://munecadetrapoperu.blogspot.com/2013
http://todosobrecamisetas.com/2013.

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pag. 12.
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Asimismo, la opositora ha citado las siguientes resolumones mediante las cuales

=
seala se ha acreditado la notoriedad de sus marcas ™™™ y \\,_;';:; =

- Resolucion N° 916-2013/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 495090-
2012, mediante la cual se acreditd la calidad de notoriamente conocida de las

marcas & y &

- Resolucion N° 364-2014/CTSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 545481-
2013, mediante la cual se acreditd la calidad de notoriamente conocida de las

(e
marcas =" y (=

- Resolucién N° 2938-2014/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 579761-
2014, mediante la cual se acreditd la calidad de notoriamente conocida de las

marcas & y ( L

- Resolucion N° 759-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 22 de setiembre de 2014,
recaida en el Expedlente N° 554005-2013, mediante la cual que las marcas

&y ("~ ostentan el carécter de marcas notorias.

- Resolucion N° 1352-2013/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 498431-

2012, mediante la cual se determiné que las marcas V ({ ~—" continGian
ostentando el caracter de marcas notorias.

- Resolucion N° 323-2015/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 586176-

. -y { e
2014, mediante la cual se determind que las marcas Vy ——
continlian ostentando el caracter de marcas notorias.

- Resolucion N° 141-2015/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 579761-

. . 7 ( "‘// . ’
2014, mediante la cual se determiné que las marcas & y ( _____ —= continuan
ostentando el caracter de marcas notorias.

- Resolucion N° 524-2014/CTSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 559657-

. . (I .
2014, mediante la cual se determiné que las marcas V y (\_‘;::/ continuan
ostentando el caracter de marcas notorias.

- Resolucién N° 2616-2014/CSD-INDECOPI, recaida en el Expedlente N° 552066-

2013, mediante la cual se determin6 que las marcas — AS / el contindan
ostentando el caracter de marcas notorias.

- Resolucion N° 355-2016/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 629744-

2015, mediante la cual se determind que las marcas - y /(//,/

la calidad de marcas notorias.

gozan de

3.2.3. Evaluacion de los medios probatorios
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De la revision de los medios probatorios, se desprende lo siguiente:

Respecto de la impresion de los Rankings “BRANDZ TOP 100 MOST
VALUABLE GLOBAL BRANDS”, se verifica que la marca “figura de saeta” se
encuentra entre las 100 marcas mas valiosas del mundo, no obstante ello,
dicho documento no revela el grado de conocimiento efectivo que tendria la
marca citada entre el publico consumidor pertinente en el Peru o cualquier otro
Pais Miembro de la Comunidad Andina.

Respecto de las impresiones de las paginas web, los catalogos de Saga
Falabella y Ripley y los articulos periodisticos, éstos permiten verificar la
publicidad realizada respecto de la marca NIKE y la figura de ala estilizada y
que los productos distinguidos con la citada marca han estado a disposicion de
los consumidores.

De la revisién de las 10 resoluciones citadas se ha verificado lo siguiente:

En la Resolucién N° 916-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 08 de abril de 2013,
la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI, determiné lo siguiente:

“(...) se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han
variado respecto al reconocimiento efectuado mediante la Resolucion
N° 1169-2012/TPI-INDECOPI, sobre el caracter notorio de la marca

NIKE y logotipo; razén por la cual se considera que ésta sigue
cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislacion vigente para
ser considerada notoria, como signo que identifica productos de la clase
25 de la Clasificacion Internacional (...)".

En la Resolucion N° 364-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 08 de setiembre de
2014, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI, determin lo siguiente:

“(...) Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas
y (-~ gozan de la calidad de notoriamente conocidas {(...)".

En la Resolucion N° 759-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 22 de setiembre de
2014, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI, determind lo siguiente:

“(...) Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas
y (~==" gozan de la calidad de notoriamente conocidas {(...)".

En la Resolucion N° 2938-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 25 de setiembre de
2014, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI, determind lo siguiente:

“(...) Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas

y (== (Certificado N° 24674) gozan de la calidad de
notoriamente conocidas (...)".
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- En la Resolucion N° 1352-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 13 de mayo de
2013, la Comisién de Signos Distintivos del INDECOPI, determind lo siguiente:

“(...) se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han
variado respecto al reconocimiento efectuado mediante la Resolucion
N° 1169-2012/TPI-INDECORPI, sobre el caracter notorio de la marca

V , razoén por la cual se considera que ésta sigue cumpliendo con
los requisitos exigidos por la legislacion vigente para ser considerada
notoria, como signo que identifica productos de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional (...)".

- En la Resolucion N° 323-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 25 de febrero de
2015, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI, determiné lo siguiente:

“(...) de la revision de las resoluciones citadas, asi como de las pruebas
presentadas, se advierte que; en primer lugar, en las resoluciones citadas
no se ha reconocido el caracter de notoriamente conocida de la marca

J’ ; y en segundo lugar, luego de analizados los medios de prueba éstos
no acreditan la notoriedad de la marca 5’ .

Por otro lado, no obstante lo sefialado en el parrafo anterior, se ha
verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado
respecto al reconocimiento efectuado sobre el caracter notorio de la
marcas & y (- (certificado N° 24674), razén por la cual se
considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la
legislacion vigente para ser consideradas notorias, como signos que
identifican productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.”

