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En el Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo de Registro de Marca 

ante Indecopi, el mismo que fue solicitado por CMTC, bajo la denominación 

NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER , para distinguir los productos de la 

clase 32 de la Clasificación Internacional. 

 

En respuesta a la solicitud de registro de marca indicada, la empresa UNIÓN DE 

CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. (en adelante, BACKUS) 

formuló oposición contra la misma. Al respecto, indicó que la marca solicitada era 

semejante a la marca notoriamente conocida CUSQUEÑA, que distingue productos de 

la clase 32 de la Clasificación Internacional.   

 

Con Resolución N° 1738-2017/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos 

determinó declarar infundada la oposición formulada por BACKUS, y otorgar el registro 

de la marca solicitada por el señor CMTC, en atención a que del examen comparativo 

entre el signo solicitado CERVEZA NAZQUEÑA 100% NATURAL y la marca notoria 

CUSQUEÑA, se advierte que no son semejantes y generan una impresión visual y 

sonora de conjunto diferente. Por tanto, la presencia de elementos denominativos y 

gráficos adicionales en el signo solicitado contribuyen a que no se genere confusión 

con la marca notoria; en ese tenor de ideas, dado que el signo solicitado y la marca 

notoria no son semejantes, el público no asociará las cualidades de los productos que 

distingue la marca notoria CUSQUEÑA a los productos que pretende distinguir el signo 

solicitado, por lo que no se verifica que el solicitante pretende aprovecharse del 

prestigio de la marca notoria. 

 

El señor CMTC interpuso recurso de apelación contra de la resolución indicando que 

la Comisión asume sin mayor análisis la existencia de la notoriedad de la marca 

CUSQUEÑA, ya que el sustento a las resoluciones previas que reconocieron la 

notoriedad tienen una antigüedad de casi 4 años, por lo que debió evaluarse la 

notoriedad a partir de elementos actuales. 

 

De igual forma, Backus interpuso recurso de apelación indicando que la marca 

solicitada transcribe parcialmente la marca notoria CUSQUEÑA, por lo que se debe 

prohibir su acceso al registro, además que el solicitante pretende registrar un signo con 

pequeñas modificaciones a la marca CUSQUEÑA y un idéntico trade dress de su 

producto.  

 

Con Resolución N° 0630-2018/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual revocó la Resolución N° 1738-2017/CSD-INDECOPI, que declaró infundada 

la oposición interpuesta por Backus, y en consecuencia, denegó el registro de la marca 

de producto solicitada por el señor CMTC, en atención a que en el examen comparativo 

del signo solicitado con la marca, se advierte que hay elementos gráficos muy 

parecidos en tonalidades y grafías. Además, ambas etiquetas presentan figuras que 

evocan sitios turísticos del Perú (ciudadela de Machu Picchu y las Líneas de Nasca). 

Por ello se configuraría un supuesto de confusión indirecta ya que podría inducir al 

público a creer que el signo solicitado es una variación de la marca de Backus. En ese 

sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro 

establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde 

su registro.  
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SOLICITANTE

OPOSITORA

TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCfA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especial/zada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 0630-2018/TPI-fNDECOPI

EXPEDIENTEN0 671215-2016/DSD

CESAR MARTIN TAM CAVALIER

UNION DE CERVECERIAS BACKUS Y JOHNSTON
S.A.A.

Riesgo de confusion entre signos referidos a productos de la clase 32 de
la Nomenclatura Oficial

Lima, veintiseis de marzo de dos mii dieciocho

I.ANTECEDENTES

Con fecha 1 de agosto de 2016, Cesar Martin Tam Cavalier (Peru) soiicito el
registro de la marca de producto constituida por la denominacion CERVEZA
NAZQUENA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo (se reivindica
colores1), confonne al modelo, para distinguir cerveza; chicha morada; aguas
minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la
clase 32 de ia Nomenclatura Oficial.

1 Se apredan [os colores marron, en distintas tonaiidades, negro, dorado, rojo y blanco.
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yDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especsalizada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTS /V° 671215-2016/05 •D

Con fecha 12 de octubre de 2016, Union de Cervecenas Backus y Johnston
S.A.A. (Peru) fonnujo oposicion contra ei registro del signo solicitado,
manifestando !o siguiente:
(i) Es una empresa peruana de reconocido prestigio en el Peru, dedicada

particularmente a la elaboracion de bebidas alcoholicas, bebidas
gaseosas y aguas minerales siendo titular exclusivo de la marca
CUSQUENA para distinguir productos de la ciase 32 de Nomenclatura
Oficia!.

(ii) Es titular de una familia de marcas constituidas por la denominacion
CUSQUENA, debidamente inscritas ante el Indecopi.

(Hi) Es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase
32 de la Nomenclatura Oficial:

'Marca::
CUSQUENA

CUSQUENA GOLD
CUSQUENA PREMIUM

CUSQUENA SWEET STOUT

Gertific^cdo^N'
7010

116240
17451
57683

209517

209604

210311

134387
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'

]

^C^^c^e^- jg}

e/^^&fpOT^ j|

50376

9715

101679

159962

137636

137637

(f'v) Viene comercializando desde el ano 1970, la cerveza CUSQUENA,
haciendo uso de la referida denominacion en sus diferentes
presentaciones, siendo de preferencia y reconocida por el consumidor
conno lo demuestran estudios de venta reaiizados.

(v) En un estudio realizado por [psos que comprende el periodo de enero a
marzo de 2016, se aprecia el reconocimiento de la familia de marcas
constituida por la denominacion CUSQUENA, en el cual se aprecia el
porcentaje de reconocimiento de los consumidores, respecto de la marca
CUSQUENA y sus variaciones.

(vi) Resulta sorprendente que el solicitante haya pedido el registro del signo
CERVEZA NAZQUENA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo, el
cual results grafica y foneticamente similar a sus marcas constituidas par
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RESOLUCION ? 0630-2018/TPI-fNDECOPI

EXPEDfENTE W° 671215-2016/DSD

la denominacion CUSQUENA. En efecto en su etiqueta se utiliza el color
dorado y negro como coiores prindpales y las letras con el nombre del
producto son de color blanco, las que se contrastan con un fondo de color
negro al iguai que sus etiquetas.

(vii) E! signo solicitado utillza en su etiqueta el lema "malta 100% naturai" que
es muy similar al que se encuentra en la etiqueta de su marca registrada
CUSQUENA CERVEZA PREMIUM 100% PURA CEBADA y en su marca
CUSQUENA CERVEZA PREMIUM NEGRA DARK LAGER.

(viii) La etiqueta del signo solicitado cuenta con un diseno referente a uno de
los patrimonios representativos del Peru, !a figura del coJibri de las !meas
de Nasca, en analogia con su marca, que utiliza como imagen la
representacion de las ruinas de Machu Picchu.

(ix) En cuanto al diseno de la boteila, el signo solicitado utiliza una botelia
similar a ia suya, en la cuai destaca su diseno Jabrado de un grabado
representative del Peru.

(x) E! signo solicitado tambien cuenta con una botella con chapa negra al
igual que sus productos CUSQUENA CERVEZA PREMIUM NEGRA
DARK LAGER y CUSQUENA CERVEZA PREMIUM 100% PURA
CEBADA.

(xi) El trade dress del signo solicitado es 100% identico que su variedad de
productos CUSQUENA CERVEZA PREMIUM NEGRA DARK LAGER y su
antigua presentacion CUSQUElMA CERVEZA PREMIUM 100% PURA
CEBADA.

(xli) La notoriedad de la marca CUSQUENA ha sido reconocida par la
Comision de Signos Distintivos y par la Sala Especializada Propiedad
Intelectual, la cual se mantiene vigente.

