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I. SÍNTESIS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
DE SERVICIO 



El 13 de enero de 2016 José Quiroz Medina (Perú) presentó ante la 
Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 
la solicitud de registro de marca de servicio constituida por la denominación 
DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo para distinguir servicios de 
producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento 
con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la 
Clasificación Internacional. 

Signo solicitado en registro 

El 15 de enero de 2016 la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, luego 
de verificar el cumplimiento de los requisitos formales, dispuso la publicación 
por única vez de la mencionada solicitud en el Diario Oficial El Peruano, la 
misma que se realizó el 25 de febrero de 2016.     





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA EN 
FUNCIÓN A LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Dirección de Signos Distintivos es el órgano del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 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 legislación 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 protección de los derechos 
otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos que incluyen la 
solución de controversias. 

Sus atribuciones se encuentran reguladas por el artículo 36° del Decreto 
Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi y por el 
artículo 4° del Decreto legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba 
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad 
Industria 

De la misma forma de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1033 (artículo 
42.2) la Comisión 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 infracción a los 
derechos de propiedad intelectual bajo su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SÍNTESIS DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA 
DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Fundamentos de hecho 

Basaron su oposición en los siguientes fundamentos: 

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

 
− El año 2003 se constituyó la sociedad DESCABELLADO S.A.C. y se 

desarrollaron los logos de ESTUDIO DESCABELLADO y DESCABELLADO 
RECORDS. 
 

−  Durante diez años el ESTUDIO DESCABELLADO o DESCABELLADO 
RECORDS realizaron diversas actividades tales como grabar discos, fichar 
más artistas locales, entre otras, además de abarcar no sólo músicos sino 
también artistas de diversas áreas.   

 
− El año 2013 ESTUDIO DESCABELLADO o DESCABELLADO RECORDS, 

se convirtió en el Colectivo Descabellado S.A.C., constituyéndose como 
sociedad durante el año 2014, con lo que accedió a un nivel más grande de 
producción de contenido cultural, musical, artístico y de eventos.  
 

− El Colectivo Descabellado S.A.C. adquirió un derecho exclusivo sobre el 
nombre comercial DESCABELLADO y logotipo para distinguir actividades 
económicas relacionadas con la prestación de servicios de concierto de 
bandas; espectáculos en vivo; alquiler de salas de grabación para la 
realización 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 y el elemento figurativo de un perro 
de origen peruano o raza viringo.  
 

− Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión 
competitiva con los servicios que distingue su signo base de oposición. Así, 
se advierte que el signo solicitado es una imitación de su nombre comercial. 
El solicitante pretende aprovecharse del prestigio y reputación ganado por 
su organización, generando riesgo de confusión indirecta o de asociación, 
induciendo a error a los consumidores.  
 

− Los opositores son cotitulares de los derechos de autor que recaen sobre el 
diseño de los signos y que vienen utilizando a lo largo de estos doce años, 
advirtiéndose que el signo solicitado en el presente procedimiento recoge 
los elementos creativos de los signos previamente señalados, razón por la 
cual -el signo solicitado- se encuentra incurso en la prohibición establecida 
por el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.  
 

− De otorgarse el signo solicitado se producirá un debilitamiento de su fuerza 
distintiva, así como que existe la posibilidad que su signo sea utilizado para 
distinguir servicios de baja calidad o incompatibles con las actividades 
económicas de su nombre comercial. El solicitante pretende aproximarse a 
sus signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intención de 
generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y 
explotación indebida de la reputación de sus signos.  

 
Fundamentos de derecho 

 



 

 

 

 

 Amparó jurídicamente su oposición en lo establecido en los Artículos 136 
incisos b), f) Y h), 137, 146, 191 Y 224 de la Decisión 486. Asimismo, citó los 
Artículos 45, 46, 48 Y 54 del Decreto Legislativo 1075. Adjuntó medios 
probatorios señalados como anexos del1-A aI1-K. 

