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El presente Informe Juridico expone la solucion de un conflicto generado por la
preservacion del Derecho de la Propiedad Industrial, en su dimensién de signos
distintivos. Este Derecho comprende un conjunto de normas que protegen los
bienes inmateriales que forman parte de los activos intangibles del empresario
los cuales mediante una apropiada estrategia de mercadeo y publicidad obtienen
su posicionamiento entre los consumidores e incluso los signos distintivos
pueden convertirse en los activos de mayor valor en una empresa. En ese
sentido en el desarrollo del presente proceso en materia Civil Contencioso
Administrativo Subespecialidad Temas De Mercado se litiga en fuero judicial,
sobre si resulta aplicable el Principio de Especialidad por el cual se limita con
caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro
0 uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o
semejantes, en los actos procesales surgidos del Expediente N° 03084-2016-0-
1801-JR-CA-24 permite atender las interrogantes de ¢Cdémo se analiza la
similitud bajo ese principio? ¢ Existe Riesgo de Confusion entre los Signos?

Las acciones desarrolladas por las partes hacen posible identificar y calificar si
las conductas desplegadas por el Demandante (D.G.B) al solicitar el registro de
la marca de Producto MCMLXXXIIX DOBREGON TU MEJOR ELECCION y
logotipo (para distinguir, prendar de vestir para caballero de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficia), realmente han generado riesgo de vulneracion en el
régimen de proteccion de la libre competencia y proteccion al consumidor. Por
su parte se observa como el INDECOPI (Demandado), en uso de sus
atribuciones, mediante la Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI
considera que existen similitudes entre los signos y sus productos de una marca
previamente registrada (E.E OBREGON ELEGANCIA & DISTINCION EN EL
VESTIR Y LOGOTIPO - Certificado N2195XXX) argumentando la existencia de
riesgo de confusién, y en consecuencia denegdé el registro (Resolucién
N°3119/DSD INDECOPI). Decisién sobre la cual posteriormente, el Demandante
presentd recurso de apelacion; sefialando lo siguiente: (i) ninguna persona
presento oposicién a su solicitud de registro (i) los signos bajo analisis, vistos en
Su conjunto, generan una impresién grafica y fonética distinta.

Argumentos los cuales no son atendidos por el INDECOPI, iniciandose el
proceso jurisdiccional expresada en el tramite de la demanda contencioso
administrativa solicitando que se declare la nulidad total de las Resoluciones de
INDECOPI, que deniegan la inscripcién de su marca ante el 6rgano jurisdiccional
competente el cual evalta los fundamentos de la pretension y argumentos de
oposicion del demandado ,resolviendo declarar fundada en Primera Instancia
en todos sus extremos la demanda contra el INDECOPI y en consecuencia:
declara la Nulidad Total de la Resolucién que se oponian a la inscripcion de la
marca, decisién jurisdiccional que es ratificada en Segunda Instancia ante la cual
apela el INDECOPI y no conforme con lo sefialado por la Sala, presenta Recurso
de Casacion, manifestando que la Sala ha valorado errébneamente los
argumentos de defensa expuestos. Evaluado los argumentos del INDECOPI la
Sala declara improcedente el recurso de Casacion ordena al demandado
INDECOPI emitir nueva Resolucion atendiendo lo dispuesto por la Sala Superior,
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RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES
INTERVINIENTES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO:

Tener protegida una marca resulta vital para el desarrollo y crecimiento de un
negocio, en razén que no solo va a permitir diferenciar un determinado producto
o0 servicio de uno de la competencia, sino que adicionalmente otorga al titular del
registro de la marca los derechos de exclusividad sobre el uso de la misma, con
el objetivo de ejercer ese derecho se desarrollaron diversos actos entre
demandante y demandado (INDECOPI) verificables en desarrollo proceso de
nulidad de resolucién o acto administrativo que corresponde al presente caso.

La relacion de los hechos principales que han desarrollado y expuesto las partes
son los siguientes:

Hechos Principales Expuestos por el Demandante: El derecho de inscribir
las marcas, consideradas como signos susceptibles de ser protegidos
mediante titulos otorgados por el Estado, mediante tramite y/o gestién
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual INDECOPI (Peru), permiti6 ejercer las acciones
correspondiente por la parte demandante, el cual efectud las acciones
administrativas y judiciales para obtener la inscripcion de la marca la cual
le conferiria el derecho exclusivo de utilizarlos en el trafico comercial, e
impedir a la utilizacion por terceros de estas marcas protegidas