(xiii) El solicitante ha incumdo en actos de competencia desleai al tratar de
aprovecharse de la reputacion de sus productos a traves del registro de
un signo similar que es la transcripcion parcial de las caracteristicas
prindpales de su famiiia de marcas.

(xiv) Anteriormente ei Indecopi ha resuelto que dos signos que tengan un trade
dress similar a Ja totalidad de sus elementos configura una infracdon a los
derechos de Propiedad industrial; y, por lo tanto, afecta a los
consumidores.
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(xv) Ampara su oposidon en lo senalado en los articulos 134, 135, 136 incisos
a) y h) 137 y 258 de la Decision 486, y 45 y 48 del Decreto Legislative
1075.

Cito jurispmdencia que considera aplicabie al presente caso.

Con fecha 6 de diciembre de 2016, Cesar Martin Tam Cavalier absolvio el
traslado de la oposicion formuiada, manifestando io siguiente:
(i) Es titular de las marcas NAZCA (Certificado ? 236267) y NAZCA BEER

NAZCA y iogotipo (Certificado ? 242146) para distinguir productos de la
clase 32 de ia Nomendatura Oficial.

(if) La opositora aiega que el trade dress de ambos signos seria similar a
pesar de que no existe evidencia para el!o, ya que pretende obtener
derechos de propiedad sobre elementos que no forman parte de los
signos de la opositora, como el color y la forma de la botella. En ese
sentido, su marca NAZQUENA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y
figura bidimensional de botella posee aptitud distintiva.

(iii) La marca de la opositora constituye un signo que es de facil
reconocimiento par parte del pubiico consumidor, siendo por ende
inconfundible al momento de adquirirlo.

(iv) Los disenos que presentan los signos tienen una identidad visual que no
es semejante, el termino NAZQUENA a pesar de tener el mismo color
bianco no genera similitud, dado que ya es titular de ias marcas NAZCA,
por lo que ios signos no generan confusion.

(v) Asi, no importa que en el signo soiicitado se repita los colores blanco,
rojo, negro, dorado y marron, sino que debe observarse si se repite la
denominacion CUSQUENA, !o cual no ocurre.

(vs) Ei hecho de que los signos coincidan en la partfcula "QUENA" no tiene
relevancia, ya que no exists similitud entre "NAZQUENA11 y CUSQUENA"
y su signo se vincula con sus otras marcas "NAZCA".

(vn) El hecho de presentar su solicitud de registro no acredita la mala fe.
(vni) Ampara su contestacion en lo senalado por las normas contenidas en el

Decreto Legislative 1075. Asimismo, hizo referenda a los articulos 134,
135, 136 y 224 de la Decision 486.

Cito jurispmdencia que considero aplicable al presente caso.
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Mediante Resoiucion N0 1738-2017/CSD-INDECOPI de fecha 22 de Junio de
2017, la Comision de Signos Distintivos declaro INFUNDADA la oposicion
formuiada por Union de Cervecenas Backus y Johnston S.A.A. y OTORGO el
registro del signo solicitado, en virtud de las siguientes consideraciones:
Familia de marcas alecsada porla opositora
(I) Union de Cervecenas Pemanas Backus y Johnston S.A.A., al formular

oposicion, senalo que cuenta con una familia de marcas en base a la
denominadon CUSQUENA.

(ii) En el presente caso, se advierte que la denominacion CUSQUENA forma
parte de diversas marcas inscritas a favor de Union de Cervecerias
Pemanas Backus y Johnston S.A.A., para distinguir productos de la clase
32 de la Nomenclatura Oficial. A ello cabe agregar que dicho elemento no
se encuentra presente en ninguna otra marca de ia referida dase inscrita
a favor de terceros. En ese sentido, se concluye que se cumpie con el

elemento objetivo para que se configure una familia de marcas.
(iif) Asimismo, la denominacion CUSQUENA es capaz de indicarle al

consumidor que dicho signo identifica un origen empresarial determinado,
en este caso, el de ia opositora, para distinguir productos de ia clase 32
de la Nomenclatura Oficiai. En ese sentido, se concluye que se cumpie
con el elemento subjetivo necesario para que se configure una famiiia de
m areas.

(iv) En consecuencia, ai haberse configurado una famiiia de marcas a favor
de la opositora en base a la denominacion CUSQUENA para distinguir
productos de la ciase 32 de la Nomenclatura Oficial, corresponde tomarlo
en cuenta como criterio de evaiuacion en el examen de riesgo de
confusion.

Notoriedad de la marca
(v) Cusquena Union de Cervecerias Pemanas Backus y Johnston S.A.A.,

aiega que la marca CUSQUENA es notoriamente conodda.
(vi) En el presente caso, la opositora senalo que ia notoriedad de sus marcas

ha sido reconodda en las Resoiuciones ? 1402-2010/TPI-INDECOPi de
fecha21 dejuniode2010, ? 1298-2011/CSD-INDECOPI de fecha 10 de
junio de 2011 y la Resolucion ? 190-2013/CSD-INDECOP! de fecha 18
de enero de 2013, considerando al respecto que la notoriedad de ia
marca CUSQUENA se mantiene vigente.
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(vii) Al respecto, si bien la notoriedad de una marca constituye una condidon
dinamica, habida cuenta del tiempo transcurrido entre la Resolucion N
2890-2013/CSD-INDECOPI que reconodo la notoriedad de la marca
CUSQUENA (16 de octubre de 2013), y la fecha en la que se presento ia
soiicitud de vista (1 de agosto de 2016), se determina que la referida
notoriedad se mantiene ai tiempo de la evaluacion de la presents solicitud
de registro.

(viif) En tal sentido, se concluye que dicha marca cumple con los requisitos
exigidos por la legislacion vigente para ser considerada notoria, para
identificar cervezas de la ciase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Aplicacion del articufo 136 inciso h) de la Decision 486
(fx) Se ha determinado que el signo solicitado no es susceptible de producir

riesgo de confusion o asociacion en ei publico consumidor, ni provocar la
diiucion de la fuerza distintiva de la marca notoria, ast como tampoco se
produciria un aprovechamiento injusto de la misma.

(x) En consecuencia, no resuita de apiicacion lo establecido en el artfculo 136
inciso h) de ia Decision 486, por lo que corresponde declarar infundada la
oposicion formulada, en este extremo.

Evaluacion del nesao de confusion
(xl) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CERVEZA

NAZQUENA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y iogotipo y las marcas
registradas mencionadas, se advierte que los signos no resuitan
semejantes.

(xn) En efecto, se advierte que ias denominaciones NAZQUENA -- signo
soJicitado - y CUSQUENA - marcas registradas - si bien comparten cinco
(5) de las ocho (8) letras que las conforman (Q, U, E, N yA), la presencia
de las letras iniciales N, A, Z, en el signo solicitado, y C, U, S, en las
marcas registradas, genera una impresion sonora y visual de conjunto
diferente entre !os signos en confiicto. Asimismo, desde el punto de vista
conceptual, dichos terminos no evocan una misma idea o concepto. Asi,
ia denominacion NAZQUENA constituye el gentilicio de ios nacidos en la
ciudad de Nasca; mientras la denominacion CUSQUENA constituye ei
gentilicio de las personas nacidas en la ciudad de Cusco. Adicionalmente,
la presencia de los elementos denominativos y graficos adicionales en los
signos en cuestion, segun sea ei caso, contribuyen a su diferenciacion.