 

Medios probatorios 

Presentó los siguientes medios probatorios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































































































































































VII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCEDIMENTAL



El 13 de enero de 2016 José Medina Quiroz solicitó el registro de la marca 
de servicio conformada por la denominación DESCABELLADO 
PRODUCCIONES y logotipo, para distinguir producción y organización de todo 
tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y 
espectáculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.     

El procedimiento de registro de marca se encuentra regulado por las 

disposiciones del Capítulo II del Título VI la Decisión 486 (Régimen Común 

sobre Propiedad Industrial), en concordancia con lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1075 (Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones 

Complementarias a la Decisión 486). A ellos, se debe aplicar supletoriamente 

lo dispuesto en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 

General)1. De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138° 

de la Decisión 486, la solicitud de registro de marca se presentará ante la 

oficina nacional competente (en este caso, la Dirección de Signos Distintivos 

del INDECOPI), señalando la clase de productos a la que pertenece, según la 

Clasificación Internacional de Niza, y deberá cumplir con los requisitos 

señalados en dicho artículo.  

Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos señalados, la Dirección 

de Signos Distintivos emitirá la orden de publicación de la misma, mediante el 

diario de mayor circulación, conforme a lo establecido en el artículo 145° de la 

Decisión 486. Es importante acotar que, en la actualidad, como consecuencia 

de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1212, la publicación de la solicitud del 

registro de marca lo realiza de oficio la mencionada Dirección en la Gaceta 

Electrónica de Propiedad Industrial del INDECOPI. 

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

El 13 de mayo de 2016 José Quiroz Medina absolvió el traslado de la oposición 
señalando:  

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

1 Actualmente se encuentra vigente su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto 

Superno Nº 006-2017-JUS.  



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

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

− Carecía de objeto pronunciarse sobre la originalidad del logotipo, ya que los 
opositores no habían acreditado ser autores o titulares de derechos de 
autor.  

 
Emitida la orden de publicación, los terceros legitimados sobre derechos 

prioritarios o anteriores están facultados a interponer oposición al registro, 

dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación conforme a 

lo dispuesto en el artículo 146° de la Decisión 486. Es así que, conforme a lo 

señalado en el artículo 147° de la Decisión, el opositor de la solicitud de un 

registro deberá acreditar su interés en el mercado de dicho país presentando 

en el mismo la solicitud de registro de su marca base de oposición.  

Es importante señalar que consecuencia de lo dispuesto en el literal a) del 

artículo 42.2° del Decreto Legislativo N° 1033 (Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial – INDECOPI), la 

Comisión de Signos Distintivos será 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 
oposición. 
 
El 24 de octubre de 2016, mediante Resolución Nº 2901-2016/CSD-INDECOPI 
la Comisión de Signos Distintivos declaró: 
 
− Infundada la oposición formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui.  
− Fundada la oposición formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y, en 

consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.  
 
Los fundamentos de dicha Resolución fueron los siguientes: 
 
− Ninguno de los documentos presentados por los opositores permitía 

determinar que Santiago Pillado-Matheu Inurritegui utilice o haya utilizado el 
signo alegado como nombre comercial, ya sea como único titular o como 
cotitular.  



− El signo con algunas variaciones cromáticas que no alteran su carácter 
distintivo ha sido empleado por Colectivo Descabellado S.A.C. para 
identificar actividades económicas relacionadas con la organización y/o 
patrocinio (auspicio) de eventos musicales, tales como conciertos y con la 
prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de 
producciones musicales, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014. 

− Al acreditarse que Colectivo Descabellado usó del nombre comercial 
conformado por la denominación DESCABELLADO y logotipo, correspondía 
evaluar el posible riesgo de confusión entre los signos en conflicto.  

− No se acreditó que el signo DESCABELLADO y logotipo ostente la calidad 
de notoriamente conocido en el Perú o en algún país miembro de la 
Comunidad Andina.  

− Los servicios de producción y organización de todo tipo de eventos de 
entretenimiento con fines de esparcimiento que pretende distinguir el signo 
solicitado incluyen los servicios de organización 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 
que los servicios que pretendía distinguir el signo solicitado se encuentran 
vinculados con los servicios a que están referidos las actividades 
económicas que identifica el nombre comercial de Colectivo Descabellado 
el otorgamiento del registro solicitado sería susceptible de producir riesgo 
de confusión en el público usuario. 

