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En el Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo ante 

INDECOPI, mediante el cual Frutas de la Selva S.A.C presenta oposición, en 

base a su marca registrada Golden y logotipo (certificado N° 188848), contra la 

solicitud de registro multiclase Golden 8 y logotipo para distinguir productos y/o 

servicios de las clases 31 y 35 de la Clasificación Intencional, solicitado por El 

Pedregal S.A. 

En la oposición interpuesta por Frutas de la Selva S.A.C. señalan el signo 

solicitado Golden 8 y logotipo es idéntico a su marca registrada Golden, toda vez 

que el signo solicitado incluye en su totalidad a la marca registrada. Asimismo, 

ambos signos distinguen los mismos productos de la clase 31 de la Clasificación 

Internacional. Posteriormente, El Pedregal S.A. responde a dicha oposición 

manifestando que el termino Golden es de uso común para la clase 31, así como 

también, la inclusión del número 8 en su conformación le genera distintividad al 

signo solicitado. 

En primera instancia la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la 

oposición, toda vez que los signos en cuestión no generan confusión al público 

consumidor ya que el término Golden se encuentra inscrito en otras marcas 

registradas de la clase 31 de la Clasificación Internacional y, en consecuencia 

inscribir el signo solicitado Golden 8 y logotipo. Sin embargo, Denegó de oficio 

el signo solicitado Golden 8 y logotipo para distinguir servicios de la clase 35 de 

la Clasificación Internacional por generar, presuntamente, riesgo de confusión 

con la marca registrada Golden Fish (Certificado N° 8621). 

Tanto el solicitante como el opositor apelaron la Resolución de Primera Instancia, 

toda vez que para el opositor el signo solicitado Golden 8 y logotipo, sí genera 

riesgo de confusión con su marca registrada Golden y logotipo (Certificado N° 

188848) de la clase 31 de la Clasificación Internacional y, el solicitante apelo el 

extremo de la resolución que denegó el registro del signo solicitado en la clase 

35 de la Clasificación Internacional, señalando que en la clase 35 coexisten 

marcas registradas que comparten el término Golden y por ello se debería 

otorgar el registro del signo solicitado tanto en la clase 31 como en la clase 35 

de la Clasificación Internacional. 

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI 

declaró Revocar la resolución de Primera Instancia  y otorgar el registro del signo 

solicitado Golden 8 y logotipo para distinguir servicios de la clase 35 de la 

Clasificación Internacional. Asimismo, confirmó la resolución de Primera 

Instancia, en el extremo que otorgó el registro del signo solicitado Golden 8 y 

logotipo para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional. 
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I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS 

PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

 

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA 

 

Con fecha 24 de septiembre de 2015, EL PEDREGAL S.A., de Perú, solicitó el registro 

multiclase de la marca de producto y/o /servicio constituida por la denominación 

GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir uvas 

frescas, paltas frescas y cítricos frescos, de la clase 31 de la Clasificación Internacional, 

así como, servicios de exportación de uvas frescas, paltas y cítricos, de la clase 35 de la 

Clasificación Internacional.  

 

 

 

 

 

OPOSICIÓN AL REGISTRO MULTICLASE DE MARCA DE PRODUCTO Y/O 

SERVICIO. 

 

Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2016, FRUTAS DE LA SELVA S.A.C., de Perú 

(en adelante, el “opositor”) formuló oposición contra la solicitud de registro multiclase 

de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación GOLDEN 8 y 

logotipo (se reivindica colores) solicitada por EL PEDREGAL S.A (en adelante, el 

“solicitante”) para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional y 

servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, en atención a los siguientes 

argumentos: 

 

Fundamentos de hecho. 

 

Que, señala ser titular de la marca de producto constituida por la denominación GOLDEN 

y logotipo (Certificado N° 188848), que distingue productos agrícolas, hortícolas, 

forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y 



legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; animales vivos y alimentos, 

bebidas, sustancias alimenticias fortificantes para animales, de la clase 31 de la 

Clasificación Internacional, vigente hasta el 14 de junio de 2022. 

 

Que, existe riesgo de confusión entre el signo solicitado GOLDEN 8 y logotipo (se 

reivindica colores) y su marca registrada GOLDEN y logotipo (Certificado N°188848), 

toda vez que, existe identidad gráfica, fonética, cromático y estructural. Así como 

también, distinguen productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional. 

 

 

 

 

 

   

De la comparación de los signos en conflicto, se puede apreciar que, tanto el signo 

solicitado como la marca registrada, comparten la denominación GOLDEN, por lo que el 

público consumidor, asociará que el signo solicitado pertenece al mismo grupo 

empresarial o que es una variación de su marca registrada GOLDEN y logotipo 

(Certificado N° 188848). 

 

El número 8 del signo solicitado, no genera suficiente distintividad, generándose así una 

identidad subgénero respecto de la marca GOLDEN y logotipo (Certificado 188848), en 

consecuencia, el signo solicitado no genera distintividad suficiente que permita 

diferenciarla de su marca registrada. En ese sentido, la coexistencia de los signos en 

conflicto no resulta posible. 

 

La presente solicitud de registro tiene como única finalidad ejercer un acto de 

competencia desleal en su contra. 

 

Fundamentos de derecho. 

 

 Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de 

la Comunidad Andina, artículo 136° inciso a) y artículo 146°. 



 Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones 

Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que 

establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, artículos 45°, 46°, 

47°,48° y 49°. 

 

CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN DE REGISTRO MULTICLASE DE 

MARCA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO. 

 

Mediante escrito de fecha 09 de febrero de 2016, el solicitante absolvió el traslado de la 

oposición formulada por FRUTAS DE LA SELVA S.A.C., en razón de los siguientes 

fundamentos: 

 

 El término GOLDEN forma parte de diversas marcas registradas en la clase 31 de 

la Clasificación Internacional, las mismas que coexisten de forma pacífica en el 

mercado peruano sin generar confusión en el público consumidor. Asimismo, se 

evidencia que el término GOLDEN es de uso común para la clase antes 

mencionada; en ese sentido, no puede ser de propiedad de un solo titular. 

 Los signos materia de controversia presentan diferencias en los elementos 

figurativos. El signo solicitado se encuentra compuesto de una figura irregular de 

6 lados de color amarillo que encierra la palabra GOLDEN acompañada del 

número 8 y el logo de una cruz, aunado al hecho que la figura está encerrada por 

un rectángulo de color rojo que contiene también figuras ovaladas de color 

amarillo. A diferencia de la marca registrada, pues esta, solo está compuesta por 

un sol. 

 

 

 Respecto a los productos a distinguir, el signo solicitado solo pretende distinguir 

uvas frescas, paltas frescas y cítricos frescos, mientras que la marca de la opositora 



distingue todo el resumen de productos de la clase 31 de la Clasificación 

Internacional. 

 No existe un acto de competencia desleal, dado que busca registrar una marca que 

contiene un término de uso común en la clase correspondiente. 

 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

 

Mediante Resolución N° 980-2016/CSD-INDECOPI de fecha 6 de abril de 2016, la 

Comisión de Signos Distintivos, resolvió lo siguiente: 

 

 Declarar INFUNDADA la oposición interpuesta por FRUTAS DE LA SELVA 

S.A.C., de Perú, contra la solicitud de registro multiclase de la marca de producto 

y/o servicio constituido por la denominación GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica 

colores), en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 31 de la 

Clasificación Internacional. 

 DENEGAR el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida 

por la denominación GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica colores), en el extremo 

que pretende distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. 

 INSCRIBIR en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la 

Propiedad Industrial, a favor de EL PEDREGAL S.A., de Perú, el registro 

multiclase de la marca de producto y/o servicio GOLDEN 8 y logotipo (se 

reivindica colores), para distinguir uvas frescas, paltas frescas y cítricos frescos, 

de la clase 31 de la Clasificación Internacional. 

 

Los fundamentos que motivaron la resolución de la Comisión fueron los siguientes: 

 

Respecto de la solicitud de registro multiclase de la marca GOLDEN 8 y logotipo (se 

reivindica colores), en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 31 de la 

Clasificación Internacional.  

 

Los productos que busca distinguir el signo solicitado son uvas frescas, paltas frescas y 

cítricos fresco, los cuales se encuentra comprendidos en las frutas frescas que distingue 



la marca registrada, así como, en productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, dado 

que se trata de productos naturales que van dirigidos a un mismo tipo de consumidor. 

 

Además, la Comisión advirtió que el termino GOLDEN, se encuentra presente en otras 

marcas registradas a favor de terceros para distinguir productos de la clase 31 de la 

Clasificación Internacional. 

 

En el examen comparativo entre los signos materia de controversia se advierte que, la 

presencia del número 8 de signo solicitado, así como los elementos figurativos y 

cromáticos característicos presentes en cada uno de los signos en conflicto determinan 

una impresión visual de conjunto diferente, por ello, la Comisión consideró que no son 

semejantes. 

 

Respecto de los actos de competencia desleal 

 

No se ha demostrado que la solicitud de registro haya sido efectuada para perpetrar, 

consolidar o facilitar la comisión de un acto de competencia desleal conforme a lo 

previsto en el artículo 137 de la Decisión 486. 

 

Respecto de la solicitud de registro de la marca GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica 

colores), en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación 

Internacional.  

 

GALSKY YACHER, ISAAC, de Perú, es titular de la marca GOLDEN FISH (Certificado 

N° 8621), que distingue servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, vigente 

hasta el 23 de mayo de 2016.  

 

Al realizar el examen de registrabilidad, se advirtió que los servicios de exportación de 

uvas frescas, paltas y cítricos que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran 

incluidos en los servicios de exportación que distingue la marca registrada 

 

Asimismo, los servicios de exportación de uvas frescas, paltas y cítricos que pretende 

distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con los servicios de importación 



que distingue la marca registrada, ya que estos podrían ser prestados por los mismos 

agentes económicos. 

 

Del examen comparativo, se advirtió que existen semejanzas gráficas y fonéticas entre la 

denominación GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica colores) y GOLDEN FISH 

(Certificado N° 8621), dado que ambos incluyen el elemento denominativo GOLDEN. 