Conclusion
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^

(xiii) Par lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los
mismos productos y otros vincuiados, dadas las diferencias existentes
entre los mismos, ei otorgamiento del registro soJicitado no sera
susceptible de producir riesgo de confusion en ei pubiico consumidor; por
!o que corresponde declarar infundada, en este extreme, la oposicion
formulada. Adicionalmente, cabe indicar que la soiicitante es tituiar de la
marca NAZCA (Certificado ? 236267) y NAZCA BEER NAZCA y logotipo
(Certificado ? 242146), ta! como se advierte del Informe de
Antecedentes, siendo que, a traves del presente procedimiento, se
encuentra solicitando el registro de un signo que constituye tan solo una
variacion de dichas marcas registradas a su favor.

Ma/afe a/effacte por /a opositora - Articulo 137 de la Decision 486
(xiv) La opositora alega que el solicitante ha incumdo en actos de competencia

desleai al tratar de aprovecharse de la reputacion de sus productos a
traves del registro de un signo similar que es la transcripcion pardal de las
caracteristicas principales de su familia de marcas.

(xv) En el presente case, no se ha desvirtuado ia presuncion de buena fe que
ampara al solidtante, par lo que corresponde desestimar los argumentos
de la oposicion, referidos a este extremo. Asinnismo, se considera que no

existen indicios razonables que permitan inferir que la presente solicitud
de registro se hubiese soiicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal. Por lo expuesto, no se ha creado conviccion
respecto de que el signo soiicitado haya sido soiidtado de maia fe o que
resuite aplicabie a! presente caso el articulo 137 de la Decision 486, por lo
que corresponde desestimar la oposicion formulada por Union de
Cervecerias Backus y Johnston S.A.A, en este extremo.

Examen de registrabilidad
(xvi) Realizado el examen de registrabilidad del signo solidtado se ha

determinado que es distintivo y susceptible de representacion grafica,
confomne a lo senalado en el articulo 134 de la Decision 486, Regimen
Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose fuera de las
prohibiciones de registro establecidas en los articulos 135 y 136 de dicha
normativa, no habiendo sido solicitado mediando mala fe y no se
encuentra incurso en el supuesto del articulo 137 de la dicha norma, par
lo que corresponde acceder a su registro.
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Con fecha 25 de julio de 2017, Cesar Martin Tam Cavalier interpuso recurso de
apelacion contra la resolucion de Primera Instancia, en el extreme en que
declare notoria a la marca CUSQUENA, de titularidad de ia opositora,
senaiando que dicha caiidad Ie fue atribuida sin mayor analisis y sin tener en
cuenta que han transcurrido mas de 4 anos desde que se emitieron las
resoluciones en que la Comision sustenta su decision.

Con fecha 25 de julio de 2017, Union de Cervecerias Backus y Johnston S.A.A.
interpuso recurso de apelacion reiterando sus argumentos respecto de que el
signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida
en el inciso h) del articulo 136 de la Decision 486 y sobre la existencia de
riesgo de confusion entre el signo so!icitado y su familia de marcas en base a ia
denominacion CUSQUENA. Ademas, cito Jurisprudencia de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual que considero aplicable ai presente
caso.

Cabe senalar que, no obstante haber sido debidamente notificadas, las partes
no absolvieron el trasiado de las apelaciones respectivas.

II. CUESTION EN DISCUSION

De la revision de io actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
debera determinar:

a) Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado CERVEZA
NAZQUENA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo y las marcas
registradas base de ia oposicion formulada por Union de Cervecerias
Backus y Johnston S.A.A.

b) Si ia marca CUSQUENA es notoria y, de ser el caso, si el signo solicitado
CERVEZA NAZQUENA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo se
encuentra incurso en la prohibidon de registro establecida en el articulo
136 inciso h) de la Decision 486.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de Antecedentes
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Se ha verificado que:

a) Union de Cervecerias Backus y Johnston S.A.A. (Peru), es titular de las
siguientes marcas que distinguen productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Ofidal:

Marca Certificado N( Vigencia Distingue
CUSQUENA 7010 03/05/2024 Cerveza.

Cen/ezas, aguas minerales,
gaseosas y otras bebidas no

alcoholicas.
CUSQUE^IA GOLD 116240 13/06/2026

CUSQUEI^IA PREMIUM 17451 21/04/2025

Cerveza, ale y porter; aguas
minerales y gaseosas y otras

preparaciones no
alcoholicas; jarabes y otros

preparados para hacer
bebidas.

CUSQUENA SWEET STOUT 57683 23/09/2019

Cervezas; aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no
alcoholicas; bebidas y zumos

de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer

bebidas.

209517 11/04/2024
Cervezas, aguas minerales,
gaseosas, bebidas y zumo

de frutas y siropes.

209604 14/04/2024
Cervezas, aguas mineraies,
gaseosas, bebidas yzumo

de frutas y siropes.
^s^" ;

210311 29/04/2024
Cervezas, aguas minerales,
gaseosas, bebidas yzumo

de frutas y siropes.
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134387

50376

9715

101679

159962

137636

137637

11/01/20182

13/11/2018

25/08/2024

30/11/2024

30/12/2019

24/04/2018

24/04/2018

Cervezas, aguas minerales,
gaseosas y otras bebidas no

aicoholicas.

Cervezas, aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no

alcohoiicas y demas
productos.

Cerveza y todos los
productos de la clase.

Cervezas, aguas mineraies,
gaseosas y otras bebidas no

alcoholicas.

Cervezas.

Cen/ezas, aguas minerales,
gaseosas y otras bebidas no

alcohoiicas.

Cervezas, aguas minerales,
gaseosas y otras bebidas no

aicoholicas.

b) El solicitante, Cesar Martin Tam Cavalier (Peru), es titular de las
siguientes marcas que distinguen productos de la clase 32 de la
Nomendatura Oficial:

2 Se encuentra dentro del plazo de gracia para que se soiicite su renovacion.
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Marca Certificado N' Vigencia Distingue

NAZCA 236267 25/01/2026

Cervezas, aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no
aicoholicas; bebidas y zumos

de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer

bebidas.

242146 03/10/2026

Cen/ezas, aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no
alcohoiicas; bebidas de frutas
sin aicohoi y zumos de frutas;
siropes y otras preparaciones

para hacer bebidas.

c) Con fecha 23 de octubre de 2012, Cesar Martin Tam Cavalier (Peru)
solicito, mediante Expediente N0 503248-2012, el registro de la marca de
producto constituida par la denominacion CERVEZA NAZQUENA 100%
NATURAL y logotipo (se reivindica colores3), conforme al modelo, para
distinguir cervezas, aguas mineraies, gaseosas de ia clase 32 de ia
Nomenciatura Oficial.

.-^^SSiSltyS^^!ISISK^':S^vs^.t^^^^:-'^:: \/:! '''.''J
VSs^S.S^^.-/^^'. "^

^^^'^^si^ffl^^

''.:'^;'?^s^x'i;3.'.'

ff^Sk'^:' •' ;u^tS,
BT?SMi

Contra la solicitud de registro en mencion, Union de Cervecenas
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. formulo oposicion.

Mediante Resolucion ? 2890-2013/CSD-INDECOPI de fecha 16 de
octubre de 2013, la Comision de Signos Distintivos denego el registro del
signo solidtado, ai considerarlo confundible con las marcas NAZCA

Se apredan los coiores bEanco, negro, rojo y dorado.
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CERVEZA y logotipo (Certificado ? 1037284) y NAZCA y logotipo
(Certificado ? 867295), registradas a tal fecha a favor de Union de
Cen/ecerias Pemanas Backus y Johnston S.A.A.

Mediante Resolucion ? 617-2018/TPI-iNDECOPI de fecha 26 de marzo de
2018, la Saia Especiaiizada en Propiedad Intelectual revoco ia resoludon
de Primera Instanda y, en consecuencia, otorgo el registro del signo
soiicitado, ai haber verificado que las marcas base de la denegatoria fueron
canceladas porfalta de uso.