1. Ejerciendo el derecho a registrar un signo distintivo (marca y logotipo)
para su negocio que le permita distinguirse o identificar su producto o
servicio en el mercado, con fecha 06.11.2014, D.G.B (LA DEMANDANTE)
solicita ante INDECOPI, el registro de la marca de Producto MCMLXXXIIX
DOBREGON TU MEJOR ELECCION vy logotipo para distinguir prendas
de vestir para caballero, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
pretension que es denegada por la Direccion de Signos Distintivos del
INDECOPI por considera que existen similitudes entre los signos y sus
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productos de una marca previamente registrada (Resolucion N°3119/DSD
INDECOPI de fecha 16.02.2015)

. No estando conforme con lo indicado por INDECOPI que denegé de oficio
el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con otra marca
previamente registrada; con fecha 09.07.2015 LA DEMANDANTE
interpuso recurso de apelacion argumentando lo siguiente:

(1) Ninguna persona presento oposicion a su solicitud de
registro

(i) Los signos bajo analisis, vistos en su conjunto, generan una
impresion grafica y fonética distinta

Considerando esos argumentos la parte demandante considera viable
ejercer el derecho a registrar su marca lo que significara una guia para los
consumidores ayudandolos a identificar y comprar el producto el cual, por
sus caracteristicas y calidad, adscritos a su marca Unica se adecua a sus
necesidades, sin embargo, esta argumentacion fue desestimada por el
INDECOPI, ratificando su Resolucion Denegatoria mediante la Resolucion
N°3897-2015/TPI-INDECOPI, confirmando la resolucién apelada.

. No conforme con lo dispuesto por la autoridad administrativa mediante
escrito de fecha 19.02.2016 D.G.B. (LA DEMANDANTE) interpuso
demanda contencioso administrativa solicitando que se declare la nulidad
total de las Resoluciones:

e Resolucion N°3897-2015/TPI-INDECOPI (29.09.2015) que
resuelve confirmar la Resolucion N°3119-2015/DSD-INDECOPI
(16.02.2015) que denegl6 el registro de constituido por la
denominacion MCMLXXXIIX DOBREGON tu mejor eleccion y
logotipo por considerar la existencia de un agravio a la legalidad
administrativa e interés publico.

e Resolucion N°3119-2015/DSD-INDECOPI (16.02.2015) que
denegd el registro de marca de producto constituido por la
denominacion MCMLXXXIIX DOBREGON tu mejor eleccion y
logotipo (se reivindica colores) conforme al modelo de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.

e Adicionalmente, como pretension accesoria, se ordene al
INDECOPI inscribir la marca de producto MCMLXXXIXX
DOBREGON TU MEJOR ELECCION, asi como el pago de
costas y costos del proceso.

Sobre esta pretension el organo jurisdiccional competente (24°Juzgado
Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado),
evalla los argumentos del demandante, demandado y del Dictamen
Fiscal N°1017-2016 (12 Fiscalia Provincial en lo Civil de Lima) y resuelve
declarar fundada en Primera Instancia en todos sus extremos la demanda
contra el INDECOPI y, en consecuencia: declara la Nulidad Total de la
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Resolucion que se oponian a la inscripcion de la marca. (sentencia
Resolucién N°08 24.04.2017). Esta decision jurisdiccional es apelada en
Segunda Instancia por parte de INDECOPI (24.05.2017).

4. La demandante absuelve traslado de la apelacion efectuada por
INDECOPI con fecha 25.07.2021, ratificando los argumentos presentados
en su demanda apoyando sus argumentos en el dictamen Fiscal que
establece argumentos técnicos de analisis para determinar que no existe
riesgo de confusion entre las marcas objeto de controversia.

Concluyendo la 5° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
Subespecialidad en temas de Mercado (Segunda Instancia) en la
ratificacion de lo decidido en primera instancia (Resolucion N°11
26.07.2017) en concordancia con la evaluacion de la consulta prejudicial
de la interpretacion del articulo 136 inciso a) de la Decision 486) al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitida mediante Oficio
N°784-S-THA-2018 (22.08.2018) y el Dictamen N°1888-2018 de la 4°
Fiscalia Superior Civil y Contencioso Administrativa de Lima (03.12.2018).
Decision jurisdiccional ante la cual INDECOPI, no conforme con lo
sefalado por la Sala, presenta Recurso de Casacion. (21.02.2019).

5. Mediante Auto calificatorio del Recurso de Casacion N°8264-2019
(27.08.2019), la 3° Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia de la Republica, declararon improcedente el
recurso de casacion.

