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|. SINTESIS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
DE SERVICIO



El 13 de enero de 2016 José Quiroz Medina (Perd) presentd ante la
Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
la solicitud de registro de marca de servicio constituida por la denominacion
DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo para distinguir servicios de
produccion y organizacion de todo tipo de eventos de entretenimiento
con fines de esparcimiento (fiestas y espectaculos) de la clase 41 de la
Clasificacion Internacional.

TREPICTiEaLE

Signo solicitado en registro

El 15 de enero de 2016 la Direccién de Signos Distintivos del INDECOPI, luego
de verificar el cumplimiento de los requisitos formales, dispuso la publicacién
por unica vez de la mencionada solicitud en el Diario Oficial EI Peruano, la
misma que se realizo el 25 de febrero de 2016.
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Se adjunta documentacién que acredita representacion.

Documentacién que acredita representacion ha sido presentado en el expediente N°:
{Este expediente no debe tener una antigiiedad mayor de 05 afios, conforme a lo establecido en el articulo 40 de la Ley N* 27444)

2. DATOS RELATIVOS AL SIGNO DISTINTIVO A REGISTRAR

2.1. Tipo de Signo:

Denominativa
Mixta
Tridimensional

Figurativa

OO 0OmEUd

Otros:

TRECPJICCIO:

2.2. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: Sl % NO [:|

(en caso de NO MARCAR alguna opcién, se protegeran los colores que aparecen en la reproduccion adjuntada)
(*} De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE sera considerada coma micro empresa, aguella que tenga venias anuales no mayores a 150
U.LT.; pequefia empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.1.T. ni mayores a 1700 U.LT, y mediana empresa, aquella que
tenga ventas anuales no menares & 1700 U.L.T. ni mayares a 2300 U.LT.
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru Telf: 224 7800
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pge
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Il. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION RECEPTORA EN
FUNCION A LA ESTRUCTURA DEL ESTADO



La Direcciobn de Signos Distintivos es el organo del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual -
Indecopi, encargada de administrar el sistema de derechos sobre marcas de
producto o de servicio, nombres y lemas comerciales, denominaciones de
origen y de cualquier otro signo que la legislacion sujete a su responsabilidad.
También es competente para inscribir las renovaciones y actos modificatorios
relacionados con los derechos inscritos (transferencias, cambio de nombre y
domicilio, licencias de uso, anotaciones de embargo y registro de prendas). En
este sentido, tiene entre sus facultades la proteccion de los derechos
otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos que incluyen la
solucion de controversias.

Sus atribuciones se encuentran reguladas por el articulo 36° del Decreto
Legislativo N° 1033, Ley de Organizacion y Funciones del Indecopi y por el
articulo 4° del Decreto legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decisidon 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad
Industria

De la misma forma de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1033 (articulo
42.2) la Comision de Signos Distintivos es competente para pronunciarse
respecto de las oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones
de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infraccion a los
derechos de propiedad intelectual bajo su competencia.



lIl. SINTESIS DE LA OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
DE SERVICIO



El 12 de abril de 2016 Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y Colectivo
Descabellado S.A.C. (Peru), representados por Rafael Otero Rojas, formularon
oposicion contra la solicitud de registro de marca de servicio presentada por
José Medina Quiroz.

Fundamentos de hecho

Basaron su oposicion en los siguientes fundamentos:

Durante el afio 2002 los sefiores Nicolas Lucar Soldevilla, Ricardo Wiesse
Hamann y Santiago Pillado-Matheu Inurritegui formaron el sello discografico
DESCABELLADO RECORDS con la finalidad de realizar proyectos
musicales, organizar eventos y conciertos. Con posterioridad, las tres
personas citadas crearon el ESTUDIO DESCABELLADO.

El afio 2003 se constituyod la sociedad DESCABELLADO S.A.C. y se
desarrollaron los logos de ESTUDIO DESCABELLADO y DESCABELLADO
RECORDS.

Durante diez afios el ESTUDIO DESCABELLADO o DESCABELLADO
RECORDS realizaron diversas actividades tales como grabar discos, fichar
mas artistas locales, entre otras, ademas de abarcar no s6lo musicos sino
también artistas de diversas areas.

El afio 2013 ESTUDIO DESCABELLADO o DESCABELLADO RECORDS,
se convirtio en el Colectivo Descabellado S.A.C., constituyéndose como
sociedad durante el afio 2014, con lo que accedio a un nivel mas grande de
produccion de contenido cultural, musical, artistico y de eventos.

El Colectivo Descabellado S.A.C. adquirié un derecho exclusivo sobre el
nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo para distinguir actividades
econdémicas relacionadas con la prestacion de servicios de concierto de
bandas; espectaculos en vivo; alquiler de salas de grabacion para la
realizacion de videoclips; servicios de auspicio (publicidad y marketing); el
agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (excepto su
transporte), siendo el primer uso del nombre comercial el 06 de noviembre
de 2014.



Nombre comercial de titularidad del opositor

El signo solicitado en registro es similar a su nombre comercial, en tanto
comparten el término DESCABELLADO vy el elemento figurativo de un perro
de origen peruano o raza viringo.

Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexion
competitiva con los servicios que distingue su signo base de oposicion. Asi,
se advierte que el signo solicitado es una imitacion de su nombre comercial.
El solicitante pretende aprovecharse del prestigio y reputacion ganado por
su organizaciéon, generando riesgo de confusion indirecta o de asociacion,
induciendo a error a los consumidores.

Los opositores son cotitulares de los derechos de autor que recaen sobre el
disefio de los signos y que vienen utilizando a lo largo de estos doce afios,
advirtiéendose que el signo solicitado en el presente procedimiento recoge
los elementos creativos de los signos previamente sefalados, razén por la
cual -el signo solicitado- se encuentra incurso en la prohibicion establecida
por el articulo 136 inciso f) de la Decisién 486.

De otorgarse el signo solicitado se producird un debilitamiento de su fuerza
distintiva, asi como que existe la posibilidad que su signo sea utilizado para
distinguir servicios de baja calidad o incompatibles con las actividades
econdémicas de su nombre comercial. El solicitante pretende aproximarse a
sus signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intencién de
generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusion y
explotacion indebida de la reputacion de sus signos.

Fundamentos de derecho



Amparo juridicamente su oposicion en lo establecido en los Articulos 136
incisos b), f) Y h), 137, 146, 191 Y 224 de la Decisién 486. Asimismo, cito los
Articulos 45, 46, 48 Y 54 del Decreto Legislativo 1075. Adjuntd medios
probatorios sefialados como anexos dell-A all-K.

Medios probatorios

Presento los siguientes medios probatorios:
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Secretario Técnico Ronald Gastello
Sumilla Oposicidn

SENOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS. p&g
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SWO-MATHEU INURRITEGU], ldentlflcadd‘ can DNI .
07883161 (Anexo 1-A) y COLECTIVO DESCABELLADO SA.C., Iden:tlficado con_
R.U.C.N° 20565930?11 debidamente representado por e1 sefior Rafael Otero Ro_|as o
identificado con D.N.I. N° 10219117(Anexo 1-B), segin poder- adjunto(Anexo 1-C),

ambos sefialando como domicilio procesal para efectos del presente procedimiento la
Avenida Felipe Pardo y Aliaga N°699, Piso 8, Oficina N°802, Distrito de San Isidro,

—

Lima (Lazo, De Romaria & Gagliuffi Abogados), a Usted atentamente decimos:

Que, dentro del plazo legal y, al amparo de lo dispuesto en el articulo 146° de

la Decision N°486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena -Régimen Comun sobre

2 Propiedad Industrial (en adelante, la “Decision 486 de la Comunidad Andina”), en
‘ concordancia con el articulo 54° de! Decreto Legislativo N° 1075 -Decreto Legislativo
que aprueba disposiciones complementarias a la Decision 486 (en adelante, el ‘DL

1075, formulamos OPOSICION contra la solicitud  de registro del signo

“NESCABELLADO PRODUCCIONES” y Logotipo en la Clase 41 de la Clasificacion

Internacional solicitado r.Sor el sefor José Quiroz Medina; de acuerdo con los

fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuacion:

1. ANTEDECENTES.
[.1. Sobre el signo solicitado.
1 E| dia 25 de febrero de 2016, el sefior José& Quiroz Medina (en adelante, el

~ “sefior Quiroz") publicd en el diario oficial EI Peruano la solicitud de registro
del signo "“DESCABELLADO PRODUCCIONES” y Logotipo, a fin de distinguir
servicios de “Produccién y organizacién de todo tipo de eventos de
entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectaculos)” incluidos
en la Clase 41 de la Clasificacion Internacional. A continuacion, reproducimos
el signo solicitado por el sefior Quiroz:
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s

Asimismo, hemos advertido que el signo solicitado “DESCABELLADO
PRODUCCIONES” esta siendo utilizado en una pagina en la red social

Facebook y Twitter (Anexo 1-D), conforme reproducimos a continuacion:

TEA-N -Descabelado
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5 To connect with Dstcabeliade, dgn up for Facsbsok (oday. N
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De acuerdo con lo sefialado en dicha red social, desde el mes de julio de
2015, el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES esta siendo
utilizado para distinguir fiestas o espectaculos (Anexc 1-E). En particular, el
signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES ha sido utilizado para

promocionar los siguientes evenlos:

(i) Fiesta Descabellada por DESCABELLADO PRODUCCIONES el 11 de
diciembre de 2015:

{0118088.00CX:2}
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¢ (i) Fiesta Jugoso por DESCABELLADO PRODUCCIONES el 29 de enero
de 2016
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(iii) Fiesta Carnaval Descabellado por DESCABELLADO
PRODUCCIONES el 11 de marzo de 2016:

{0118088.00CX:2}
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Sobre nuestro signo “DESCABELLADOQ”. de

— B

En el afo 2002, "'rlos sefiores Nicolds Lucar Soldevilla, Ricardo Wiesse
Haman'n:?:'S'/éfrﬁ‘iago Pillado-Matheu Inuritegui formaron el sello discografico
DESCABELLADO RECORDS con la finalidad de realizar proyectos musicales
y, asimismo, organizar eventos y conciertos que permitan fortalecer la escena
musical local. Siendo los tres musicos, productores musicales y productores
de eventos, crean al poco tiempo el ESTUDIO DESCABELLADO, al cual se
suma el musico, ingeniero de sonido y productor musical Rafael Otero Rojas,
con la finalidad de poder ellos. mismos generar sus propios contenidos

musicales y grabaciones.

En ese contexto, las agrupaciories musicales Cuchillazo, Suda y El Hombre
Misteriosose unenal sello DESCABELLADO RECORDSa fin de producir sus
primeros materiales. Al afio siguiente, 2003, DESCABELLADO RECORDS
fiché a las bandas El Presidente Morsa, Ultramotor, Sabor y Control, v,
ademas, hacen una alianza con la banda Turbopétamos, lanzando el primer
disco compilado del sello, en co-produccién con la marca de ropa Vision,
llamado “Primer Compilado Vision-Descabellado”. A partir de ese momento, fa
produccién de discos y pequenos festivales se lieva a cabo en forma

sostenida y continua.

En el afio 2003, los sefiores Santiago Pillado-Matheu Inurritegui, Nicolas

Ldcar Soldevilla y Ricardo Wiesse Hamann constituyeron la sociedad

(0118088,D0CX:2}




DESCABELLADO S.A.C.Posteriormente, el sefior Rafael Otero Rojas formd
parte de dicho proyecto. En este contexto, se desarrollaron los logos de
DESCABELLADO RECORDS y ESTUDIO DESCABELLADO, cuya parte

figurativa mas relevante es el disefiode laimagen de un perro peruano sin

pelo. Los logotipos fueron disefiados por los artistas y disefiadores graficos
José Antonio Mesones - “Goster”, quien cred la primera identidad gréfica de la

marca, y Gonzalo Carrillo, los cuales reproducimos a continuacion:

[ LOGOTIPO ESTUDIO LOGOTIPO DESCABELLADO
DESCABELLADO RECORDS

44

E 7. Es asi quedurante 10 afos, el ESTUDIO DESCABELLADO o
_ DESCABELLADO RECORDSempezé en forma constante a(i) grabar discos,
% (i) fichar mas artistas locales (tales como La Mente, Bruno Macher, Los Bala,

B Dacal, La Prensa, Sayonara, La Méquina), (i) generar proyectos de
contenido musical y sonoro (tales comoCaudillismo & Pedigri, La Grabadora,
Tawa, La Guerra Tibia, La Victoria), (iv) participar en ferias discogréficas y de
gestion cultural, (v) hacer alianzas estratégicas con otros-actores de la escena
artistica y musical (tales como sellos discograficos, producciones
audiovisuales y de artes escénicas) y (vi) organizar conciertos de sus artistas

y artistas invitados.

8. En el aflo 2008, la muy exitosa serie de televisién “Misterio”, producida por
Aldo Miyashiro y Jorge Carmona, pide licencia a DESCABELLADO
RECORDS para la utilizacién de la musica de sus artistas Cuchillazo (cuya
cancion “Maquina” fue cufia del programa), El Hombre Misterioso, Caudillismo
& Pedigri, Sabor y Control, Suda, entre otros. Luego, la serie “Lobos de Mar’
utilizé la misica de Bruno Macher y de la banda que lidera: Sabor y Control,
los cuales habian sido producidos por DESCABELLADOS RECORDS o
ESTUDIO DESCABELLADO.

{0118088.00CX:2}



i Asi, varios programas de televisién empiezan a contar con la musica
producida por DESCABELLADO RECORDS o ESTUDIO DESCABELLADO,
que a lo largo de ese tiempo empieza a asumir sus funciones como un

colectivo artistico-cultural, que engloba no solo musicos sino también artistas

plasticos, fotografos, disefiadores y escritores. Vale la pena destacar el
trabajo que DESCABELLADO RECORDS o ESTUDIO DESCABELLADO ha
venido realizando con La Tarumba, Casa Tlpac, integro y Fantéstica Circo,

destacados grupos de artes escénicas, cultura y arte multidisciplinario.

10. Para el afio 2013, con la incorporacion de artistas como M.AS.A.C.R.E.
(leyenda viviente y primera banda peruana de heavy metal, fechada en 1985),
Olaya Sound System, Los Filipz, Moldes, Cimarrones, King Cholo y Los
Chapillacs, el _proyecto DESCABELLADO RECORDS o ESTUDIO K\
DESCABELLADO se convittic en _elColectivo Descabellado S.AC.,

L

empezando un nivel mucho mas graide de produccién de contenido cultural,

Descabellado S.A.C.se constituyecon quince (15) socios (en adelante,
"COLECTIVO DESCABELLADO"){Anexo 1-F).
T S gy

11. Asi,‘-’COLECTIVO DESCABELLADO ?dquiric’n un derecho exclusivo sobre el
nom%f"e“‘ccmercial"‘DES‘C}ABEEL—A‘D—’(S y logotipo para distinguir actividades
econémicas relacionadas con la prestacién de “servicios de concierto de
bandas; espectdculos en vivo; alquiler de salas de grabacidn para realizacion
de videoclips; servicios de auspicio (publicidad y marketing), el agrupamiento
por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para
que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia,
este servicio puede ser prestado por comercios minoristas 0 mayoristas”
incluidos en las clases-’(ES* y 41 de la Clasificacion Internacional. A
continuacién reproducimes el nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo

gue venimos empleando intensamente en el mercado peruanc:

DESCABELLADD
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La fecha de primer uso del nombre comercial es el 06 de noviembre de

2014. Para acreditar lo alegado, cumplimos con acompafar los comprobantes
de pago que COLECTIVO DESCABELLADO ha venido emitiendo en los

Gltimos afios {Anexo 1-G).

Es asi que el COLECTIVO DESCABELLADO produce y realiza las Sesiones
Descabelladas, una plataforma de video y sonido que presenta a diversos
artistas que forman parte del COLECTIVO DESCABELLADO a los que se
suman Laurita Pacheco, Andrés Dulude (Fragil), Daniel F, Rosita Guzman,
Sebastian Montesinos (El Polen), Charlie Parra, Tavo Castillo (Fragil),
Joaquin Mariategui (Bareto), Pochi Marambio, entre otros, conforme

reproducimos a continuacion:

= Youl g™ sesiones descabeliadas - %

p—

DESGABELLADAS

P el ds vaclw o o TR = S = -0

Seslones Descabelladas. Estreno: 15 de mayo del 2014

ﬂ Descaballado Films

= YQu@FE sesiones descabelladas ) (=8

-t

DESCABELLADD

Seslones Descabelladas. Estreno: 15 de mayo del 2014
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13.

14,

A continuacion, reproducimos los principales links que s& vienen difundiendo

en la plataforma YouTube sobre las Sesiones Descabelladas:

o Sesiones Descabelladas - CUCHILLAZO con Charlie Para -
TecnoFuria: httos:l/voutu.befLU9MKKktr4i(65,565 visitas).

° Sesmnes Descabelladas - LOS FILIPZ — Positivo:
https: Ivoutu. be/xhwx5C2dwP4 (18,956 visitas). '

o Sesiones Descabelladas - OLAYA SOUND SYSTEM con Joaquin
Mariategui - Manos al Fuego: hﬁps:/;’voutu.beISKszIDmu4M (19,553
visitas).

. Sesiones Descabelladas - LA MENTE - La palabra del ciego:

https:/lyoutu,be/UyX6pgwxS8M (19,336 visitas).

" Sesiones Descabelladas - La Mente con Laurita Pacheco -
Conexiones: 'httos://voutu.belBS!KmVsSZ\NE (42,292 visitas).

o Sesiones Descabelladas - OLAYA SOUND SYSTEM - A Los
Bosques Me Interno Yo https://voutu.be/br??chPHRq{ZO,m7
visitas).

_Asimismo;-el- COLEGTIVO DESCABELLADO produce Y realiza el primer gran
Festival Descabellado en el que participaron todos los artistas del
“COLEGTNO- DESCABELLADO asi como varios de los artistas invitados
antes mencionados. El Festival Descabellado fue llevado a cabo en
noviembre de 2014 en el local de “Certes” en Chorrillosy contd una amplia
difusién a nivel nacional (Anexo 1-H), conforme se puede advertr a

continuacion:

Banners del Festival Descébeilaao:

{0118088.0CCX:2}




fastival DESCABELLADD

m.2.5.2.6.2 - cuchiliaza - la mente - olaya sound system - moides - el hombre misterioso
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Evento del Festival Descabellado creado en Facebook:
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Noticia en Peru21 sobre el Festival Descabellado

(http://peru21 .pe.’esDectacu|os/fest'ival—descabellado-f'iesta—musica~todo-
volumen-2205075):
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Noticia en El Comercio sobre el Festival Descabellado

(httpt/lelcomercio.De/luces/musica/fesiivaI—descabeﬂado-notic%a—‘l 774769).

MEANES 73 GE HOWEMARL DEL 3844 | 1337

Festival Descabellado: lo que m
promete el evento musical '
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i Pranirale 433 147 41 canlrm ds lus
Jalta i con ol Auive a0y Xo
Unra Gl y sy comars I .
N
; mv-aream po

Femuada Tema 990,
Cuamilias 30 San Jase de Caso
TR Este 350380 2 Q& NOVIEMOre 3¢ 1€ILTIMD 4n & Cauks ox (e Va6 San e e £
e Cnarniios (Fernanaa Terin 290) f E43h PRt ATREET vaaja watas 230

e 4 Exsieq D2snp=lad]. un % 8 5. 2037,
svenlo que pramele LB un evenia MUSIC3l "CEMA ¢n s granaes 3 Uil 04 4l 34 9e
: i Vet CuReL eI
= capiiales o2l munoo: Aptiaiunaty

http://elcomercio.pe/visor/1 774769/1012271 festival-descabellado-naticia

C ([ elcomerde.pe. af 1 i -
Pl g b D empiindt 0 R T

Nota sobre el  Festival Descabellado en el blog LA MULA
(hitps://lamula.pe/2014/1 1/27 [festival-descabellado-2014/pantagruel/)
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@ FESTIVAL DESCABELLADD 2014 -

Festival Descabellado 2014,

Sibada 29 de naviembre & parlle de a5 2:00 p.m. en cf Cerles de Chorlilas,

FaRLIEST R T LIINST =g & =] en +

Deade una solida prapuesia de aulogestidn, oz hombres aiquests de la Industila
rusical Independienie limeie, Descabellado celebran su doceave aniversana, ahl

5 nada, canun [esiival que reune una amplio oferis musical pam lodes o3 guslos
y sabares boja ¢ comin denaminadar de calldad, buen hacer y expeiiencia. La clia
es esie wdbado 29 de noviembre 3 pirlll delas 2200 p.m. en Cenes ds Chanlilos.