A ia fecha se encuentra pendiente la emision dei certificado de registro
conrespondiente.

2. Cuestion preyia

En su resolucion, la Comision de Signos Distintivos determino que se ha
configurado una familia de marcas a favor de Union de Cervecerias Pemanas
Backus y Johnston S.A.A., en base a la denominacion CUSQUENA, para
distinguir productos de ia ciase 32 de la Nomenclatura Oficial..

Dicho extreme de la resolucion no fue apelado par el solidtante, motivo par el
cuai ha quedado consentido.

En tal sentido, corresponde efectuar el examen comparative) entre los signos
confrontados, a fin de detemninar si el signo solicitado CERVEZA NAZQUENA
MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo puede ser percibido par el
publico consumidor coma un miembro de la familia de marcas conformada en
base la denominacion CUSQUENA, de titularidad de Union de Cervecerias
Pemanas Backus y Johnston S.A.A.

De otro lado, si bien en su recurso de apelacion la opositora se reflere a
argumentos reiacionados con el trade dress de su marca CUSQUENA, asi
como al aprovechamiento indebido de su reputacion por parte del solicitante,
esta Sala advierte que tales argumentos buscan sustentar la aplicacion de las

A la fecha, dicho regisfro se encuentra cancelado por falta de uso.
A ia fecha, dicho registro se encuenfra cancelado porfaifa de uso.
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prohibiciones establecidas en el articulo 136 incisos a) y h) de ia Decision 486;
visto lo anterior, el extremo por el cual la Comision deternnino que en el
presente caso no se ha configurado el supuesto contenido en el articulo 137 de
la Decision 486 ha quedado consentido.

3. Detemninacion del riesqo de confusion

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 estabiece que no podran registrarse
como marcas aquelios signos que sean identicos o se asemejen a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion.

Con reiacion a !a figura del riesgo de confusion, cabe tener en cuenta la
interpretacion prejudicial reaiizada par el Tribunal de Justida de la Comunidad
Andina (Proceso ? 156-IP-20056), en la cual se sehala lo siguiente:

"Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser
suficientemente distmtlvos y, en consecuencia, no deben generar confusion con
otras marcas debfdamente registradas que gozan de !a proteccion legaf.

(...) Segun la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo
confundible ya que (...) de permitirse su registro se atentana contra el mteres
del titular de la marca antenormente registrada y el de los consumidores. La
prohibicion de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de
productos o servicios se desarroiie con transparencia, para que el consumidor
no sea objeto de enganos que Ie Heven a mcurrir en error al reaHzar la eleccion
de losproductos quo desea adqusri^.

De otro lado, en ei Proceso ? 126-iP-20057, el Tribuna! Andino establecio que:
"Para determinar e! riesgo de confusion de! signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para reglstro, sera
necesano establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre fos

6 Gaceta Oficial dei Acuerdo de Cartagena ? 1271 del 2 de diciembre del 2005.
7 Gaceta Ofida] de! Acuerdo de Cartagena ? 1273 del 7 de diciembre del 2005-
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slgnos en dlsputa, como entre los productos o servicios distmguidos por eflos y,
ademas, considerar !a situacion de Sos consumidores o usuanos, la cua! van'ara

en funcion de los productos o servicios de que se trate".

En esa Iinea, el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta la
interreiacion de los siguientes elementos: a) la similitud o conexion competitiva
entre los productos y/o servicios y b) la simiiitud entre los signos, para io que se
debera tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelacion de
estos elementos se determina el riesgo de confusion.

AS!, puede ser que ante marcas identicas, en caso que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexion
competitiva, se determine que existe riesgo de confusion. Por otro lado, ante
productos o servicios identicos, cuaiquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe simiiitud o
conexion competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusion, si la marca registrada anterior es muy debil, par lo que cuenta con
una proteccion limitada.

3.1 Respecto de los productos

En el presente caso, teniendo en consideracion los productos a que se refieren
los signos en cuestion, se advierte que todos ellos coinciden en distinguir
cen/eza.

3.2 Examen comparative

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresion en
conjunto que cada uno de ellos pueda susdtar en el publico consumidor de los
correspondientes productos o servicios.

Par lo general, el consumidor no podra comparar ambos signos
simultaneamente. Mas bien el signo que tenga a! frente en un momento
determinado va a ser confrontado con el recuerdo mas o menos vago que
guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, a! comparar dos signos
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distintivos, debe considerarse principalmente aquellas caracteristicas que
puedan ser recordadas porel publico consumidor.

Lo mas importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestion. Las diferencias solo tendran influencia en la impresion en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido senalados en reiterada
jurispmdenda del Tribunal Andino y mas recientemente en los Procesos ? 147-
IP-20058y?156-lP-20059.

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependeran del grado de
la atencion que usuaimente el consumidor medio preste para la adquisicion y
contratacion de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos debera determinarse cual es el
elemento relevante del signo, es decir aquel que sirve para indicar el origen
empresarial de los productos o sen/icios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sin/an para indicar

el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que solo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernandez - Novoa10 senala, "...a !a hora de comparar una marca

rn'ixta con otro signo distmtivo, deben apllcarse tanto la pauta de la vision en
conjunto como la uftenor pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacfa
de! elemento dominante que impregna la vision de conjunto de la
correspondiente marca".

El citado autor senala que "de ordlnano, e/ elemento dominante de una marca
mixta esta constituido por ef elemento denominativo de la misma". Considera
que la primacfa de esta pauta se basa en que "a /a hora de adquinr productos
revestidos con una marca grafico - denominativa, e! pubHco demanda Sos
productos en e/ comercio sena!ando!os por su denominacion y no graficamente.
(...) En algunos casos, el predominio de! componente denominativo puede

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1259 del 3 de noviembre de 2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1271 (nota 6).
Fernandez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001 ,p.254 a 256.
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verse reforzado por una circunstancia uHerior, a saber: que la propia naturaleza
del componente figuratlvo de la marca mixta hace que el publico contemple ta!
componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar
como un indice identfffcador de! producto, desempena tan solo e! papel de
contribuir a ornamentar la presentadon de! producto. Esta pauta deja de
aplicarse, no obstante, en Sos supuestos en Sos que por ciertas razones e/
elemento figuratfvo de una marca mlxta predomma sobre su componente
denomlnatfvo".

Ei autor agrega que existen dos gmpos de factores que pueden hacer que el
componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales
como: la naturaieza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo fomne parte de un elevado numero de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar infimo dentro de la estructura
total del signo, ia notoriedad adquirida por el elemento figurativo o ia
originalidad intrinseca del mismo).

En el caso concrete, atendiendo a que tanto el signo solicitado CERVEZA
NAZQUENA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo como las marcas
registradas bajo Certificados N0 209517, ? 209604, ? 210311, N0 134387, ?
50376, ? 9715, ? 101679, ? 159962, ? 137636 y ? 137637, base de la
oposicion, constituyen signos de naturaieza mixta, debera establecerse cual es
ei elemento relevante que determina su impresion en conjunto.

Ai respecto, en los referidos signos resultan relevantes tanto el aspecto
denominativo, por ser la forma como los consumidores solicitaran IDS productos
en el mercado, como ei grafico, debido a las caracteristicas y combinacion de
los eiementos figurativos y/o cromaticos que lo conforman, tal como se aprecia
a continuacion:
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Signo solicitado Marcas registradas

n

_i0K'l^w,

[NT^MfilCeW/L
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Previamente al examen comparativo, conviene senalar que en el case de
denominadones compuestas por mas de un termino, es necesario establecer si
uno de los elementos predomina sobre el otro o cual es el que sirve para
determinar la impresion en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas
contienen el mismo elemento relevante. EIIo soio se puede determinar en cada
caso concrete y analizando la pari:icular formacion de la denominacion
compuesta de que se trata.