Hechos Desarrollados y Expuestos por el Demandado: EI INDECOPI tiene entre sus
atribuciones el registro y defensa de los signos distintivos, constituyendo la
Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI la Primera Instancia y el Tribunal
del INDECOPI, especificamente, la Sala de Propiedad Intelectual la Segunda
Instancia. En el presente proceso las acciones se desarrollan considerando
preservar el derecho indicado en el articulo 185 de la Decision 486, el cual define
como marca de certificacion un signo destinado a ser aplicado a productos o
servicios cuya calidad ha sido certificada por el titular de la marca, y en funcion a
esa certificacién se relaciona la identidad y vinculacion entre otros productos
permitiendo confrontarse con otros signos y evaluar la existencia de semejanza
entre los mismos. En ese sentido INDECOPI considera la existencia de un
potencial riesgo de confusion desarrollando las siguientes acciones:

1. ElI INDECOPI dispuso denegar el registro mediante Resolucién N°3119/DSD
INDECOPI de fecha 16.02.2015, mediante la decision de oficio emitida por la
Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI, por considerarlo confundible
con la marca E.E OBREGON ELEGANCIA & DISTINCION EN EL VESTIR Y
LOGOTIPO (Certificado N2195XXX), registrado a favor de E.W.O.T para
distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional,
argumentando que si bien cada uno de ellos presenta elementos
denominativos y graficos propios, los que no se aprecian en el otro, ambos
comparten de manera relevante el término OBREGON, por lo que el publico
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consumidor podria creer que el signo solicitado constituye una variacion de las
marcas registradas E.W.O.T o seria la marca para identificar una nueva linea
de los productos de dichas empresas, lo que provocaria un riesgo de confusion
indirecto. Esta decision fue apelada por el demandante (D.G.B) elevandose al
Tribunal del INDECORPI.

. Con fecha 29.09,2015 el Tribunal de INDECOPI emitio la Resolucion N°3897-
2015/TPI-INDECOPI, confirmando la resolucion apelada, al considerar : (i) que
en el examen comparativo entre los elementos relevantes del signo solicitado
MCMXXXIIX DOBREGON ELEGANCIA & DISTICION EN EL VESTIR y
logotipo (certificado N°195XXX) se advierte que si bien cada uno de ellos
presenta elementos denominativos y graficos propios, los que no se aprecian
en el otro, ambos comparten de manera relevante el término OBREGON, (ii)
en atencion a lo anterior y al hecho de que los productores a distinguir con el
signo solicitado se encuentren incluidos en algunos productos que distingue la
marca registrada, el publico consumidor podra creer que el signo solicitado
constituye una variacién de las marcas registradas E.W.O.T o sera la marca
para identificar una nueva linea de los productos de dichas empresas, lo que
provocaria un riesgo de confusion indirecto. Decision administrativa que no
encontr6 conforme el Demandante iniciando el proceso judicial
correspondiente.

. EL INDECOPI efecttia contradiccion de la Demanda con fecha 15.06.2016,
solicitando se declare improcedente e infundada la demanda y base a los
siguientes argumentos presentados ante el 24°Juzgado Contencioso
Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado:

e Improcedencia de la Demanda en el extremo que alega que no se
habria tomado en cuenta la buena fe con la que habria solicitado el
registro de su marca argumento que no fue planteado en el
correspondiente recurso de apelacién en sede administrativa, por lo que
la demanda en ese extremo resulta improcedente, al pretender
cuestionar en sede judicial una materia que ha quedado consentida en
sede administrativa.

e Infundada la Demanda debido a que se encuentra acreditado que el
signo solicitado MCMLXXXIIX DOBREGON TU MEJOR ELECCION y
logotipo es confundible con la marca E.W.O.T OBREGON ELEGANCIA
& DISTINCION EN EL VESTIR, al ofrecer productos similares y
compartir de manera relevante el termino OBREGON.

INDECOPI con fecha 24.05.2021, apela a la Sala Superior Competente la
Sentencia (Resolucién N°08 24.04.2017) emitida como resultado de la
evaluacion del Organo Jurisdiccional de los argumentos de las partes
procesales, del Dictamen Fiscal N°1017-2016 (12 Fiscalia Provincial en lo Civil
de Lima) En relacion a los agravios INDECOPI en su apelacion indica:



5.

Tratandose de productos comprendidos en la clase 25 resulta razonable
asumir que el publico consumidor prestar una especial atencion al
momento de adquirirlos, ya que su eleccion dependera de la ocasion en
qgue dichos productos serén utilizados teniendo en cuenta el material,
calidad y costo del producto, aspecto que no ha sido considerado por la
sentencia apelada.