Bandues:

MU SAC.AE Cuchiliaza, La Menle, 3abar ¥ Contral, B Hombra Misierloso, La
Franua Rock - Pani, LosFlilpz, KING CHOLO SOUND SYSTEM, Qleya Saund
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Max Informactdn en este_enlace

Nota sobre el Festival Descabellado en RPP Noticias

(http://rDD.De/musica/conciertos/descabel!ado-trece—bandaswcompartiran—um

mismo-escenario-noticia-745546)
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15; Asimismo, el COLECTIVO DESCABELLADO ha venido promocionando una
serie de eventos en distintas redes sociales (tales como Facebook') bajo

nuestra hombre comercial no inscrito DESCABELLADO vy logotipo:

' véase: ht’tps://wx.vw.facebook.com.’descabel]ado.Derulevents?ref=paqe internal
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16. Entre los eventos organizados por COLECTIVO DESCABELLADO destacan
festivales de musica DESCABELLADO, almuerzos DESCABELLADO,?

talleres de produccion musical DESCABELLADO,* entre otros. Asimismo, en

el afo 2014 se han organizado eventos denominados “TONO

DESCABELLADO” en el local Help Retro Bar,® conforme reproducimos a

continuacion:

- | wpatadpe e Lt skt A
i 5 Gmd D om0 e e e v g

_ Jueves 3dejulle Primer Tono
Descabellado

Veéase

Véase

Véase:

Vease:

https:.’;'www.facebook‘comlevemsH41 3949245503001/

: https:f/www.facebook.comlevents/T0726245727661 571

: ht‘tDS‘.Nwww.facebookcom/events/‘i 586253531642741/

httpi/.’tuoac.om.pe/iueves-B_—de»iuHo—primer-tono-descabeiladof
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En el afio 2015, con la segunda temporada de las Sesiones Descabelladas en
produccion, COLECTIVO DESCABELLADO hace una soc:tedad con Edtorlai
Septiembre y el Grupo La Republica, para editar la revzsta de mus;ca

“Descabellado”, la Gnica revista musical en la historia del Perl de tlraje a nivel

“nacional. chha sociedad formada con uno de los grupos de comunicaciones

més importantes del pais, tiene como objetivo articular las diferentes escenas
de musica independiente del Perl, para lo cual se proyeg_ta a generar y
producir festivales, conciertos, fiestas, eventos y demds, que permitan dar
visibilidad a los artistas locales y tender puentes entre distritos, provincias y
publicos diversos de todo el pais.

La fevista “DESCABELLADO", d& | periedicidad bimestrai “en suedicion
impresa, lanzé su ndmero 1 el dia 25 de febrero de 2016, y en estos
momentos prepara su edicion nimero 2, planeada para salir a la venta el 28
de abrili de 2016. Asimismo, la produccién de contenido de la Web
Descabellado y sus redes sociales (Faceboo1r<,Fj Twitter,” Instagram, entre
otras) es de periodicidad diaria. Actualmente, COLECTIVO DESCABELLADO
y sus socios estan organizando el proximo gran Festival Descabellado para el

primer semestre del 2016(Anexo 1-1).

BELLADO cuenta con una
‘fiercadoilocal, ya que distingue a la

Asl pues, queda claro que el S{-QDQ distintivoDE?
amplia kqu_tQ}:LEEi “eimplantacion eni e

primera \drganizaéién que relne a grupos y artistas nacionales de musica
independiente. En efebto, bajo el signo DESCABELLADO se han venido
produciendo vy editando rﬁés de cuarenta (40) discos de distintas bandas
nacionales (Anexo 1-J). Asimismo, DESCABELLADO ha sido reconocido
ampliamente por distintos medios de comunicacion en diversas notas de

prensa (Anexo 1-K).

Vemos pues que, desde hace mas de 12 afnos, se viene distinguiendo

actividades comerciales vinculadas con los servicios de produccion musical,
entretenimiento  y  esparcimiento  bajo la marca Yy el nombre
comercial DESCABELLADO. Ello, pone en evidencia claramente que

DESCABELLADO es un signo distintivo notoriamente conocido que se

6

7

\Véase: hftps:f/mwv.facebook.com/revistadescabellado!

Véase: https://ftwitter.com/descabelladomag

(0118088.D0CX:2)
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encuentra posicionado en el mercado y que cuenta con unaalta reputacidénry

p{estﬁgiqz@g;-la.=:ipgg.atgi'_a;;_musi{;a!, de eventos y espectaculos.

1. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

.1

21.

"No podran registrarse como marcas aquellos_signos

cuvo uso en el comercio afectara indebidamente _un

derecho de tercero, en particular cuando {.../ SE€an
idénticos o se asemejen a un_nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a ur rctulo o ensefia, sismpre
que dadas las circunstancias, su tso pud:era originar
un riesqo de confusion o de asociacion”

(El resaltado y el subrayado es nuestro).

22. En tal sentido, a fin que la norma legal anies citada sea aplicable, deben
necesariamente concurrir los siguientes supuestos: (i) que se trate de signos
que se asemejen en el grado de poder producir problernas de confusién o de
asociacién en el mercado; y, (i) que se trate de servicics/actividades
econdémicas respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo

de confusién o de asociacion en el mercada.

23. En el presente caso, conforme  hemos advertido, COLECTIVO
DESCABELLADO es titular del nombre comercial DESCABELLADO 'y

Iogotnpo para d_l,Stlllngll’ actividades econommas Vmcuiadas con los servicios

e ]

de la clase 41 de la Clasificacion Internacional. Cabe recordar que el derecho
exclusivo sobre “el nombre “comercial se adquzere por su prlmor uso en el

comercio, conforme a lo establecido en el artic:'

la Comunidad Andina.

24, Teniendo en consideracion que los signos confrontados son de naturaleza

mixta, entonces corresponde segmr los crnenos de confundibilidad

establecidos en los articlilos 45,4 4025 ,considerando que la
Decisién 486 de la Comunidad Andina no contiene disposiciones que

contemplen tales criterios de confundibilidad.

(0118088.00QCX:2}
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25, En primer lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal a) del

articulo 45° del D.L. 1075, segun el cual debe realizarse una apreciacion

sucesiva de los signos, considerando su aspecto en conjunto, y con mayor

énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

26. Pues bien, a continuacion reproduciremos los signos confrontados de manera

sucesiva, a fin de facilitar la labor de comparacién a cargo de vuestra

Comision:
WUESTRO NOMBRE COMERCIAL l SIGNO SOLICITADO |
\ ﬂ ‘
DESCABELLADD 210 J
27 Como puede advertirse, faciimente al confrontar lo signos de manera

sucesiva, considerando su aspecto eén conjunto con énfasis en las
semejanzas, se aprecia que comparten el elemento figurativa consistente en
la figura de un perro de origen peruano o perro de raza viringo.
Adicionalmente vuestra Comision podra advertir que los signos en conflicto
comparten el término DESCABELLADO el cual se encuentra ubicado en la
misma posicién (esto es, en la parte baja de la imagen del perro de origen
peruanc).Como es evidente, se trata de signos que son similares, al grado de

poder generar problemas de confusion en el pablico consumidor.

28. En seqgundo lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal c) del

articulo 45° del D.L. 1075, segun el cual debe tenerse en cuenta la naturaleza

de los servicios, pero también su forma de comercializacion.

29. En el presente caso, hemos visto que el nombre comercial DESCABELLADO
y logotipo estd siendo utilizado para distinguir actividades comerciales
vinculadas con los servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional;
esto es, produccion musical, organizacion de festivales musicales y distintos
eventos de entretenimiento y esparcimiento. Por su parte, el signo
DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo ha sido solicitado para

(0118088.00CK:2}
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distinguir servicios de ‘produccioén y organizacién de todo tipo de eventos de
entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectaculos)” incluidos
en la clase 41 de la Clasificacion Internacional. Asi pues, queda claro que los

servicios que distinguen los signos en conflicto guardan conexién competitiva

entre si, toda vez que emplean los mismos canales de comercializacion en el

mercado, encontréandose dirigidos al mismo segmento del publico usuario.

30. En tercer lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal d) del
articulo 45° del D.L. 1075, segun el cual debe tenerse en cuenta el caracter
arbitrario o de fantasia de los signos, su uso, publicidad y reputacion en el

mercado.

31. En el presente caso, vuestra Comision debe tener en cuenta que nuestro
nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo se encuentra fuertemenie
implantado en nuestro mercado nacional, debido a sus cuantiosas inversiones
publicitarias y al uso constante que se le viene dando desde hace varios
afios. En otras palabras, el nombre comercial DESCABELLADQ y logotipo es

un signo distintivo notoriamente conocido.
32. Al respecto, el jurista espafol Montiano Monteagudo precisa que:

“A medida que la marca de un empresario se difunde y
consolida en el mercado, debe fortalecerse y
ampliarse correlativamente el derecho subjetivo sobre
la correspondiente marca, ya que cuanto mayor es la
notoriedad, mayor es el riesgo de que el consumidor
asocie dicha marca cen otras™

33. Ello implica necesariamente que (i) es necesaria una proteccién mas energica
de |la marca notoria frente al riesgo de confusion de signos similares y (i) que
la notoriedad de la marca debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento
de determinar si existe o no semejanza entre los productos o servicios de

otras marcas de probable confusion.

34. Es por ello que invocamos a la Comision que al momento de efectuar el

examen comparativo entre los signos en conflicto lleve a cabo un andlisis mas

8 MONTEAGUADO, Montiano. La Proteccidn de la Marca Renombrada”, p. 197.

{0118088,00CX:2}
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riguroso vy estricto, ya que ello no solo redundara en beneficio de nuestra

organizacién sino también del publico consumidor y del mercado en general.

En cuarto lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal a) del
articulo 47° del D.L 1075, segtn el cual se debe tener en cuenta la impresion

visual idéntica o parecida que genera la parte figurativa de los signos en
conflicto. ‘

En el presente caso, vuestra Comision podra concluir que los signos en
conflicto generan ur}a impresién visual parecida, conforme se puede apreciar
a continuacion:

NUESTRO NOMBRE COMERCIAL SIGNO SOLICITADO

DESCABELLADO

Vuestra Comision podra notar que los signos en conflicto comparten un
elemento figurativo muy similar el cual consiste en la reproduccion de un
perro peruano o perro de raza viringo, el mismo que se encuentra distribuido
en los signos en una forma muy similar (esto es, de perfil observando hacia al
lado derecho). Ademés,ambos elementos figurativos comparten un tamano
similar en los signos en conflicto y estan posicionados sobre la parte
denominativa DESCABELLADO, generando claramente una impresion visual
en conjunto.

En quinto v Ultimo lugar, aplicaremos la regla contenida en el literal c) del
articulo 48° del D.L. 1075 segln el cual se debe identificar la dimension
caracteristica de los signos, es decir, establecer mayor o menor

preponderancia de su elemento denominativo o de su elemento figurativo o
grafico.

Pues bien, en el caso de nuestro nombre comercial protegido

DESCABELLADOQ y logotipo, se advierte que se encuentra conformado por un

{0118088.00CX:2)
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elemento denominativo (DESCABELLADO) y un elemento figurativo (la figura
de un perro de origen peruano) siendo que ambos elementos en forma
conjunta prevalecen en el nombre comercial, por lo que claramente sera
facimente percibido por el publico usuario. Asimismo, consideramos
importante advertir que dado el prestigio y gran trayectoria de COLECTIVO
DESCABELLADO, el publico usuario se encuentra muy familiarizado con
nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, el cual ademas es un
signo distintivo notoriamente conocido, llegando a identificar su origen

empresarial con nuestra arganizacion.

Por su parte el signo solicitado se encuentra conformado por elementos
denominativos - siendo que el elemento denominativo DESCABELLADO
prevalece ante el otro elemento denominativo PRODUCCIONES, el cual
resulta débil al ser descriptivo de los servicios que pretenden identificar —y un
elemento figurativo (la figura de un perro peruano). En consecuencia, vuestra
Comision podra advertir que existe entre los signos en conflicto una plena'
identidad en relacion a la parte del elemento  denominativa
(DESCABELLADO) y el elemento figurativo (la figura de un perro de origen
peruano).

Asi pues, no debe quedar duda alguna que el sefior Quiroz Medina pretende
apropiarse indebidamente de nuestro nombre comercial DESCAEELLADO y
logotipo con la intencion de aprovecharse de la reputacion y prestigio ganado
por nuestra organizacién, lo cual implica evidentemente la posﬂallldad de
generar un riesgo de confusion indirecto o un riesgo de qucxauon ASl en el
caso que nos ocupa, el publico consumidor podria ser inducide a pensar que
(i) los servicios que pretende distinguir el signo DESCABELLADO
PRODUCCiONESly logotipo forman parte de una nueva iinea de servicios
ofrecidos por COLECTIVO DESCABELLADO y que son distinguidos por
nosotros en el mercado utilizando la marca DESCABELLADO
PRODUCCIONES y logotipo; y (i) el pablico consumidor podria concluir que
existen relaciones comerciales u organizativas entre el sefior Quiroz Medina y
COLECTIVO DESCABELLADO.

En consecuencia, queda claro gue el signo solicitado DESCABELLADO

PRODUCCIONES vy logotipo se encuentra incurso en la prohibicion relativa de

(0116088.D0CX:2}
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reaistro establecida en el articulo 136, inciso b), de la Decisién 486 porlo gue

no cabe acceder a registro.

11.2. Articulo 136°, Inciso f), de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

43. E| articulo 136°, inciso f), de la Decision 486, dispone que:

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo _uso en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero, en particular cuando: (o)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de
propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero,
salvo que medie el consentimiento de éste; (...)"

44, En el presente caso, vuestra Comision deberd advedtir que Santiago Pil!a.g_ga
Maﬂeulmnmegm;fcoLECHVC)DESCABELLADC)sonéé4mnée§dé los
derechos de aufgf Que recaeﬁ sobre el disefio de los signos distintivos que
hemos venido utilizando en forma intensa y constante a lo largo de estos 12
afos para distinguir a DESCABELLADO. A continuacion, reproducimos los

logos que hemaos venido utilizando:

LOGO DE LA
'MARCA ESTUDIO
DESCABELLADO

~ LOGODELA
MARCADESGABELLADO
RECORDS

OGO DEL
NOMBRE
COMERGCIAL: |

44

40

DESCABELLADD |

45, Al respecto, vuestra Comision coincidira con nosotres en gue los referidos
logos retine los requisitos de originalidad que la ley exige, dado gue los
mismos relinen caracteristicas p;Hiculares propias dué permiten identificar
claramente la personalidad de su autor, no siendo una creacion simple o
comun, por lo que resulta original y goza de la proteccién reconccida por la

legislacién de derechos de autor.
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De la comparacion del signo solicitado con la obra, se aprecia que el primero
recoge los elementos creativos de esta Gitima (grafia de un perro peruano o
perro de raza viringo observando hacia el lado derecho, presentacion del
termino DESCABELLADO en la parte baja de los signos), tal como se aprecia

a continuacion:

[ NUESTROS LOGOS SIGNO SOLICITADO j

DESCABELLADD

-

Asi pues, el uso del signo solicitado por parte del sefior Quiroz Medina para
distinguir servicios de “producc;on y orgamzacmn de todo tipo de eventos de
entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectacufos) incluidos
en la clase 41 de la Clasificacion Internacional, acarreara un riesgo de
confusién por parte del publico consumidor, en la medida que considere que
los servicios distinguidos con el signo solicitado son prestados por
COLECTIVO DESCABELLADO. Cabe indicar que nuestros signos distintivos,
dlstmguen entre _otros servicios, servicios de entretenlmlento Y esparcnmlento

lo que hace mas factible la existencia de un riesgo de confusxon

{0118088.D0CX:2)
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En consecuencia, el signo_solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES ¥y

logotipo se encuentra incurso en la prohibicion establecida por el articulo 136

inciso ) de la Decision 486 de la Comunidad Andina, razdn por la cual no

corresponde acceder a su registro.

Articulo 136°, inciso h), de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

El articulo 136°, inciso h), de la Decision 486 de la Comunidad Andina

establecelo siguiente:

“‘No podré registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando (...} constituya una
reproduccion, imitacién, traduccion, transiiteracion o
transcripcién, 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 (...) dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial publicitario”

Por su parte el articulo 224° de la Decision 486 de la Comunidad Andina,

establece por signo notoriamente conocido:

“(...) el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais
Miembro por el sector pertinente, independiente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Para que las normas legales citadas sean aplicables, debe necesariamente

cumplirse con los siguientes supuestos:

a) Que el signo distintivo que sustenta la oposicion constituya un signo
distintivo notoriamente conocido en cualquier Pais Miembro de la
Comunidad Andina por el sector pertinente del pablico consumidor o

usuario.

b)  Que el signo solicitado a registro constituya una reproduccion imitacion,
traduccion, transliteracién o transcripcion, total o parcial, de un signo

distintivo notoriamente conocido.
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c) Que el titular del signo distintivo notoriamente conocido sea una o

persona distinta a aquel que solicita su registro.

d) Que se trate de un signo cuyo registro pueda significar la dilucion de la

fuerza distintiva de un signo distintivo notoriamente conocido.

e) Que se trate de un signo cuyo registro pueda significar la dilucion del

valor comercial o publicitario de un signo notoriamente conocido

52. Todos y cada uno de los supuestos antes citados se cumplen en el presente

caso, tal como detallaremos a continuacion:

B3. En primer lugar, cabe indicar que nuestro nombre comercial

DESCABELLADO vy logotipo goza de una fuerte implantacion y extraordinaria
difusién en el mercado de servicios de concierto de bandas; espectaculos en
vivo; alquiler de salas de grabacién para realizacion de videoclips; servicios
de auspicio; servicios de produccion musical, organizacion de eventos de
entretenimiento y esparcimiento, correspondientes a la clase 41 de la
Clasificacion Internacional. Asimisme, gracias a las importantes inversiones
publicitarias efectuadas por nuestra organizacion, es ampliamente conocida
por la generalidad del publico usuario, de tal suerte que su difusion y

reconocimientc abarca cualquier otro mercado.

54. Adicionalmente a ello, nuestro nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo
goza de un elevado prestigio y reputacion propiciados fundamentalmente por
las cuidadas estrategias publicitarias encaminadas a su difusion vy
posicionamiento. La notoriedad de nuestro nombre comercial
DESCABELLADO vy logotipo, reside no solo en factores cuantitativos, sino
también estan presentes elementos eminenterﬁente cualitativos, dada la

calidad, prestigio y buen nombre de los servicios que distingue.

b5, En segundo lugar, el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES vy

logotipo constituye una imitacién total de nuestro- nombre comercial
DESCABELLADO vy logotipe y de los signos distintivos que hemos venido
utilizando para distinguir a DESCABELLADO. Se trata de un hecho objetivo

que no admite discusion.

{0118088 DOCX:2)
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En tercer lugar, queda claro que en el presente caso el COLECTIVO
DESCABELLADO es una persona juridica distinta al solicitante. En tal
sentido, dejamos expresa constancia que nuestra organizaciéon no mantiene

ningun tipo de vinculacién con el sefior Quiroz Medina.

En cuarto lugar, en relacion a la dilucion de la fuerza distintiva (o riesgo de

debilitamiento) segln la doctrina y la jurisprudencia norteamericana se le
denomina “dilution by blurring”. En el derecho continental europeo esta figura
apunta a la proteccion de las marcas notorias frente al riesgo de

debilitamiento de su caracter distintivo.

Es asf, que consideramos que el registro del signo solicitado
DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo para distinguir “produccion y
organizacién de todo tipo de everitos de entretenimiento con fines de
esparcimiento (fiestas y espectaculos)” incluidos en la clase 41 de la
Clasificaciéon Internacional, enturbiara la asociacion nﬂental que genera
nuestro nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo en el mercado de
usuarios peruanos, lo cual evidentemente implicara un debilitamiento de su
fuerza distintiva.