Asimismo, los elementos denominativos adicionales no son suficientes para desvirtuar la 

semejanza antes referida, pudiendo originar confusión entre los consumidores al 

considerarlos como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye 

un signo derivado del otro. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

Recurso de apelación interpuesto por el solicitante 

 

Con fecha 21 de abril de 2016, el solicitante EL PEDREGAL S.A. al no encontrarse de 

acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos, interpuso recurso de 

apelación contra la Resolución N° 980-2016/CSD-INDECOPI de fecha 6 de abril de 

2016, con la finalidad que la Sala proceda a revocar la resolución apelada en el extremo 

que deniega el registro del signo solicitado en la clase 35, en base a los siguientes 

fundamentos: 

 

Fundamentos de hecho y de derecho 

 

 Que, la Comisión no verificó que en la clase 35 existen otras marcas registradas 

con el término GOLDEN, las mismas que coexisten sin generar confusión en el 

público consumidor.  

 Que, la marca GOLDEN FISH (Certificado N° 8621) de titularidad de Galsky 

Yacher Isaac vence el 23 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha no se ha 

iniciado el procedimiento de renovación del registro. 

 Que, en base a lo anterior, solicita la suspensión del procedimiento del registro 

hasta la fecha de vencimiento del registro de la marca GOLDEN FISH 

(Certificado N° 8621). 

 



La Secretaría Técnica de la Comisión, mediante providencia de fecha 05 de mayo de 2016 

dispuso conceder el recurso de apelación interpuesto, elevándose los actuados a la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el opositor 

 

Con fecha 06 de mayo de 2016, el opositor FRUTAS DE LA SELVA S.A.C., al no 

encontrarse de acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos, interpuso 

recurso de apelación contra la Resolución N° 980-2016/CSD-INDECOPI de fecha 6 de 

abril de 2016, con la finalidad que la Sala proceda a revocar la resolución apelada en el 

extremo que declara infundado la oposición formulada, en atención de los siguientes 

argumentos: 

 

Fundamentos de hecho y de derecho 

 

 Los signos en comparación son similares al estar conformadas por el termino 

GOLDEN, por ello, se generará riesgo de confusión si se registra el signo 

solicitado. 

 La resolución recurrida no contiene los requisitos de validez de todo acto 

administrativo, contemplado en el numeral 4 del Art. 3°, el numeral 5.4 del Art. 

5° y el numeral 6.1 y 6.3 del Art. 6° de la Ley N° 27444. 

 La resolución recurrida presenta falta de motivación, dado que no expone las 

razones por las cuales considera que los signos no son similares, más aun, cuando 

ambos tienen idéntica denominación y solo se diferencia por el número 8, el 

mismo que no otorga diferencia necesaria. 

 La resolución recurrida vulneró su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

dentro del procedimiento administrativo, dado que no brindo respuesta alguna a 

los argumentos expuesto en la oposición. 

 La comisión en aplicación del principio de verdad material, debió recabar las 

pruebas necesarias para posibilitar el sustento de los actos de competencia desleal 

perpetrados por la solicitante. 

 



La Secretaría Técnica de la Comisión, mediante providencia de fecha 06 de mayo de 2016 

dispuso conceder el recurso de apelación interpuesto, elevándose los actuados a la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

 

Contestación a la apelación interpuesta por la opositora. 

 

Con fecha 26 de julio de 2016, EL PEDREGAL S.A, contesto a la apelación interpuesta 

por FRUTAS DE LA SELVA S.A.C, señalando lo siguiente: 

 

 Que, la Resolución N° 980-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 06 de abril de 2016, 

si se encuentra debidamente motivada, ya que en el párrafo sétimo de la página 7, 

se expone que el término GOLDEN se encuentra presente en otras marcas 

registradas para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación 

Internacional. 

 Asimismo, en el segundo párrafo de la página 04 de la Resolución, se pueden 

observar las distintas marcas registradas que contienen en su conformación el 

término GOLDEN para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación 

Internacional. 

 Por otro lado, respecto a la obligación de la Autoridad Administrativa por recabar 

pruebas sobre la supuesta competencia desleal cometida, es de conocimiento que, 

la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan la 

pretensión, conforme a lo establecido en el Artículo 104 del Decreto Legislativo 

1075. 

 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD 

INTELECTUAL DEL INDECOPI. 

 

Mediante Resolución N° 1108-2017/TPI-INDECOPI de fecha 07 de abril de 2017, la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual resolvió lo siguiente: 

 REVOCAR en parte la Resolución N° 980-2016/CSD-INDECOPI de fecha 6 de 

abril de 2016; y, en consecuencia, OTORGAR a EL PEDREGAL S.A. el registro 

muticlase de la marca de producto y/o servicios constituida por la denominación 

GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica colores) para distinguir servicios de la clase 



35 de la Clasificación Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de 

la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro Multiclase de 

Marca de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial. 

 CONFIRMAR la Resolución N° 980-2016/CSD-INDECOPI de fecha 6 de abril 

de 2016, que OTORGO a EL PEDREGAL S.A. el registro multiclase de producto 

y/o servicio constituida por la denominación GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica 

colores), para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional. 

 

Los fundamentos que motivaron la resolución del Sala fueron las siguientes: 

 

Respecto de la clase 31 de la Clasificación Internacional. 

 Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado 

GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica colores) y el elemento relevante de la marca 

GOLDEN y logotipo (Certificado N° 188848) se advierte que, cada uno de ellos 

presenta elementos figurativos, cromáticos y denominativos propios, según 

corresponda, que generan un impacto visual y sonoro diferente, por lo que, es 

posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riego de inducir a confusión al 

público consumidor. 