- En la Resolucién N° 141-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de enero de 2015,
la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI, determiné lo siguiente:

“(...) Ahora bien, de la revision de las resoluciones citadas, asi como de
las pruebas presentadas, se advierte que; en primer lugar, en las
resoluciones citadas no se ha reconocido el caracter de notoriamente

conocida de la marca y; y en segundo lugar, luego de analizados los
medios de prueba éstos no acreditan la notoriedad de la marca & ;

Por otro lado, no obstante lo sefalado en el parrafo anterior, se ha
verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado
respecto al reconocimiento efectuado sobre el caracter notorio de la
marcas & y (- (Certificado N° 24674), razon por la cual se
considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la
legislacion vigente para ser consideradas notorias, como signos que
identifican productos de la clase 25 de la Clasificacién Internacional (...)".

- En la Resolucion N° 524-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 03 de setiembre de
2014, la Comision Transitoria de Signos Distintivos determind lo siguiente:
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“(...) Por lo tanto, la imagen y prestigio que proyectan las marcas notorias

& y (-, es susceptible de ser transferida a los productos que
pretende distinguir el signo solicitado”.

- En la Resolucion N° 2616-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 28 de agosto de
2014, la Comision de Signos Distintivos determind lo siguiente:

(...) Realizado el examen comparativo entre el signo mixto solicitado y las
marcas figurativas notorias®, se advierte que resultan semejantes entre

2

S .

- En la Resolucion N° 355-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 03 de febrero de
2016, la Comision Transitoria de Signos Distintivos determind lo siguiente:
“(...) Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas
& y (" (Certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente
conocidas (...)".

Ahora bien, de la revision de las resoluciones citadas, asi como de las pruebas
presentadas, se advierte que las situaciones de hecho y de derecho no han variado

respecto al reconocimiento efectuado sobre el caracter notorio de las marcas V
i

- . ) , : .
y / razén por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los
requisitos exigidos por la legislacion vigente para ser consideradas notorias, como
signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Conclusion del analisis de la notoriedad

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas Vy (=

gozan de la calidad de notoriamente conocidas; por lo que, a criterio de esta Comision,
corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicacion la prohibicion
contenida en el articulo 136 inciso h) de la Decisi6n 486.

3.3. Aplicacion del articulo 136 inciso h) de la Decision 486

El articulo 136 de la Decision 486 establece que “no podran registrarse como marcas
los signos que constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular
sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de
asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios;, un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario”.

Del analisis del articulo 136 inciso h) de la Decision 486, se advierte que antes de
analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga proteccion en dicha norma, deben
verificarse las siguientes condiciones:

12-34



\WICA DE
& ~oe
@ <

-+ 0 Presidenci
% PERU dé?%oﬁgg}gde Ministros i e

- Que el signo solicitado constituya la reproduccion, imitacién, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido; vy,

- Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante
del registro.

En el presente caso, habiéndose determinado que las marcas o y (T("*;: ~~~~
gozan de la calidad de notoriamente conocidas en el Perl y teniendo en cuenta
ademas que éstas pertenecen a un tercero distinto al solicitante, corresponde
determinar si el signo solicitado constituye la reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de las marcas notorias.

____Signo solicitado

<==E£)

Asi, analizados los signos en cuestion, la Comision advierte que el elemento figurativo
que conforma el signo solicitado, incluye en su conformacion algunos de los trazos que
conforman el elemento figurativo de las marcas notoriamente conocidas, a saber el
contorno de la figura de una saeta, la cual se encuentra ubicada en posicion inversa —
la parte mas ancha para el lado derecho y la parte mas delgada de la saeta para el
lado izquierdo (signo solicitado) -, mientras que las marcas notorias presentan la parte
mas ancha al lado izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho, por lo que nos
encontramos frente a un supuesto de imitacion® de los elementos de las marcas
notorias.

Habiéndose determinado que el signo solicitado constituye una imitacion de las
marcas notorias, que pertenece a un tercero, corresponde determinar si el registro del
signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacion con
las marcas notorias; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la diluciéon de su
fuerza distintiva o valor comercial.

a. Evaluacion del riesgo de confusién

En el presente caso, esta Comision procedera a evaluar la existencia de riesgo de
confusién o de asociacién entre el signo solicitado y las marcas notorias.

La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presenta cuando dos productos o

6 Segun el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, se entiende por
IMITACION aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra.
Asi, un signo sera la imitacion de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma
impresion fonética y/o grafica en la mente del publico consumidor. Una imitacion se daria en el caso de
existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peri / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster @indedp@y. Qe / Web: www.indecopi.gob.pe


http://www.indecopi.gob.pe

servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errénea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion
indirecta’, no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial
de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos
0 servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el andlisis del riesgo de confusion se debera
tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los
productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo
general, la confusién entre dos signos sera mayor cuanto mayor sea la similitud o
vinculacion entre los productos o servicios a distinguir.