Los signos conformados por frases publicitarias o slogans que pueden
aludir a caracteristicas esperadas de los productos o frases utilizadas
frecuentemente para promocionar productos no deben ser apropiados
por una persona. La denominacion ELEGANCIA & DISTINCION no
debe ser apropiada por la demandante, ya que se le concederia un
derecho exclusivo a favor de un competidor singular.

Ambos signos comparten de manera relevante el termino OBREGON,
y es importante que se tenga en cuenta que en la clase 25 solo la marca
registrada lleva el termino OBREGON dentro de su conformacién, no
existe otra marca que la contenga por lo que constituye una
denominacion fuerte, que el consumidor no vincula con un origen
empresarial distinto que no sea el de la titular de la marca registrada

Evaluado los argumentos la Sala Superior, confirma la sentencia contenida en la
Resolucién N°8 de fecha 24.04.2017 en primera Instancia y en consecuencia
declara nula la Resolucion N°3897-2015/TPI-INDECOPI, ordenandose al
INDECOPI la emisién de una nueva Resolucion concediendo el registro de
marca a la demandante. No estando conforme con lo dispuesto por la 5° Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de
Mercado (Segunda Instancia) INDECOPI presenta Recurso de Casacion.

INDECOPI con fecha 21.02,2019 efectia recurso de casacion contra la

sentencia de mérito expedida en grado de apelacion por la 5ta. Sala
Contenciosa Administrativa Sub Especializada en temas de Mercado de la
Corte Superior. Al respecto fundamenta las infracciones normativas incurridas
segun considera INDECOPI estas se resumirian en:

Interpretacion errénea del articulo 136 inciso a) de la decision 486: La
Sala sostiene que los signos que comparten OBREGON pueden
coexistir sin riesgo de inducir a error al consumidor debido a la presencia
de elementos individuales. Al respecto INDECOPI considera que existe
riesgo de confusion indirecta que puede llevar que el signo solicitado
constituye una variacion de la marca previamente registrada,
vinculandolo a un solo origen empresarial. Las diferencias fonéticas y
graficas no son suficientes para hacerlas distinguibles.

Interpretacion errénea del articulo 136 inciso a) de la decision 486: La
Sala sostiene que no basta la presencia de un término en comun



(OBREGON) entre los signos confrontados para determinar la
existencia de riesgo de confusion. En relacion a este punto INDECOPI,
considera que existe error en el analisis ya que deberia en enfocarse
en analizar las diferencias en lugar de las semejanzas y evaluar la
mayor relevancia.

6. La 3° Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la Republica, declararon improcedente el recurso de casacion
Mediante Auto calificatorio N°8264-2019 (27.08.2019), al no haberse
satisfecho las exigencias de fondo indicados en el articulo 388 del Codigo
Procesal Civil y en ejercicio de la facultad conferida en el articulo 392 del
referido marco normativo el Colegiado declaré Improcedente del recurso de
casacion interpuesto por el INDECOPI, ordenando que se cumpla lo
ejecutoriada en consecuencia nula la Resolucién 3897-2015/TPI-INDECOPI
en consecuencia se ordena al demandado INDECOPI emitir nueva
Resolucion.

7. ElI INDECOPI, mediante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual con
Resolucion N20512-2020/TPI-INDECOPI del expediente N28596562-2014/DSD
(07.07.2020), da cumplimiento a la sentencia, comunicandolo al 6rgano
jurisdiccional correspondiente con escrito de fecha 14.09.2020.

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURIDICOS DEL EXPEDIENTE:

El principal problema Juridico es el conflicto entre la primacia de las marcas y la
proteccién del consumidor, puesto que la existencia de dos marcas similares o
iguales puede crear un riesgo de confusion o asociacion en el publico, lo cual se
traduce en la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto
confundiéndose con otro, relacionandolo con un distinto origen empresarial, o
una misma vinculacion economica.

Adicionalmente un tema controversial es la definicion objetiva para adoptar
medidas que eviten el riesgo de confusion entre signos distintivos de la propiedad
industrial y que representen garantias a favor del interés publico; entendiéndose
que el registro de una marca es un acto juridico, que genera derechos y
reconocimiento ante terceros, por lo tanto se le debe de brindar la seguridad y el
tratamiento que conlleva, en concordancia con el ordenamiento juridico que
regula su tratamiento, siendo fases complementarias por un lado la viabilidad
legal y por el otro el impacto comercial, que el signo distintivo pueda generar,
atendiendo a su tratamiento legal y a una correcta interpretacion de factibilidad
gue represente una inversion en un bien no tangible el cual debe ser protegido.