 El solo hecho de solicitar el registro de un signo que la opositora considera similar 

a su marca registrada, no constituye un acto de mala fe, ya que para que se 

configure una conducta desleal hace falta que se transgreda uno de los deberes de 

la leal competencia comercial, por lo que, es necesario examinar otros elementos 

que permitan revelar la supuesta intención del solicitante, los cuales no se 

verifican en el presente caso. 

 En casos de procedimientos trilaterales, son las partes las que tienen el deber 

probatorio en sus afirmaciones, teniendo como obligación la Autoridad 

Administrativa de verificar la veracidad de estas. 

 

Respecto de la clase 35 de la Clasificación Internacional. 

 

 La marca GOLDEN FISH (Certificado N° 8621), ya no se encuentra vigente, 

debido a que no fue renovada y caducó. En ese sentido, carece de objeto realizar 



un análisis de comparación entre la marca mencionada y el signo solicitado 

GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica colores). 

 Si bien el signo solicitado GOLDEN 8 y logotipo reúne los requisitos exigidos 

por el Artículo 134 de la Decisión 486, el término GOLDEN, es un término 

frecuentemente utilizado en la clase 35 de la Clasificación Internacional, por lo 

que se considera un signo débil. En ese sentido, el titular de la marca, no podrá 

ejercer su derecho de oposición frente a otros signos que deseen registrar dicho 

término o términos similares, en la medida que estos presenten otros elementos en 

su conformación. 

 

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE. 

  

1. Sobre la oposición al registro de marca 

 

Identificación 

En el presente caso luego de la solicitud de registro de marca del signo GOLDEN 8 

y logotipo, la empresa FRUTAS DE LA SELVA S.A.C. presenta oposición mediante 

escrito presentado el 12 de enero de 2016. 

 

Ahora bien, corresponde determinar si en efecto dicha oposición cumple o no los 

requisitos para que pueda ser admitida en el presente procedimiento, puesto que, en 

caso contrario de no ser subsanada, se tendrán por no interpuesta. 

 

Análisis 

La marca constituye un signo por el cual se pueden distinguir productos y servicios 

en el mercado, además la doctrina nacional refiere otros beneficios de la marca tales 

como: 

 

Es gracias a la marca que, además, los empresarios van a ver compensados el 

trabajo y esfuerzo invertidos, toda vez que sólo en la medida que sus prestaciones 

estén claramente diferenciadas, los empresarios podrán posicionar sus productos 

en el mercado y lograr la lealtad de su clientela.  

 



En efecto, si los productos o servicios no tuvieran una marca, el consumidor no 

sabría cómo reconocer en el mercado los productos o servicios de un empresario 

en particular, y bien podría adquirir o contratar el servicio de un competidor. Esta 

posibilidad de que el consumidor adquiera cualquier producto o contrate cualquier 

servicio, ante la falta de un elemento que los identifique del resto, generaría a su 

vez que los empresarios no se vean incentivados a mejorar o mantener la calidad 

de sus productos o servicios; ya que ante la falta de un signo que le permita al 

consumidor optar por ellos, sus esfuerzos e iniciativas empresariales no se verían 

recompensadas. (Gamboa, 2006, Pág. 366) 

 

Sobre la oposición al registro de marca debe tenerse en cuenta que constituye un acto 

procedimental emitido por una parte que tenga legítimo interés, ello con la finalidad 

de que no se inscriba un signo e impida el registro de la marca solicitada. Así la 

oposición constituye una acción por el cual un tercero se puede oponer al registro de 

un signo, ello siempre que acredite tener legítimo interés, esto es que acredite que el 

signo solicitado podría generar riesgo de confusión o de asociación al público 

consumidor a partir de la comparación con otro signo distintivo idéntico o similar.  

 

En el mismo sentido María Del Carmen Arana (2017) señala que la oposición: 

 

Es una acción administrativa que se realiza a pedido de parte ante la Comisión de 

Signos Distintivos del INDECOPI. Es la objeción a una solicitud de registro de 

un signo distintivo que realiza una persona natural o jurídica (empresa) que tiene 

legítimo interés, es decir, que tiene un derecho de propiedad industrial adquirido 

en virtud de un registro anterior de un signo distintivo idénticos o similares y que 

pueda causar riesgo de confusión o de asociación al público consumidor. (Pág. 

126) 

 

Asimismo, en doctrina también se señala: 

 

En el ámbito del procedimiento de registro marcario, nuestro ordenamiento leal 

indica que, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, 

oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca, dentro de 



los treinta días siguientes a la publicación, de conformidad con el artículo 146 de 

la Decisión Andina. (Gutierréz, 2015, Pág. 196)  

 

Dicha oposición debe ser presentada dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha 

de publicación acto que tiene que ser debidamente fundamentado e incluso se le 

otorga un plazo adicional (30 días) para ofrecer medios probatorios. 

 

La Decisión 486 establece en su artículo 149 supuestos en los cuales no podrá 

admitirse una oposición, así se tiene lo siguiente: 

 

Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite 

las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:  

a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la 

solicitud contra la cual se interpone la oposición;  

b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente; 

c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.  

 

Por su parte el Decreto Legislativo 1075 en su artículo 31 (antes de la modificatoria 

dispuesta el 7 de septiembre de 2018 por el Decreto Legislativo 1397): 

 

 Artículo 31.- Oposiciones 

 Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según el caso: 

a) Identificación del opositor; 

b) poder otorgado a quien represente al opositor; 

c) la identificación del expediente y de la fecha de publicación de la solicitud; 

d) los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición; 

e) los medios probatorios que acrediten los hechos alegados; y 

f) el comprobante de pago de la tasa correspondiente. 