En el signo solicitado NAZQUENA y logotipo, el elemento denominativo
relevante lo constituye el termino NAZQUENA, toda vez que la denominacion
CERVEZA MALTA 100% NATURAL, alude expresamente a las caractensticas
de uno de los productos que dicho signo pretende identificar, a saber, cerveza,
resuitando descriptive, por lo que no debera ser tomada en cuenta al momento
de realizarse el examen comparative).

Respecto de las marcas registradas bajo Certificados ? 209517, ? 209604,
? 210311, ? 134387, ? 50376, ? 101679 y ? 159962 el elemento
denominativo relevante io constituye la denominacion CUSQUENA, toda vez
que:

El termino CERVEZA alude directamente a algunos de los productos
identificados bajo dichas marcas.
El tennino PREMIUM hace referenda a un producto de calidad superior,
de primera calidad11, por lo que describira una caracteristica esperada de
los productos identificados bajo dichas marcas.

Informadon extrafda de http ://diccionario. reverse. net/inqSes-espanoi/premium/forced
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Las expresiones NEGRA DARK LAGER, DORADA, GOLDEN LAGER,
TRIGO WHEAT BEER, 100% PURA CEBADA y RED IAGER, alude al
determinado tipo de cerveza que cada una de dichas marcas identifica,
constituyendo, por tanto, expresiones descriptivas; motivo por e! cuai, las
mismas no seran tomadas en consideracion al momento de efectuar el
analisis comparative) entre los signos confrontados.
Si bien la marca bajo analisis incluye elementos adicionales y/o frases
alusivas a los productos, segun el caso, estas tampoco seran tomadas en
cuenta al nnomento de efectuar e! examen comparativo, ya que
constituyen expresiones que seran percibidas como informacion
meramente referencial de los productos que distinguen las marcas
registrada.

Por su parte, en las marcas registradas FESTIVAL INTERNACIONAL
CERVEZA CUSQUENA y logotipo (Certificado N0 9715), ELCEVICHEFF
CERVEZA CUSQUENA y iogotipo (N0 137636) y ELCEVICHEFF GOURMET
CERVEZA CUSQUENA (Certificado ? 137637), los elementos denominativos
relevantes los constituyen las denominadones FESTIVAL INTERNACIONAL
CUSQUENA, EL CEVICHEFF CUSQUENA y ELCEVICHEFF GOURMET
CUSQUENA, por cuanto el temnino cerveza alude expresamente a uno de los
productos identificados bajo dichas marcas, motivo por ei cuai, este no podra
ser tornado en consideracion en el examen comparativo.

De otro lado, en las marcas registradas CUSQUENA GOLD (Certificado ?
116240), CUSQUEIMA PREMIUM (Certificado ? 17451) y CUSQUENA
SWEET STOUT (Certificado ? 57683), resulta reievante el temnino
CUSQUENA, par cuando las denominaciones GOLD (proveniente de! ingles,
cuyo significado es dorada) y SWEET STOUT (proveniente del ingles, cuyo
significado es cerveza negra dulce), aluden al determinado tipo de cerveza que
dichas marcas identifican; en tanto que la expresion PREMIUM hace referenda
a un producto de calidad superior; en consecuencia, al tratarse de expresiones
que describen las caractensticas de Jos productos identificados bajo dicha
marca, estas no resultan reievantes.
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Ahora bien, reaiizado el examen comparativo entre el signo solicitado y los
elementos relevantes de las marcas registradas base de la oposicion, se
advierte que:

a) Respecto de las marcas inscritas baio Certificados N0 116240, ?17451 y
? 57683:

Foneticamente, ios signos en conflicto se encuentran conformados
por denominaciones distintas CUSQUENA / NAZQUENA, lo que
determina una pronundacion e impacto sonoro distinto.

Graficamente, el signo solicitado incluye elementos figurativos y
cromaticos que no se encuentran presentes en las marcas

registradas, las cuales son denominativas, lo que determina que se
susciten impresiones visuales de conjunto distintas.

b) Respecto de las marcas inscritas baio Certificados N0 209517, ? 209604,
? 210311, ? 134387, ? 50376. ? 9715, ? 101679. ? 159962, ?
137636 v? 137637:

Foneticamente, los signos en confiicto se encuentran conformados
por denominaciones distintas CUSQUENA / NAZQUENA, lo que
determina una pronunciacion e impacto sonoro distinto.

Graficamente, los signos en conflicto se encuentran conformados
por eiementos figurativos y cromaticos distintos entre si, io que
determina que se susciten impresiones visuales de conjunto
distintas.

Signo solicitado Marcas registradas
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Conceptualmente, se aprecia que las denominadones NAZQUENA y
CUSQUENA, si bien en ambos casos constituyen gentiiidos, estas
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aluden a procedendas distintas, a saber, Nasca y Cusco, evocando
ideas diferentes en cada caso.

Cabe sehalar que conforme lo ha senalado ei Tribunal Andino en el
Proceso ? 27-IP-9612 que - dependiendo de cada caso en concrete
- el aspecto conceptual puede ser detemninante en la comparacion
de signos denominativos. Asi, "si un signo o una designacion tienen

un contenido conceptual, esta palabra representa para el
consumidor una posibilidad de una mas rapida memorizacion que
otra que carezca de tal contenido."

En tai sentido, si el contenido ideologico o conceptual de los signos
es de conocimiento generalizado en ei publico consumidor, es de
entenderse que este media comparative) puede ser de aplicacion
preferente sobre los otros aspectos.

c) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N0 209517:

Foneticamente, ios signos en conflicto se encuentran conformados
por denominaciones distintas CUSQUENA / NAZQUENA, lo que
determina una pronunciadon e impacto sonoro distinto.

Graficamente, los signos en conflicto inciuyen sus denominaciones
reievantes NAZQUENA / CUSQUENA ubicadas en ei centro de su
etiqueta, escritas en letras gruesas de color blanco; asimismo, ia
etiqueta presents un borde irregular de color dorado y fondo negro
en ambos casos, incluyendo elementos de color rojo en menor
proporcion en su interior. Asimismo. en el caso del signo solicitado
en la parte superior de la etiqueta antes descrita y sobre la
denominacion retevante NAZQUENA, se aprecia la representacion

Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena ? 279 dei 25 dejulio de 1997, p. 7.
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estilizada de la figura del coHbrf13 de las Lfneas de Nasca; en tanto
que, en la marca registrada, en la parte superior de su etiqueta se
muestra la una representacion estilizada de la ciudadela de Machu
Picchu, ambas en color dorado, siendo que estas constituyen figuras
que evocan sitios turisticos del Peru.

Signo solicitado Marca registrada

IfW^fMW II F(lWTil-?*I"

^Que es?

Es [a mss rscoresds ds las •figure? per sus dimsnsso^ss crmonicas, ia d!3;a!Kie cue &'(IST- OTre sus dos

13 slss son de SS f-.sT-os aproximsdsfT.en'iS.