En cuanto al riesgo de asociacion, en doctrina® existen dos tesis sobre el concepto de
dicha figura, a saber, la tesis segun la cual el riesgo de asociacion tiene contornos mas
extensos que los del riesgo de confusion, y, por otro lado, la tesis segun la cual el
riesgo de asociacién se encuentra contenido dentro del riesgo de confusion®. Ahora
bien, a criterio de esta Comisién, la figura del riesgo de asociacion debera ser
analizada, asimilandola a la figura de riesgo de confusion indirecta.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del
INDECOPI en la Resolucién N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia
obligatoria) sefaldé que “las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una
proteccion mas amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el
posible riesgo de confusion entre un signo y una marca notoria son los mismos que se
utilizan entre marcas comunes, tratandose de marcas notorias, tales criterios deben
ser aplicados de manera mas estricta”. Al respecto, cabe sefialar que si bien la Sala de
Propiedad Intelectual hace referencia Unicamente al riesgo de confusion, en virtud de
las razones expuestas precedentemente, debe entenderse que de conformidad con la
citada Resolucion, el eventual riesgo de asociacion entre el signo solicitado y la marca
notoria también debe realizarse de manera mas estricta.

Por lo tanto, dado el caracter notoriamente conocido de las marcas de la opositora,
corresponde otorgarle un nivel de proteccién superior a que se otorga normalmente a
cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciacion que debe existir

7 La que también es entendida por esta Comision como confusién en la modalidad de riesgo de

asociacion.

8 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. cit. Pag. 292 y ss.

9 La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolucion N° 933-2001/TPI-
INDECOPI sefiala que “de acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociaciéon debe ser
interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los paises del Benelux, esto es, ademas de
comprender el riesgo de confusion, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en
conflicto no son confundibles, el publico podria pensar que entre el titular de la marca y del signo
solicitado existe algun tipo de relacion (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo
de que a la vista de la semejanza entre los signos, el publico podria establecer conexiones o
asociaciones basadas en el hecho de que la percepcion del signo solicitado desata el recuerdo de la
marca. Por otro lado, de acuerdo a la doctrina alemana el riesgo de asociaciéon debia comprender el
riesgo de confusién mediata o indirecta. Ademas, Kunz-Hallstein incluia la hipdtesis del riesgo de
confusion lato sensu, lo que en Alemania se trata de los casos en los que el publico deslinda
correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erréneamente que entre
tales empresas existen vinculos econémicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la
Exposicién Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho aleméan de marcas
con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104".
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entre el signo solicitado y las marcas notorias debe ser mayor al nivel que se exige en
el comun de los casos. Asi, existiran casos en los que el signo solicitado podra
acceder al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca
registrada, sin embargo, ese mismo signo no podria ser registrado si las semejanzas
se dan con una marca notoria.

a.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, cabe senalar que uno de los principios en los que se
sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.
Asi, el registro de una marca otorga proteccién a su titular no sélo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedié el registro, sino que también opera
en relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al
publico consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos
0 servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decisién 486 en su
segundo parrafo, al establecer expresamente que “(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segln su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.

- Enrelacion con la marca notoria V

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Por otro lado, la marca notoria distingue prendas de vestir y zapatillas, de la clase 25
de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos distinguen en comun algunos de los mismos
productos, a saber, zapatillas. Asimismo, se advierte que el calzado que pretende
distinguir el signo solicitado incluye las zapatillas que distingue la marca notoria.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusién en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
0 no, semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor. Ademas, dada
la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
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Comision considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera
ser mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Respecto a la marca notoria . ~="" (Certificado N° 24674)

El signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

Por su parte, la marca notoria (Certificado N° 24674) identifica zapatos, ropa de
deportes y demas productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

De este modo, se aprecia que los productos que pretende distinguir el signo solicitado
se encuentran comprendidos en los productos que distingue la marca notoriamente
conocida.

En este orden de ideas, se ha comprobado que se cumple uno de los requisitos para
que se origine riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los
signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor.
Ademas, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en
conflicto, esta Comisién considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo
que se debera ser mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

a.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, sefiala que “a efectos de establecer si

dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la

Direccion competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepcién del consumidor medio;

¢) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;

d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El articulo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratandose de signos

denominativos, en adicién a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto

Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gréafico-fonética;

b) La semejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizaré el analisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que “tratandose de signos
figurativos, en adicién a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto’.

16-34



\ICA DE(
4\\‘ e,
& 3

£ P d .
% s dé?%oﬁgg;g de Ministros )

El articulo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, sefiala que “tratandose de signos

mixtos, formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adiciéon a los

criterios senialados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se

tendra en cuenta lo siguiente:

a) La denominacion que acompania al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gréfico,
con el objeto de identificar la dimension caracteristica del signo”.

Por su parte, el articulo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 sefala que “tratandose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta
los criterios sefialados en los articulos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratandose
de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios sefialados en los
articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion los criterios serialados en el
articulo 45 del presente Decreto Legislativo.”

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la
impresion de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor,
ya que por lo general, éste no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor, debiendo tener
presente ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacién de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion
que usualmente presten para su adquisiciéon o contratacion.