 

En caso no se cumpla con dichos requisitos, incluso no ser subsanado, se tendría por 

no presentado dicho escrito de oposición continuándose con el trámite del 

procedimiento. Hecho que no quiere decir que la autoridad administrativa no evalúe 

los requisitos de registrablidad de la marca verificando así el signo solicitado incurre 

en las prohibiciones absolutas y relativas. 



 

2. Sobre el riesgo de confusión entre los signos GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica 

colores) y GOLDEN y logotipo (Certificado N° 188848). 

 

Identificación. 

En el presente caso la empresa FRUTAS DE LA SELVA S.A.C. se opuso al registro 

multiclase de la marca GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica colores) al considerar 

que esta última generaba confusión con su marca registrada GOLDEN y logotipo 

(Certificado N° 188848) que distingue productos de la clase 31 de la clasificación. 

 

Así la controversia gira en establecer si en efecto la marca GOLDEN 8 y logotipo (se 

reivindica colores) genera o no riesgo de confusión bajo el argumento antes referido. 

 

Análisis. 

Para registrar una marca en principio se debe cumplir con dos elementos que sea 

susceptible de representación y que tenga aptitud distintiva, así se establecen 

prohibiciones absolutas y relativas. Estas últimas constituyen prohibiciones en base 

al perjuicio que pudiera generar en los terceros y los consumidores pues, entre otros, 

puede generarse un riesgo de confusión. 

 

Así en el artículo 136 de la Decisión 486 se establece lo siguiente: 

 

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el 

comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:  

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro 

o registrada por un tercero, 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 confusión o de asociación. (…) 

 

Ahora bien, estos elementos pueden ser advertidos a petición de parte, como en el 

presente caso mediante oposición el mismo que debe presentarse debidamente 

fundamentado y en el plazo establecido por la referida Decisión. La doctrina nacional 

señala sobre el riesgo de confusión: 

 



Se protege contra el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en 

conflicto, así, buena parte de la doctrina, divide la confusión en tres tipos: directa, 

indirecta y riesgo de asociación. 

 

En  el  riesgo  de  confusión  directa,  la  confusión  ocurre  porque  los  propios  

signos  guardan  mucha  semejanza  o  identidad y los productos son idénticos o 

prácticamente idénticos.  Se  considera  que,  en  la  confusión  directa,  un  

consumidor confunde el origen empresarial del producto o servicio porque yerra 

en la elección de uno por otro;  por ejemplo, en bebidas gaseosas amarillas, Inca 

Kola vs. Inka Cola.  

 

En  el  riesgo  de  confusión  indirecta,  el  consumidor  no  toma un producto por 

otro pues los productos y/o los signos guardan diferencias; sin embargo, el 

parecido entre ambos signos le hace creer al público que los bienes o servicios 

provienen de la misma empresa; por ejemplo, Red Bull vs. Blue Bull para bebidas 

energizantes. (Maraví, 2014, Pág. 64) 

 

En ese sentido para analizar el riesgo de confusión entre los signos en controversia 

debe tenerse en cuenta los criterios establecidos en el artículo 48 del Decreto 

Legislativo 1075 dado que son signos mixtos: 

 

Artículo 48.- Signos mixtos 

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento 

figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del 

presente Decreto Legislativo se tendrán en cuenta lo siguiente: 

a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; 

b) la semejanza conceptual; y, 

c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento 

gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo. 

 

El INDECOPI en el Expediente N° 472144-2011, ha señalado sobre el riesgo de 

confusión lo siguiente: 

 



Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación 

prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4864 realizada por el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP20055 , en la cual se 

afirma que los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser 

suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con 

otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida 

a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en 

hacer uso de ellas con exclusividad.  

 

De las disposición antes referida debe observarse los criterios para los signos 

denominativos, figurativos y adicionalmente los de este último, esto es la 

denominación que acompaña al elemento figurativo; la semejanza conceptual; y, la 

mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico. 

 

3. Sobre el acto de competencia desleal por parte de la empresa que solicitó el 

registro de la marca. 

 

Identificación 

En el presente caso la empresa FRUTAS DE LA SELVA S.A.C. refiere que el 

solicitante del registro está incurriendo en actos de competencia desleal, lo que 

conforme al artículo 137 de la Decisión 486 no correspondería registrar el signo 

solicitado. Así la controversia es, si en efecto el INDECOPI en el procedimiento de 

registro de marcas tiene competencia para evaluar supuestos de competencia desleal 

y si además en el caso particular se incurrió en dicha situación. 

 

Análisis 

La Decisión 486 establece supuestos de prohibiciones absolutas y relativas, así como 

también establece que en caso se pretenda registrar una marca se puede denegar en 

la medida que existan indicios razonables que la conducta de registrar podría 

configurar un acto de competencia desleal. 

 

Así el artículo 137 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 

 



Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables 

que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar 

o consolidar un acto de competencia desleal, podrá́ denegar dicho registro. 

 

La disposición antes referida no establece que en el procedimiento en que se evalúe 

el registro de la marca (tampoco en la oposición) la Autoridad Administrativa no 

puede declarar que existe competencia desleal sino solo denegar el registro al existir 

indicios suficientes para determinar dicha conducta ilícita. 