En ese sentido, corresponde & vuestra Comnision prevenir dicha situacion
denegando el registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y
logotipo en la clase 41 de la Clasificacién Internacional. Caso contrario, existe
el riesgo de que paulatinamente empiecen a proliferar registros similares a
nuestro nombre comercial a favor de distintos titulares en las distintitas clases

de la Clasificacién Internacional.

En quinto y Ultimo luaar, la figura de dilucion del valor comercial publicitario (o

riesgo de envilecimiento) se corresponde con lo que la doctrina vy
jurisprudencia norteamericana denomina “dilution by tarnishment’. En el
derecho continental europeo esta figura apunta a la proteccion de las marcas

notorias frente a conductas lesivas del renombre.

En el presente caso, notese que el signo solicitado a registro tiene por objeto
distinguir servicios vinculados a las actividades econdmicas de prestacion de
servicios que realiza nuestro nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo.

En ese sentido, en caso que vuestra Comisién otorgue el registro del signo

(0118088.00CX:2}
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solicitado existe la posibilidad que el mismo sea utilizado para distinguir
servicios de baja calidad o incompatibles con las actividades economicas de

prestacion  de servicios que realiza nuestro  nombre comercial
DESCABELLADO Y logotipo.

Como es evidente, este hecho constituye una conducta lesiva del renombre
que propicia la dilucion del valor comercial publicitario de nuestro nombre
comercial, si se tiene en consideracién gque lo que se pretende es provocar
precisamente un contraste capaz de sorprender y atraer la atencion del
publico que viciara negativamente la dimension publicitaria y promocional de
nuestro nombre comercial. De lo anterior, s€ desprende pues la imperiosa
necesidad de que vuestra Comisién actie preventivamente y desaliente en
sede registral el signo solicitado por confundir al plblico usuario ocasionado
por un eventual uso de nuestro nombre comercial DESCABELLADO vy
logotipo por parte del sefior Quiroz Medina.

En virtud de lo expuesto, hemos acreditado el gum iimiento de_cada una de

cumplimiento de cada Lie =

las condiciones contempladas en gl_._articulo 136, inciso h). dg_lg__pfg_isién 486

por lo que corresponde _denegar el reqistro del signo solicitado

DESCABELLADO PRODUCCIONES ¥y logotipe _en la clase 41 de la

Clasificacion internacicnal.

Articulo 137 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

El articulo 137° de la Decision 486 de la Comunidad Andina dispone que:

“cuando la oficina nacional competente tenga indicios
razonables que le permitan inferir que un registro sé hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podra denegar dicho registro.”

En el presente caso, consideramos que existen indicios suficientes que
permiten inferir razonablemente que el sefior Quispe Medina ha solicitado el
registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo para

consolidar un acto de competencia desleal.

Al respecto, vuestra Comisién debera advertir que €l solicitante viene
utilizando efectivamente el signo DESCABELLADO PRODUCCIONES Y

logetipo para promocionar fiestas en la ciudad de Chiclayo. Lo anterior, pone

(0118088.D0CX:2}
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en evidencia claramente que al pretender registrar el signo solicitado ]
DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo pretende ademas
aproximarse gradualmente a nuestros signos distintivos DESCABELLADO,
con la deliberada intencién de generar un riesgo de confusion desleal y

aprovecharse del prestigio y reputacion de nuestra empresa.

67. En primer lugar, en relacion a los actos de confusién desleal, debe prestarse

especial atencion al hecho que en la valoracion del riesgo de confusion
desleal no rige el principio de inscripcién registral, de tal suerte que resulta
irrelevante que nuestra organizacion carezca aln de apoyo registral en
relacién a nuestros signo distintivo DESCABELLADO y logotipo®.

68. Los actos de confusion desleal se definen como aquellos comportamientos de
toda clase idoneos para crear confusidn respecto del origen empresarial o
profesional de la actividad, prestaciones o establecimiento ajenos. De este
modo, sefala la doctrina comparada mas autorizada, “(..) el centro de
gravedad de la deslealtad parece situarse en la expoliacién de las venlajas
comnpetitivas ligadas a ofro sujeto, sea su actividad, establecimiento ©
prestaciones (deslealtad frente a los competidores),; sin embargo, el reproche

de deslealtad se asienta en la reaccién de fos consumidores ante el

suministro de una informaciéon gue no se corresponde con la

realidad ""°(el resaltado y el subrayado es nuestro).
69. En el caso concreto, ha quedado demostrado lo siguiente:

a) Lamarca DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo, cuyo registro

se ha solicitado, es casi idéntica a nuestro nombre comercial
DESCABELLADO y logotipo.

b) Los servicios que COLECTIVO DESCABELLADO viene ofreciendo en el
mercado (servicios de concierto de bandas; espectaculos en Vivo;

alquiler de salas de grabacién para realizacién de videoclips; servicios

Cfr. Montiano Monteagudo, “El riesgo de confusién en derecho de marcas y en derecho
contra la competencia desleal’, Actas de Derecho Industrial (ADI), Marcial Pons Ediciones
Juridicas, Madrid 1994, Tomo XV, afio 1893, p. 94.

10

Massaguer Fuentes, José y Monteagudo Montiano. Actos de confusidn. En: Comentarios
a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Civitas, Madrid 1899, p. 167.

(0118088.D0CX:2)
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de auspicio; servicios de produccion musical: organizacion de eventos
de entretenimiento y esparcimiento) guardan innegable vinculacién
competitiva respecto de los servicios para los cué\es ha sido solicitada
la marca DESCABELLADOS PRODUCCIONES vy logotipo (produccién y
organizacion de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de 3

esparcimiento (fiestas y espectaculos)).

c) Conforme ha quedado acreditado, los servicios identificados con
nuestro signo distintivo  DESCABELLADO 'y logotipo fienen una
presencia efectiva (implantacion) en el mercado, en tanto que son
efectivamente reconocidos por el publico consumidor como

provenientes de un determinado origen empresarial.

d) Lo anterior revela que la solicitud de registro de la marca
DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo presentada por el sefior
Quiroz Medina es susceptible de generar un riesgo de confusion en el
mercado peruano, dado que nuestros servicios podrian ser asociados

con un origen empresarial que no €s el nuestro.

70. Se trata pues indudablemente por lo que aqui importa de la posibilidad de
generar actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusion
desleal, por lo que cabe que la Comisién deniegue el registro solicitado a fin
de evitar que dicha conducta ilicita llegue a consolidarse y perpetrarse a fin de

dejar a salvo al pdblico consumidor.

71. En sequndo y Gltimo lugar, es evidente que la solicitud de registro para el
signo DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo ha sido presentado
para perpetrar y facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de
explotacién indebida de la reputacion de nuestroé signos distintivos
DESCABELLADO y logotipo.

72. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, los signos
distintivos han pasado de ser simples indicadores de procedencia empresarial
para ser, también, signos que acreditan la calidad de los productos o servicios

que distinguen, asi como mecanismos publicitarios de gran efectividad'".

" cfr. Arean Lalin, Manuel. En torno a la funcion publicitaria de la marca. En: Actas de Derecho

Industrial (ADI), Tomo 8, Afo 1982, pp. 57 ¥ ss.
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Atendiendo a ello, debe tenerse en cuenta que, bajo los actos de explotacion d
indebida de la reputacién ajena, se emplea la fama o reputacién de un signo

distintivo ajeno para la presentacion de la propia oferta en el mercado y atraer
asi a la clientela.

73. En el presente caso, nuestro signo distintivo DESCABELLADO vy lagotipo

goza de un elevado indice de prestigio y reputacion. Por ello, no cabe duda
alguna que la solicitud de registro de la marca DESCABELLADO
PRODUCCIQONES vy logotipo es desleal, ya que no existe motivo valido alguno
(cual no sea el de parasitar indebidamente el prestigio ganado por nuestros
signos distintivos DESCABELLADO vy logotipo) que pueda esgrimir el
solicitante de pretender registrar una marca muy similar a nuestros signos
distintivos que recoge un nombre de fantasia en la clase 41 como es &l
término “DESCABELLADO" y, ademas, el elemento figurativo de un perro
peruano que guarda vinculacion con el concepto mismo de la palabra
"descabellado” o sin cabello o pelo, como ocurre con esta raza canina en

particular. Resulta evidente que el sefior Quiroz ha copiado nuestro signo.

74, En este sentido, la finalidad del sefor Quispe Medina de pretender el registro
de una marca extremadamente similar a la nuestra es simple: valerse del

prestigio y renombre de nuestra marca para asi facilitar la introduccidn de

sus servicios, a costas del valor comercial que representa nuestra

marca registrada y que es fruto de nuestro propio esfuerzo comercial.

78 Atendiendo a lo expuesto, ha quedado demostrado que la solicitud de registro
de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipe ha sido

presentada para perpetrar y facilitar un acto de competencia desleal en la

modalidad de confusion y explotacion indebida de la reputacion ajena, por lo

que resulta también de aplicacion al presente caso la prohibicién relativa de

registro_prevista en el articulo 137° de la Decision 486 de la Comunidad
Andina.

POR TANTO:
A USTED SENOR PRESIDENTE PEDIMOS: Sirvase declarar fundada

nuestra oposicion y,en consecuencia, denegar la solicitud de registro del signo
DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo en la clase 41 de la Clasificacion
Internacional.

{01180868.00CX:2)
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OTROSI DECIMOS:Que, cumplimos con acompanar al presente escrito, en calidad de

Anexos, los siguientes documentaos:

15

10.

11.

Copia del documento de identidad de Santiago Pillado-Matheu Inurritegui (Anexo
1-A).

Copia del documento de identidad del representante legal de Colectivo
Descabellado S.A.C. {Anexo 1-B). -

Copia del poder del representante legal de Colectivo Descabellado S.AC.
(Anexo 1-C).

Copia de la pégina de DESCABELLADO PRODUCCIONES en la red social
Facebook y Twitter (Anexo 1-D). |

Copia de la péagina de DESCABELLADO PRODUCCIONES en Facebook, en
donde se utiliza el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES para
distinguir fiestas o espectaculos (Anexa 1-E).

Copia de la Partida Registral de Colectivo Descabellado S.A.C. (Anexo 1-F). -

Copia de los comprobantes de pago que Colectivo Descabellado S.A.C. ha

venido emitiendo en los Ultimos afios (Anexo 1-G).

Publicidad vincutada al Festival Descabellado que fue llevado a cabo en

noviembre de 2014 en el local de “Certes” en Chorrillos (Anexo 1-H),

Ejemplar de la Revista Descabellado (Anexo 1-1)

Lista de mas de cuarenta (40) discos de distintas bandas nacionales que se han

venido distinguiendo bajo la marca DESCABELLADO (Anexo 1-J).

Notas de prensa en distintos medios de comunicacién respecto de
DESCABELLADO (Anexo 1-K).

Lima, 11de abril de 2016
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 2901-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 647160-2016

SOLICITANTE - QUIROZ MEDINA, JOSE

OPOSITORES : COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.
PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO

MATERIA : SCLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
OPOSICION

Lima, 24 de octubre de 2016

1. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de enero de 2016, QUIROZ MEDINA, JOSE, de Per, solicitd el registro
de la marca de servicio constituida por la denominacién DESCABELLADO
PRODUCCIONES y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Para distinguir produccion y organizacién de todo tipo de eventos de entretenimiento
con fines de esparcimiento (fiestas y espectaculos) de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional.

Mediante escrito de fecha 11 de abril de 20186, PILLADO-MATHEU INURRITEGU!,
SANTIAGO y COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., ambos de Peru, formularon
oposicidon sefalando lo siguiente:

2 El afio 2002 los sefores Nicolds Lucar Soldevilla, Ricardo Wiesse Hamann y
Santiago  Pillado-Matheu  Inurritegui  formaron el  sello - discografico
DESCABELLADO RECORDS con la finalidad de realizar proyectos musicales,
organizar eventos y conciertos. Corn posterioridad, las tres personas citadas
crearon el ESTUDIO DESCABELLADO.
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- Los opositores, SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI y COLECTIVO
DESCABELLADO S.A.C., son cotitulares de los derechos de autor que recaen

: o R
sobre el disefio de los signos [ﬁaﬁﬂ o

o0 S v xmersd que vienen utilizando a lo
largo de estos doce afios, advirtiéndose que el signo solicitado en el presente
procedimiento recoge los elementos creativos de los signos previamente
sefalados, razéon por la cual —el signo solicitado- se encuentra incurso en la
prohibicién establecida por el Articulo 136 inciso f) de la Decisién 486.

- De otorgarse el signo solicitado se producira un debilitamiento de su fuerza
distintiva, asi como gue existe la posibilidad que su signo sea utilizado para
distinguir servicios de baja calidad o incompatibles con las actividades
econdmicas de su nombre comercial.

- El solicitante pretende aproximarse a sus signos distintivos DESCABELLADO,
con la deliberada intencién de generar actos de competencia desleal en la
modalidad dc cenfusion y cxplotacién indebida de la reputacion de sus signos.

- La solicitante viene utilizando el signo solicitado en las redes sociales.

- Ampard su oposicién en lo establecido en los Articulos 136 incisos b), ) y h),
137, 146, 191 y 224 de la Decisidn 486. Asimismo, citd los Articulos 45, 46, 48 y
54 del Decreto Legislativo 1075.

- Adjunté medios probatorios sefialados como anexos del 1-A al 1-K.

Mediante providencia de fecha 12 de abril de 2016, se dejo constancia que la

PR

opositora debera acreditar el uso del nombre comercial s {, fundamento de la
presente oposicibn, hasta antes de emitirse la resoluciébn correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 86 del Decreto Legislativo 1075.

Con fecha 13 de mayo de 2016, JOSE QUIROZ MEDINA absolvid el traslado de la
oposicion formulada e indico o siguiente:

- Los opositores no son titulares de la marca de servicio DESCABELLADO, por lo
que no ostentan derecho alguno que los legitime para oponerse al registro del
signo solicitado.

= El signo alegado por los opositores no ha sido utilizado para distinguir mas de 40
discos de distintas bandas nacionales y, mas aun, los documentos gue los
opositores adjuntan como anexo 1-J contienen fechas anteriores al inicio de
actividades del COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.

- La empresa EDITORIAL SEPTIEMBRE S.A.C. ha solicitado el registro multiclase
de la marca DESCABELLADO vy logotipo para distinguir productos y servicios de
las clases 16 y 42 de la Clasificacion Internacional. En ese sentido, los
opositores actian maliciosamente al presentar comao anexo 1-1 un ejemplar de la
revista descabellado como si fuera propia. Conducta que afectaria los derechos
de EDITORIAL SEPTIEMBRE S.A.C. Asi, tal medio probatorio no se deberia
actuar.

- COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. inicié sus actividades en octubre 2014,
sin embargo, nunca consigné como nombre comercial la denominacion
DESCABELLADO ni en la SUNAT ni en SUNARP.

- No se ha acreditado la intensidad de uso del nombre comercial alegado por los
opositores, debido a que en algunas pruebas se advierte la denominacion
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Para distinguir educacién; formacidn; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales; servicios de produccién de grabaciones sonaras, musicales y
de video; servicios de estudio de grabacion; servicios de produccién de eventos
musicales; servicios de produccién de grabaciones audiovisuales de la clase 41 de la
Clasificacidon Internacional.

Cabe indicar que dicho procedimiento se encuentra en tramite ante la Direccion de
Signos Distintivos.

3.2. Del uso del nombre comercial =&

Los opositores senalaron que Colectivo Descabellado S.A.C. se constituyd como
sociedad en el 2014, con lo que empezd un nivel mas grande de produccion de
contenido cultural, musical, artistico y de eventos. Asi, dicho colectivo adquirié un
derecho exclusivo sobre el signowses, para distinguir actividades economicas
relacionadas con la prestacién de servicios de concierto de bandas; espectaculos en
vivo; alquiler de salas de grabacién para la realizacion de videoclips; servicios de
auspicio (publicidad y marketing); el agrupamiento por cuenta de terceros de productos
diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y
comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios
minoristas o mayoristas incluidos en las clases 35 y 41 de la Clasificacion
Internacional, siendo el primer uso del nombre comercial el 06 de noviembre de 2014.

Al respecto, el Articulo 190 de la Decisidon 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, en su primer parrafo sefala que se entendera como nombre comercial
cualquier signo que identifigue una actividad econdmica, a una empresa, 0 un
establecimiento mercantil.

Cabe agregar que, respecto al derecho exclusivo al nombre comercial y su nacimiento
en el mercado, el Articulo 191 de la Decisidén 486, sefiala que "el derecho exclusivo
sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y fermina
cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o
establecimiento que lo usa...”, en virtud de ello la faita de uso del nombre comercial
determina la pérdida de tal derecho exclusivo.

El Articulo 86 del Decreto Legislative N° 1075 sefiala que “En los casos que se
pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado,
el titular del nombre comercial debera demastrar su uso o el conocimiento del mismo
en el Pert, por parte del publico consumidor pertinente, para distinguir actividades
econdmicas iguales o similares a aguellas que se distinguen con el signo que motiva el
inicio de la accion legal.”
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suscriptor de 5 de las 75 acciones que conforman el capital social de la empresa
Colectivo Descabellado S.A.C.

- En cuanto al documento consignado en el item 12 (anexo 2-D), se advierte que
el Informe de SUNAT N° 102-2006-SUNAT/2B0000, precisa que no es
obligatorio sefalar como dato el nombre comercial de la empresa al momento de
obtener el R.U.C.

- Los documentos consignados en el item 2 (anexos 1-D y 1-E), corresponden a
capturas de la web de Facebook, en la que se advierten referencias a la
Productora DESCABELLADO, ademas de la reproduccion del siguiente signo:

Todo ello con fechas 31 de julio y 18 de diciembre de 2015. Cabe precisar que
no se aprecian en las capturas, referencias a alguno de los opositores.

- En cuanto a las copias de las facturas consignadas en el ftem 4 (anexo 1-G),
cabe sefnalar que dichos documentos fueron emitidos por uno de los opositores,
Colectivo Descabellado S.A.C., todas ellas con antericridad al inicio del presente
procedimiento. Asimismo, en cada uno de (os documentos ha sido consignado el
signo DESCABELLADO v la representacion estilizada de la cabeza de un perro,
conforme se reproduce a continuacion:

a.u.c.'é}ogssasoz’n
FACTURA.

o

- pESCHABELLA
T eun-vorac (b0 of) | ﬁ%gt; i 1 S Yo Yo Thons
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“H . " Cads Cosn Puscl (84 1759 Il 10
ST T Qe Lna - L -,
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K

COLECTIVO.DESCAR
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cabe indicar que en todas las caratulas de los CD se consigna alguno de los
siguientes signos, con ligeras variaciones cromaticas:

- Finalmente, en cuanto a los documentos consignados en los items 13, 14y 15, a
saber, los anexos 2-E, 2-F y 2-G, respectivamente, cabe precisar que en tanto
contienen declaraciones generadas por la propia parte opositora, dichos
documentos seran ponderados a parir de la demas documentacion
proporcionada en el presente procedimiento.

Del analisis conjunto de los medios probatorios se advierte o siguiente:

Ninguno de los documentos presentados por los opositores, permite determinar que
SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, utilice o haya utilizado el signo
alegado como nombre comercial, ya sea como (nico titular o como cotitular. Al
respecto, resulta necesario precisar que el hecho que SANTIAGO PILLADO-MATHEU
INURRITEGU! tenga una participacion —minoritaria= como socio de la empresa
COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., no le otorga la condicion de cotitular de los
derechos de propiedad industrial que dicha empresa pueda ostentar, ya que los
derechos alegados por SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, deben ser
acreditados en forma particular y con independencia de los cotitulares que pudieran
existir.