− Si bien los dibujos que conformaban los signos en conflicto gozaban de 
protección por el derecho de autor, son obras artísticas diferentes.  

− El signo solicitado no afectaba los derechos de autor alegados por los 
opositores, en consecuencia, no resultaba aplicable la prohibición 
establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486. 

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

 
La resolución de la Comisión se expide como consecuencia de lo establecido 

en el artículo 150° de la Decisión 486, vencido el plazo señalado en el artículo 

148°, la Comisión se pronunciará sobre la oposición planeada y sobre la 

procedencia del registro de la marca solicitada. 

 
El 28 de noviembre de 2016, José Medina Quiroz interpuso recurso de 
apelación  
 
El 9 de febrero de 2017, Colectivo Descabellado S.A. absolvió el traslado de la 
apelación presentada  
 



Contra lo resuelto por la Comisión es posible presentar recurso de 

reconsideración o apelación según corresponda. En el caso del recurso de 

apelación, éste se interpondrá con el objeto de que la Sala Especializada en 

Propiedad Intelectual revise lo resuelto en base a una nueva valoración de los 

hechos plantados, de los medios probatorios presentados o a una distinta 

interpretación de los dispositivos jurídicos aplicados.  

Concedido el recurso de apelación, el expediente fue remitido a la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual cuya resolución agotará la vía 

administrativa, por lo que su decisión solo puede ser cuestionada con la 

interposición de una demanda contenciosa administrativa.  
 
El 27 de junio de 2017, mediante Resolución Nº 2072-2017/TPI-INDECOPI, la 
Sala Especializada en Propiedad Intelectual, declaró: 
 
− Revocar la Resolución Nª 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extremo que 

declaró fundada la oposición formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y 
denegó 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 producción y organización de todo tipo de eventos de 
entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la 
clase 41 de la Nomenclatura Oficial. 

− Dejar firme la Resolución Nª 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extreme que 
declaro infundada la oposición formulada por Santiago Pillado-Matheu 
Inurritegui 

 
Los fundamentos de dicha resolución son los siguientes: 
 
− De la revisión de la Resolución Nº 2901-2016/CSD-INDECOPI se puede 

verificar que la denegatoria del signo solicitado ha sido debidamente 
sustentada, advirtiéndose que la Comisión de Signos Distintivos en su 
opinión, considera que los medios probatorios presentados demuestran el 
uso del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo por parte de 
Colectivo Descabellado S.A.C., por lo menos, desde el 6 de noviembre de 
2014. 

− De la revisión y análisis de los documentos presentados, se apreciaba que 
la opositora Colectivo Descabellado S.A.C. viene ofreciendo e! servicio de 
organización de eventos musicales, prestación de servicios de grabación, 
mezclado y masterización de producciones musicales y producción y 
edición de revistas, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014, 
durante el año 2015 (conforme a los CD presentados) e incluso durante el 
año 2016, conforme se advierte en los ejemplares de las revistas 
mencionadas. 

− Reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado 
para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y 



la economía 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 cuáles son 
los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Elio 
implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el 
país tendría que recorrer todo el territorio nacional! para asegurarse de que 
en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de 
actividad económica con un nombre igual o similar. 

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

 
Con esta Resolución se agota la vía administrativa, por lo que podía ser 

cuestionada únicamente con la interposición de una demanda ante un juzgado 

especializado en lo contencioso administrativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. OPINIÓN SOBRE EL ASUNTO SUBMATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el presente caso, la controversia radica en determinar si correspondía 
acceder al registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES para 
distinguir producción y organización de eventos de entretenimiento con fines de 
esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial 
según lo solicitado por José Quiroz Medina. Para ello debe verificarse si el 
mencionado signo cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por 
la Decisión 486, uno de ellos no incurrir en causales de prohibición (supuestos 
señalados entre los artículos 135° al 137° que impiden el registro de una 
marca). De acuerdo con la oposición interpuesta por Santiago Pillado-Matheu 
Inurritegui y Colectivo Descabellado S.A.C., dicha solicitud incurría en las 
siguientes causales: 
− Ser semejante al nombre comercial DESCABELLADO que 

identificaba actividades comerciales relacionadas con la producción 
de eventos comerciales lo cual originaba un riesgo de confusión. (artículo 
136°a de la Decisión 486)

− Incluir un signo que infringía el derecho de autor de un tercero (artículo 
136°f de la Decisión 486).