 

Los actos de competencia desleal son según el artículo 6 del Decreto Legislativo 

1044 actos que contravienen la buena fe empresarial y que buscan sacar provecho en 

el mercado no en virtud a su competitividad sino a su actuación de mala fe en el 

mercado. 

 

Artículo 6.- Cláusula general. -  

6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, 

cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su 

realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad 

económica en la que se manifiesten.  

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario 

a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en 

una economía social de mercado.  

 

Así quien en principio debe acreditar la afirmación de hechos es quien lo alega, es 

por ello que sobre la carga de la prueba se señala lo siguiente: 

 

La carga de la prueba se entiende como el conjunto de reglas de juicio que le 

señala al magistrado de manera cómo resolverá en aquellos casos de omisión de 

pruebas o pruebas insuficientes que no puede salvar siquiera con la actuación de 

prueba de juicio. (Hinostroza, 2011, pág. 226) 

 

4. Sobre la solicitud de registro de la marca en el extremo que pretende distinguir 

servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. 

 



Identificación 

En el caso, la Comisión de Signos Distintivos (en adelante la Comisión) ha divido la 

evaluación del signo objeto de solicitud de registro de acuerdo a la clasificación, así 

en el presente problema la cuestión es si el signo GOLDEN 8 y logotipo (se reivindica 

colores) genera o no confusión con las marcas registradas GOLDEN FISH y 

GOLDER ASSOCIATES. 

 

Análisis 

En el presente caso la empresa opositora no señaló argumentos explícitos sobre el 

cuestionamiento de la marca objeto de solicitud para distinguir servicios de la clase 

35 de la Clasificación Internacional. Sin embargo, el INDECOPI se encuentra 

obligado a hacer un análisis de registrabilidad del signo materia de registro. 

 

Así en el caso con la marca objeto de solicitud de registro se pretende distinguir 

servicios de exportación de uvas frescas, paltas y cítricos, de la clase 35 de la 

Clasificación Internacional. Mientras que la marca registrada GOLDEN FISH 

también distingue servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, tales 

como publicidad y negocios, importación, exportación, representación. 

 

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI señalo 

que en la clase 35 de la Clasificación Internacional, existen marcas registradas con el 

término GOLDEN por lo que, no se generaría riesgo de confusión con el signo 

solicitado GOLDEN 8 y logotipo, sino que más bien podrían coexistir en el mercado.  

 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS. 

 

A. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

IDENTIFICADOS. 

 

1. Sobre la oposición al registro de marca 

 



En el presente caso se presentó la oposición con fecha 12 de enero de 2016 en el cual 

la empresa FRUTAS DE LA SELVA S.A.C. señala que existe riesgo de confusión 

entre el signo solicitado GOLDEN 8 y logotipo y su marca GOLDEN y logotipo. 

 

Ahora bien, en de una verificación del escrito de oposición, se puede advertir que si 

se ha señalado los datos esenciales relativos al opositor (El Pedregal S.A.) y a la 

solicitud contra la cual se interpone la oposición. 

 

Asimismo, se cumplió con el plazo, puesto que la oposición se presentó el 12 de 

enero de 2016 y la fecha de publicación en El Peruano fue el 29 de noviembre de 

2015 por lo que se presentó dentro del plazo de 30 días hábiles, así como también en 

el expediente se verifica que se adjunta las tasas respectivas a nombre de la empresa 

opositora. De otro lado, en cuanto a la norma de desarrollo (artículo 31 del Decreto 

Legislativo 1075) también se cumplió con identificar al opositor, se adjuntó el poder 

del Gerente General (Jorge Villachica), se identificó el expediente y la fecha de 

publicación (se señaló que fue el 29 de noviembre de 2015), el escrito de oposición 

cuenta con fundamentos sobre el riesgo de confusión con su marca y se sustenta en 

la Decisión 486, ofrece medio probatorio para acreditar su representación y adjunta 

tasa, conforme al párrafo anterior.  

 

2. Sobre el riesgo de confusión entre los signos GOLDEN 8 y logotipo y GOLDEN 

y logotipo. 

 

La empresa FRUTAS DE LA SELVA S.A.C. presentó oposición al registro de 

solicitud de marca argumentando que la marca GOLDEN 8 y logotipo genera riesgo 

de confusión con su marca GOLDEN y logotipo. Pues su marca distingue productos 

agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; frutas y 

verduras, hortalizas entre otros de la clase 31 de la Clasificación Internacional inscrita 

con certificado Nº P00188848 vigente hasta el 14 de junio de 2022. 

 

Además, agrega que el signo solicitado genera riesgo de confusión toda vez que 

contiene en su integridad el término GOLDEN y resulta ser el elemento distintivo y 

de mayor notoriedad, agrega que distingue productos de la misma clase 31, los 



productos se van a encontrar en el mismo mercado, añade que ambas marcas son 

mixtas. 

 

En la contestación a la oposición, la empresa EL PEDREGAL S.A. refiere que en 

cuanto al argumento de la reproducción de manera idéntica del término GOLDEN 

existen otras marcas que ya tienen ese término tales como GOLDEN B, GOLDEN 

BIO GOLDEN, GOLDEN HAWK, GOLDEN HORSE PREMIUM GRAPES ICA-

PERÚ, GOLDEN OIL, entre otras.  