En ese sentido un criterio de preservacion del derecho en este ambito del interés
publico del Estado, se encuentra en el articulo 65 de la Constitucion que sefiala:



“(...) el Estado garantiza el derecho a la informacion sobre los bienes y servicios
que se encuentran a disposicion de los consumidores en el mercado (...)”. Por
esta razon se deniegan registros que puedan inducir a los consumidores a
confundir marcas o nombres comerciales.

Resulta importante indicar que los criterios para evaluar la distintividad, es una
de las caracteristicas méas resaltantes de la marca cuya funcién distintiva
comprende dos relaciones: la primera que es la relacion entre la marca y el
producto o servicio, y la segunda que se da entre la marca y el resto de marcas
de la misma clase obteniéndose a partir de ella una capacidad distintiva
(entendida como la percepcién, variable en el tiempo, que el publico tiene del
hecho de que un signo o uno de sus componentes identifiquen inequivocamente
los productos o servicios de una especifica empresa)

El derecho del registro de marca representa el uso y aplicacion adecuada de
conceptos y de la normativa vigente que influye en el desarrollo de las
operaciones en el mercado peruano. En el presente caso analizado se discute
un riesgo de confusion entre dos marcas lo cual involucra intereses privados
como publicos ya que al generar equivocacion en el mercado perjudica
directamente a la empresa por sus ingresos y la imagen empresarial; y a los
consumidores ya que son ellos los que se basan en una marca para poder elegir
el producto o servicio que desean tener.

En el presente proceso judicial se advierte como las partes al acudir a la solucion
jurisdiccional de conflictos la argumentacion desplegada por INDECOPI vy el
Demandante, tiene la intencionalidad de precautelar siempre el interés de los
consumidores finales, es decir, determinar si los signos sobre los cuales se
pretende inscribir no son objeto de producir riesgo de confusion en el publico
consumidor y por otro lado, surge la inquietud sobre la rigidez del examen que
determina el riesgo de asociaciéon o confusion,

POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS
Y LOS PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS:

Posicion Fundamentada Resolucidon de Primera Instancia:

Considero ajustado a derecho la Resolucién de Primera Instancia (
Resolucién N°8 de fecha 24.04.2017) emitida por el 24° Juzgado
Contenciosos Administrativo Sub Especialidad Temas de Mercado que
declaro fundada en todos sus extremos la demanda contra el Instituto de
defensa de la competencia y de la proteccion de la propiedad y, en
consecuencia declara la Nulidad Total de la Resolucion 3897-2015/TPI-
INDECOPI (29.09.2015) que confirmo la Resolucion N°3119-2015/DSD-
INDECOPI (16.02.2015) que denegaron el registro a favor de su marca
MCMLXXXIIXX DOBREGON TU MEJOR ELECCION vy logotipo, en la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por el demandante.
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Esta decision evidencia un analisis técnico desestimando riesgo de
confusion entre la identidad y/o conexidon competitiva entre los productos
gue distinguen los signos confrontados en la Clase 25 de la Clasificacion
Internacional de Niza en razon a que no es determinante de este riesgo
se incluya en su estructura gramatica la particula OBREGON, las
diferencias que se advierten en el aspecto fonético y grafico de los signos
determina que sea posible su coexistencia pacifica en el mercado sin
riesgo de inducir a confusién directa o indirecta que induzca a los
consumidores a concluir que se trata del mismo producto o pertenecen al
mismo origen empresarial

Posicion Fundamentada Resolucion de Segunda Instancia:

Efectuada la revision de los antecedentes, analizar el sentido de la sentencia
apelada y su sustento, apreciacion de los agravios, la interpretacion prejudicial,
la opinién del Ministerio Publico y revision del expediente administrativo, el marco
legal aplicable respecto al cotejo marcario y riesgo de confusién y/o asociacion,
la Resolucién emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con sub especialidad resulta adecuadamente sustentada en razén
al analisis de criterio de evaluacién técnicos, evidenciando que las
denominaciones EWOTT y DOBREGON no son similares si no que son
totalmente distintivas para la clase 25 por lo que no es correcto el argumento del
INDECOPI en su Resolucion N23897-2015/TPI-INDECOPI cuando refiere que
ambos signos comparten de manera relevante el término OBREGON, otorgando
de forma incorrecta una relevancia a la denominacién a la denominacion EVER
OBREBON que no se aprecia realmente en la marca

No se puede forzar una interpretacién mas alla de las pautas destacadas por el
tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el solo hecho de compartir un
término debe ser contrastado con criterios como los términos relevantes en los
signos y la valoracion de estos en el conjunto conformado por los demas
elementos.