Realizado el examen comparativo entre el signo figurativo solicitado y las marcas
figurativas notorias, se advierte que los signos son semejantes.

|
c-:z{) /1

En efecto, desde el punto de vista grafico, se determina que la similitud entre los
signos radica principalmente en que presentan en su conformacién una figura de
trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en
posicion inversa — la parte mas ancha para el lado derecho y la parte mas delgada de
la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que las marcas notorias
presentan la parte mas ancha al lado izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho
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- lo senalado determina que los signos generen una impresion grafica de conjunto
semejante.

Cabe indicar, que si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en
direccion contraria, y ademas presenta secciones en su interior, ello no resulta
suficiente para evitar que los signos susciten una impresion de conjunto semejante.

- Conclusion

Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, asi
como el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos
productos, esta Comision considera que el otorgamiento del registro solicitado sera
susceptible de producir confusion en el publico consumidor, por lo que corresponde
declarar fundada la oposicion en este extremo.

b. Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

“La buena reputacion de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una
conjuncién de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de
la buena reputacion requiere la aportacion de cuantiosos recursos financieros y es, en
definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio
producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca
que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplico
en primer término y, por tanto, susceptible de utilizacion en conexién con otras
prestaciones, o como instrumento publicitario”'.

En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van mas
alla de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”''. Siendo asi, es
necesaria “la proteccion de la aptitud traslativa de reputacion y ornamental de la
marca”'?, la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos
desplegados por su titular.

El aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria presupone la efectiva
preexistencia de una imagen o prestigio de la marca notoria entre el publico
consumidor. Asi, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser
transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o
servicios que distingue.

Asi, “el proposito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa
representacion alguna respecto al origen, sirve para establecer una relacion intelectual
que atrae la atencién del publico consumidor de forma superior a la que se alcanzaria
con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la
transmision consciente o inconsciente de la reputacién que simboliza el signo pese a
la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos

MONTEAGUDO, Montiano. La proteccion de la marca renombrada. CIVITAS. Primera edicion. Madrid,
1995. Pag. 246.

" Ibidem.

2 Loc. cit.
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casos la apropiacion aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo titular o el
valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”'®.

Siendo asi, la proteccion de la marca notoria frente a conductas que representen una
intencion de aprovecharse de su reputacion, se sustenta sobre los propios valores que
el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se
asigno originalmente'.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la
Resolucion N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria)
sefiala que “la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria [se
da cuando] un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin
contar con la autorizacién del titular [...], toda vez que el usuario de la marca obtiene
un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creacion y
consolidacién de esa imagen positiva”.

En el presente caso, conforme se ha determinado precedentemente, el signo solicitado
y las marcas notorias son semejantes.

Asi, a criterio de esta Comision las semejanzas existentes entre los signos bajo
analisis permiten concluir que cuando el publico consumidor de los productos de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional aprecie el signo solicitado, va a evocar a las

-

marcas notorias &=y ("

Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyectan las marcas notorias &y (-
es susceptible de ser transferida a los productos que pretende distinguir el signo
solicitado.

En ese sentido, se considera que, de otorgarse el registro del signo solicitado, para
distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, se produciria un
aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias.

c. Riesgo de dilucién

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resoluciéon N° 2951-
2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) senala que “’en cuanto a
la figura de la dilucion del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina
siempre ha sefalado que la figura juridica de la dilucion sélo se aplica a marcas
renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser
analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condicion de notoria,
dado que en la actual norma andina —entiéndase la Decision 486— no se hace
distincion entre marcas notorias y renombradas”.

Asi, continua senalando el precedente referido, “/a figura juridica de la dilucién acoge
un supuesto excepcional de proteccion en el derecho de marcas, en virtud del cual se
procura evitar que la asociacion marca - producto o marca - servicio se rompa debido
a la utilizacion por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para
productos o servicios de distinta naturaleza”.

3 MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pag. 247.
4 MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pag. 246.
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Al respecto, Fernandez Novoa sefala que “/a doctrina de la dilution comienza a surtir
efecto alli donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusion. Esto significa,
por una parte, que bajo la doctrina de la dilution el titular de la marca debe ser
protegido cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un
tercero en relacion a productos o servicios no similares™®.

Por su parte, Montiano Monteagudo sostiene que “la proteccion frente al riesgo de
dilucion no se satisface impidiendo a terceros la utilizacion de la marca que pueda
comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la
homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero
destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilizacion de la
marca en conexion con cualquier tipo de productos o servicios, aun los mas
distanciados competitivamente. Ello es asi, en atencion a la peculiar fundamentacion
de la proteccion: presupuesta la extraordinaria implantacion de la marca, utilizacion
exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del publico, cualquier
utilizacion de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexion unica entre el
signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular''®.

En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos
derivados de una proliferacion excesiva en la utilizacion de la marca para productos o
servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputacion a una
nueva prestacion tiene por efecto inicial una cierta depreciacion de la imagen, ya que
el consumidor ha de comprobar aun la correspondencia del nuevo articulo con el
contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobacion
se podra emprender una nueva transmision. Si la explotacion de la marca en conexion
con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendra por
efecto la extenuacion de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo
atiende a nuestro juicio, la proteccion frente a la dilucion™”.

Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precision los requisitos que
permitan acceder a este superior grado de proteccion [...]. Asi, debe verificarse la
existencia de una “implantacion entre la practica totalidad de los consumidores,
excepcionalidad o caracter especial del signo o medio (lo que presupone
practicamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para

productos o servicios distintos), y su consideracion extraordinariamente afamada entre
el trafico™®.

En el presente caso, si bien se advierte que las marcas notorias han alcanzado un
elevado reconocimiento dentro del publico consumidor y se encuentra conformado por
elementos distintivos, por lo que ha adquirido un caracter especial, los signos
confrontados distinguen algunos de los mismos productos, razén por la cual no existe
riesgo de dilucion de las marcas notorias.

- Conclusion de la aplicacion del articulo 136 inciso h) de la Decision 486

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984. Pags. 293.
6 MONTEAGUDO. Op. cit. Pag. 277.

7 MONTEAGUDO. Op. cit. Pag. 281.

8 |bidem.
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Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de
causar riesgo de confusion o asociacién con las marcas notorias & y -~
(Certificado N° 24674), asi como un aprovechamiento injusto de su prestigio, se
concluye que corresponde declarar fundada la oposicion formulada en este extremo.

3.4. Evaluacion del riesgo de confusion

La opositora también sustent6 su oposicion sobre la base de las siguientes marcas:

Marca Certificado N° Clase
y/ 66417 25
91601 25
AR
1 -
(;_.:_:.;/ 24674 25
A{ 53793 25
AC G

El articulo 136 inciso a) de la Decisién N° 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial sefiala que “no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asociacion”.

La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presenta cuando dos productos o
servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errobnea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusién indirecta,
no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el andlisis del riesgo de confusién se debera
tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los
productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo
general, el riesgo de confusién entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la
similitud o conexion competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.4.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestion

En cuanto a los productos o servicios, cabe senalar que uno de los principios en los
que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita
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con caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o
uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o
semejantes.

Asi, el registro de una marca otorga protecciéon a su titular no so6lo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedid el registro, sino que también opera
en relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al
publico consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran
comprendidos o no en una misma clase de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos
o servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decision N° 486 en su
segundo parrafo, al establecer expresamente que “(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacién, complementariedad,
utilizacién conjunta o publico consumidor o usuario al que van dirigidos.

a) Respecto a las marcas NIKE vy logotipo (Certificado N° 66417)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue calzado y vestidos en general, de la clase
25 de la Clasificacién Internacional.

Al respecto, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran comprendidas dentro del calzado que distingue la marca registrada.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
0 no, semejantes al grado de inducir a confusion al pablico consumidor. Ademas, dada
la identidad en algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera
ser mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

b) Respecto a las marcas NIKE AIR vy logotipo (Certificado N° 91601) y Figurativa
(Certificado N° 24674)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Por otro lado, las marcas registradas distinguen:
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- NIKE AIR y logotipo: vestidos, calzado y demas, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

- Figurativa: zapatos, ropa deportiva y demas productos de clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran comprendidos entre los productos que distinguen las marcas registradas,
toda vez que éstas distinguen todos los productos de la clase.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
0 no, semejantes al grado de inducir a confusién al pablico consumidor. Ademas, dada
la identidad en algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusién, por lo que se debera
ser mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

c) Respecto a la marca ACG y logotipo (Certificado N° 53793)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue vestidos, calzado, sombrereria, de la clase
25 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran comprendidas dentro del calzado que distingue la marca registrada.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
o no, semejantes al grado de inducir a confusién al publico consumidor. Ademas, dada
la identidad en algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusién, por lo que se debera
ser mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.4.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, sefiala que “a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepcion del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;

d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”
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El articulo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratandose de signos
denominativos, en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza grafico-fonética;

b) La semejanza conceptual, y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el analisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva’.

El articulo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, sefala que “tratandose de signos

mixtos, formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los

criterios sefialados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se

tendra en cuenta lo siguiente:

a) La denominacion que acomparia al elemento figurativo;,

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico,
con el objeto de identificar la dimension caracteristica del signo”.

Por su parte, el articulo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 sefiala que “tratandose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta
los criterios sefialados en los articulos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratandose
de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios sefialados en los
articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion los criterios sefalados en el
articulo 45 del presente Decreto Legislativo.”

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles debe partirse de la
impresion de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor
0 usuario ya que, por lo general, éste no podra comparar ambos signos a la vez sino
mas bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser
confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello que, al comparar dos signos debe considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor o usuario,
debiendo tener presente ademas que, por lo general, el recuerdo y capacidad de
diferenciacion de los consumidores o usuarios dependeran de los productos o
servicios a distinguir y de la atencion que usualmente presten para su adquisicion o
contratacion.

Con relacién al signo solicitado vy la marca ¢ -~ (Certificado N° 24674)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con
Certificado N° 24674, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
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En efecto, desde el punto de vista grafico, se determina que la similitud entre los
signos radica principalmente en que presentan en su conformacién una figura de
trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en
posicion inversa — la parte mas ancha para el lado derecho y la parte mas delgada de
la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que las marcas registradas
presentan la parte mas ancha al lado izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho-
lo senalado determina que los signos generen una impresion grafica de conjunto
semejante.