Tornado de: htt£S://www.Deru.trave[/e5-pe/aue-hacer/mi!enarJo/l]neas-geoglifos-nasca/coiibri.aspx
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3.3 RLes.q.o.de confusion

a) Respecto de las marcas inscritas baio Certificados ? 116240, ? 17451,
? 57683, ? 209517. ? 209604, ? 210311, ? 134387, ? 50376, ?
9715, ? 101679. ? 159962. ? 137636 _V_?137637:

De acuerdo a lo senalado, si bien los signos bajo analisis se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos, estos presentan diferencias
foneticas y graficas entre sf, lo que determina, teniendo en cuenta el grado de
atencion que se presta para este tipo de productos, que sea posible su
coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a confusion al publico
consumidor.

b) Respecto de la marca inscrita baio Certificado N0 209517:

A! respecto, se advierte que los signos bajo anaiisis se encuentran referidos
algunos de los mismos productos y presentan sus denominaciones relevantes
ubicadas en una misma posicion, escritas en letras gruesas de color blanco,
donde la etiqueta presenta un borde irregular de color dorado y fondo negro,
incluyendo elementos de color rojo en menor propordon en su interior, todo lo
cual se encuentra acompanado de figuras que evocan sitios turisticos del Peru
representadas en color dorado - configuracion que segun consta en ei Informe
de Antecedentes no es parte de otras marcas registradas a favor de terceros
en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial - lo que, teniendo en cuenta el grado
de atencion que se presta para este tipo de productos, determina que se
configure un supuesto de confusion indirecta, ya que podria inducir al publico
consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variacion de la marca
registrada a favor de Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston
S.A.A., o una nueva linea de los productos que distingue dicha marca.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de
prohibicion de registro establecida en el articulo 136 inciso a) de la Decision
486, razon par la cual no corresponde acceder a su registro.
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4. Sobre ia notoriedad de ia marca CUSQUENA

4.1 Marco legal, y.conceptual

La Decision 486 en su articuio 224 entiende como signo distintivo notoriamente
conocido a aquel que sea reconocido como tal en cuaJquier Pais Miembro por
el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cuai se
hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusion entre ei publico
consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del
uso intensive de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de ios
circulos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningun consumidor recordara ni difundira el conocimiento de la
marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente14.

Ei Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso
12-IP-200515losiguiente:
"Se entiende como marca notonamente conocida aquelfa que goza de gran
dlfusion entre e/ pubfico consumldor de la dase de producto o servfcio de que se
trate, se ubica en un nfvef supenor a/ que logran llegar pocas marcas por sus
cualidades especiales, que les permite obtener un a!to grado de aceptacion por
parte del pubiico consumidot".

De igual manera, en el Proceso 06-IP-200916, ha senalado que: "Este Tribuna!
caractehza a la marca notoha como aqueHa que reune fa cafidad de ser conocida
por una colectividad de mdividuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuanos del tipo de blenes o de servlclos a !os que les es
apHcable, porque se encuentra ampiiamente difundida entre dicho grupo".

La calificacion de una marca como notoriamente conocida constituye la base
juridica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema

Interpretacion Prejudicial de! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaida en ei Proceso 126-
1P-2008, publicada en la Gaceta Ofidna N01727 de fecha 30 de junio de 2009.
Gaceta Oficiai del Acuerdo de Cartagena ? 1185 del 12 de abri! de 2005, pp. 31-32.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1727 del 30 dejunio de 2009.
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de marcas nacional: proteccion privilegiada frente a los principios de inscripcion
registral yterritoriaiidad.

De ahi que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decision
486, confiriendole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un
titulo especifico: Titulo XIII nDe los signos notoriamente conocidos".

E! articulo 136 inciso h) de la Decision 486 establece que no podran registrarse
como marcas aqueiios signos cuyo uso en ei comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo tituiar sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a ios que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o
con sus productos o sen/icios; un aprovechamiento injusto del prestigio de! signo;
o la diiudon de su fuerza distintiva o de su valor comerdai o publicitario.

4.2 Criterios para determinar la notoriedad de un siano

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referenda y dar mayor
predictibilidad al sistema, el articulo 228 de la Decision 486 establece de
manera enunciativa ciertos criterios a ser tornados en cuenta al momento de
evaluarse y determinar ia notoriedad de una marca.

La disposicion antes referida ha considerado los siguientes criterios:
a) ei grade de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro

de cualquier Pais Miennbro;
la duracion, ampiitud y extension geografica de su utiiizacion, dentro o fuera
de cualquier Pals Miembro;
la duracion, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera
de cualquier Pats Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en
ferias, exposiciones u otros eventos de !os productos o servicios, del
establecimlento o de la actividad a los que se aplique;
el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establedmiento, actividad, productos o sen/idos a los que se aplique;

b)

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

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquida o

licencia del signo en detenninado temtorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o

almacenamiento par ei titular del signo en el Pats Miembro en el que se
busca protecdon;

j) ios aspectos del comercio intemacional; o,
k) la existencia y antiguedad de cuaiquier registro o solidtud de registro del

signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

En adicion a estos criterios, la Autoridad competente podra tomar en
consideradon otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de
orden cualitativo17, tales como:

a) la extension del conodmiento de la marca entre los circulos empresariales
que comerciaiizan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) !a existenda y difusion de otras marcas identicas o similares usadas por
terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c) el tipo y amplitud de los canales de comercializacion en los que se
distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la
marca;

d) la proteccion obtenida en distintos paises; y,
e) los dientes potenciales de los productos o servicios a ios que se refiere la

m area.

La difusion de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad
del uso que de elia se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen dedsivamente
para que esta adquiera el caracter de notoria, ya que asi el consumidor
reconocera y asignara dicha caracteristica, debido al esfuerzo que el titular de

17 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la proteccion de las marcas notoriamente conocidas, los
nombres comerciales y ios lemas comerciaies, pp. 10 y ss.
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la misma reaiice para elevaria de !a categoria de marca comun u ordinaria al
status de notoria18.

Al respecto, el Tribunai de Justicia de la Comunidad Andina en ei antes citado
Proceso 12-IP-2005 hace mencion a los siguientes criterios establecidos en
sentencias anteriores (Sentencla de 13 de marzo de 2003. Proceso ? 09-IP-
2002. Marca "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicada en Gaceta
Oficlal deSAcuerdo de Cartagena ? 777 de 27 de mano de 2003):
"Para que una marca sea considerada notoria debe por /o menos cumplsr,
segun cntenos doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que fa marca sea
conocida en un alto porcentaje de la poblacion en general.
Gozar de un uso intensivo y aceptacion, !o que produce que !a marca sea
difundida entre un gran numero de consumidores, segun sea ef caracter mas
o menos masivo de) producto.
Poseer trascendencia en la rama comerciai o industria! en !a que se
encuentra.

Su sofa menclon debe provocar en e! publlco una asoclacion directa con ef
producto o sen/icfo que identifica".

Par otro lado, e! Tribunal de Justida de la Comunidad Andina ha estableddo
que "Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o
anular el registro ya efectuado, dicha notonedad tiene que haber sido anterior a
la solicitud impugnada, notohedad que debera ser probada ..." (Sentencia
dictada en el Expediente ? 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en !a
G.O.A.C. ? 338, del 11 de mayo del mismo ano, caso "HERMES")19.

Ei referido Tribunal de Justicia, ademas,
doctrinarias en el Proceso 12-IP-200520:

efectua las siguientes citas

Ta marca notona que nacio unica y se mantuvo asi debe ser proteglda, ese
vmcu!o marca - producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No

18 Interpretadon Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaida en el Proceso ?
128-IP-2007, publicada en ia Gaceta Ofidal ? 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.

19 Citada en el Proceso ? 6-IP-2005. Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena ? 1185 del 12 de abril
de 2005, pp. 23-24.

20 Vernotat.
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slgnlfica esto el crear un monopolio, como sena!a Schechter, todo !o que e/
demandante pide en esos casos es la preservaclon de un vaHoso aunque
posiblemente invisible esiabon entre e! y su consumidor, que ha sfdo creado
porsu ingenio y el merito de sus productos o servicios". (OTAMENDi Jorge,
"DERECHO DE MARCAS". Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires.
Cuarta Edicion, 2002. Pag. 255).