El hecho que otras marcas no contengan el termino OBREGON no genera que
no pueda otorgarse su registro en la clase 25 ya que no es un término genérico,
descriptivo 0 de uso comun para esa clase, y en la marca registrada dicho
termino no es relevante, sino que se destaca indiscutiblemente en el término
EWOTT. Si se analizan los agravios propuestos en la apelacion por INDECOPI
estos pueden ser rebatidos:

a) Agravio propuesto por el apelante: Los signos conformados por
frases publicitarias o slogans que pueden aludir a caracteristicas
esperadas de los productos o frases utilizadas frecuentemente
para promocionar productos no deben ser apropiados por una
persona. La denominacion ELEGANCIA & DISTINCION no debe
ser apropiada por la demandante, ya que se le concederia un
derecho exclusivo a favor de un competidor singular
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Anadlisis: Respecto al argumento que las frases publicitarias
deben ser libremente utilizadas por los competidores que actian
en un sector del mercado, siendo que la denominacion
ELEGANCIA & DISTINCION, no debe ser apropiada por la
demandante en razén a que representaria una berrera en el
sector. Se aprecia que la apelante parte de un error en razén a
que las frases publicitarias de los signos distintivos forman parte
de la marca registrada con certificado 195XXX EWOTT, lo que la
parte demandante no busca registrar.

b) Agravio propuesto por el apelante: Ambos signos comparten
de manera relevante el termino OBREGON, y es importante que
se tenga en cuenta que en la clase 25 solo la marca registrada
lleva el termino OBREGON dentro de su conformacion, no existe
otra marca que la contenga por lo que constituye una
denominacion fuerte, que el consumidor no vincula con un origen
empresarial distinto que no sea el de la titular de la marca
registrada

Analisis: La entidad impugnante refiere que, si bien los signos
presentan elementos denominativos y graficos propios, ambos
comparten de manera relevante el termino OBREGON vy en la
clase 25 no existen otras marcas con dicha denominacién. Al
respecto el Colegiado coincide con el juez de primera instancia ,
no aprecia que la marca registrada sen encuentre conformada en
forma relevante por el termino OBREGON, sino por el acrénimo
del primer apellido del titular EWOTT, No se puede forzar una
interpretacion mas alla de las pautas destacadas por el tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y el solo hecho de compartir un
término debe ser contrastado con criterios como los términos
relevantes en los signos y la valoraciéon de estos en el conjunto
conformado por los demas elementos.

Posicién Fundamentada del Auto Calificatorio del Recurso de Casacidn:

Al analizar la procedencia del recurso se observa que lo solicitado por
INDECOPI, no ha sido efectuado considerando los requisitos suficientes que lo
hagan procedente en razon a que la recurrente se habria limitado a exponer
cuestiones facticas ya dilucidadas en el proceso, referidas a que no se tomo en
consideracion que la presencia de ligeras diferencias es incapaz de dotar de
distintividad a los signos pues estan conformados por un mismo termino
OBREGON que induciria a confusion.

De este modo la 3ra Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la Republica mediante Auto Calificatorio N° 8264-
2019, sustenta adecuadamente que el derecho a los medios impugnatorios
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constituyen una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, supeditados a la concurrencia de los presupuestos y
requisitos que se encuentren dispuestos en las normas del ordenamiento
procesal que incluyen los requisitos de admisibilidad los cuales se han cumplido:

e Se recurre contra una Resolucion expedida por la Sala Superior
que como 6rgano de segundo grado pone fin al proceso.

e Se ha interpuesto contra la 5ta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

e Se ha presentado dentro del plazo de 10 dias de notificada la
resolucién impugnada.

¢ No se adjunta el arancel judicial por tratarse de una entidad del
Estado, estando exonerada de gastos judiciales de conformidad
con el articulo 47 de la Constitucion Politica.

Sin embargo, el INDECOPI no expone debidamente el supuesto error cometido
por los 6rganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia y no ha definido
cual seria la interpretacion correcta, pretendiendo se analice estas cuestiones ya
debatidas en el proceso, referidas a la distintividad entre las marcas, analisis de
posibles semejanzas gréaficas y fonéticas, asi como la existencia de riesgo de
confusién directa e indirecta aspectos que ya fueron efectuados en la segunda
instancia que confirmaron la decision de primera instancia.

En ese sentido al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que se hace
referencia en el inciso 2 del articulo 38 del Cdédigo Procesal Civil, resulta evidente
se halla generado la declaracion de improcedencia del recurso de casacion
formulado por el INDECOPI.