− Se podía inferir que el registro se había solicitado para perpetrar, facilitar o 
consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137° de la Decisión 
486).

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

Respecto al riesgo de confusión, es preciso señalar que (i) mediante 
los medios probatorios presentados se acreditó el uso del nombre comercial, 
base de la oposición, por lo que gozaba de protección legal, al momento 
que se formuló la presente solicitud de registro de marca de servicio; y, ii) 
que los signos en conflictos eran semejantes debido a la inclusión en 
ambos del término DESCABELLADO y la imagen de un perro peruano (sin 
pelaje)  esto último aunado a la vinculación entre la actividad económica 
realizada por los opositores y los servicios que iba a distinguir el signo 
solicitado en registro, posibilitaba la existencia de un riesgo de confusión. Sin 
embargo, un elemento importante a considerar es el ámbito de influencia 
territorial del uso del nombre comercial, aspecto que si bien no estaba 
previsto en la Decisión 486 ni en el Decreto Legislativo N° 1075, considero 
que debe tenerse cuenta ya que indicaría la real dimensión del uso del 
nombre comercial y por ende, de su protección esto, último coincide con lo 
señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual: 



“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que 

cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la 

obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la 

necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre 

en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica 

para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre 

comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al 

establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo 

que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva” 

(Proceso N°109-IP-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 ámbito geográfico reducido, no 
puede impedir el registro de una marca cuya protección es a nivel nacional. 

Finalmente, considerando que los elementos figurativos si bien incluían la 
representación de un perro peruano, estas últimas tenían diferencias que 
evitarían que se esté frente a un reproducción parcial de la obra protegida por 
el Derecho de Autor a favor de los opositores, es por ello que no se incuria en 
la prohibición relativa contenida en el artículo 136.f de la Decisión 486; de la 
misma forma, no se incurrió en la causal de prohibición contenida en el artículo 
137 de la norma comunitaria ya que no hubo medios probatorios o indicios que 
permitan advertir que el registro solicitado estaría facilitando actos futuros de 
competencia desleal. 

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



IX. JURISPRUDENCIA



Definición 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 característica esencial que debe reunir todo signo
para ser registrado como marca y constituye el presupuesto
indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e
indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso N° 126-IP-2009.
Quito, 20 de enero de 2010.

Derecho de exclusividad sobre la marca 
2. “Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una

economía competitiva, el ordenamiento jurídico 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
dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para
usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión
negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir
que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe
estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para
los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión
negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente
se vincula con el riesgo de confusión”.

Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 418233-2010/OSD.
Resolución Nº 0689-2012/TPI-INDECOPI.
Lima, 27 de abril de 2012.

3. “Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de
prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo
idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en
relación 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 concedería un
derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular,
lo que constituiría 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
que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los
competidores que actúan en un sector del mercado.



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

 
Definición de marca 

4. “La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por 
palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, 
gráficos etcétera, que susceptibles de representación gráfica, 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 confusión o error acerca del origen o la calidad 
del producto o del servicio”.  
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.  
Proceso N° 0023-IP-2008.  
Quito, 07 de enero de 2008.  

 
Determinación de la capacidad distintiva 

5. La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los 
productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un 
signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o 
servicios según su origen empresarial, no según sus características o 
destino”.  
Sala de Propiedad Intelectual.  
Expediente N° 317955-2007/OSD. 
Resolución Nº 1616-2008/TPI-INDECOPI.  
Lima, 3 de julio de 2008.  