"Las Hamadas marcas notonas han merecido tradicionalmente, una
proteccion especial, en /a medida en que respecto de eilas resulta factible ef
aprovechamlento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien
/a ha obtenido con su esfuerzo o jngenlo, pero no a qulenes la utilizan
parasitariamente en productos o sen/icios que no pertenecen a! mismo
fabn'cante o prestadorque consigufo !a notonedad." (ZUCCHERINO, Daniel.
"MARCAS Y PATENTES EN EL GATT Editado porAbeiedo Perrot. Buenos
Aires, 1997. Pags. 130 y 131).

4.3 Sobre la prueba de notoriedad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso ? 6-IP-2005,
respecto de la notoriedad de !a marca precisa que resulta "(...) inaplicab!e a su
respecto la maxima notoria "non egent probatione". Y es que, a diferencia del

hecho notorio, la notonedad de !a marca no se halla imp!icita en la
circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la
demostracion suficiente de su existencia, a traves de la prueba (...)".

A este respecto, cabe citar lo senalado por el Tribunal Andino en el Proceso ?
114-IP-200521, en ei extreme que sehala lo siguiente:
"La protecc/on a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial

que no tienen las marcas comunes, pero esto no signsfica que fa notoriedad surja
de! slgno por si sofa, o que para su reconoclmiento legal no tengan que probarse
/as circunstancias que, precisamente, ie han dado tal caractenstica.

Alegada /a notonedad de una marca como obstaculo para el registro de un sfgno,
la prueba de tal drcunstancia corresponde a quien {a alega. Este dispondra, para
ese objeto, de !os medios probatorios previstos en la legisfacion interna y el

21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.
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reconocimiento corresponde otorgarlo, segun e! caso, a la Oficina Naciona!
Competente o a !a Autoridad Naciona! Competente, con base en las pruebas
presentadas".

Quien alega la notohedad de la marca debera probar ta! calidad, es importante
senalar que a fin de probar !a noton'edad de la marca, es factible hacer uso de los
dlferentes medios probatonos disponibfes en el respectivo sistema judicia!
nacional y quo !as pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o
juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana cntica; el
determinar si la marca posee !a caHdad de notona o no, es un aspecto que debe
ser anaHzado cuidadosamente por la autoridad nadona! competente, ya que tai
calificacion sera la base jundica para que el signo registrado goce de una
proteccfon especial dentro deSslstema marcano".

En virtud del prindpio que la carga de la prueba corresponde a la parte que
alega la notoriedad de ia marca, esta sera la primera interesada en aportar ios
medios probatorios que logren crear conviccion en la Autoridad administrativa
respecto a la notoriedad invocada. En efecto, {testando la parte interesada en e!
triunfo de la causa, a e//a corresponde la tarea de producir las pruebas
destmadas a formar la conviccion deljuez en la prestacion junsdiccionaf/^2 En
ello radica, predsamente, la esencia y e! valor de las pmebas aportadas par las
partes, esto es, produdr certeza en el administrador respecto de la notoriedad
alegada.

Para ta! efecto, las partes podran aportar cualquier medio probatorio admitido
en el procedimiento administrative), tales como: facturas de ventas, pubiicidad
diversa, resultados de sondeos de opinion entre el publico consumidor o en los
circulos empresariales, Certificados de registro de la marca en paises
extranjeros, inventarios de producto temninado, estudios de mercado,
documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promocion
de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a
reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del
desarrollo del comercio intemacionai y de los medios modernos de transporiie,
comunicaciones y promocion en el mercado global, tales como pubiicidad
relacionada con el intercambio turistico (revistas distribuidas en vueio por las

22 Buzaid, De la carga de la prueba, Centre de Estudios de FEIosofia del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.
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companias de transporte aereo), voiumen de pedidos de personas interesadas
en obtener una franquicia o licenda de la marca en determinado temtorio,
existencia de actividades de fabricacion, compras o almacenamiento por el
titular de la marca en el temtorio en que se busca la proteccion, efectos de
publiddad residual (entendida como !o que queda en la mente del consumsdor
fuego de haber recibido un mensaje pubiicitario) proyectada de un territono a
otro, difusion internacional de eventos deportivos y espectaculos en los cuales
hay contenido publicitario, etc.23

4.4 La notoriedad frente a los principios de especiaiidad v territoriaiidad

El Tribunal de Justida de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005
senala que: "Por su naturafeza, esta dase de marcas, goza de especial

proteccion, ya que no se encuentra fimitada por los pn'ncipios de especialidad y
de temtoriaHdad, que se aplfcan de modo genera! en e! caso de las marcas
comunes, la proteccion que se Ie brinda a esta cfase de marca se dinge a
prevenir que otra marca aproveche indebldamente ef caracter distintivo o e!
prestiglo de aqueHa que goza del caracter de notoriedad.

De otro lado, en el Proceso 029-1P-200824, ha senalado Jo siguiente:

Ta caractenstlca que tiene una marca notoria es que esta protegida de manera
especial con relacion a las demas marcas, pues es de su misma cuafidad de
notoriedad que se reafirma su presencia ante el pubiico consumidor.

Dfcha proteccion especial tambien rompe e! principio de especiafidad de clases,
y en este sentfdo, extf'ende su protecdon a ios productos o sen/icios, con

independencia de la c/ase a /a cuaf pertenezcan, yendo mas alia de las pautas
generales para e! estabiecimiento de conexion competitiva entre fos
productos/servidos de los signos sub Htis. Asi, e! interes de Sa norma es el de
prevenir el aprovechamiento mdebido de !a reputaclon de !a marca notona, asi
como impedir ef perjuicio que e! reglstro del signo similar pudiera causar a la
fue/za distlntiva o a fa reputacion de aquelia. El rompimiento del pnndpio de
especialidad debera ser conslderada de manera absoluta, es decir, como una

23 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 5), pp. 9 y 10.
24 Publicado en la Gaceta Oficiai N01637 del 21 dejulio de 2008.
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excepcion a la regfa de especialidad, en este sentido, el anali'sis de
confundibilidad estara basado unicamente en fa similitud de los signos,
independientemente de /os productos o sen/icfos que estos distingan, o a la
clase a la que pertenezcan".

Asimismo, el Tribunal senala: "En e! caso de que se trate de simifitud con una
marca notoriamente conoclda, la IrregistrabHidad opera cuando exista riesgo de
confusion o de asociacion entre los signos con independenda de la clase a que
pertenezca e/ producto o sem'cio de que se trate y e! temtorio en que haya sfdo
registrada".

For lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente
conocidas, a diferenda de 1c que ocurre con las marcas comunes, e! examen

comparative) debe realizarse independientemente de los productos o servidos
que distingan los signos, bastando unicamente evaluarel signo en si mismo, es
decir, si ios signos confrontados resultan simiiares o no.
En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente
conocidas, la determinacion dei riesgo de confusion se centrara en los signos
mismos, a diferencia de to que ocurre con las marcas comunes, en donde la
existencia o no de confusion se centra tanto en la vinculacion de los productos
o servicios, como en los signos mismos.

En cuanto al principio de temtoriaiidad, del articulo 224 de la Decision 486 se
desprende que no se negara la calidad de notorio al signo que no lo sea en el
Pais Miembro donde se solicita la proteccion; basta con que sea notorio en
cuaiquiera de los Raises Miembros.

Par otro lado, respecto a que si para reconocer el caracter notorio de una
marca es necesario que esta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretacion prejudicial del Proceso
029-IP-2008 ha senalado que "/a norma comunltaria no exige el regfstro del
signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su
reconocimiento como notorio".
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Asimismo, en el Proceso 24-IP-200925 ha senaiado que:

"De conformidad con So estabfecido en el articulo 229, literal a), no se negara la
calidad de noforio y su proteccion por e! solo hecho de que no se encuentre
registrado o en tramste de registro en el Pass Miembro o en el extranjero. Por !o
tanto, un signo puede ser protegsdo como notorio as! no se encuentre
registrado en e! respective Pafs Miembro y, en consecuencia, se brlnda
proteccion a /os signos que alcancen e/ caracter de notonos, aunque no se

encuentren registrados en el terntoho determlnado.