Cabe indicar, que si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en

direccion contraria, y ademas presenta secciones en su interior, ello no resulta
suficiente para evitar que los signos susciten una impresion de conjunto semejante.

- Con relacién al signo solicitado y la marca & inscrita con Certificado N° 66417

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con
Certificado N° 66417, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista grafico, se advierte que los signos en conflicto
presentan en su conformacion una figura de trazos semejantes (tales como los de una
saeta), la cual se encuentra ubicada en posicion inversa — la parte mas ancha para el
lado derecho y la parte mas delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo
solicitado), mientras que las marcas registradas presentan la parte mas ancha al lado
izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho- lo senalado determina que los
signos generen una impresién grafica de conjunto semejante.

Cabe indicar que si bien la marca registrada se encuentra conformada adicionalmente
por la denominacion NIKE, ello no resulta suficiente para diferenciarla del signo
solicitado, ya que el aspecto figurativo no ha perdido relevancia en la marca registrada.
Asimismo, si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en direccion
contraria, y ademas presenta secciones en su interior, ello no resulta suficiente para
evitar que los signos susciten una impresion de conjunto semejante.

- Con relacion al signo solicitado y la marca "a 1 & _inscrita con Certificado N° 91601
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Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada
inscrita con Certificado N° 91601, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

N

| <t

En efecto, desde el punto de vista grafico, se advierte que los signos en conflicto
presentan en su conformacion una figura de trazos semejantes (tales como los de una
saeta), la cual se encuentra ubicada en posicion inversa — la parte mas ancha para el
lado derecho y la parte mas delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo
solicitado), mientras que la marca registrada presenta la parte mas ancha al lado
izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho -; lo senalado determina que los
signos generen una impresion grafica de conjunto semejante.

Cabe indicar que si bien la marca registrada se encuentra conformada adicionalmente
por la denominacion NIKE AIR, ello no resulta suficiente para diferenciarlos del signo
solicitado, ya que el aspecto figurativo no ha perdido relevancia en las marcas
registradas. Asimismo, si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en
direccion contraria, y ademas presenta secciones en su interior, ello no resulta
suficiente para evitar que los signos susciten una impresion de conjunto semejante.

- Con relacion al signo solicitado y la marca é inscrita con Certificado N° 53793

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con
Certificado N° 53793, se advierte son semejantes.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista grafico, se advierte que los signos en conflicto
presentan en su conformacién una figura de trazos semejantes (tales como los de una
saeta), la cual se encuentra ubicada en posicion inversa — la parte mas ancha para el
lado derecho y la parte mas delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo
solicitado), mientras que la marca registrada presenta la parte mas ancha al lado
izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho - lo senalado determina que los
signos generen una impresion grafica de conjunto semejante.

Cabe indicar que si bien la marca registrada se encuentra conformada adicionalmente
por la denominacion ACG, ello no resulta suficiente para diferenciarlos del signo
solicitado, ya que el aspecto figurativo no ha perdido relevancia en la marca registrada.
Asimismo, si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en direccion
contraria, y ademas presenta secciones en su interior, ello no resulta suficiente para
evitar que los signos susciten una impresion de conjunto semejante.
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3.4.3. Conclusion

Por lo expuesto, dada la semejanza entre los signos en conflicto y que los mismos se
encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros
vinculados, la Comision considera que el otorgamiento del registro solicitado es
susceptible de producir riesgo de confusion en el publico consumidor, por lo que
corresponde declarar fundada la oposicion formulada en este extremo.

3.5. De la mala fe en el registro alegada por la opositora

En el presente caso, la opositora sostuvo que el signo ha sido solicitado mediando
mala fe ya que la Unica motivacién del solicitante en el presente registro es la de
enervar el uso de la marca por su parte y de confundir a los usuarios con la existencia
de un producto denominado igual, a fin de aprovecharse de su liderazgo en el
mercado y de destruir su actividad econémica ingresando al mercado una marca que
confundira a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos.

Al respecto, corresponde senalar que los agentes econdmicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtien el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas
pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos.
Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la
concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe
comercial.

La buena fe representa la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
sefalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba
la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos
honestos (...)"19.

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuracion de un
derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial
a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquiri6 su
posicion juridica a través de un comportamiento que contraviene las normas juridicas,
la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este
comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen
tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a
registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la trasgresion de un
derecho ajeno, ya que conforme se ha senalado, el actuar en forma deshonesta o
desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento juridico.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para
que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca,
la administracion debera tener en consideracion la observancia de este presupuesto.

9 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pag.336.
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De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido
el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda
uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
concreto. Conforme lo sefalé el Tribunal de la Comunidad Andina, “(...) de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulacion y jueces nacionales la determinacion de
otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intencién o propdsito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario20.”

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se
desenvuelven los agentes econdmicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe
debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presuncion. En efecto, los
individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presuncién que debe regir la
evaluacion por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sélo se podra determinar
la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las
pruebas presentadas en cada caso concreto.

Al respecto, la opositora manifesté que la solicitante ha actuado de mala fe al solicitar
un signo idéntico al suyo y, ademas, ha pretendido el registro de otros signos que le
pertenecerian a terceros.