CONCLUSIONES

El caso desarrollado nos presenta la controversia entre las limitaciones
del derecho de inscripcién de una marca y signo distintivo. Elementos que
permiten a los consumidores, en el mercado, obtener informacion
respecto de las actividades comerciales, productos o servicios que
ofrecen los proveedores. Atribuyéndose entre sus principales funciones la
indicacion de determinado origen empresarial y la asignacion de una
determinada posicion en el mercado representando una titularidad sobre
el prestigio de un producto. La dinAmica de la economia y desarrollo del
mercado promueve la creacion de negocios, empresas, marcas, nombres
comerciales segun el objeto social impactando en temas juridicos, que
muchas veces no son contempladas por los agentes comerciales al
momento de la formacion de nuevas empresas.

De esta forma el ejercicio del derecho del registro de marca representa el
uso y aplicacién adecuada de conceptos y de la normativa vigente que
influye en el desarrollo de las operaciones en el mercado peruano. En el
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presente caso analizado se discute un riesgo de confusion entre dos
marcas lo cual involucra intereses privados como publicos ya que al
generar equivocacion en el mercado perjudica directamente a la empresa
por sus ingresos y la imagen empresarial; y a los consumidores ya que
son ellos los que se basan en una marca para poder elegir el producto o
servicio que desean adquirir. En ese sentido, se resalta la importancia que
tiene la marca dentro del mercado puesto que muchos de los
consumidores se basan principalmente en el concepto de marca para
poder elegir entre dos opciones.

El presente caso, se refiere a un proceso para determinar si dos marcas
en comparacion son pasibles de generar confusiébn entre los
consumidores y de como se valora el andlisis de los elementos
constitutivos de una marca en relacién con el derecho del DEMANDANTE
frente a INDECOPI, para hacer prevalecer su derecho de inscripcion de
marca Yy logotipo de acuerdo a la normatividad vigente.

De lo expuesto referencia en el Expediente  Civil Contencioso
Administrativo Subespecialidad Temas De Mercado N°03084-2016-0-
1801-JR-CA-24, por las partes en el proceso y al realizar la valoracién del
contenido de los hechos y medios probatorios, puedo concluirse que las
decisiones Jurisdiccionales han tutelado adecuadamente el derecho del
demandante decisiones cuya trazabilidad y consistencia se han sostenido
desde la decision del Juzgado en Primera Instancia, Sala Superior y la 3ra
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la Republica la cual declara improcedente el recurso de
Casacion que declararon nula la Resolucion 3897-2015/TPI-INDECOPI y
en consecuencia se ordena al demandado INDECOPI emitir nueva
Resolucion teniendo en cuenta lo expuesto en la Resolucion de Vista de
fecha 30.01.2019, preservando el derecho del DEMANDANTE
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CASACION N.¥B264-2019
LIMA

Lima, vermasesis de agosio
de dios mill decmueve

WISTOS; con los expedientes principal y administratva; y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Aniocodentos

Wieme &n conooimiendo de esta Sala Suprema & recurso de casacisn de fecha
veniuno de febrero de dos mil diecnueye, obramie a fojas rescenios cinouenta ¥
uno, inferpuesio por & institnto Nacikonal de Defensa de la Competencia y de la
F‘Tﬂlnclhﬂ-lhﬁ'np.ﬂldlr-lﬂlﬂ-llﬁlcqﬂmﬁ'I la senmiencia de visk
comenida &n i3 resclucon nlmero vwenbuno, oe fecha teint de ener e oos mi
diegnueve, obvante a fojas trescientos discisés, gue confrmo la senftencia apslada
comprendida =n s resolucisn nimero ocho, de fecha veimdcuatro de abnl de dos mil
dieosiste, obranie a fos oenio ochenta y uno, gue decland fundada la demanda
Corsecuentemente, se debe proceder a wertficar el cumplmienio de los reguistios
presisios en el indso 3 del articuio 34 y & articuio 35 del Texto Unico Ondenada de
la Ley M. 27584 . Ley gue Fegua el Proceso Conbencioso Adminisiratio,
aprobado por & Decrsto Supremo: MUY 011-2019-JU, 2n concordanoa con os
articulns 387 y 388 del Cédigo Procesal Civl, modificados por ka Ley M.* 293564 y de
aplicacion supleiora al caso de aulos.

SEGUNDD- El derecho a los medios impugnatorios comsshee una de s
manifesiacones fundamentales del derscho a la il juisdooonal efectra,

prociamado como derecho y principio de & funcion jurisdiccional en ef noso 3 del
articwio 139 de |la Consshecidn Politica del Estado, &l cual garanttza que a ninguna
persor@a == b= prive de jos recursos previsios por el ondenamiento pridion. Cabe
indicar que al ser el derecho al recurso N derecho prestacional de configuracon
i=gal, su ejercion y dispensacon esian supeditados a @ concwmencia de oS
presupssios ¥ requisios que haya dspuesio & lepisiador pam cada secior del

ordenameEnio procesal.