Sin perjuicio de lo anterior, si se advierte que el signo hemmd con algunas variaciones
cromaticas que no alteran su caracter distintivo, ha sido empleado por COLECTIVO
DESCABELLADO S.A.C. para identificar actividades econdmicas relacionadas con la
organizacion y/o patrocinio(auspicio) de eventos musicales, tales como conciertos y
con la prestacién de servicios de grabacién, mezclado vy masterizacién de
producciones musicales, cuando menos desde el 06 de noviembre de 2014 (conforme
se verifica a foja 56), durante el afo 2015 (conforme se advierte en los sellos de las
carétulas de los CD) e incluso durante el transcurso del presente ano 2016, conforme
se verifica en los ejemplares de |as revistas proporcionadas por los opositores.
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En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, segin 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 proteccién 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 aplicacién del principio de territorialidad, impone que la
proteccién que se otorga a una marca registrada se extienda Unicamente al territorio del
pals en que se concedié 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 excepcién al
principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente ccnocidas, las cuales son
protegidas mas all4 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 protecciéon puede extenderse aun contra las
pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios
de distinta naturaleza y no vinculados econémicamente 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
Decisién 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en
cuenta, los mismos que se detallan a continuacion:

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

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

c) la duracién, amplitud y extension geogréafica 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 establecimiznio o
de la actividad a los que se apligue;

d) el valor de toda inversién efectuada para promoverlo, o para promover &l
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa ftitular 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;

1) 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
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En este orden de ideas, esta Comision procedera a evaluar la notoriedad de la marca
alegada por la opositora de conformidad con los criterios sefalados y a la luz de los
medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.3.2. Analisis de la alegada notoriedad del signo DESCABELLADO vy logotipo

En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad del signo
DESCABELLADO vy logotipo, la opositora adjunt6 los medios probatorios citados en el
numeral 3.2., de la presente Resolucion.

3.3.3. Evaluacidén de los medios probatorios

Previamente a realizar el andlisis de los medios probatorios, cabe sefalar que la
calidad de notorio del signo alegado por los opositores debe ser anterior a la solicitud
de registro contra la cual se cpone. En tal sentido, los medios probatorics
acompanados por los opositores que sean de fecha posterior a la presente solicitud de
registro (13 de enero de 2016) o0 que contengan informacion posterior a dicha fecha, y
aquéllos que no cuenten con fecha, no seran tomados en cuenta a fin de acreditar la
notoriedad del signo alegado.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se tomaran en cuenta los documentos descritos en
los numerales 6, 10, 11 y 15 citados en el numeral 3.2. de la presente Resolucion,
puesto que fueron generados con posterioridad al inicio del presente procedimiento.

Analizados los medios probatorios en su conjunto, se determina que no se ha
acreditado que el signo DESCABELLADO vy logotipo ostente la calidad de
notoriamente conocido en el Perd o en algin pais miembro de la Comunidad Andina.

En efecto, si bien COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. ha acreditado que utiliza el
signo DESCABELLADO y logotipo como nombre comercial, la Comisidon considera que
la informacién proporcionada por los opositores no es suficiente para crear certeza
respecto del grado de implantacion y conocimiento del signo cuya notoriedad se alega
en el sector pertinente en Perd o en algun Pafs Miembro de la Comunidad Andina.

Siendo asf, en el presente caso no resulta aplicable la prohibicién de registro prevista
en el Articulo 136 inciso h) de la Decisidn N° 486, por lo que resulta infundada la
oposicién formulada en este extremo.

3.4. Evaluacion del riesgo de confusion

PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO y COLECTIVO DESCABELLADO
S.A.C. sustentan su oposicién en el uso anterior del nombre comercial
DESCABELLADQ vy logotipo, que utiliza para identificar actividades econémicas
relacionadas con la produccién de eventos musicales y grabacion de musica de la
clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, conforme se precisd en el numeral 3.2. de la presente Resolucion, solo

uno de los opositores, COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., acreditd que utiliza en
el mercado el nombre comercial alegado.
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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.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir produccion y organizacion
de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y
espectaculos) de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Por su parte, el uso del nombre comercial ha sido acreditado respecto a actividades
economicas relacionadas con la organizacién y/o patrocinio (auspicio) de eventos
musicales y con la prestacion de servicios de grabacidon, mezclado y masterizacién de
producciones musicales de la clase 41 de la Clasificacién Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicius de produccion y organizacidn de todo tipo de
eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento que pretende distinguir el signo
solicitado, incluyen los servicios de organizacion y/o patrocinio (auspicio) de eventos

musicales que identifica el nombre comercial de COLECTIVO DESCABELLADO
5.A.C.

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 pdblico usuario. Ademas, dada la
identidad de algunos de los servicios que preiende distinguir el signo solicitado con los
servicios a los que estan referidas las actividades econdmicas que identifica el nombre
comercial de COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., esta Comisién considera que se
incrementa el riesgo de confusidn, por lo que se deberd ser més riguroso en el
examen comparativo de los signos.

3.4.2. Examen comparativo

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

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

b) El grado de percepcién 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; v,

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 adicion a los criterios sefialados en el Articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendré en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza grafico-fonética,
b) La semejanza conceptual; v,
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Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DESCABELLADO
PRODUCCIONES vy logotipa vy el nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo, se
advierte que los signos resultan semejantes.

Signc Solicitado Nombre Comercial

A

e

S

FRG D sy

En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto radica en gue ambos incluyen en
su conformacion la denominacion DESCABELLADO, lo que determina que generen
una impresién fonética idéntica.

Asimismo, ambos signos incluyen en su conformacién la representacion estilizada de
la cabeza de un perro mostrando el mismo perfil, cuyas caracteristicas evocan la
imagen de un ‘perro peruano® —es decir, un perro sin pelo—, lo cual contribuye a que
los signos generen una impresion grafica y conceptual de conjunto similar.

3.4.3. Conclusion

For lo anterior, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, asi
como el hecho que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen y/o
se encuentran vinculados con los servicios a que estan referidos las actividades
econdmicas que identifica el nombre comercial de COLECTIVO DESCABELLADO
S.A.C., esta Comisidn considera que el otorgamiento del registro solicitado sera
susceptible de producir riesgo de confusidon en el plblico usuario; por lo que
corresponde declarar fundada la oposicién formulada.

3.5. Aplicaciéon del supuestd previsto en el Articulo 136 inciso f) de la Decisidn
486

Los opositores manifestaron que son cotitulares de los derechos de autor que recaen

' -» 4
sobre el disefio de los signos &éﬂ

1, B v dZmeindd que vienen utilizando a lo largo
de estos doce afnos, advirtiéndose que el signo solicitado en el presente procedimiento
recoge los elementos creativos de los signos previamente sefalados, razon por la cual

v & &

Segun su conformacidén general se constituye como un ejemplar esbelto y elegante, cuyo aspecto
expresa velocidad, fuerza y armonia sin parecer tosco. Esta raza tiene como caracteristica
fundamental la ausencia de pela. Las orejas deberdn ser erectas en atencidn, mientras que en reposo
se encuentran pegadas hacia atrds. (subrayado agregado) Informacidon obtenida de
http://www.kcp.com.pe/perro-sin-palo.html.
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Asi, mediante Informe N° 045-2016/DDA, de fecha 09 de junio de 2016, la Direccion
de Derechos de Autor concluyd lo siguiente:

“Los signos reproducidos en los cuadros N® 1, N° 2 y N° 3 cuentar con la
originalidad suficiente para gue sean protegidos por el Derecho de Autor. Sin
embargo, no se encuentra inscrito en Registro Nacional de Derecho de Autor y
Derechos Conexos a favor de PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO y
COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., de Ferd, o de otra persona natural o
juridica. '

Si bien el dibujo reproducido en el N° 4 si bien parte de una risma idea de las
obras artisticas anteriores, cuenta con elementos distintos a las obras
reproducidas en los cuadros N° 1, N° 2 y N° 3, contando con la originalidad
suficiente a efectos de que sea protegida por la legislacion en materia de
Derecho de Autor. En consecuencia, el signo reproducido en el N° 4 no afecta el
derecho de autor del titular de la obra consignada en los cuadros N° 1, 2y 3"

De acuerdo con el informe N° 45-2016/DDA, si bien los dibujos sefialados gozan de
proteccion por el derecho de autor, se advierte que son obras arlisticas diferentes. En
ese sentido, el signo solicitado no afecta los derechos de autor alegados por
PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO y COLECTIVO DESCABELLADO
S.A.C.

En consecuencia, no resulta aplicable la prohibicion establecida en el Articulo 136
inciso f) de la Decision 486, Régimen Comin de Propiedad Industrial; razon por la cual
corresponde desestimar en este extremo la oposicién formulada.

3.6. Actos de Competencia Desleal

Los opositores sefalaron gque el solicitante pretende aproximarse a sus signos
distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intencién de generar actos de
competencia desleal en la modalidad de confusion y explotacion indebida de la
reputacién de sus signos.

Al respecto, tenemos que, el Articulo 137 de la Decision 486 senala lo siguiente:
“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, podré denegar dicho registro”.
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De lo expuesto, al no haberse acreditado la conducta desleal atribuida al solicitante y
dado ademas que esta Comision determina que no existen elementos que permitan
establecer que el solicitante, haya solicitado el presente registro con la intencién de
consolidar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal, resulta infundada la
oposicion formulada por los opositores en este extremo.

3.5. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme a lo sefalado en el Articulo
134 de la Decision 486, Régimen Comin sobre Propiedad Industrial, encontrandose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el Articulo 135 de dicha
Decisién, asi como fuera de los supuestos del Articulo 136 inciso f) y el Articulo 137 de
la referida Decision; sin embargo, incurre en la prohibicibn de registro contemplada en

el Articulo 136 inciso b) de la referida normativa, por lo que no corresponde acceder a
su registro.

La presente Resolucién se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 38, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancicnada
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el Articulo 4 det 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 Proteccién de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Primero. - Declarar INFUNDADA la oposicion formulada por PILLADO-MATHEU
INURRITEGUI, SANTIAGO de Perd.

Sequndo. - Declarar FUNDADA la oposicion formulada por COLECTIVO
DESCABELLADO S.A.C. de Perl y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la
marca de servicio solicitada por QUIROZ MEDINA, JOSE, de Per.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray A‘egusto Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Cl'oda y Sandra Patricia Li Carmelipo.

|
Vg ‘ -
Registrese y comuniquese :

O,/QT%&\S\ \‘-
3 LU'% - @-_*\ ‘-.-\-'\,
k sisic 3 ‘_
'Qo s bR e £ 2
S A RAY AUGUSTO MELONI GARCIA

Presidente de la Comisién de Signos Distintivos
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V. SINTESIS DEL RECURSO DE APELACION



El 28 de noviembre de 2016, no conforme con la Resolucién de la Comisién de
Signos Distintivos, José Medina Quiroz interpuso recurso de apelacion
sefialando los siguientes fundamentos:

— Colectivo Descabellado inicié sus actividades el 17 de octubre de 2014, por
lo que el periodo relevante para que este acredite su uso continuo e intenso
sera a partir de dicha fecha

— La opositora no habia acreditado la intensidad de uso del nombre comercial
DESCABELLADO vy logotipo, por cuanto las factura presentadas “fueron
emitidas a nombre de empresas ubicadas Gnicamente dentro de Lima no
habiendo alcanzado un ambito de influencia territorial nacional.

— Los servicios por los cuales fueron emitidas no correspondian a la clase 41
de la Nomenclatura Oficial

— En las revistas presentadas aparecia como "edicién general” y "editor" el
sefior Santiago Piilado-Matheu Inurritegui, por lo que resultaba
contradictorio que hayan sido tomadas en cuenta y que la oposicion de este
ultimo haya sido declarada infundada.

— Es relevante que se haya otorgado el registro del signo DESCABELLADO a
nombre de Editorial Septiembre S.A.C. para distinguir productos y servicios
de la clase 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial, sin tener en cuenta que se
encuentran en tramite los Expedientes N° 647160-2016 y N2 661657-20,

El recurso fue concedido mediante Proveido de fecha 02 de diciembre de 2016,



EXPEDIENTE NQ: 647160-2016/ 05D

SUALLA; Revocar y Otorgar Registro de Marca.

=

Recurso de Anslacidn® contra la Resolucidn A
2901-2016/CSD-INDECOP] de fecha 24 de
octubre de 2016
5 Inobservancia de la RESOLUCION N° 0187-
e T 2015/TPI-INDECOPI de fecha 14 de enero de
o : 2015, por paite de la CSD.

= |nobservancia del REGLAMENTO DE
g owm HUE 1: COMPROBANTES DE PAGO. Resolucion De
e : Superintendencia N2 007-99/SUNAT

o
5

Lima, 28 de noviembre de dos mil dieciséis

-

SIOR DE SIGNOS DISTINTIVOS .- Area de Marcas Contenciosa

JOSE QUIROZ MEDINA, en atencion a la denegatoria del

registro de marca DESCABELLADD vy logotipo, para

distinguir “Produccién y organizocidn de todo tipo de
eventos de entretenimientc con fines de esparcimiento
(fiestas v espectdculos)”, de la clase 41 del Nomenclator

Internacional del arreglo NIZA, con el debide respetoc me

presento y digo:

J APERSONARMIENTC

Por intarmedic de la presente acudo ante vuestra instancia
- s at 3 r ~ 2
administrativa, dentro del plazo de ley”, para efectos de APELAR la

Resclucién N° 2501-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de

2016, vy no ver limitado mi derecho de defensa; ni mi derechc al

registro de marca:

' Elevar al superior jerdrquico (Sala Especializada en Propiedad Intelectual - or.- Ramiro Alberto Del

Carn pio Bonilla - Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual).

? Notificada el viernes 04 de noviembre de 2016; por lo que vuestro despacho deberd tener en cuenta ¢l

Decreto Supretno N° 059-2016-PCM. Asticulo 1 .- Dias no laborables.- Declarar dfas no labor ables, a nivel de

Lima Metropolitana y Provincia Coustitucional del Callao, para los trabajadotes de los Sectcues Publico ¥

Pm adao, los dias jueves 17, viernes 18 y sdbado 19 de noviembre de 2016. ST T
? Quince (13) dias hdbiles. : ' "
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Debide Procedimienia v el Principio da |
traparcialidad’, va que la cefensa del 0;@@5&05’ es el estudio LAZQ, DE :
RCMANA & GAGLIUFI ABOGADQS representado por el Abog. Ivo Gagliufi
Piercechi® Reg C.A.L 29381, tal como se aprecia su firma en los escritos de

dgefensa.

Py

COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. inicio sus actividades a partir del 17 de

octubre de 2014, por lo que el pericdo relevante para que éste acredite el

use continuo e intense del nombre comercial alegado, sera a partir del 17

de octubre de 2014,

3. Sefior presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la CSD
en su resolucién (Pdgina 7 de 21) reproduce la FACTURA 001-N° 000004, vy

no se percata que esta presenta una gnotdacion de forma cruzada con la

palabra ANULADA®, por lo que juridicamente esta no tendria efecto

probatorio:

I e AT g 5 - o o~ ] ALy 1 B
04. ¢ Cuando y como se anula una

o 103 gel clients. 13 descripiiin de g operselon

< Es importante que, mediante OFICIO a SUNAT, vuestro despacho debera

cruzar informacién para verificar si las facturas del anexo 1-G, reslmente se

emitieron, en atencién al Reglamento de Comprobantes de Pago.

4 Sh o B ; ¢ G 2 e ; . v
1.2. Principio del debido procedimienio.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantias

inherentes al debjdo procsdimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisién motivada y fundada en derecho. La institucion del debido
procedimiento adininistrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulacidn propia del
Deracho Procesal Civil es aplicable sélo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.5. Principio de imparcialidad- Las autoridades administrativas actian sin ninguna clase de
discriminacion entre los administrados, otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios fiente al procedimiento,

’ hitr

noticia-95
[

personasi 341 -cuande-y-como-se-anula-una-factura-fisica#




4. Delos Medjos Probatorios: intensidad de Uso

f‘IJ

-Lz opositora no acredita la intensidod de uso del nombre comércial
DESCABELLADQ, ya que de las (12) focturas presentadas, se verifica que:

I

[55]

a

(4) “guspicios” a diversas empresas,
(1) por el “olquiler” de sala de grapacidn, y

(2} para vender sandwiches a EVENTOS SUPALSA S.A.; veamos

un cuadro ilustrativo:

= (1) esta destinada a representar una banda pars un concierto,
)

E;:;"‘.!-—FS RVJ'-. P
Se::c; g ?:: 7 Adguiriente impcrte
Concierto La Mente TERRA NETWORKS )
001-3 6-11-2014 | (Banda)En La Noche BERL SA L | $/.3540.00
Barranco
Auspicie Music
—a Market A Festival CORFORACION ]
oot PRALE0M | perdliode, nis MUSICAL 5.A 3990000
’ cuota
Auspicio para festival
001 -7 25-11-2014 Descabellado VIETTEL PERUS.A.C | $/.5000.00
(primera cuoto) o
Auspicio para festival
001-38 26-11-2014 Descabellado  VIETTELPERUS.A.C | 5/.5000.00
(seqgunda cuota) ' it
Auspicio Music
001 -9 26-11-2014 | Market para Festival CORPORACION $/.5900.00
Descabellado {3ra MUSICAL S.A
cuota)
Auspicio Music
001-10 $-12-2014 Market (4ta cuotz) LURRORACION 5/.1180.00
: MUSICAL S.A
Festival Descabellado
Auspicio sesiones
001-11 | 19-12-2014 Descabelladas PHORMA S.A $/.1180.00
segunda cuota ‘
Auspicio sesiones
001-12 | 11-03-2015 Descabelladas PHORMA S.A 5/.1180.00
tercera cuota
Alguiler de sala de
grabacion por una SOCIEDAD PERUANA
001-13 | 24-04-2015 hora para video DE DERECHO 5/.295.00
sobre reforestamos AMBIENTAL
por naturaleza
001 —19 01-05-2015 "1:’":3’!55? (‘ff: EVEMTOS SUPALSA 5/.771.90
Sandwiches % S.A.
Auspicia Brindis CERVECERIAS
001-21 | 11-05-2015 |  pescabellados 15 PERUANAS BACKUS | $.2360.00
Sesiones SAA
001 — 23 21-11-2015 Por?entajf_ipci)crku%rata EVENTOSSASUPALSA ' 5/.231.00
GE SENUWICHRES AL
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las facturas, se cbserva que las empresas gdguirizntes cuenian con

o

domicilio en diversos distritos de tima (Mircflores, Ate, San lIsidr
Chorrillos), y ninguna en provincia; asi mismo de los medios probatori
gue valora la €SB ninguno tiene trascendencio fuera de Lima.

#. La Comisién de Signos Distintives, ha omitido pronunciarse sobre el

dmbito de influenciz geogrdfica del nombre comercial, extremo en que

vuestro despacho deberd evaluar dicha circunstancia.
7. Sefior presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, de las
(12) facturas presentadas en el Anexo 1-G, se advierte que [g descripcicon

o el tipo de servicio prestado o el concepto cobrado, difieren de la clase 41

del Nomencldtor Internacional del arreglic NIZA, {comisionar en
porcentaje por la venta de sandwiches? (Factura 001 — 23), ¢el pago de

cuotas?, es totalmentie opuesto a servicios de entretenimiento, vearmos:

Marea de Servicio del
. solicitante T T
Concierto La Mente (Banda) En La Noche
Barranco
Auspicio Music Market A Festival
Descabellado, 2da cuota
Auspicio para festival Descabellado (primera
cuota) “Produccidn y organizacion de todo
Auspicio para festival Descabellado tipo de eventos de entretenimiento
(segunda cuoto) con fines de esparcimiento {fiestas
Auspicio Music Market para Festival y espectaculos)”
Descabellado (3ra cuota)
Auspicio Music Market (4ta cuota) Festival
Descabellado
Auspicio sesiones Descabelladas segunda
cuata
Do e e e i e BATZOAE:
Auspicio sesiones Descabelladas tercera
cuota
Alquiler de sala de grabacién por una hora | “Produccidn y organizacién de todo
para video sobre reforestamos por tipo de eventos de entretenimiento
naturaleza con fines de esparcimiento (fiestas
Wenia de Iandwiches y especticulos)”
Auspicio Brindis Descabellados 15 Sesiones
Porcentaje por ventz gs santhwiches

o

8, Sefior presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en el

. s
E]

Perd el nombre comercial es protegido dentro de su zona de infiyencia




.fft: Vi

ccondmica, por lo que la Sala s de la opinidn que el titular de un nombre

comercial sélo podrd ononerse — en hase al derecho concedido por el

articulo 136 inciso b) de la Decisidén 486 — al registro de una marca

idéntica o similar a su signo cuando el ambito geografico de influencia de

su nombre comercial abargue casi todo el territorio peruano. En este

caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de
una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar

riesgo de confusion en el consumidor. 5in embargo, aguellos nombres

comerciales que no tienen mayor trenscendencic geogrdfica, aun cuando

demuestren un uso anterior, no podrdn lograr la denegatoria del registro

1 3 7
de la marca’.