En el presente caso, se advierte que la opositora ha presentado en calidad de medios
probatorios los documentos senalados en el punto 3.2.2. de la presente resolucion.

Al respecto, se advierte que los medios probatorios presentados por la opositora
muestran informacion respecto de rankings de marcas y publicidad alrededor del
mundo, respecto de las marcas de la opositora. En tal sentido, los mismos no
acreditan la supuesta mala fe del solicitante. En efecto, cabe precisar que si bien el
signo solicitado y las marcas de la opositora presentan semejanzas en su
conformacién, ello no es suficiente para determinar que el solicitante actué de mala fe.
Antes bien, es necesario ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta
conducta de la solicitante, la cual no han quedado acreditadas ni es posible inferirlas
de los argumentos expuestos y medios probatorios presentados por la opositora.

Cabe precisar que, conforme se advierte del Informe de Antecedentes, a la fecha de la
presente solicitud de registro, la marca registrada a favor de la opositora, ya se
encontraba inscrita en el Pera. Siendo asi, y de conformidad con la naturaleza publica
de la informacion del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la
Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dicha marca fue
conocida por el solicitante del presente procedimiento con anterioridad a su solicitud
de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta
Comisién que PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA haya actuado de mala fe o con la
finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

20 Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.
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En el mismo sentido, respecto al hecho de que la solicitante pretenda registrar signos
la opositora considera que les pertenecerian a terceros, éste hecho, en principio, no
resulta suficiente para concluir que éste haya actuado mediando mala fe, antes bien,
es necesario ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta mala fe y/o
intencion desleal de la solicitante, los cuales no se presentan en el presente caso.

En tal sentido, no se ha creado conviccion en esta Comision respecto a que el signo
solicitado haya sido solicitado mediando mala fe; por lo que corresponde desestimar la
oposicion formulada en este extremo.

3.6 Examen de registrabilidad

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, conforme a lo senalado en el Informe de
Antecedentes, se ha verificado que en la clase 25 de la Clasificacion Internacional,
existen registradas o solicitadas con anterioridad los siguientes signos:

" HINOSTROZA HUAMAN, | D
o~

CARLOS ALEJANDRO > — 191187
HINOSTROZA HUAMAN,
CARLOS ALEJANDRO ‘aﬁ/f;,— 672938-2014
LUIS BENITES, DAVID
OMAR @ 175575

NIKE INNOVATE C.V. ‘ — 549543-2013

En ese sentido, corresponde a la Comision proceder a evaluar la existencia de riesgo
de confusion entre el signo solicitado y las referidas marcas registradas y/o solicitadas
con anterioridad), para lo cual se ha de tener en cuenta lo senalado en el numeral
3.4.2. literal a. de la presente Resolucion, en lo que resulte pertinente.

3.7.1. Evaluacion del riesgo de confusion

3.7.1.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestion

- En relacién al signo solicitado y la marca ‘?A—- (Certificado N° 191187)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue prendas de vestir, polos, casacas, buzos,
gorros, medias deportivas, calzados en general y de sombrereria, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran comprendidas dentro de calzados en general que distingue la marca
registrada.
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En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
0 no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dada la identidad de algunos de los
productos a que se refieren los signos en cuestion, esta Comision considera que se
incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.

- En relacion al signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad ‘a?ﬁ?r
(Expediente N° 572938-2014)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Por otro lado, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir zapatillas,
prendas de vestir y articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

Al respecto, se advierte que ambos signos estan destinados a distinguir zapatillas.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
0 no, semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor. Ademas, dada
la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera
ser mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

- En relacion al signo solicitado y la marca cég(Certificado N° 175575)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue zapatillas, zapatos, sandalias y prendas de
vestir en general, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte ambos signos estan destinados a distinguir zapatillas.
Asimismo, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran vinculados con los zapatos y sandalias, que distingue la marca registrada.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusién en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
0 no, semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor. Ademas, dada
la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en cuestion, esta
Comisién considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera
ser mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

- En relacion al signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad V’
(Expediente N° 549543-2013)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

30-34



\ICA DE(
,'v“‘ >

Ly c

- B Presidenci
% PERU dé?%oﬁrs]g}?) de Ministros PO

Por su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir articulos de
sombrereria, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos,
camisas, camisetas (de manga corta), puldveres, sudaderas, pantalones para correr,
lenceria, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas,
abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes,
mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calceteria, bandas para el brazo
(prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos,
prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (articulos de
sombrereria), bandanas (panuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de
vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de bano, prendas de vestir para
atletismo, a saber, camiseta de compresion (prendas de vestir), pantalones cortos de
compresion (prendas de vestir), pantalones de compresion (prendas de vestir),
leggings de compresion (prendas de vestir), jerseys de compresion (prendas de
vestir), y chalecos de compresion (prendas de vestir), zapatos deportivos con
toperoles para jugar balompié, futbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

Al respecto, se verifica que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran comprendidas dentro del calzado que distingue la marca registrada.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
0 no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dada la identidad de algunos de los
productos a que se refieren los signos en cuestion, esta Comisién considera que se
incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.