 

Agrega que debe ponerse énfasis en el elemento figurativo más que en el 

denominativo, así las figuras resultan diferentes y que solo pretende distinguir frutas 

como uvas frescas, paltas frescas y cítricos frescos. 

 

Por último, señala que no está realizando competencia desleal, pues el término 

GOLDEN es de uso común. 

 

Al respecto debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

El signo solicitado por EL PEDREGAL S.A. es uno de naturaleza mixta 

GOLDEN 8 y logotipo para distinguir productos de la clase 31: Uvas frescas, 

paltas frescas y cítricos frescos. Y de la Clase 35: Servicios de exportación de uvas 

frescas, paltas y cítricos.  

 

Mientras que la opositora FRUTAS DE LA SELVA S.A.C. refiere que genera 

confusión con su signo GOLDEN y logotipo respecto de sus productos de la clase 

31, mas no de la clase 35, en ese sentido, en el presente problema solo se realizará 

un análisis de si los signos GOLDEN 8 y logotipo genera confusión con el signo 

GOLDEN y logotipo respecto de sus productos de la clase 31. 

 

El riesgo de confusión se determina en base a si los productos respecto de sus 

marcas se encuentran en el mismo canal de comercialización, según su finalidad, 

naturaleza y público consumidor. 

 



De ello pues se puede desprender que es necesario analizar la similitud 

competitiva entre los productos (en el cual el caso concreto estamos sobre 

productos frutas, el mismo que está en los productos de la marca opositora) y 

además se debe analizar la similitud de los signos. 

 

En el presente caso estamos ante dos signos mixtos, pero según las reglas del 

artículo 48 inciso c) del Decreto Legislativo 1075, así como de acuerdo a la 

doctrina (Fernandez Novoa) debe ponerse en relevancia el factor denominativo o 

figurativo o los dos según la impresión que genere en conjunto; así Fernandez-

Novoa (2001) señala: 

 

Comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la 

pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: 

la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto 

de la correspondiente marca. (Pág. 254) 

 

Siendo así, en el caso ambos elementos resaltan tanto el elemento denominativo 

como el figurativo, puesto que los productos (frutas) serán adquiridos bajo la 

mención de la marca y en cuanto a los elementos figurativos ambos tienen formas 

de grafías particulares. 

 

Así el término GOLDEN es de uso común en el mercado de frutas, pues genera 

referencia a una clase o estándar de fruta lo que en modo alguno generaría 

confusión; mientras que sobre las figuras no existen entre los signos similitudes a 

nivel de forma, dimensional ni de colores, más aún el singo del opositor tiene un 

sol detrás del elemento denominativo mientras que el signo objeto de registro tiene 

una forma rectangular así como en su interior una forma sexagonal con unos 

puntos en forma de cruz. 

 

- Por tanto, ambos signos (GOLDEN 8 y logotipo, y GOLDEN y logotipo) no 

generan riesgo de confusión sobre la clase 31. 

 

3. Sobre el acto de competencia desleal por parte de la empresa que solicitó el 

registro de la marca. 



 

En el presente caso sí es posible que el la Autoridad Administrativa (INDECOPI) 

pueda denegar la solicitud de registro de marca en aquellos casos que advierta 

indicios de que con el registro se pueda generar actos de competencia desleal. 

 

El INDECOPI en el Expediente N° 675950-2016 sobre los actos de competencia 

desleal refiere: 

Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el 

ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. La estrecha 

vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la 

Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de 

manifiesto por la doctrina, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido 

que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier, la Teoría de la Propiedad 

Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la 

existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos 

distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica 

privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores. 

 

Ahora bien, en el caso la parte que alega dicha presunta conducta desleal no ha 

aportado medios probatorios o a nivel indiciario, que razonablemente puedan 

constituir actos desleales, es decir que se pretenda actuar de mala fe empresarial en 

el mercado. 

 

Pues no es suficiente con el solo hecho de la presentación de la solicitud sino es 

necesario la acreditación a nivel indiciario mínimamente, más aún si en el presente 

caso no se incurrió en riesgo de confusión. 

 

Cabe agregar que, si bien la Administración por el principio de impulso de oficio 

puede recabar medios probatorios para esclarecer las cuestiones necesarias, sin 

embargo, en el presente caso no existieron noticias o alegatos que evidencien hechos 

que ameriten mayor indagación de oficio además que de una verificación de los 

signos no se incurrió en riesgo de confusión. 

 



Por lo tanto, en el presente caso no se ha incurrido en actos de competencia desleal a 

nivel indiciario con la solicitud de registro ni por el hecho de otorgarse el registro de 

la marca GOLDEN 8 y logotipo. 

 

4. Sobre la solicitud de registro de la marca en el extremo que pretende distinguir 

servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. 

 

Al respecto se tiene dos signos que fueron materia de evaluación que si bien 

pertenecen a la misma clasificación 35 sin embargo ello no es suficiente para 

determinar el riesgo de confusión. 

 

Así en cuanto al signo GOLDER ASSOCIATES no existe riesgo de confusión puesto 

que no tiene similitud fonética ni visual además de tener diferencias figurativas. 