 
Alcance la oposición a la solicitud de registro de marca 

6.  “La falta de oposición 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 oposición no significa que se va a proceder a 
autorizar el registro del signo distintivo solicitado”. 
Sala de Propiedad Intelectual.  
Expediente 385327-2009. 
Resolución Nº 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 sí 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, además, se transgreda uno de los deberes de la leal 
competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de 



irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se 
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de 
competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente 
conocida”. 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
Proceso 126-IP-2009.  
Quito, 20 de enero de 2010.  

 
El riesgo de confusión 

8. “La confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto sea la similitud o 
conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los 
mismos. En conclusión, para no permitir el registro de una marca (similar 
a otra marca ya registrada) es necesaria la interrelación 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. 
Resolución N° 1302-2012/SPI-INDECOPI.  
Lima, 25 de julio de 2012.  

 
Prohibición relativa por confusión 

9. “No son registrables los signos cuyo uso en el comercio afectara el 
derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se 
pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada 
o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos 
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los 
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde 
resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca 
a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del 
riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la 
prohibición de irregistrabilidad”.   
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.  
Proceso 0045-IP-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-IP-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, según que entre los signos en 
proceso de comparación exista identidad o similitud y según 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 sólo sean idénticos, 
sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o 
servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.  Cuando se trata de 
simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto 
de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la 
mayor precisión posible”.  
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.  
Proceso N° 0030-IP-2008.  
Quito, 18 de enero de 2008.  

 
Prohibiciones absolutas al registro de una marca 

12. “La Sala entiende por prohibiciones absolutas o intrínsecas a aquéllas 
que están basadas en el signo mismo, cuyas características lo hacen 
totalmente incapaz de funcionar como marca. Estas prohibiciones 
impedirán en todos los casos la inscripción del signo como marca”.   
Sala de Propiedad Intelectual.  
Expediente N° 310067-2007/OSD. 
Resolución N° 0017-2008/TPI-INDECOPI.  
Lima, 03 de enero de 2008.  

 
Definición de obra 

13.  “Se entiende por obra la forma de expresión de una idea literaria, 

artística o científica que, producto del talento humano, se realiza y 
concreta en una creación intelectual, con características de originalidad, 
susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o 
procedimiento”. 
Sala de Propiedad Intelectual. 
Expediente N° 1247-2005/ODA. 
Resolución 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 creación 

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 –artístico, científico 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 creación es original si la forma de 
expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera 
aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por 
lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que 
sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de 
acuerdo con las circunstancias de un caso particular, un pequeño 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 
Resolución N° 0148-2008/TPI-INDECOPI.  
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 

que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en 
aportar los medios probatorios que logren crear convicción 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 convicción del 
juez en la prestación 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/OSD. 
Resolución N° 1664-2009/TPI-INDECOPI.  
Lima, 01 de julio de 2009.  

 
La marca notoriamente conocida 

16. “La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la 

base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro 
del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los 
principios de inscripción registral y territorialidad”.  
Sala de Propiedad Intelectual.  
Expediente N° 363276-2008/OSD. 
Resolución N° 2113-2010/TPI-INDECOPI.  
Lima, 17 de setiembre de 2010.  

 
El nombre comercial 

17. “El Tribunal se ha pronunciado sobre las características 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 cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los 



establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se 
encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486 (…)”. 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.  

Proceso N° 0014-IP-2013.  
Quito, 17 de abril de 2013.  

 
La protección respecto al nombre comercial. 

18. “(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra 

supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la 

actividad económica 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-IP-2008.  
Quito, 18 de enero de 2008.  

 
Explotación indebida de la reputación ajena 

19. “La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a 

sus propios productos o servicios sin contar con la autorización 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 características 
particulares de ésta, sin contribuir a la inversión necesaria para la 
creación y consolidación de esa imagen positiva.” 