Igualmente, la proteccion que otorga la Decision 486 a la marca notoria va mas
alia de la exigenda del uso rea! y efectlvo de las marcas, la cual sustenta
figuras como la cancelacion del registro de la marca por no uso. En efecto, el
articufo 229, literal b), dispone que no se negara e! caracter de noton'o de un
signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se este usando para
distinguir productos o servicios, o para idenffficar actividades o
estab!ecimientos en el Pais Miembro.
La finalidad de dlcha dlsposicion, es evitar que ios competidores se aprovechen
del esfuerzo empresana! ajeno y que, de una manera parasitana, usufructuen
e/ prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no
este slendo usada en el respectivo Pais Miembro, continua siendo notona en
otros Raises. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad de!
signo debera atender a critenos diferentes a! del uso de! signo en el mercado,
ya que debera dar cumpiimiento a /o mdicado en el articu!o 228 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina".

Ast, se considera que una marca es usada intensamente a! grado de convertirse
en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado numero de articuios
dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas
campanas publicitarias26.

4.5 Determinacion del sector pertinente

25 Pubiicada en ia Gaceta Oficial N0 1734 del 22 de juiio de 2009.
26 Cfr. Pacon, Ana Maria, "Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputacion". Articuio

pubiicado en la Revista Derecho PUCP N0 47, diciembre 1993, pagina 310.
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Respecto al sector pertinente al que hace referencia el articulo 228 de la Decision
486 (detallado en ei punto 6.2 de la presente resolucion), el articulo 230 de la
Decision 486 senaia que se consideraran como sectores pertinentes de
referenda para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los
siguientes:
a) los consumidores reales o potendaies del tipo de productos o servicios a los

que se aplique;
b) ias personas que participan en los canaies de distribucion o comercializacion

del tipo de productos o servicios a los que se apiique; o,
c) los circuios empresariales que actuan en giros relativos al tipo de

establecimiento, actividad, procfuctos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho articulo establece que para efectos de reconocer la notoriedad
de un signo bastara que sea conocido dentro de cuaiquiera de los sectores
referidos a los literales anteriores.

4.6 Eyajuacion.de las pryebas presentadas

En el presente caso, a fin de acreditar la notoriedad de su marca CUSQUENA,
la opositora invoco las Resoluciones ? 1402-2010/TPI-iNDECOPi de fecha 21
dejuniode2010, ? 1297-2011/CSD-INDECOP1 de fecha 10dejuniode2011
y? 190-2013/CSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2013, en ias cuaies se
reconocio la notoriedad de su marca CUSQUENA, alegando, ademas, que tal
condicion se mantiene vigente.

Cabe senalar que las Resoiuciones N0 1297-2011/CSD-INDECOPI y N0 190-
2013/CSD-INDECOPi, antes referidas, fueron emitidas recogiendo el
reconocimiento de la notoriedad efectuado tanto en la Resolucion ? 1402-
2010/TPI-INDECOPI, invocada por la opositora, como en la Resoludon ?
1625-2010/TPi-INDECOPI de fecha 19 de juiio de 2010, segun el caso, sin
haberse presentado en los procedimientos seguidos ante la Comision de
Signos Distintivos nuevas pmebas que hayan acreditado que dicho
reconocimiento se ha extendido en plazo hasta la fecha27.

27 En la Resolucion ? 1298-2011/CSD-INDECOPi si bien se citaron [os medios de prueba presentados
par Union de Cen/ecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A., la Comision de Signos Distintivos baso
su decision unicamente en el pronundamiento efectuado par la Sala Especializada en Propiedad
intelecfual mediante Resolucion N0 1625-2010/TPNNDECOPI defecha 19 dejulio de 2010, sin haber
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De la revision de las resoluciones antes referidas, se ha verificado que estas
reconocen que ts(...) la marca CUSQUENA, es ampliamente reconocida y
difundida con relacion a cervezas (de la clase 32 de la Nomenclatura oficial),
ademas de ser una marca de uso constante, por !o que corresponde
considerar!a como notoriamente conodda (...)".

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que la opositora no ha
presentado pruebas adicionaies conducentes a demostrar la notoriedad de su
marca CUSQUENA, no es posible verificar que las situaciones de hecho y
derecho que motivaron la emision de las resoluciones mencionadas
anterionnente, no hayan variado desde el ano 2010 (fecha del reconocimiento
de ia notoriedad) hasta que se solicito el signo NAZQUENA y logotipo (1 de
agostode2016).

La calidad de notoria de una marca tiene que haber sido anterior a la fecha de
presentacion de la solicitud impugnada. De eilo se desprende que la notoriedad
de una marca no solo tiene que existir al momento en que la Autoridad
resuelve, sino que tiene que preexistir a la fecha de solicitud de registro a la
cual se opone.

Cabe senaiar que, conforme a lo manifestado por el Tribunal Andino, la
notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese
estatus. Al respecto e! Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la
siguiente jurispmdencia: "En la concepcion proteccionista de la marca notoria,
esta tlene esa clasificadon para efectos de otorgarle otros derechos que no los

realizado un nuevo analisis sobre las pruebas con [as cuales dicha parte pretendio acreditar la
notoriedad de ia marca CUSQUENA.
De otro lado, si bien en la Resoiudon ? 190-2013/CSD-1NDECOPI se fuvo en consideradon las
pruebas presentadas par Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A., la Comision de
Signos Distintivos desestimo tales pruebas a! considerar lo siguiente:

Las impresiones de ia pagina web 'Whois de Punto.pe" y del portal de Wikipedia, contienen
informacion y pubiicidad de las denominadones CUSQUENA / CUZQUENA; sin embargo, de
dichos medics probatorios no se desprende el grade de conocimiento de la marca cuya notoriedad
se alega, par parte del publico consumidor pertinenfe en ei mercado peruano o en otro pals de ia
Comunidad Andina.
Respecto del Estudio denominado "Notoriedad de marcas / CUSQUENA", efectuado en el mes de
abril de 2007 par la empresa, se ha verificado que este ya ha sido materia de anaiisis por la Saia
Especializada en Propiedad Intelectuai, mediante Resoiucion ? 1625-2010/TPi-lNDECOPI de
fecha 19dejuliode2010.
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tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de ia
marca por sf so!a, o que para su reconodmiento legal no tengan que probarse
las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status". (Proceso
08-IP-95, caso "LISTER", publicado en la G.O.A.C. N0 231 de 17 de octubre
1996).

En atencion a io expuesto, a) no haberse acreditado - en e/ presente
expediente - la notoriedad de la marca CUSQUENA, por parte la opositora, no
results de aplicacion lo establecido en el articulo 136 inciso h) de la Decision
486.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

REVOCAR ia Resoiucion N0 1738-2017/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio
de 2017 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto
constituida por !a denominacion CERVEZA NAZQUENA MALTA 100%
NATURAL CAVALIER y logotipo (se reivindica colores28), conforme al modelo,
solicitado par Cesar Martin Tam Cavalier.

Con la intervencion de /os Vocales: Nestor Manuel Escobedo Ferradas,
Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Dfaz, Mana
Soledad Ferreyros Castaneda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NESTOR yiANUEL ESCJ0BEDO FERRADAS
Presidente de la-Sala Especia^zada en Propiedad Intelectual

Se aprecian los colores marron, en distintas tonalidades, negro, dorado, rojo y blanco.
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