9. Sefior presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la T30
en su resolucién (Pdgina 8 de 21) Gltimo parrafo, no motiva su decision al
acreditar como validos:

s Jlos medios probatorios a foja 567
s gsellos de las caratulas de los CD? (anexo 1-J)
" ejemplares de las revistas.

130, De los medios probatorios, aportador en el Anexo 1-1 y en el Anexo 2-Cen

la revista DESCABELLADQO aparece como Edicion general y Editor el Sr.

Santiago Pillado-Matheu, Editado por: Editorial Septiembre 5.A.C; por lo

aue al declararse INFUNDADA la oposicién formulada por PILLADO-

z

IATHEU INURRITEGUI, SANTIAGQO es contradictorio el aporte de las
revistas como medio probatorio, peor aun al ser Editorial Sepﬁ:iem&:—re
5.A.C titular del registro DESCABELLADO multiclase (16 y 42)° y no
COLECT{VO DESCABELLADO S.A.C. (opositor).

11, Seffor presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, llama
la atencién como la DSD otorgd el registro multiclase (16 y 42) de la marca

DESCABELLADO a favor de Editorial Septiembre S.A.C, sin observar de

oficio el tramite del presente EXP. N° 647160-201€; y EXP. N6561657-2015,

Posicién aswmida por la SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL mediante
RESOLUCION N¢ 0187-2015/TPI-INDECOPI de fecha 14 de enero de 2015, bajo el EXPEDIENTE N°
553347-2015/D3D.
¥ Certificado: TN0014552, posterior a la solicitud del presente registro de fecha 13 de enero de 2016,
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por lc gque wuestro despacho deberd evaluar dicha circunstancia

administrativa, caso contrario calificar el acto como queja por defecto en

la tramitacidn o inconducta funcional; ya gue el presente pronunciamiento
es determinante para salvaguardar el derecho marcario del solicitante:

Quiroz Medina, Jose.

CONFIRMAR Iz Resolucion N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extiemo gue
Declaro INFUNDADA |a oposicion formulads por PILLADO-MATHEU
INURRITEGUI, SANTIAGO.

COMFIRMAR |2 Resolucidn N° 2501-2016/CSD-INDECOPI en el extremo gue
Declaro iNFUNDADA ia oposicion formuiada por la alegada notoriedad del
signo DESCABELLADO y logotipo.

Declaro INFUNDADA la oposicion formulada por el supuesto previsto en el
Articuio 136 inciso f) de la Decision 486.

COMFIRMAR |z Resolucién N° 2901-2016/CSD-INDECQOPI en el extremo que
Declare INFUNDADA la oposicidn formulada por actos de Competencia
Desleal en la modalidad de confusidn y explotacion indebida de la
reputacion.

REVOCAR la Resolucidon N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extremo que
Declaro FUNDADA la OPOSICION formulada por COLECTIVO DESCABELLADG

S.A.C. y, en consecuencia, INSCRIBIR en el Registro de Marcas

de la Propiedad Industrial, a mi favor la marco de servicio
constituida por la denominacién DESCABELLADO vy logotipo, de

la clase 41 del Nomenclator Internacional del arreglo NiZA.

ﬂm Ll

DNI. 43990722

~
!




VI. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCION DE LA SALA
ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL



jﬁ%;é ol

{ o
i
HEA e S

2 B

FRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ;

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL %

Sala Especializada en Propiedad Intelectual =
RESQLUCION N° 2072-2017/TPI-INDECOF]

XPEDIENTE N°® 647160-2016/DSD

SOLICITANTE . JOSE QUIRDZ MEDINA
QFOSITORES : COLzCTIVG DiZSCABELLADO S.A.C.

SANTIACZO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI
Usy de nombre comercial ds ia oposiiora - Riesgo de confusion enire
signos gue distinguen zervicios v actividades econémicas relacionadas
con 3 prestacion de sayvicios de la clase 41 de ia Nomenclatura Oficial.

Lima, veintisiete de junio de dos mill diecisiste.

. ANTECEDENTES

Coen facha 13 de enero de £0718, Josg Madina Quiroz (Perd) solicitd el registro ds
la marca de servicio confoimada por la denominacidon DESCABELLADC
PRODUCCIONES vy legotipo (se reivindica colerest), conforme al modelo, para
distinguir produccion y organizacion de todo tipo de eventos de entretenimiento
con fines de esparcimiento {fizstas y espectaculos) de la clase 41 de iz
Momenclatura Oficial.

e
/./
Con fecha 11 de diciembre de 2010, Santiago Pillado-Matheu [nurritegui vy
Colectivo Descabelladn S.A.C. formularcn oposicidn senalando lo siguiente:
& En el afo 2002, los sefiores Nicolas Lucar Soldevilla, Ricardo Wiesse.
Hamann vy Santiago Pillado-Matheu Inurritegui formaron el sello
discografico Descabellado Records con la finalidad de realizar proyectos
musicales, organizar eventos y conciertos. Con posterioridad, las tres
) perscnas citadas crearon el Estudio Descabellado.
' Se advierten los colores gris, amarillo, turquesa, fucsia, azul y verde,
M-SPI-01/01 1-26 :
) INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Bevja, Lima 41 - Peni / Telf.: 224 7800
e-mail; consultas@rndeceni.gob. pe / Welb: www.indecopi.gob.pe



(iv)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2072-2017/TPI-INDECOP]

EXPEDIENTE N° 647160-2016/D55

El afio 2003, se constituyé la sociedad Descabellado S.AC. y sg
desarrollaron los logos de Estudio Descabellado o Descabellado Records.
El aino 2013, Estudio Descabellado o Descabellado Records, se convirtio
en el Colectivo Descabellado S.A.C., constituyéndose como sociedad en
el ano 2014, con lo que accedid a un nivel mas grande de produccion de
contenido cultural, musiczl, artistico y de eventos.

Colectivo Descabellado S.A.C. adguirié un derecho exclusivo sobre el
nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo, para distinguir actividades
econdmicas relacionadas con la prestacion de servicios de concierto de
bandas; espectaculos en vivo, alquiler de salas de grabacion para la
realizacion de videoclips; servicics de auspicio (publicidad y marketing); ei
agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (excepto su
transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos
a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios
minoristas © mayoristas incluidos en las clases 35 y 41 da la
Nomenclatura Oficial, siendo el prirner uso del nombre comercial el 6 de
noviembre de 2014, conforme se advierte a continuacion:

Colectivo Descabellado S.A.C. produce y realiza diversas actividades,
entre las que se encuentran una plataforma de video (adjunta capturas de
pantalla y cita links de www.youtube.com) y sonido donde presenta
diversos artistas; realizdé el Festival Descabellado en el 2014 (y viene
planificando el siguiente festival), el cual fue ampliamente difundido a nivel
nacional; promociona una serie de eventocs en diversas redes sociales
bajo su nombre comercial no inscrito DESCABELLADO vy logotipo, edita
una revista de musica "Descabellado” (primera edicion el 25 de febrero de
2016).

Desde hace mas de 12 afos, viene distinguiendo actividades de
produccion musical, entretenimiento y esparcimiento bajo la marca y

M-SPI-01/01 2-26

INSTITUTO NACIONAL DE BEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perl / T2If; 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



LpUCA DEL
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N*® 647160-2016/DSD

nombre comercial DESCABEILLADO vy logotipo, gue cuenta con amplia
notoriedad e implantaciéon en el mercado local.

(vii) &on cotitulares de los derechos de autor que recaen sobre el disefio del
signo DESCABELLADO vy logotipo que vienen utilizando a lo largo de
doce afos, advirtiendose que el signo sclicitado en el presente
procedimientoc recoge los elementos creativos de su signo previamente
sefialado, razon por la cual -el signo solicitado- se encuentra incurso en la
prohibicion establecida por el Articulo 136 inciso f) de la Decision 486.

(viiiy £l solicitante pretende aproximarse a sus signos distintivos
DESCABELLADO, con la deliberada intencion de generar actos de
competencia desleal en la modalidad de confusién y expletacion indebida
de la repulacion de sus signos.

Ampard su oposicion en lo establecido en el articulo 136 inciscs b), f) y h), 137,

146, 191 y 224 de la Decision 488.

Asimismo, cito los Articulos 45, 46, 48 y 54 de! Decreto Legislativo 1075.

Adjuntd medios probatorios sefialados como anexos del 1-A al{-K.

Con fecha 13 de mayo de 2016, José Quircz Medina absolvid el traslado de la
/ oposicidn sefialando lo siguiente:
/() Los opositores no son titulares de la marca de servicio DESCABELLADO,
/7 porlo gque no ostentan derecho alguno que los legitime para oponerse al
registro del signo solicitado.

(i)  La empresa Editorial Septiembre S.A.C. ha solicitado el registro multiclase
de la marca DESCABELLADO v logotipo para distinguir productos vy
servicios de las clases 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido,
los opositores actian maliciosamente al presentar un ejemplar de la
revista Descabellado como si fuera propia, conducta que afectaria los
derechos de Editorial Septiembre S.A.C.

(iii) Colectivo Descabellado S.A.C. inicid sus actividades en octubre 2014, sin
embargo, nunca consignd como nombre comercial la denominacion
DESCABELLADO ni en la SUNAT ni en SUNARP.

(iv) No se ha acreditado la intensidad de uso del nombre comercial alegado
por los opositores, debido a que en algunas pruebas se advierte la
denominacion FESTIVAL DESCABELLADO vy un logotipo diferente en sus
facturas, por lo gue no es posible que se emita pronunciamiento sobre un

posible riesgo de confusion entre el signo solicitado y el nombre comercial
alegado por los opositores.

M-SPI-01/01 3-26

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Ltma 41 - Perit / Telf.; 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2072-2017/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

{(v) <Carece de objeto pronunciarse sobre la originalidad del logotipo, ya que
los opositores no han acreditado ser autores o titulares de derechos de
autor.

Con fecha 19 de agosto de 2016, los opositores reiteraron los fundamentos de

su oposicidn e indicaron lo siguiente:

(i) Si han acreditado el uso dei signo DESCABELLADO como nombre
cornercial.

(i) Contradicen los argumentos del solicitante respecto de la supuesta
inexistencia de derechos de autor sobre el disefio del signo
DESCABELLADO y logotipo.

(ili)y Colectivo Descabellado S.A.C. cuenta con un arreglo comercial de fecha
15 de setiembre de 2016, firmado ccn la empresa Editorial Septiembre
S.A.C. en virtud del cual acuerdan coeditar la revista Descabelladae.

(iv) No existe obligacion de consignar el nombre comercial al momento de
inscribirse en el RUC.

Adjuntaron medios probatorios adicionales.

Mediante Resolucion N° 2901-2016/CSD-INDECOP! de fecha 24 de octubre de

2016, la Comision de Signos Distintives:

(i) Declard infundada la opoesicion formuiada por Santiago Pillado-Matheu
Inurritegui.

(i) Declard fundada la oposicién formulada por Colectivo Descabellado
S.A.C. vy, en consecuencia, denego el registro del signo solicitado.

Considero lo siguiente:

Del uso del nombre comercial

() Ninguno de los documentos presentados por los opositores permite
determinar que Santiago Pillado-Matheu Inurritegul utilice o haya utilizado
el signo alegado como nombre comercial, ya sea como Uunico titular o
como cotitular.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si se& advierte que el signo con algunas
variaciones cromaticas gue no alteran su caracter distintivo ha sido
empleado por Colectivo Descabellado S.A.C. para identificar actividades
econdmicas relacionadas con la organizacion y/o patrocinio(auspicic) de
eventos musicales, tales como conciertos y con la prestacion de servicios
de grabacién, mezclado y masterizacién de producciones musicales,
cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014 (conforme se verifica a
foja 56), durante el afio 2015 (conforme se advierte en los sellos de las

M-SP1-01/01 4-26

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perit / Telf.: 224 7800
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caratulas de los CD) e incluso durante el transcurso del presente afio
2016, conforme se verifica an los ejemplares de las revistas
proporcionadas por los opositores.

En consecuencia, habiéndose acreditado que Colectivo Descabellado
S.A.C. usé del nombre comercial conformado por la denominacién
DESCABELLADO vy logotipo, corresponde evaluar el posible riesgo de
confusion entre los signos en comparacion.

Notoriedad alegada por los opositores

(iv)

Analizados los medios probatorios en su conjunto, se determina que no se
ha acreditado que el signo DESCABELLADO vy logotipo ostente la calidad

de notoriamente conocido en el Perd o en algun pais miembro de la
Comunidad Andina.

Evaluacion del riesgo de confusicn

(V)

- (Vi)

{vii)

Colectivo Descabellado S A.C. sustentd su oposicion en el uso anterior
del nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo, para identificar
actividades econdmicas relacionadas con la produccién de eventos
musicales y grabacién de musica de la clase 41 de la Nomenclatura
Oficial.

Al respecto, se advierte que los servicios de produccion y organizacion de
todo tipo de evertos de entretenimiento con fines de esparcimiento que
pretende distinguir el signo solicitado, incluyen los servicios de
organizacion y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales que identifica
el nombre comercial de Colectivo Descabellado S.A.C.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado
DESCABELLADCO PRODUCCIONES vy logotipo y el nombre comercial

DESCABELLADGC vy logotipe, se advierte que los signos resultan
semejantes.

Conclusidn

(viii) Por lo anterior, dadas las semejanzas existentes entre los signos en

comparacion, asi como el hecho que los servicios que pretende distinguir
el signo solicitado incluyen y/o se encuentran vinculados con los servicios
a que estan referidos las actividades econdmicas gue identifica el nombre
comercial de Colectivo Descabellade S.A.C., el otorgamiento de! registro
solicitado sera susceptible de producir riesgo de confusién en el publico
usuario; por lo que corresponde declarar fundada la oposicion formulada.

M-SP1-01/01 5-26

INSTITUTC NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perit / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web. www.indecopi.gob.pe



c o
e Ca,
o L)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N® 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°® 647160-2016/DSD

Aplicacién del supuesto previsto en el Articulo 136 inciso f} de la Decision

486

(ix) De acuerdo con el Informe N° 45-2016/DDA, si bien los dibujos sefialados
gozan de proteccion por el derecho de autor, se advierte que son obras
artisticas diferentes. En ese sentido, el signo solicitade no afecta los
derechos de autor alegados por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y
Colectivo Descabellado S A.C.

(x) En consecuencia, no resulta aplicable la prohibicion establecida en el
Articulo 136 inciso f) de la Decision 486, Regimen Comun de Propiedad

industrial, razén por la cual corresponde desestimar en este extremo la
oposicion formulada.
Actos de Competencia Desleal

(xi) Los opositores sefialaron que el solicitante pretende aproximarse a sus
signos distintivos DESCABELLADQO, con la deliberada intencion de
generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusidn y
explotacion indebida de la reputacidon de sus signos.

(xii) No se advierte, de lcs medios probatorios presentados, elementos a partir
de los cuales se puedan dilucidar los actos de competencia deslea
atﬂbuldos al sohcttante

Texamen' de registrabilidad del signo solicitado se ha
determinado que es distintivo y susceptible de representacion grafica,
/ conforme a lo sefialado en el Articulo 134 de la Decision 486, Régimen
Comuin sobre Propiedad Industrial, encontréandose fuera de las
prohibiciones de registro establecidas en el Articulo 135 de dicha
Decision, asi como fuera de los supuestos del Articulo 136 inciso f) y el
Articulo 137 de la referida Decision; sin embargo, incurre en la prohibicion
de registro contemplada en el Articulo 136 inciso b) de la referida
normativa, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Con fecha 28 de noviembre de 2016, José Medina Quiroz interpuso recurso de

apelacion senalando lo siguiente:

(i) Invoca el principio de debido procedimiento y de imparcialidad, por cuanto
la defensa del opositor es el estudio Lazo, de Romafa & Gagliuffi
abogados, representado por Ivo Gagliuffi Piercechi.

(i)  Colectivo Descabellado S.A.C. inicidé sus actividades e! 17 de octubre de

2014, por lo que el periodo relevante para que este acredite su uso
continuo e intenso serd a partir de dicha fecha.
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Se ha tomado en cuenta la factura N° 001-N°® 000004, y no se han
percatado que esta presenta una anotacion con la palabra “anulada”, por lo
que no tiene efecto probatorio.

La opositora no ha acreditado la intensidad de uso del nombre comercial
DESCABELLADO vy logotipo, por cuanto las factura presentadas han sido
emitidas a nombre de empresas ubicadas Unicamente dentro de Lima y no
ha alcanzado un ambito de influencia territorial nacional. Asimismo, los
servicios por los cuales fueron emitidas no corresponden a la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial.

La Comision de Signos Distintivos no ha motivado su decisiéon, por cuanto
ha considerado como validos la referida factura N° 001-N° 000004, selios
de caratulas de CD y ejemplares de revistas.

En las revistas presentadas aparece como “edicion general” y “editor” el
sefior Santiago Pillado-Matheu, por cuanto resulta contradictorio que hayan
sido tomadas en cuenta y gue la oposicién de Santiago Pillado-Matheu
haya sido declarada infundada.

Es relevante que se haya otorgado el registro del signo DESCABELLADO a
nombre de Editorial Septiembre S.A.C. para distinguir productos y servicios
de la clase 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial, sin tener en cuenta que se
encuentran en tramite los Expedientes N° 647160-2016 y N° 661657-2016.

/+ Con fecha 9 de febrero de 2017, Colectivo Descabellado S.A. absolvid el
,’f/ traslado de la apelacion presentada manifestando lo siguiente:

(i)

Si bien lvo Gagliuffi Piercechi fue representante de su empresa, teniendo
en cuenta que con fecha 13 de septiembre de 2016 fue designado como
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, con fecha 14 de
septiembre de ese afio presentaron un escrito informande que lvo Gagliuffi
Piercechi dejo de ejercer el patrocinio legal en el presente procedimiento, lo
cual fue aceptado por la Comisidn de Signos Distintivos y notificado a José
Medina Quiroz con fecha 3 de octubre de 2016.

Asimismo, la razodn social del estudio que lo representa ha variado, siendo
que en la actualidad es Lazo, de Romana Abogados S.C.R.L.

Ha acreditado el uso de su nombre comercial desde el 6 de noviembre de
2016, por lo que no es necesario que lo acredite desde el inicio de sus
operaciones.

La factura N° 001-N° 000004 si bien fue anulada, es de fecha posterior al 6

de noviembre de 2016, por lo que no tomarla en cuenta no desvirtia el uso
de su nombre comercial.
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(v) Ha acredito que el uso de su nombre comercial tiene una influencia
geografica nacional, por cuanto ha acreditado su publicidad en sitios web
de diarios de circulacion nacional y la edicién de la Revista Descabellado.

Con fecha 22 de marzo de 2017, José Quircz Medina manifesto que, segln la
Partida Registral del Estudio Lazo, De Romafa Abogados, lvo Gagliuffi Piercechi
transfirid sus acciones recién el 4 de octubre de 2016, asimismo, en los sellos de

recepcién del mencionado estudio, este se identifica como Lazo, de Romafia y
Gagliuffi Abogados.

Con fecha 18 de abril de 2017, Colectivo Descabellado S.A. manifestd que sus
representantes tienen el derecho de usar la denominacion Lazo, de Romafia v
Gagliuffi Abogados por cuanto constituye una marca registrada, no obstante, ha
demostrado que Ivo Gagliuffi no ejerce el patrocinio de su empresa en el
presente caso.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar lo siguiente:

a)  Sila Resolucion N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de
2016 ha sido emitida conforme a ley.

b)  Si Colectivo Descabellado S.A. ha acreditado el uso del nombre comercial

DESCABELLADO v logotipo
c) De ser el caso, si existe riesgo de confusidn entre el signo solicitado y el
nombre comercial de Colectivo Descabellado S.A.

1. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Colectivo Descabellado S.A.C. (Perd) solicitd, con fecha 13 de mayo de
2016, mediante Expediente N° 661657-2016, el registro de la marca de
servicio DESCABELLADO v logotipo (se reivindica colores), conforme al
modelo, para distinguir educacion; formacion; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales; servicios de produccion de grabaciones
sonoras, musicales y de video; servicios de estudio de grabacion: servicios
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de produccidn de eventos musicales; servicios de produccion de
grabaciones audiovisuales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Cabe indicar que, mediante Resolucion N° 5829-2017/DSD-INDECOPI de
fecha 10 de abril de 2017, la Direccién de Signos Distintivos suspendié la
tramitacién del referido expediente hasta que se resuelva el presente
expediente.

b) No se encuentran registradas a nombre de terceros marcas que contengan
la denominacion DESCABELLADO en la clase 41 de la Nomenclatura
Oficial.

2. Cuestiones previas:

2.1. Respecto a la participacion de Ilvo Gagliuffi Piercechi

José Medina Quiroz manifesté en su recurso de apelacion que invoca el principio
del debido procedimiento y de imparcialidad, por cuanto la defensa del opositor
es el estudio Lazo, de Romafa & Gagliuffi abogados, representado por lvo
Gagliuffi Piercechi.

Al respecto, la Sala advierte que, si bien el sefior Ivo Gagliuffi Piercechi fue
representante de la opositora, obran en el presente expediente los escritos de
fechas 14 y 27 de septiembre de 20186, en donde Colectivo Descabellado S.A.C.
senala que el sefior lvo Gagliuffi Piercechi ha dejado de ejercer el patrocinio legal
en el presente procedimiento, el mismo que fue aceptado por la Secretaria
Técnica de la Comision de Signos Distintivos con fecha 28 de septiembre de
2016.
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Asimismo, obra en el expediente la partida registral de los representantes de |g
opositora donde se advierte que su nombre es “Lazo, de Romafig Abogados
S.C.R.L." considerando que el sefior lvo Gagliuffi Piercechi Ya No es accionistg
del referido estudio por Escritura Publica de fecha 12 de septiembre de 2016,

Teniendo en cuenta lo Expuesto, la Sala advierte que no se €ncuentra en riesgo
la imparcialidad ni el debido procedimiento en el presente caso.

2.2, Extremos apelados

Mediante Resolucién N° 2901-2016/CSD-INDECOP] de fecha 24 de octubre de
2016, la Comisién de Signos Distintivos declard infundada Ig oposicion
formulada por Santiago Pillado-Mathey Inurritegui v fundada la oposicion

formulada por Colectivo Descabellado S A.C. Y, €N consecuencia, denegg el
registro del signo solicitado.

La Comision considers lo siguiente:

() Ninguno de los documentos presentados por los Opositores permite

determinar que Santiago Pillado-Mathe Inurritegui utilice o haya utilizado

el signo alegado como nombre comercial, ya sea como Unico titular o

como cotitular,

Si se advierte que el signo, con algunas variaciones cromaticas que no

alteran su caracter distintivo, ha sido eémpleado por Colectivo

Descabellado S.A.C.

No se ha acreditado que el signo DESCABELLADO y logotipo ostente Ia

calidad de notoriamente conocido en el Pery o en algdn pais miembro de

la Comunidad Andina.

(iv) Realizado el examen Comparativo  entre g signo  solicitado
DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo y el nombre comercial
DESCABELLADO vy logotipo, se advierte que los signos resultan
semejantes y estan referidos a algunos de los mismos servicios y/o
actividades econdmicas.

(v) No resulta aplicable |a prohibicion establecida en el Articulo 138 inciso )
de la Decisién 488, Régimen Comun de Propiedad Industrial.

(Vi) No se advierten de los medios probatorios presentados elementos a partir

de los cuales se puedan dilucidar los actos de competencia desleal
atribuidos al solicitante.

En tal sentido, dado que Unicamente José Medina Quiroz interpuso recurso de

M-SPI-G1/01 10-26

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE 1.4 PR OTECCION DE 1.4 PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peryi / Telf.: 224 7800
e-imail; consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopt.gob pe



fariy
‘i‘u‘r,f-‘?ﬂﬁfé R EE

RTTE

W,

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N® 2072-2017/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

apelacion contra la resolucién de la Primera Instancia en el extremo detallado
en los puntos (i) y (iv), han quedado consentidos por las partes los extremos
detallados en los puntos (i), (i), (v) y (vi), por lo que corresponde a la Sala
pronunciarse unicamente respecto de los extremos apelados.

3. Nulidad de! acto administrativo

3.1. Marco legal

El articulo 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017, establece que son vicios del acto
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

9 ; La contravencion a la Constitucion, a las leyes o a las normas
reglamentarias.
2, El defecto o la omisién de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se

presente alguno de los supuestos de conservacion del acto a que se refiere
el articulo 14.
/ 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobacion
automatica o por silencio administrativo positivo, por los que se adqguiere
/ facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentacion o tramites
esenciales para su adquisicion.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, o que
se dicten como consecuencia de la misma.

/ Asimismo, el articulo 112 de la citada norma sefiala que la nulidad sera conocida
y declarada por la autoridad superior de quien dictd el acto (11.2).

? Articulo 11.- Instancia competente para declarar |la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de
los

recursos administrativos previstos en el Titulo |1l Capitulo |l de la presente Ley.

11.2 La nulidad de oficio sera conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto. Si se
tratara de un acto dictado por una autoridad que no estd sometida a subordinacion jerarquica, la nulidad
se declarara por resolucion de la misma autoridad. La nulidad planteada por medio de un recurso de
reconsideracién o de apelacidn sera conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.
11.3 La resolucion que declara la nulidad dispone, ademas, lo conveniente para hacer efectiva la

responsabilidad del emisor del acto invélido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando
sea conocida por el superior jerarquico.
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De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-
2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El
Peruano, las Salas del Tribunal cel INDECOP! son los érganos competentes
para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos
administratives expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando
se produzca cualquiera de los casos enumerados en el articulo 10 de la Ley del

Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas
especiales.

3.2.  Nulidad de oficio

El articulo 211 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, lLey del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017, establece lo siguiente:

— En cualquiera de los casos enumerados en el Articulo 10, puede declararse
de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado
firmes, siempre que agravien el interés publico ¢ lesionen derechos
fundamentales. (211.1)

— La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerarquico
superior al que expidid el acto que se invalida. Si se tratara de un acto
emitido por una autoridad que no esta sometida a subordinacién jerarquica,
la nulidad es declarada por resolucién del mismo funcionario. Ademas de
declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de
contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo
solo puede ser objeto de reconsideracidn. Cuando no sea posible
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposicion del
procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En caso de
declaracién de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al
administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado,
otorgandole un plazo no menor de cinco (5) dias para ejercer su derecho de
defensa. (211.2)

— La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos
prescribe en el plazo de dos (2) afios, contado a partir de la fecha en que
hayan quedado consentidos. Respecto de la nulidad de los actos previstos
en el numeral 4 del Articulo 10, el plazo para declarar la nulidad de oficio se
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extiende hasta un (1) afio después de la notificacion de la resolucién
correspondiente a la sentencia penal condenatoria firme. (211.3)

— En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sélo
procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial via el proceso
contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de
los tres (3) afos siguientes a contar desde la fecha en que prescribio la
facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. (211.4)

— Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por
leyes especiales, competentes para resolver controversias en Ultima
instancia administrativa, sélo pueden ser objeto de declaracién de nulidad de
oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo
unanime de sus miembros. Esta atribucion solo podra ejercerse dentro del
plazo de un afio contado desde la fecha en que el acto es notificado al
interesado. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad
en la via de proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se
interponga dentro de los tres afios siguientes de notificada la resolucion
emitida por el consejo o tribunal. (211.5)

/‘ 3.3, Reaquisitos de validez de los actos administrativos

{  El articulo 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
; Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-

2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017 establece que son requisitos de validez
g de los actos administrativos los siguientes:

1. Competencia. - Ser emitido por el érgano facultado en razén de la materia,
territorio, grado, tiempo o cuantia, a través de la autoridad regularmente
nominada al momento del dictado y en caso de drganos colegiados,
cumpliendo los requisitos de sesion, quérum y deliberacion indispensables
para su emision.

2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequivocamente sus efectos
juridicos. Su contenido se ajustara a lo dispuesto en el ordenamiento juridico,
debiendo ser licito, preciso, posible fisica y juridicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivacién.

3. Finalidad Pdblica. - Adecuarse a las finalidades de interés pUblico asumidas
por las normas que otorgan las facultades al érgano emisor, sin que pueda
habilitarsele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna
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finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra
finalidad publica distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que
indigue los fines de una facultad no genera discrecicnalidad.

4. Motivacién. - El acto administrative debe estar debidamente motivado en
proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico.

5. Procedimiento regular. - Antes de su emision, el acto debe ser conformado

mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su
generacion.

De otro lado, el articulo 5 de la referida norma, establece lo siguiente, respecto al
objeto ¢ contenido del acto administrativo:

5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o
certifica la autoridad.

5.2 En ningun caso seré admisible un objeto o contenido prohibido por el orden
normativo, ni incompatible con la situacion de hecho prevista en las normas; ni
impreciso, obscuro o imposible de realizar.

5.3 No podra contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales,
legales, mandatos judiciales firmes; ni podra infringir normas administrativas

de caracter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior

" jefarquia, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.
/5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho

planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por
estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad
administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) dias para que expongan
su posicién y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

3.4 Motivacion del acto administrativo

El articulo 3.4 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremao N° 006-
2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017 incluye a la motivacion como uno de
los requisitos de validez de los actos administrativos, sefialando que el acto

administrativo debe estar debidamente motivado en proporcién al contenido y
conforme al ordenamiento juridico.

De otro lado, el articulo 6 establece que la motivacion deberd ser expresa,
mediante una relacién concreta y directa de los hechos probados relevantes del
caso especifico, y la exposicion de las razones juridicas y normativas que, con
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referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Sefiala, ademas,
que puede motivarse mediante la declaracion de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dictdmenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condicidon de que se les identifiqgue de modo certero
y que, por esta situacion, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestidn establece que no son admisibles como
motivacion la exposicion de férmulas generales o vacias de fundamentacion para
el caso concreto o aquellas férmulas que, por su oscuridad, vaguedad,
contradiccion o insuficiencia, no resulten especificamente esclarecedoras para la
motivacién del acto. Ello en concordancia con el articulo IV del Titulo Preliminar
de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento)
establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantias
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decision
motivada v fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Mordn Urbina, quien senala que una de las funciones
del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador
“(...) ya que representa la exteriorizacion de las razones en cuya virtud se
produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los
Superiores con potestades de revision del acto, asumir conocimiento de los
hechos reales y juridicos que fundamentan la decisién administrativa, para poder
articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e
impugnarla;, o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el
control (...). No sdlo 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’.

3.5, Aplicacion al caso concreto

Al interponer recurso de apelacién, José Medina Quiroz sefiald que la Comision
de Signos Distintivos no ha motivado su decisidon por cuanto ha considerado
como validos una factura anulada, sellos de caratulas de CD y ejemplares de
revistas.

3 Morén Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativa General. Editorial
Gaceta Juridica, Lima-Pert 2001, p. 81.
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Al respecto, cabe preci<"ar que de ia revisidbn de la Resoclucion N° 2901-
2016/CSD-INDECOP! ae fecha 24 de octubre de 2016, se puede verificar que la
denegatoria del sigho solicitado ha sido debldamente sustentada, hakiendose
expuesto en el punto 3.2. de la referida resolucion, las razones* por las cuales,
la Comisidn de Signos Distintivos en su opinion, considera que los rnedios
probatorios  presentados demuestran el uso del nombre comercial
DESCABELLADQ v logotipo por parte de Colectivo Descabellade S.A.C., por lo
menos, desde el 6 de noviembre de 2014,

Por lo anterior, la Comisién de Sighos Distintivos emitié la Resolucion N° 28011-
2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016 de acuerdo a ley y de
acuerdo con los principics gue rigen todo procedimiento administrativo.

4. Del nombre comercial

¢.1. De la proteccion al nombre comercial

El articulo 136 inciso b) de la Decision 486 dispone que no podran registrarse
como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se as emejen 2 Un
nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre
que, dadas las circunstancias, st uso pudiere originar un riesgo de confusgién o
asociacion.

4.7, Marco conceptual del nombre comercial

A rin‘e|enr“|a de Ia Decmon 344 que no contenia una definicidn del nombre
- 486 define aanmbra ‘comiercial como

4 La Sala considerd que, si se advierte que el signo, con algunas variaciones cromaticas que no aiteran

su caracter distintivo, ha sido empleado por Colectivo Descabellado S.A.C. para identificar actividades
economicas relacionadas con la organizacion y/o patrocinio(auspicio) de eventos musicales, tales como
conciertos y con la prestacion de servicios de grabacidn, mezclado y masterizacion de producciones
musicales, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014 (conforme se verifica a foja 56), durante el
afio 2015 (conforme se advierte en los sellos de las caratulas de los CD) e incluso durante el transcurso

del presente afio 2016, conforme se verifica en los ejemplares de las revistas proporcionadas por los
opositores.
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otros, la denominacion social, razdn social u otra designacion inscrita en un
registro de personas o sociedades mercantiles.

Asimiamo, dicha Decision precisa que una empresa o establecimiento podra
tener mas de un nombre comercial.

El articulo 191 de la Decision 486 establece que el derecho &l usc exclusivo de
un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo,

el articulo 193 de la Decisidbn 486 dispone que el registro tendra caracter
declarativo.

4 3. Diferencia entre el nombre comercial v la marca

La marcazesielssigno que sirve para dls’ungul{ enielimercaco los_pioductos e
J log« comercializados o prestados por una persona de |os productos o

§ervicios de otra. La proteccidnplegalide |as marcas esta regida por elspringigic:
re@,z,strat; de acuerdo al cual el desechorsobreslasmarca ' seradquiereicon’el acto”
tivoundei registie, el mismo que concede una proteccion legal de la

n todo el territorio nacional del pais en que se efectud dicho registro.

'f una

a@m&rmai en cambio, es el sigRé"que sirvespara; identificar:
- gjercicio de su actividad econdmica,

rtdkca en el

tiene una mﬂuenma efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita
ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos
genericos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto
o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geogréfico en el que la
empresa funciona. Sdélo se exige que el nombre comercial adoptado por una
empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por
empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusién o de asociacion
equivoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciara en
funcién de su aptitud para distinguir en lcs hechos a la entidad que lo usa frente
a los demas que operan en el mismo mercado. Asi, podrian constituir nombres
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comerciales  validos, por  ejemplo, ALFOMBRAS  SINTETICAS,
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERIA CUSQUENAS.

4.4 Pruebas de uso

La proteccién que se otorga al nombre ccmercial esta supeditada a su uso real
y efectivo con relacion al establecimiento mercanti! o empresa o la actividad

econdmica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consaclide
como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Asi, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre
comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial debera demostrar
su uso o conocimiento del mismo en el Peru por parte del publico consumidor
pertinente, para actividades economicas iguales o similares a aquéllas que se
distinguen con el signo que motiva el inicio de la accidn legal.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de
uso de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado,
cuestion que ha sido regulada y continla siéndolo por la normatividad vigente
sobre la materia.

Asi, el articulo 195 de la Decisidon 486 dispone que los Palses Miembros
podran exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislacion interna. Por su
parte, el articulo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad
competente para establecer cuales pruebas son idéneas para demostrar el usc
del nombre comercial. En aplicacion de las normas antes mencionadas y en
concordancia con la funcidon que el nombre comercial debe cumplir por
definicion, la Sala determina que las pruebas para acreditar el uso deben servir
para demostrar la identificacién efectiva de dicho nombre comercial con las
actividades eccnomicas para las cuales se pretende el registro.

4 .5. Del presente caso

En el presente caso, Colectivo Descabellado S.A.C. sostiene que el signo
solicitado es confundible con su nombre comercial usado.

> Ver Doc. OMPI/MAQ/CCS/S7/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15y 17.
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Teniendc en cuenta lo anterior, corresponde determinar si la opositora
efectivamente cuenta con derechos sobre el nombre comercial alegado y si
éstos derechos son anteriores a los del solicitante.

4.5.1 Evaluacion de medios probatorios

Con el fin de acreditar el uso de su nombre comercial, la opositora presento los
5|gu1entes documentos:

4.

Ci

o2

T

Anexos 1-A, 1-B Y 1-C: correspondientes a copias de los documentos de
identidad de los opositores y/o sus representantes legales, asi como copia
del poder de representacion.

Anexos 1-D y 1=k8 Capturas de la pagina web
www.facebook.com/descabellado. pro/info/tab=pageinfo, www.facebook.
com/events! y www . facebook.com/media/, en las que se advierten dcs
publicaciones de fechas 31 de julio y 18 de diciembre de 2015 y otras
publicaciones sin fecha.

Anexo 1-F: Copia de la Partida Registral N° 13306156, correspondiente a la
inscripcién en el registro de la empresa Colectivo Descabellado S.A.C.
Anexo 1-G: Copia de once (11) de facturas emitidas por Colectivo
Descabellado S.A.C. entre el 6 de noviembre de 2014 y 21 de noviembre
de 2015 a nombre de diversas empresas por diferentes conceptos.

Anexo 1-H: Capturas de notas de prensa publicadas en varios medios,
tales como, La Republica, EI Comercio, Portal del Ministerio de Culture,
respecto del evento denominado FESTIVAL DESCABELLADO,
correspondientes al mes de noviembre del afio 2014,

Anexo 1-1: Ejemplar de la revista DECABELLADO del 1 de febrero de
2016.

Anexo 1-J: Listado de 40 discos producidos por DESCABELLADO
RECORDS, entre los afios 2002 y 2015.

Anexo 1-K: Un CD que contiene dieciocho recortes periodisticos emitidos
entre el 2003 al 2009 que hacen referencia a que DESCABELLADO
RECORDS es una disquera y diez recortes periodisticos que carecen de
fecha cierta.

Anexo 2-A: Veinte (20) CD musicales en cuyas caratulas se advierie el
signo DESCABELLADO vy logatipo.

Anexo 2-B: Copia de un acuerdo comercial de fecha 15 de setiembre de
2016, firmado entre Colectivo Descabellado S.A.C y la empresa Editorial
Septiembre S.A.C. respecto a la coedicidn de la Revista "Descabellado”.
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Anexo 2-C: Ejemplar de la revista “Descabellado” del 2 de junio de 2016.
Anexo 2-D: Copias del Informe de SUNAT N° 102-2006-SUNAT/2BOOOO.
Anexo 2-E: Copia de una comunicacion dirigida a la Comision de Signos
Distintivos, con fecha 25 de abril de 2016, firmada por diversas personas
naturales en representacion de grupos o instituciones musicales.

Anexo 2-F: Copia de una carta abierta suscrita por una persona natural,
con fecha 10 de febrero de 2016.

Anexo 2-G: Copia de una constancia de creacion de logo -sin fecha-
suscrita por Magos Comunicaciones S.A.C.

Antes de evaluar los medios probatorios presentados, cabe precisar que no se

tomara en cuenta la factura de venta que obra a foja 57 por corresponder a una
factura anulada.

Respecto de los demas medios probatorios, se advierte lo siguiente:

De los documentos detallados en los numerales 1 a 3 (anexos 1-A, 1-B, 1-
C Y 1-F), se verifica que la empresa Colectivo Descabellado SA.C. se
encuentra inscrita en el Registro Plblico desde el 26 de septiembre de
2014, asi como las facultades de representacion de los opositores para
actuar en el presente procedimiento. ‘

De los documentos detallados en el numeral 2 (anexos 1-0 y 1-E), se
verifican referencias a la Productora Descabellado, con fechas 31 de julio y
18 de diciembre de 2015, no obstante, no se advierte referencia a la
opositora.

De las facturas detalladas en el numeral 4 (anexo 1-G), emitidas por
Colectivo Descabellado S.A.C., todas ellas con antericridad al inicio del
presente procedimiento, siendo la fecha mas antigua el 6 de noviembre de
2014, se verifica el signo DESCABELLADO vy logotipo, conforme se
reproduce a continuacion:
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En las descripciones de las facturas se consignan los conceptos
“concierto”, "auspicio Music Market a Festival Descabellado”, "auspicio para

Festival Descabellado”, “Auspicio Sesiones Descabelladas”, “alquiler de

sala de grabacion de video”, “venta de sandwiches” y "auspicio Brindis
Descabellado”.