Sala de Propiedad Intelectual.  
Expediente N° 294630-2006/OSD.  
Resolución N° 1403-2010/TPI-INDECOPI.  
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 años. La sola 
intención de asemejarse a una marca que no le pertenece determina la 
existencia de que no se estaría 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/OSD.  
Resolución N° 2032-2010/TPI-INDECOPI. 
Lima, 10 de septiembre de 2010. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. DOCTRINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



a. Presentación de solicitud de registro de marca 
 
GUTIÉRREZ ZANELLI señala: “En cuanto a la fecha de presentación de la 

solicitud, esta será entendida –en términos generales- como aquella producida 

con la recepción de la solicitud por la Dirección de Signos Distintivos. Sin 

embargo, esta será así, siempre que al momento de su recepción se hayan 

cumplido con los requisitos mínimos de presentación, a saber: la indicación de 

la marca, los datos del solicitante, la indicación expresa de productos y/o 

servicios y el comprobante de pago de las (s) tasa (s) administrativa (s)”2. 
Con la presentación 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 publicación respectiva con la finalidad de que terceros con 
legítimo interés puedan formular su oposición. 
 

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 (dimensión positiva) y, 

por ende, los terceros no podrían utilizarla para los mismos fines. Asimismo, el 

titular está facultado para impedir, a través del ejercicio de las acciones legales 

que correspondan, que terceros utilicen y/o registren sin su autorización una 

marca similar o idéntica a la que tiene registrada (dimensión negativa)”3. 
El derecho de exclusividad sobre una marca que se obtiene con el registro 
respectivo otorga al titular un derecho de libre disposición sobre la misma y al 
mismo tiempo el derecho de excluir a terceros de su derecho.   
 

c. Medios probatorios en el ámbito administrativo 
 
GUZMÁN NAPURÍ 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 regulación 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 prohibición de prestar confesión”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 GUTIÉRREZ ZANELLI, Juli, “Principales modificaciones al procedimiento registral de marcas 
luego de la entrada en vigencia del APC Perú –Estados Unidos”. En: Actualidad Jurídica, 

Tomo 184, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 29. 
3 TOMAYLLA ROJAS, Miriam. “Cancelación de la marca por falta de uso”. En: Diálogo con la 
Jurisprudencia, Tomo 161, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2012, p. 307. 
4 GUZMÁN NAPURÍ, Christian, “La carga de la prueba en el procedimiento administrativo”. 

En: La prueba en el procedimiento administrativo, Guía Práctica N° 6, Editorial Gaceta 

Jurídica, Lima, 2011, p. 54. 



presentó medios probatorios que permitan concluir fue quien primero usó el 
nombre comercial. 

d. Facultades que otorga el derecho de autor: 

En palabras de GUILLÉN LAZO “(…) el Derecho de Autor busca proteger la 

creación intelectual realizada por una persona, impidiendo a terceros la 

utilización, reproducción y explotación de una creación que posea originalidad. 

De esta manera, si bien el autor adquiere múltiples derechos que, a partir de la 

creación 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 divulgación, paternidad, integridad, modificación, retiro del 

comercio y acceso a las obras, mientras que las facultades de reproducción, 

comunicación al público, distribución, adaptación, entre otras, pueden ser 

cedidas hacia terceros”5. 

El derecho de un autor sobre la obra comprende un conjunto de atribuciones de 
índole personalísimo como el de paternidad sobre o la obra de divulgación de 
la misma (derechos morales) o de índole patrimonial (explotación económica 
de la obra) como el de reproducción o distribución de la obra. 

e. Las prohibiciones al registro de una marca 
 
AUZA VELEZ señala: “Las prohibiciones se clasifican en absolutas y relativas. 

Las primeras están referidas a la carencia de capacidad distintiva del signo que 

se trate. La Decisión N° 486 en su artículo 135° establece textualmente cuáles 

son estas prohibiciones, a manera de ejemplo y sin pretender ser exhaustivos, 

señalaremos que no pueden ser registradas como marcas aquellas que 

carezcan de distintividad, los signos genéricos, los descriptivos, los comunes o 

usuales los engañosos, los símbolos de Estados o de Organismos 

Internacionales y los contrarios a la moral y a las buenas costumbres” 6. 
 