 

En cuanto al signo GOLDEN FISH sobre este signo considero que tampoco debe 

tomarse en cuenta de manera preponderante el término GOLDEN puesto que 

conforme a los antecedentes referidos en el expediente es común que las empresas 

de este rubro utilicen este término, además que el aspecto figurativo es distinto pues 

si bien son horizontales el signo GOLDEN 8 tiene mayores elementos que la 

distinguen, más aun si se tiene en cuenta que a la fecha de la segunda instancia el 

signo GOLDEN FISH ya no estaba vigente.  

 

Por lo tanto, no existe riesgo de confusión entre los signos GOLDEN 8 y logotipo 

con los signos GOLDEN FISH y GOLDER ASSOCIATES. 

 

B. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

 

En el presente caso me encuentro de acuerdo con la resolución de la Comisión de 

Signos Distintivos (en adelante la Comisión) así como con la resolución de la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante la Sala) sobre el extremo en que 

entre los signos GOLDEN 8 y logotipo, y el signo GOLDEN y logotipo no existe 

riesgo de confusión; así como también en el extremo que se declare infundada la 

oposición sobre este extremo.  

 



Pues si bien la Sala resaltó que en los signos antes referidos son relevantes tanto el 

aspecto denominativo y el figurativo, finalmente llegan a la conclusión, el cual 

compartimos, tienen elementos figurativos distintos pues existe un sol 

resplandeciente detrás del término GOLDEN, así como los colores son distintos el 

signo solicitado tiene una forma de rectángulo y otra sexagonal además de contener 

6 símbolos los que en su conjunto son diferentes al signo de la opositora. 

 

En cuanto al argumento sobre la posible denegatoria del registro de marca que podría 

configurar un acto de competencia desleal, al respecto tanto la Comisión y la Sala 

consideraron que no se ofreció medios probatorios o indicios que podría acreditar 

dicha conducta de competencia desleal; sin lo particular de la Sala es que hace alusión 

a que la Autoridad Administrativa no debiera recabar medios probatorios en razón a 

que estamos en un procedimiento trilateral y debería acreditarlo la parte que lo 

imputa. 

 

Al respecto, considero que sí corresponde que la Autoridad Administrativa pueda y 

debe recabar medios probatorios por el principio de impulso de oficio, sin embargo 

para el caso concreto no existen alegaciones que por lo menos hagan referencia a 

medios probatorios que la Administración pueda requerir por lo que salvo en este 

extremo, muestro mi conformidad con la decisión de la Comisión y la Sala sobre la 

no existencia de intención que con el registro se quiera realizar competencia desleal. 

 

El apelante (opositor) refiere que la resolución de la Comisión no ha sido 

fundamentada conforme al ordenamiento, la doctrina sobre la motivación señala: 

 

Una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es 

cumplir un rol informador ya que representa la exteriorización de las razones en 

cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado 

como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento 

de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para 

poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e 

impugnarla; o para que el superior a/ conocer el recurso pueda desarrollar el 

control. No solo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho 



de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha 

sido apreciado y resuelto. (Morón, 2001, Pág. 81) 

 

Cabe agregar el hecho del defecto de motivación alegado por el opositor sobre la 

resolución de la Comisión, al respecto no constituye defecto de motivación por el 

hecho de tener un criterio de valoración distinta del administrado, pues lo que en el 

fondo pretendía el opositor es que se vuelva a hacer un análisis del riesgo de 

confusión lo que en efecto se hizo en segunda instancia administrativa. 

 

No obstante, lo anterior, no me encuentro de acuerdo con la Resolución de la 

Comisión, en el extremo que consideró, erróneamente, que existía riesgo de 

confusión entre el signo GOLDEN 8 y logotipo con el signo GOLDEN FISH, el error 

yace en el hecho de no considerar que el uso del término GOLDEN es frecuente 

generando un signo débil y de uso común para este tipo de marcas que pretenden 

distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. Es por ello que 

incluso la Sala otorgó el registro de la marca sin reivindicar el término GOLDEN, 

por lo que el titular no podrá impedir que otros puedan tener dicho término en sus 

marcas. 

 

Sobre la pérdida de vigencia de la marca GOLDEN FISH (vigente hasta el 23 de 

mayo de 2016) no es oponible a la Comisión, toda vez que al momento de resolver 

aún se encontraba vigente dicha marca, lo que no ocurrió en segunda instancia. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

- El escrito de oposición cumple con los requisitos formales establecidos en la 

Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. 

 

- Entre los signos GOLDEN 8 y logotipo, y el signo GOLDEN y logotipo no existe 

riesgo de confusión. 

 

- Sobre la empresa solicitante del registro multiclase de la marca GOLDEN 8 y 

logotipo no existe indicios suficientes que puedan desprenderse razonablemente 

que con el registro se incurra en competencia desleal. 



 

- El defecto de motivación alegado por el opositor sobre la resolución de la 

Comisión de Signos Distintivos no fue acreditado pues dicha resolución sí señaló 

sus fundamentos de manera suficiente. 

 

- No me encuentro de acuerdo con la Resolución de la Comisión de Signos 

Distintivos, en el extremo que consideró, erróneamente, que existía riesgo de 

confusión entre el signo GOLDEN 8 y logotipo con el signo GOLDEN FISH. 

 

- La marca GOLDEN FISH estaba vigente hasta el 23 de mayo de 2016 lo que en 

modo alguno no podía advertirlo la Comisión de Signos Distintivos, toda vez que 

al momento de resolver aún se encontraba vigente dicha marca. 
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6.6.Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 

 



 



 

 