3.7.1.2. Examen comparativo

- En relacion al signo solicitado vy la marca ‘/)/’- (Certificado N° 191187)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca inscrita con
Certificado N° 191187, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista grafico, se advierte que los signos en cuestion
presentan en su conformacion una figura de trazos semejantes (tales como los de una
saeta), la cual se encuentra ubicada en posicion inversa — la parte mas ancha para el
lado derecho y la parte mas delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo
solicitado), mientras que la marca registrada presenta la parte mas ancha al lado
izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho -; lo sefalado determina que los
signos generen una impresion grafica de conjunto semejante.
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- En relacion al signo solicitado vy el signo solicitado con anterioridad ‘a?x’—ﬁ‘
(Expediente N° 572938-2014)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y el signo solicitado con
anterioridad que se tramita en el Expediente N° 572938-2014, se advierte que son
semejantes.

SIGNO SOLICITADO SIGNO SOLICITADO CON
ANTERIORIDAD

En efecto, desde el punto de vista gréfico, se advierte que los signos en cuestion
presentan en su conformacién una figura de trazos semejantes (tales como los de una
saeta), la cual se encuentra ubicada en posicién inversa — la parte mas ancha para el
lado derecho y la parte mas delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo
solicitado), mientras que la marca solicitada con anterioridad presenta la parte mas
ancha al lado izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho -; lo senalado
determina que los signos generen una impresion grafica de conjunto semejante.

Asimismo, si bien el signo solicitado con anterioridad se encuentra conformado
adicionalmente por la denominacién BRIXTON, ello no resulta suficiente para
diferenciarlo del signo solicitado, ya que el elemento figurativo no ha perdido
relevancia dentro del conjunto del mismo.

- En relacion al signo solicitado y la marca & (Certificado N°® 175575)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con
certificado N° 175575, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista grafico, se advierte que tanto el signo solicitado
como la marca solicitada con anterioridad presentan la misma disposicion de
elementos (la parte mas ancha para el lado derecho y la parte mas delgada de la
saeta para el lado izquierdo); lo que determina que los signos generen una impresion
grafica de conjunto semejante.

Asimismo, si bien el signo solicitado con anterioridad se encuentra conformado
adicionalmente por la denominacion DEIFMER’S, ello no resulta suficiente para
diferenciarlo del signo solicitado, ya que el elemento figurativo no ha perdido
relevancia dentro del conjunto del mismo.

32-34



B presidenci
% G dgla%loﬁggig de Ministros AR

- En relacion al signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad &
(Expediente N° 549543-2013)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y el signo solicitado con
anterioridad que se tramita en el expediente N° 549543-2013, se advierte que son
semejantes.

SIGNO SOLICITADO SIGNO SOLICITADO CON
ANTERIORIDAD

En efecto, desde el punto de vista grafico, se advierte que los signos en cuestion
presentan en su conformacion una figura de trazos semejantes (tales como los de una
saeta), la cual se encuentra ubicada en posicion inversa — la parte mas ancha para el
lado derecho y la parte mas delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo
solicitado), mientras que la marca solicitada con anterioridad presenta la parte mas
ancha al lado izquierdo y la parte mas delgada al lado derecho - lo senalado determina
que los signos generen una impresion grafica de conjunto semejante.

Cabe indicar, que si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en
direccion contraria, y ademas presenta un elemento de forma de punta en su interior,
ello no resulta suficiente para evitar que los signos susciten una impresiéon de conjunto
semejante.

3.7.1.3. Conclusiones

Por lo expuesto, dado que los signos en cuestion distinguen algunos de los mismos
productos y otros vinculados, y ademas resultan semejantes, la Comisién determina
que su coexistencia generara riesgo de confusion en el publico consumidor; por lo que
corresponde denegar el registro solicitado.

Resulta necesario precisar que si bien LUIS BENITES, DAVID OMAR, NIKE
INNOVATE C.V. e HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, no han
formulado oposicion en base a sus marcas registradas y/o sus signos solicitados con
anterioridad, la Autoridad Administrativa en defensa del interés de los consumidores,
tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla
confundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad aun cuando estas no
hayan sido materia de oposicion, tal como sucede en el presente caso.

3.8.2. Conclusion del examen de reqgistrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme a lo senalado en el articulo
134 de la Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de dicha Decision,
no habiendo sido solicitado mediando mala fe; sin embargo, incurre en la prohibicién
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de registro contemplada en el articulo 136 incisos a) y h) de la referida normativa, por
lo que no corresponde acceder a su registro.

p E—

Cabe precisar que se han tenido a la vista las marcas (Certificado N°
|

194050 y "”""‘“l (Certificado N° 178417), que distingue productos de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, con la cual, a criterio de esta Comision, el signo solicitado
no resulta confundible toda vez que presentan diferencias graficas, fonéticas y
cromaticas respectivamente, que permiten distinguirlos entre si.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075; asi como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4, DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA la oposicion formulada por NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los
Paises Bajos, y, ademas, por las razones expuestas, DENEGAR el registro de la
marca de producto solicitado por PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA, de Peru.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusto Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Coda, Gisella Carla Ojeda Brignole y Sandra Patricia Li
Carmelino.

Registrese y comuniquese\\

v
RA)\wGUSTo MELONI GARCIA

Presidente de la Comision de Signos Distintivos

JCCH
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