Se tratan de impedimentos al registro de la marca comprendidos en la norma 
comunitaria, debido a que producen una afectación a interés público 
(absolutas) o al derecho de un tercero (relativas) esto `ultimo motivó el 
cuestionamiento a la solicitud que formularon los opositores. 
 

f. Derechos derivados del registro de la marca 
 

 
5 GUILLÉN LAZO, Alejandra., “Conflictos entre la libre competencia y el Derecho de Autor. A 

propósito del rol que cumplen las sociedades de gestión colectiva y los derechos de autor 

sobre bienes públicos”, En: Actualidad Jurídica, Tomo 262, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, P. 
156. 
6 AUZA VELEZ, Carlos, “Confusión marcaria: “no me defiendas compadre”, En: Derecho de la 

Competencia. Tomo I, Círculo del Derecho Administrativo – CDA, Pontifica Universidad 

Católica del Perú. Lima, 2011, pp. 355-356. 



NORTHCOTE SANDOVAL señala 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 demás 

agentes del mercado, nuestra legislación busca que ese signo sea 

aprovechado por el titular del registro y, ante la falta de uso, se prevé una 

consecuencia” 7. 
 
El registro otorga al titular de una marca un derecho de exclusividad o de exclusión 
frente a terceros; en consecuencia, por lo que una marca podrá usarse por su titular o 
sólo con la autorización de él. De esta forma, este último puede diferencia su oferta en 
el mercado con su marca y explotarla económicamente. 
 

g. Función distintiva e indicadora del origen empresarial 
 
DURAND CARRIÓN expresa que “la marca ante todo es un signo distintivo que 

como tal debe ser idóneo y permitir al público 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 función identificadora otorgándole 

a la marca su poder de atracción en el mercado, que es finalmente lo que le 

permite a toda marca vender y posesionarse en el mercado” 8. 

La marca permite a su titular identificar un producto o un servicio o diferenciarlo 
en el mercado, de esta forma la función distintiva se convierte en la esencial de 
una marca, atribución 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 denominación que sirve para identificar a una persona 

física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial que distinguen su 

actividad de las actividades idénticas o similares” 9. 

El nombre comercial identifica la actividad económica de un agente en el 
mercado, en este caso producción musical. Su protección 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 extensión geográfica. 
 

i. La función indicadora de la calidad 
 

 
7 NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. “La cancelación de registros de marcas”. En Actualidad 

Empresarial. Editorial Pacifico. Lima, 2010, p. X-1. 
8 DURAND CARRIÓN, Julio. Tratado del Derecho del Consumidor en el Perú. Fondo Editorial 

de la USMP. Lima, 2007, p. 324. 
9 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. “El nombre comercial”. En Anuario Andino de Derecho 

Intelectuales N° 1. Editorial Palestra. Lima, 2004, p. 255. 



Según MAGAÑA RUFINO: “(…) De esta manera, la marca es una verdadera 

rúbrica que identifica a todos los productos elaborados por una misma 

empresa, pero que adicionalmente muestra al público consumidor la calidad o 

prestigio establecido por un fabricante sobre su producto o servicio (…)10.  
Si bien, como ya se ha mencionado, la marca cumple una función distintiva en 
el mercado, a través de ella su titular puede irradiar una imagen de prestigio y 
de calidad lo cual incrementa su valor económico 
 

j. Recurso de apelación 
 
Sobre este recurso administrativo GUZMÁN NAPURÍ afirma: “Se interpondrá, 

en primer lugar, cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación 

de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 

razón por la cual no admite presentación de nueva prueba. Asimismo, debe 

dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que la 

misma eleve lo actuado al superior jerárquico, si es que éste existe”11. 
En el presente caso el solicitante interpuso recurso de apelación ante la 
resolución de la Comisión que denegaba el registro de la marca 
DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo lo cual originó que todo lo 
actuado sea elevado a la Sala para que emita su acto administrativo respecto a 
lo cuestionado en la apelación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
10 MAGAÑA RUFINO, José, “La Importancia del Convenio Marco en la Contratación Pública”, 

·En: Actualidad Jurídica. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 155. 
11 MORÓN URBINA, Christian. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 

Editorial Gaceta Jurídica. Lima, 2011, p. 280. 
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