De la publicidad y articulos publicitarios detallados en los numerales 5y 8
(anexos 1-H y 1-K) de fechas 27 de octubre, 10 de noviembre y 28 de
noviembre de 2014, se verifica la existencia de eventos denominadcs
"Festival Descabellado" que se llevan a cabo en Lima, en los que participan
diversas agrupaciones musicales. Asimismo, que la organizacion de
conciertos, la grabacion de discos y video, esta a cargo de un grupc de
mas de 42 miembros de Descabeliado Discos del Pery, los cuales se
reparten las tareas para la realizacion de los festivales.

De las revistas DECABELLADO de febrero y junio de 2016, detalladas en
los numerales 6 y 11 (anexos 1-1 y 2-C), se aprecia que las mismas han
sido publicadas por la empresa Editorial Septiembre S.A., la cual, conforme
se advierte del acuerdo descrito en el numeral 10 (anexo 2-B), celebrd un
acuerdo comercial de coedicién con Colective Descabellado S.A.C. con
fecha 15 de febrero de 2016, en donde se establecié que dicha empresa
realizara “servicios de produccién”. Asimismo, en las mencionadas revistas
se verifica el signo DESCABELLADO vy logotipo.

De los de los medios probatorios detallados en los numerales 7 (anexo 1-J)

y 9 (anexo 1-L), se verifica que algunos de los discos detallados en el
listado coinciden con los CD presentados.

Asimismo, 12 de los 21 CD presentados sefialan en sus caratulas que han
sido grabados, mezclados y/o masterizados por Estudio Descabellado

entre los afios 2007 y 2015 y el nombre comercial DESCABELLADO vy
logetipo.

En cuanto al documento detallado en el numeral 12 (anexo 2-D), se
advierte que el Informe de SUNAT N® 102-2006-SUNAT/2ZBOQQOQO, precisa
que no es obligatorio sefalar como dato el nombre comercial de la
empresa al momento de obtener el R.U.C.

M-SPI-01/01 21-26

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: consultas @mdecopi.gob pe / Web. wewrw.indecopi.gob.pe



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

— De los documentos detallados en los numerales 13, 14 y 15, a saber, los
anexos 2-E, 2-F Y 2-G, se verifica que constituyen documentos de parte
que seran evaluados en conjuntos con los demas medios probatorios.

De la revision y analisis de los documentos presentados, se aprecia que la
opositora Colectivo Descabellado S.A.C. viene ofreciendo el servicio de
organizacién de eventos musicales, prestacion de servicios de grabacion,
mezclado y masterizacion de producciones musicales y produccion y edicion de
revistas, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014 (conforme a foja 58),
durante el afio 2015 (conforme a los CDs presentados) e incluso durante el afo
2016, conforme se advierte en los ejemplares de las revistas mencionadas.

En virtud de lo expuesto, a continuacién, corresponde determinar el ambito
territorial de proteccién del nombre comercial de la opositora.

5, Ambito territorial de proteccién del nombre comercial

5.1. Marco legal v conceptual

La proteccion del nombre comercial suscita una cuestion de gran importancia:
determinar el ambito territorial de proteccion.

Tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisién 486 no contienen
referencia expresa sobre el ambito de proteccién del nombre comercial. En
efecto, de una parte, el articulo 87 del referido Decreto Legislativo sefiala que,
para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, su titular debera
demostrar el uso o el conccimiento del mismo en el Perd por parte del publico
consumidor pertinente para distinguir actividades econdmicas iguales o

similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la
accion legal.

En consecuencia, al no regularse expresamente la extension territorial o la
influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que
merezca una proteccién, por minima que sea la extension territorial del uso,
ello no afecta la adquisicion de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el

ambito territorial si influira sobre €l alcance de tales derechos con respecto a
terceros.
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A criterio de esta Sala, reconocer una proteccion a nivel nacional a un nombre
comercial usado para una determinada actividad economica es peligroso para
el comercio y la economia peruana. En efecto, si el nombre comercial se
encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada
territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuales son los
nombres comerciales que se utlizan en todo el territorio peruano. Ello
implicaria que la persona que desee realizar una actividad comercial en el pals
tendria que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese
ambito no existe otra persona que actle en el mismo tipo de actividad
acondmica con un nombre igual o similar.

Por el contrario, en nuestro pais coexisten panaderias, farmacias, bodegas,
talleres de reparacion, cafés, librerias, entre muchos otros establecimientos
pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo
nombre comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el
hecho de que, siendo su ambitc de operacidén, clientela y conocimiento

territorialmente limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por
tal convivencia.

Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ambito nacional de validez
de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres
/ comerciales, se crearia un desorden total en las practicas comerciales
/ actuales. La realidad de nuestro pais es mas bien gue los nombres comerciales

2 s6lo tienen efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco
territorial limitado.

La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo
usa en relacidn con una actividad de escasa trascendencia territorial, se
reserve para si el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del pais.
Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un
determinado lugar del pais tenga un derechc de exclusividad en todo el
territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso
futuro. Sin embargo, el campo de proteccidn territorial de un nombre comercial
se ira extendiendo conforme vaya incrementando su ambito de difusién vy
donde existan razones concretas se extendera.

El registro de un nombre comercial por el principio de publicidad que le es
consustancial si otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que
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se vienen usando en el territorio nacional. Por lo anterior, la Sala considera que
la proteccion se debe extender en estos casos a todo el territoric nacional.

De no ser asi, en las solicitudes de registro de nombre comercial tendria que
senalarse el ambito local en que se desarrolla la actividad econdmica del
solicitante, a fin de que la proteccion del registro se circunscriba a esa zona vy,
en caso de expandirse su drea de influencia, tendrian que solicitarse sucesivos
registros por cada nueva zona de expansion. En estos casos, ademas, se
deberia entender que la nueva solicitud de registro configura un nuevo derecho
de prioridad, sistema actualmente no previsto en nuestro ordenamiento juridico.

Sin embargo, la Sala conviene en advertir que la proteccion nacional conferida
por el registro debera respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de
terceros gque con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestion
utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades econdémicas
en un territorio determinado del pals.

De otro lado, la proteccion que se otorga al nombre comercial esta supeditada
a su uso real y efectivo con relacién al establecimiento mercantil o empresa o la
actividad econdmica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se
consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el
hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la

/e}ﬂgenc a de uso para mantener su vigencia,

5 2. Extension geografica del uso

En el presente caso, el conflicto se presenta entre un signo solicitado a registro
como marca de servicio y un nombre comercial previamente utilizado, por lo
que debera determinarse si la amplitud de la zona de influencia geografica de
este Ultimo signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro.

En tal sentido, debe determinarse si la amplitud de la zona de influencia
geogréafica del nombre comercial usado, por la opositora, al momento de

solicitarse el registro es lo suficientemente relevante como para evitar el
otorgamiento del signo salicitado.

A fin de acreditar el uso de su nombre comercial, la opositora adjuntd los
medios probatorios detallados en el numeral 4.5.1. de la presente resolucion.
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5.3 Extension geografica del uso

En el presente caso, el conflicto se presenta entre la solicitud de registro de
una marca y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que debera
determinarse si la amplitud de la zona de influencia geografica de este ultimo
signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro solicitado.

Analizados los medios probatorios, se advierte que las facturas presentadas
han sido emitidas a favor de personas juridicas ubicadas en los distritos de
Miraflores, Cercado de Lima, Chorrillos, San Isidro y Ate, ubicados en la ciudad
de Lima. Asimismo, el evento promocionado en las notas de prensa
presentadas se llevo a cabo en el distrito de Chorrillos, ubicado también en la
ciudad de Lima, y no obran en el expediente medios probatorios que acrediten
qgue ta revista DESCABELLADO o los CDs musicales presentados hayan sido
distribuidos o comercializados fuera de Lima.

Por lo expuesto, al no haberse acreditado el usc actual y a nivel nacional (a la
fecha de inicic del presente procedimiento) en el mercado del nombre
comercial DESCABELLADO vy logotipo, la Sala determina que dicho signo no
es susceptible de gozar de los derechos y la proteccién que le confiere la ley.

/f.i I\V. RESOLUCION DE LA SALA

/ Primero.- REVOCAR la Resolucion N® 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24
de octubre de 2016, en el extremo que declard fundada la oposicién formulada
por Colective Descabellado S .A.C. y denego el registro del signo solicitado, en
consecuencia, OTORGAR a favor de José Medina Quiroz (Perl) el registro de
la marca de servicio constituida por la denominacion DESCABELLADO
PRODUCCIONES escrita en una grafia especial y en su parte superior la
caricatura de un perro sin pelo peruano de perfil orientado al lado derecho en
colores gris, amarillo, turquesa, fucsia, azul y verde, conforme al modelo, para
distinguir produccion y organizacion de todo tipo de eventos de entretenimiento
con fines de esparcimiento (fiestas y espectaculos) de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial contado desde la fecha de la presente Resolucion vy

disponer su inscripcion en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad
Industrial.
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Segundo. - DEJAR FIRME la Resolucién N° 2801-2016/CSD-INDECOPI| de
fecha 24 de octubre de 2016, en el extremo que declard infundada la oposicion
formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,
Neéstor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castafieda,
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco
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VIl. SINTESIS ANALITICA DEL TRAMITE PROCEDIMENTAL



El 13 de enero de 2016 José Medina Quiroz solicitd el registro de la marca
de servicio conformada por la denominacion DESCABELLADO
PRODUCCIONES Yy logotipo, para distinguir produccion y organizacion de todo
tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y
espectaculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

El procedimiento de registro de marca se encuentra regulado por las
disposiciones del Capitulo Il del Titulo VI la Decision 486 (Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial), en concordancia con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1075 (Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decision 486). A ellos, se debe aplicar supletoriamente
lo dispuesto en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo
General)!. De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 138°
de la Decision 486, la solicitud de registro de marca se presentara ante la
oficina nacional competente (en este caso, la Direccion de Signos Distintivos
del INDECOPI), sefialando la clase de productos a la que pertenece, segun la
Clasificacion Internacional de Niza, y debera cumplir con los requisitos
sefialados en dicho articulo.

Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos sefialados, la Direccion
de Signos Distintivos emitira la orden de publicacion de la misma, mediante el
diario de mayor circulacién, conforme a lo establecido en el articulo 145° de la
Decision 486. Es importante acotar que, en la actualidad, como consecuencia
de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1212, la publicacion de la solicitud del
registro de marca lo realiza de oficio la mencionada Direccién en la Gaceta
Electrénica de Propiedad Industrial del INDECOPI.

El 12 de abril de 2016, Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y Colectivo
Descabellado S.A.C. formularon oposicion.

El 13 de mayo de 2016 José Quiroz Medina absolvio el traslado de la oposicion
sefialando:

— Los opositores no son titulares de la marca de servicio DESCABELLADO,
por lo que no ostentan derecho alguno que los legitime para oponerse al
registro del signo solicitado.

— La empresa Editorial Septiembre S.A.C. solicito el registro multiclase de la
marca DESCABELLADO vy logotipo para distinguir productos y servicios de
las clases 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, los opositores
actuan maliciosamente al presentar un ejemplar de la revista Descabellado
como si fuera propia conducta que afectaria los derechos de Editorial
Septiembre S.A.C.

1 Actualmente se encuentra vigente su Texto Unico Ordenado, aprobado por Decreto
Superno N° 006-2017-JUS.



— Colectivo Descabellado S.A.C. inicio sus actividades en octubre 2014, sin
embargo, nunca consigno como nombre comercial la denominacion
DESCABELLADO ni en la SUNAT ni en SUNARP.

— No se habia acreditado la intensidad de uso del nombre comercial alegado
par los opositores, debido a que en algunas pruebas se advertia la
denominacion FESTIVAL DESCABELLADO y un logotipo diferente en sus
facturas, por lo que no era posible que se emita pronunciamiento sobre un
posible riesgo de confusion entre el signo solicitado y el nombre comercial
alegado por los opositores.

— Carecia de objeto pronunciarse sobre la originalidad del logotipo, ya que los
opositores no habian acreditado ser autores o titulares de derechos de
autor.

Emitida la orden de publicacion, los terceros legitimados sobre derechos
prioritarios 0 anteriores estan facultados a interponer oposicion al registro,
dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de publicacién conforme a
lo dispuesto en el articulo 146° de la Decision 486. Es asi que, conforme a lo
sefialado en el articulo 147° de la Decisién, el opositor de la solicitud de un
registro debera acreditar su interés en el mercado de dicho pais presentando
en el mismo la solicitud de registro de su marca base de oposicion.

Es importante sefalar que consecuencia de lo dispuesto en el literal a) del
articulo 42.2° del Decreto Legislativo N° 1033 (Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Industrial — INDECOPI), la
Comision de Signos Distintivos sera competente para resolver las oposiciones
presentadas contra la solicitud de registro de marcas,

El 19 de agosto de 2016, los opositores reiteraron los fundamentos de su
oposicion.

El 24 de octubre de 2016, mediante Resolucién N° 2901-2016/CSD-INDECOPI
la Comisién de Signos Distintivos declaro:

— Infundada la oposicién formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui.
— Fundada la oposicion formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. vy, en
consecuencia, denego el registro del signo solicitado.

Los fundamentos de dicha Resolucion fueron los siguientes:

— Ninguno de los documentos presentados por los opositores permitia
determinar que Santiago Pillado-Matheu Inurritegui utilice o haya utilizado el
signo alegado como nombre comercial, ya sea como unico titular o como
cotitular.



— El signo con algunas variaciones cromaticas que no alteran su caracter
distintivo ha sido empleado por Colectivo Descabellado S.A.C. para
identificar actividades econdmicas relacionadas con la organizacion y/o
patrocinio (auspicio) de eventos musicales, tales como conciertos y con la
prestacion de servicios de grabacion, mezclado y masterizaciéon de
producciones musicales, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014.

— Al acreditarse que Colectivo Descabellado usé del nombre comercial
conformado por la denominacion DESCABELLADO vy logotipo, correspondia
evaluar el posible riesgo de confusidn entre los signos en conflicto.

— No se acredité que el signo DESCABELLADO Yy logotipo ostente la calidad
de notoriamente conocido en el Perl o en algin pais miembro de la
Comunidad Andina.

— Los servicios de produccion y organizacion de todo tipo de eventos de
entretenimiento con fines de esparcimiento que pretende distinguir el signo
solicitado incluyen los servicios de organizacion y/o patrocinio (auspicio) de
eventos musicales que identificaba el nombre comercial de Colectivo
Descabellado

— Los signos en conflicto resultaban semejantes. Lo cual aunado al hecho de
gue los servicios que pretendia distinguir el signo solicitado se encuentran
vinculados con los servicios a que estan referidos las actividades
econdémicas que identifica el nombre comercial de Colectivo Descabellado
el otorgamiento del registro solicitado seria susceptible de producir riesgo
de confusion en el puablico usuario.

— Si bien los dibujos que conformaban los signos en conflicto gozaban de
proteccion por el derecho de autor, son obras artisticas diferentes.

— El signo solicitado no afectaba los derechos de autor alegados por los
opositores, en consecuencia, no resultaba aplicable la prohibicion
establecida en el articulo 136 inciso f) de la Decision 486.

— No se advertia, de los medios probatorios presentados, elementos a partir
de los cuales se pueda dilucidar los actos de competencia desleal atribuidos
al solicitante.

La resolucién de la Comisién se expide como consecuencia de lo establecido
en el articulo 150° de la Decision 486, vencido el plazo sefialado en el articulo
148°, la Comisiébn se pronunciard sobre la oposicién planeada y sobre la
procedencia del registro de la marca solicitada.

El 28 de noviembre de 2016, José Medina Quiroz interpuso recurso de
apelacion

El 9 de febrero de 2017, Colectivo Descabellado S.A. absolvié el traslado de la
apelacion presentada



Contra lo resuelto por la Comisidbn es posible presentar recurso de
reconsideracion o apelacion segun corresponda. En el caso del recurso de
apelacion, éste se interpondra con el objeto de que la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual revise lo resuelto en base a una nueva valoracion de los
hechos plantados, de los medios probatorios presentados o a una distinta
interpretacion de los dispositivos juridicos aplicados.

Concedido el recurso de apelacion, el expediente fue remitido a la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual cuya resolucion agotara la via
administrativa, por lo que su decision solo puede ser cuestionada con la
interposicion de una demanda contenciosa administrativa.

El 27 de junio de 2017, mediante Resolucion N° 2072-2017/TPI-INDECOPI, la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual, declaré:

— Revocar la Resolucion N2 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extremo que
declar6 fundada la oposicion formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y
denego el registro del signo solicitado, en consecuencia, OTORGAR a favor
de José Medina Quiroz el registro de la marca de servicio solicitada en
registro para distinguir produccion y organizacién de todo tipo de eventos de
entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectaculos) de la
clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

— Dejar firme la Resolucion N2 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extreme que
declaro infundada la oposicion formulada por Santiago Pillado-Matheu
Inurritegui

Los fundamentos de dicha resolucion son los siguientes:

— De la revision de la Resolucién N° 2901-2016/CSD-INDECOPI se puede
verificar que la denegatoria del signo solicitado ha sido debidamente
sustentada, advirtiéndose que la Comision de Signos Distintivos en su
opinion, considera que los medios probatorios presentados demuestran el
uso del nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo por parte de
Colectivo Descabellado S.A.C., por lo menos, desde el 6 de noviembre de
2014.

— De la revision y andlisis de los documentos presentados, se apreciaba que
la opositora Colectivo Descabellado S.A.C. viene ofreciendo e! servicio de
organizacion de eventos musicales, prestacion de servicios de grabacion,
mezclado y masterizacion de producciones musicales y produccion y
edicion de revistas, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014,
durante el afio 2015 (conforme a los CD presentados) e incluso durante el
afio 2016, conforme se advierte en los ejemplares de las revistas
mencionadas.

— Reconocer una proteccion a nivel nacional a un nombre comercial usado
para una determinada actividad econdmica es peligroso para el comercio y



la economia peruana. En efecto, si el nombre comercial se encuentra
protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada
territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuales son
los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Elio
implicaria que la persona que desee realizar una actividad comercial en el
pais tendria que recorrer todo el territorio nacional! para asegurarse de que
en ese ambito no existe otra persona que actie en el mismo tipo de
actividad econémica con un nombre igual o similar.

— Al no haberse acreditado el uso actual y a nivel nacional en el mercado del
nombre comercial DESCABELLADO vy logotipo, dicho signo no es
susceptible de gozar de los derechos y la proteccion que le confiere la ley.

Con esta Resolucion se agota la via administrativa, por lo que podia ser
cuestionada Unicamente con la interposicion de una demanda ante un juzgado
especializado en lo contencioso administrativo.



VIII. OPINION SOBRE EL ASUNTO SUBMATERIA



En el presente caso, la controversia radica en determinar si correspondia
acceder al registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES para
distinguir produccion y organizacion de eventos de entretenimiento con fines de
esparcimiento (fiestas y espectaculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial
segun lo solicitado por José Quiroz Medina. Para ello debe verificarse si el
mencionado signo cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por
la Decisidén 486, uno de ellos no incurrir en causales de prohibicién (supuestos
sefialados entre los articulos 135° al 137° que impiden el registro de una
marca). De acuerdo con la oposicién interpuesta por Santiago Pillado-Matheu

Inurritegui y Colectivo Descabellado S.A.C., dicha solicitud incurria en las

siguientes causales:

— Ser semejante al nombre comercial DESCABELLADO que
identificaba actividades comerciales relacionadas con la produccion
de eventos comerciales lo cual originaba un riesgo de confusién. (articulo
136°a de la Decision 486)

— Incluir un signo que infringia el derecho de autor de un tercero (articulo
136°f de la Decision 486).

— Se podia inferir que el registro se habia solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal (articulo 137° de la Decision
486).

Antes de arribar cada uno de estos supuestos es preciso sefalar que
COLECTIVO DESCABELLADO contaba con legitimo interés para
oponerse debido a que habia demostrado el uso del mencionado nombre
comercial.

Respecto al riesgo de confusion, es preciso sefalar que (i) mediante
los medios probatorios presentados se acredité el uso del nombre comercial,
base de la oposicién, por lo que gozaba de proteccién legal, al momento
gue se formuld la presente solicitud de registro de marca de servicio; vy, ii)
gue los signos en conflictos eran semejantes debido a la inclusion en
ambos del término DESCABELLADO vy la imagen de un perro peruano (sin
pelaje) esto ultimo aunado a la vinculacion entre la actividad econdémica
realizada por los opositores y los servicios que iba a distinguir el signo
solicitado en registro, posibilitaba la existencia de un riesgo de confusion. Sin
embargo, un elemento importante a considerar es el ambito de influencia
territorial del uso del nombre comercial, aspecto que si bien no estaba
previsto en la Decision 486 ni en el Decreto Legislativo N° 1075, considero
gue debe tenerse cuenta ya que indicaria la real dimensién del uso del
nombre comercial y por ende, de su proteccion esto, ultimo coincide con lo
sefalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segun el cual:



“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la proteccion del nombre comercial que
cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la
obligacion de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la
necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de proteccién del nombre
en algun hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica
para los competidores (...) de manera que la proteccion otorgada al nombre
comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relacion al
establecimiento o a la actividad econémica que distinga, ya que es el uso lo
que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva”
(Proceso N°109-1P-2012 de fecha 13 de noviembre de 2012). En
consecuencia, considero pertinente que en los casos en que el uso del
nombre comercial se haya realizado en un dmbito geogréfico reducido, no
puede impedir el registro de una marca cuya proteccion es a nivel nacional.

Finalmente, considerando que los elementos figurativos si bien incluian la
representacion de un perro peruano, estas Ultimas tenian diferencias que
evitarian que se esté frente a un reproduccion parcial de la obra protegida por
el Derecho de Autor a favor de los opositores, es por ello que no se incuria en
la prohibicion relativa contenida en el articulo 136.f de la Decision 486; de la
misma forma, no se incurrié en la causal de prohibicion contenida en el articulo
137 de la norma comunitaria ya que no hubo medios probatorios o indicios que
permitan advertir que el registro solicitado estaria facilitando actos futuros de
competencia desleal.

De acuerdo con lo sefalado, manifiesto mi conformidad con que se haya
otorgado el registro solicitado.



IX.JURISPRUDENCIA



Definicién de distintividad

1.

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios,
haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es
considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo
para ser registrado como marca Yy constituye el presupuesto
indispensable para que ésta cumpla su funcion principal de identificar e
indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin riesgo de confusién y/o asociacion”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 126-1P-2009.

Quito, 20 de enero de 2010.

Derecho de exclusividad sobre la marca

2.

“Para que la marca pueda desempefiar sus funciones basicas en una
economia competitiva, el ordenamiento juridico otorga al titular el
derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho
exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La
dimension positiva implica que el titular de la marca esta facultado para
usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimension
negativa implica que el titular de la marca esta facultado para prohibir
que terceros la registren o usen. La dimensién positiva se cifie
estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para
los productos o servicios que figuran en el registro. La dimension
negativa, en cambio, tiene un ambito mas amplio que tradicionalmente
se vincula con el riesgo de confusion”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 418233-2010/0OSD.

Resolucion N° 0689-2012/TPI-INDECOPI.

Lima, 27 de abril de 2012.

“Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de
prohibir a cualquier tercero el uso en el trafico econémico de un signo
idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusién, en
relacion con productos o servicios idénticos o similares, los signos
descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que Si se
permitiera el registro de dichas denominaciones, se concederia un
derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular,
lo que constituiria una barrera de acceso al correspondiente sector del
mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los
correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar
gue estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los
competidores que actian en un sector del mercado.



Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 3061113-2007/0OSD.
Resolucion N° 0101-2008/TPI-INDECOPI.
Lima, 11 de enero de 2008.

Definicidn de marca

4.

“La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinacion de palabras, imagenes, figuras, simbolos,
graficos etcétera, que susceptibles de representacién grafica, sirvan
para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el
consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y
seleccione sin riesgo de confusion o error acerca del origen o la calidad
del producto o del servicio”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 0023-1P-2008.

Quito, 07 de enero de 2008.

Determinacion de la capacidad distintiva

5.

La capacidad distintiva de un signo se determina con relacion a los
productos o servicios que esta destinado a identificar en el mercado. Un
signo distintivo debe ser apto para distinguir por si mismo productos o
servicios segun su origen empresarial, no segun sus caracteristicas o
destino”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 317955-2007/0OSD.

Resolucion N° 1616-2008/TPI-INDECOPI.

Lima, 3 de julio de 2008.

Alcance la oposicién ala solicitud de registro de marca

6.

“La falta de oposicion del titular de la marca, es porque no siente violado
su derecho. Sin embargo, el hecho que el titular de la marca registrada
no haya presentado oposicidon no significa que se va a proceder a
autorizar el registro del signo distintivo solicitado”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente 385327-20009.

Resolucion N° 2131-2010/TPI-INDECOPI.

Lima, 20 de septiembre de 2010.

Mala fe en la solicitud de registro de marca

7.

“Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran
resultar idénticos o semejantes, ello por si solo no constituye un acto de
mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o
confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien,
hace falta que, ademas, se transgreda uno de los deberes de la leal
competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de



irregistrabilidad del articulo 137, debera probar que el registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal a través de una imitacion de la marca previamente
conocida”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 126-1P-2009.

Quito, 20 de enero de 2010.

El riesgo de confusién

8. “La confusion entre dos signos es tanto mayor cuanto sea la similitud o
conexion competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los
mismos. En conclusién, para no permitir el registro de una marca (similar
a otra marca ya registrada) es necesaria la interrelacion de
determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios
y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la
distintividad de los signos”.
Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 445296 — 2011.
Resolucion N° 1302-2012/SPI-INDECOPI.
Lima, 25 de julio de 2012.

Prohibicién relativa por confusion

9. “No son registrables los signos cuyo uso en el comercio afectara el
derecho de un tercero y que, en relacion con éste, el signo que se
pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada
0 a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos
productos o0 servicios, 0 para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, de donde
resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca
a confusion a los consumidores sino que es suficiente la existencia del
riesgo de confusibn y/o de asociacibn para que se configure la
prohibicidn de irregistrabilidad”.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 0045-1P-2012.
Quito, 17 de abril de 2012.

Semejanza e identidad entre signos

10.“El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que la
simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan
existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente
diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio,
entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo
mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso N° 0007-1P-2008.



Quito, 05 de diciembre de 2007.

Examen de confundibilidad

11.“La labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta
diferentes matices y complejidades, segun que entre los signos en
proceso de comparacion exista identidad o similitud y segun la clase de
productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda
distinguir. En los casos en los que los signos no sélo sean idénticos,
sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o
servicios, el riesgo de confusion seria absoluto. Cuando se trata de
simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto
de llegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la
mayor precision posible”.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso N° 0030-1P-2008.
Quito, 18 de enero de 2008.

Prohibiciones absolutas al registro de una marca

12.“La Sala entiende por prohibiciones absolutas o intrinsecas a aquéllas
gue estan basadas en el signo mismo, cuyas caracteristicas lo hacen
totalmente incapaz de funcionar como marca. Estas prohibiciones
impedirdn en todos los casos la inscripcion del signo como marca”.
Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 310067-2007/OSD.
Resolucion N° 0017-2008/TPI-INDECOPI.
Lima, 03 de enero de 2008.

Definicion de obra

13. “Se entiende por obra la forma de expresién de una idea literaria,
artistica o cientifica que, producto del talento humano, se realiza y
concreta en una creacion intelectual, con caracteristicas de originalidad,
susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o
procedimiento”.
Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 1247-2005/0ODA.
Resolucion N° 0723-2008/TPI-INDECOPI.
Lima, 24 de marzo de 2008.

Originalidad de una obra
14. “El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creacién
de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad
de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio
cultural -—artistico, cientifico o literario— no puede ser individual.
Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por
el Derecho de autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias.



Tampoco puede decirse que una creacion es original si la forma de
expresion se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera
aplicaciébn mecanica de lo dispuesto en algunas normas juridicas o por
l6gica o si la forma de expresidn se reduce a una simple técnica que
sé6lo requiere de la habilidad manual para su ejecuciéon. Sin embargo, de
acuerdo con las circunstancias de un caso particular, un pequefio grado
de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la
obra sea original o individual

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 400-2007/ODA

Resolucion N° 0148-2008/TPI-INDECORPI.

Lima, 15 de enero de 2008.

La probanza sobre la notoriedad de la marca

15.“En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte
gue alega la notoriedad de la marca, ésta sera la primera interesada en
aportar los medios probatorios que logren crear conviccion en la
Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto,
“estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde
la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la conviccion del
juez en la prestaciéon jurisdiccional.” En ello radica, precisamente, la
esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es,
producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada”.
Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 45422-2006/0OSD.
Resolucion N° 1664-2009/TPI-INDECOPI.
Lima, 01 de julio de 2009.

La marca notoriamente conocida

16.“La calificacion de una marca como notoriamente conocida constituye la
base juridica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro
del sistema de marcas nacional: proteccion privilegiada frente a los
principios de inscripcion registral y territorialidad”.
Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 363276-2008/0OSD.
Resolucion N° 2113-2010/TPI-INDECOPI.
Lima, 17 de setiembre de 2010.

El nombre comercial
17.“El Tribunal se ha pronunciado sobre las caracteristicas del nombre
comercial y ha manifestado que éstas son:
El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial
de un comerciante determinado.
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto
se debe a una cuestion conceptual. El signo distintivo que identifica los



establecimientos de comercio es la ensefia comercial, cuyo tratamiento se
encuentra plasmado en el Titulo XI de la Decision 486 (...)".
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 0014-1P-2013.

Quito, 17 de abril de 2013.

La proteccidn respecto al nombre comercial.

18.%...) la proteccion otorgada al nombre comercial se encuentra
supeditada a su uso real y efectivo con relacion al establecimiento o a la
actividad economica que distinga, ya que es el uso lo que permite que
se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso N° 0030-1P-2008.
Quito, 18 de enero de 2008.

Explotacion indebida de la reputacion ajena

19.“La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a
sus propios productos o servicios sin contar con la autorizacion del
titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca
notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene el beneficio de que
Su marca sea asociada con la marca notoria y con las caracteristicas
particulares de ésta, sin contribuir a la inversion necesaria para la
creacion y consolidacion de esa imagen positiva.”

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 294630-2006/0OSD.

Resolucion N° 1403-2010/TPI-INDECORPI.

Lima, 21 de junio de 2010.

La notoriedad marcaria

20.“La notoriedad es un hecho variable en el tiempo, por lo que le
corresponde al titular de una marca acreditar que la notoriedad
declarada sobre su marca se mantiene con el paso de los afios. La sola
intencion de asemejarse a una marca que no le pertenece determina la
existencia de que no se estaria actuando dentro de la leal y honesta
competencia, permitiendo inferir que con el registro solicitado se
pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal”.
Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 352770-2008/0OSD.
Resolucion N° 2032-2010/TPI-INDECOPI.
Lima, 10 de septiembre de 2010.



X. DOCTRINA



a. Presentacion de solicitud de registro de marca

GUTIERREZ ZANELLI sefiala: “En cuanto a la fecha de presentacion de la
solicitud, esta sera entendida —en términos generales- como aquella producida
con la recepcion de la solicitud por la Direccion de Signos Distintivos. Sin
embargo, esta sera asi, siempre que al momento de su recepcion se hayan
cumplido con los requisitos minimos de presentacion, a saber: la indicacion de
la marca, los datos del solicitante, la indicacion expresa de productos y/o
servicios y el comprobante de pago de las (s) tasa (s) administrativa (s)™.

Con la presentacion de la solicitud se inicia el procedimiento de registro de
marca, para ello el solicitante debe cumplir con requisitos formales, luego de lo
cual se procede a la publicacion respectiva con la finalidad de que terceros con
legitimo interés puedan formular su oposicién.

b. Derecho exclusivo sobre la marca

TOMAYLLA ROJAS dispone que “En virtud al registro de una marca, el Estado
confiere a su titular el derecho a usarla exclusivamente para distinguir los
productos o servicios que comercialice en el mercado (dimensién positiva) v,
por ende, los terceros no podrian utilizarla para los mismos fines. Asimismo, el
titular esta facultado para impedir, a través del ejercicio de las acciones legales
gue correspondan, que terceros utilicen y/o registren sin su autorizacion una
marca similar o idéntica a la que tiene registrada (dimensién negativa)™.

El derecho de exclusividad sobre una marca que se obtiene con el registro
respectivo otorga al titular un derecho de libre disposicién sobre la misma vy al
mismo tiempo el derecho de excluir a terceros de su derecho.

c. Medios probatorios en el ambito administrativo

GUZMAN NAPURI indica: (...), los medios probatorios son todos los que sean
pertinentes para probar un hecho. Por ello existe libertad probatoria a favor del
administrado, y una amplia regulacion de varios de los medios probatorios
susceptibles de emplearse en el procedimiento administrativo, con
determinadas limitaciones aplicables a la autoridad administrativa como es el
caso de los informes administrativos, o la prohibicion de prestar confesion”4.

En el presente caso, considerando que el derecho sobre un nombre comercial
nace con el primer uso, el opositor para acreditar que tiene un mejor derecho

2 GUTIERREZ ZANELLI, Juli, “Principales modificaciones al procedimiento registral de marcas
luego de la entrada en vigencia del APC Perd -Estados Unidos”. En: Actualidad Juridica,
Tomo 184, Editorial Gaceta Juridica, Lima, 2009, p. 29.

3 TOMAYLLA ROJAS, Miriam. “Cancelacién de la marca por falta de uso”. En: Didlogo con la
Jurisprudencia, Tomo 161, Editorial Gaceta Juridica, Lima, 2012, p. 307.

4 GUZMAN NAPURI, Christian, “La carga de la prueba en el procedimiento administrativo”.
En: La prueba en el procedimiento administrativo, Guia Practica N° 6, Editorial Gaceta
Juridica, Lima, 2011, p. 54.



presentd medios probatorios que permitan concluir fue quien primero uso el
nombre comercial.

d. Facultades que otorga el derecho de autor:

En palabras de GUILLEN LAZO “(...) el Derecho de Autor busca proteger la
creacion intelectual realizada por una persona, impidiendo a terceros la
utilizacién, reproduccion y explotacion de una creacion que posea originalidad.
De esta manera, si bien el autor adquiere mdultiples derechos que, a partir de la
creacion realizada, solo puede disponer sobre los derechos patrimoniales que
le otorgan, pero no sobre los morales. Por lo tanto, solo el autor puede ejercer
los derechos de divulgacion, paternidad, integridad, modificacion, retiro del
comercio y acceso a las obras, mientras que las facultades de reproduccion,
comunicacién al publico, distribucién, adaptacién, entre otras, pueden ser
cedidas hacia terceros™.

El derecho de un autor sobre la obra comprende un conjunto de atribuciones de
indole personalisimo como el de paternidad sobre o la obra de divulgacion de
la misma (derechos morales) o de indole patrimonial (explotacién econémica
de la obra) como el de reproduccion o distribucién de la obra.

e. Las prohibiciones al registro de una marca

AUZA VELEZ sefiala: “Las prohibiciones se clasifican en absolutas y relativas.
Las primeras estan referidas a la carencia de capacidad distintiva del signo que
se trate. La Decision N° 486 en su articulo 135° establece textualmente cuales
son estas prohibiciones, a manera de ejemplo y sin pretender ser exhaustivos,
sefialaremos que no pueden ser registradas como marcas aquellas que
carezcan de distintividad, los signos genéricos, los descriptivos, los comunes 0
usuales los engafiosos, los simbolos de Estados o de Organismos
Internacionales y los contrarios a la moral y a las buenas costumbres” ®.

Se tratan de impedimentos al registro de la marca comprendidos en la norma
comunitaria, debido a que producen una afectacion a interés publico
(absolutas) o al derecho de un tercero (relativas) esto ‘ultimo motivo el
cuestionamiento a la solicitud que formularon los opositores.

f. Derechos derivados del registro de la marca

5 GUILLEN LAZO, Alejandra., “Conflictos entre la libre competencia y el Derecho de Autor. A
propdsito del rol que cumplen las sociedades de gestidon colectiva y los derechos de autor
sobre bienes publicos”, En: Actualidad Juridica, Tomo 262, Gaceta Juridica, Lima, 2015, P.
156.

6 AUZA VELEZ, Carlos, “Confusién marcaria: “no me defiendas compadre”, En: Derecho de la
Competencia. Tomo I, Circulo del Derecho Administrativo — CDA, Pontifica Universidad
Catolica del Peru. Lima, 2011, pp. 355-356.



NORTHCOTE SANDOVAL sefala que “...en la medida que el signo registrado
COMO marca por una persona, ya sea una palabra, conjunto de palabras,
figuras o combinaciones de estos elementos, es excluido del uso de los demas
agentes del mercado, nuestra legislacibn busca que ese signo sea
aprovechado por el titular del registro y, ante la falta de uso, se prevé una
consecuencia”’.

El registro otorga al titular de una marca un derecho de exclusividad o de exclusién
frente a terceros; en consecuencia, por o que una marca podra usarse por su titular o
s6lo con la autorizacién de él. De esta forma, este Ultimo puede diferencia su oferta en
el mercado con su marca y explotarla econémicamente.

g. Funcion distintiva e indicadora del origen empresarial

DURAND CARRION expresa que “la marca ante todo es un signo distintivo que
como tal debe ser idoneo y permitir al pablico distinguir el producto o servicio
de un empresario de aquel semejante al de otro empresario. La distintividad de
una marca le permite cumplir cabalmente su funcién identificadora otorgandole
a la marca su poder de atraccion en el mercado, que es finalmente lo que le
permite a toda marca vender y posesionarse en el mercado”?.

La marca permite a su titular identificar un producto o un servicio o diferenciarlo
en el mercado, de esta forma la funcién distintiva se convierte en la esencial de
una marca, atribucién que incluye la capacidad de indicar un determinado
origen empresarial.

h. El nombre comercial

Sobre este signo distintivo, FERRERO DIEZ CANSECO afirma, “(...) el nombre
comercial es el signo o denominacion que sirve para identificar a una persona
fisica o juridica en el ejercicio de su actividad empresarial que distinguen su
actividad de las actividades idénticas o similares”?.

El nombre comercial identifica la actividad econ6mica de un agente en el
mercado, en este caso produccion musical. Su proteccion a diferencia de la
marca no depende de la vigencia del registro sino de uso y de acuerdo aun
criterio desarrollado por la Sala de su extension geogréfica.

i. Lafuncién indicadora de la calidad

7 NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. “La cancelacién de registros de marcas”. En Actualidad
Empresarial. Editorial Pacifico. Lima, 2010, p. X-1.

8 DURAND CARRION, Julio. Tratado del Derecho del Consumidor en el Perd. Fondo Editorial
de la USMP. Lima, 2007, p. 324.

9 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. "E/ nombre comercial”. En Anuario Andino de Derecho
Intelectuales N° 1. Editorial Palestra. Lima, 2004, p. 255.



Segin MAGANA RUFINO: “(...) De esta manera, la marca es una verdadera
rubrica que identifica a todos los productos elaborados por una misma
empresa, pero que adicionalmente muestra al publico consumidor la calidad o
prestigio establecido por un fabricante sobre su producto o servicio (...)*°.

Si bien, como ya se ha mencionado, la marca cumple una funcion distintiva en
el mercado, a través de ella su titular puede irradiar una imagen de prestigio y
de calidad lo cual incrementa su valor econémico

j. Recurso de apelacién

Sobre este recurso administrativo GUZMAN NAPURI afirma: “Se interpondra,
en primer lugar, cuando la impugnacion se sustente en diferente interpretacion
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
razon por la cual no admite presentacion de nueva prueba. Asimismo, debe
dirigirse a la misma autoridad que expidio el acto que se impugna para que la
misma eleve lo actuado al superior jerarquico, si es que éste existe”*!.

En el presente caso el solicitante interpuso recurso de apelacion ante la
resolucion de la Comisibn que denegaba el registro de la marca
DESCABELLADO PRODUCCIONES vy logotipo lo cual origin6 que todo lo
actuado sea elevado a la Sala para que emita su acto administrativo respecto a
lo cuestionado en la apelacion.

10 MAGANA RUFINO, José, “La Importancia del Convenio Marco en la Contratacién Publica”,
-En: Actualidad Juridica. Editorial Gaceta Juridica, Lima, 2015, p. 155.

11 MORON URBINA, Christian. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General
Editorial Gaceta Juridica. Lima, 2011, p. 280.
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