TERCERD: En el dtado Texio Unico Ordenado de la Ley H.* 27584 se regula =l
proceso ooMenooso sdmirsiabyo al que se haos referencia &n el articulo 148 de
la Consshucidn Politica del Pend, esiablecéndose en o adiculo 26 del mencionado

i
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AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSD
CASACION N.“B2E4-2018
LIMA

cuerpo legal, gue o5 recurscs fiEnen oS mismos requisios de admisildad y
procedencia gue ios prescriios en el Cadigo Prooesal Sral

CUARTD: Requisios do admisibilidad

En msanio a los requisios de admisbiidad, en =l amioso 387 del Codigo Procesal
Chal se estipula que & recurso de casacion se imerpone: 1) Contra s sentencias y
auios expedidos por las salas supsriones gue, Como dnganos de segundo grado,
ponen fin al proceso; 7} ante &l drgano jursdiccional que emibid @ resoluoon
mpugnada o anie la Corle Suprema, acompafando copia oe la cédula oe
noificacidn de la resclucidn impugnada y de la expedida en prmer grado,
certificada con selo, firma y huela digital, por &l abogado pue autorza & recurso y
bajo responsabiidad de su avlenbicdad; 3) dento del plazo de diez (100 diss,
contado desde o dia siguenie de notficada la rescludon que s= impugna, mas el
1emming de I dslancia cuando cormesponda; 4] adjuntando & reobo de [ tasa

respechva.

QUINTE: Con rdacin a la obssrvanda de esios requisios, o pressnie medio
mpugnatorio cumple con elos, esio es: 1) %= recwe contm una rescludcn
expedida por la Sala Superion gue, como drgano de segundo grado, pone fin al
proceso; 2) s= ha interpussio ante @ GQuinta Sala Especializada &n o Contencioso
Administratrie con Subespecalidad en Temas de Mercado de la Core Supenor de
Jusiicia de Lima, organg jursdiccional supenor gue emEd @ resclucion mpugnada
¥ elvd s achuados; 3) == ha pressniado demtro del ploo d= diex dias oe
notificada i rescluccn impugnada; ¥ 4) no s= adjunia o arancel judicial por
concepio del Peourso de casacion, al tratarss de una endad del Estado, la cual s&
Encuenita exonerada de gasios judiciales, de cordomidad con &) aticslo 47 de @
Corstituodn  Pollica. Por  consiguienie, habiendo superado & samen de
admisibiidad, comesponde evaluar s e recursso reine s requisios  de
il o g e =

SEXTO: Causales y nequisitos de procedencla

En =l articulo 386 del Codign Procesal Cral, modicado por b Ley WL 259364 v de
aplicacion supleiora, == sefiala gue= =l recurso e casaoon s susienka en la
nfraccion normatva que incida direcltamente sobee [ deosion contenida en

z
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resolucion impugnada o en el aparamiento inmofyvado del precederne udcil
Azmizmo, en & arficulo 388 del acolado cuerpo legal se delerminan oomo
nsquEERDs de probedenca del recurso de casacion los sigeenies: 1) Cue =l
recurmends no hubiera consentido prewiamente @ resobscion adversa de primera
mstancia, cuando sska fuers confimada por @ resohocion obpsio ded recurso; 2)
desoribr con clandad y precsion la infraccidn nomatva o el apartamiento del
precedente judicial; 3) demosirar la incidencia directa de la indracodn sobre b
decision impugnada; y 4) incicar si el pedido casalono es anulatono o revocationa.

SEPTIMO:- Respecio al requisiio de procedencia confenido en el incisa 1 del
articuio 388 del Codigo Procesal Cad, se adverie que a parte recumente cLmple
con el mismo, puss apeld a3 senienda de primera instancia que e fue adversa,
CoTiomme & aprecia a fogs doscientos cinoo.

DCTAW): Antes dal analisis de los demas requisitos de procedencia sefialados en
o5 ncisos 2y 2 del arficulo 388 del acolado codigo adjeir, £5 NECESANO precsar
que &l recurso de Cazacin es un medio mpugnatano extracedinano de caracier
formal que: solo puede fundarse en cuesiones emnentemente juridicas y no en
cuestones fachoas o de valoracion profafona; por lo tamo, b8 Sondamentacidn del
recurso por parie del recwrmente debe ser dara, precisa y concreta, indicando
ordenadaments cudles son las denuncizs que configuran las | infracciones
noMmaifas que invocan, ya que oonstihege @ rason de 2 ingervencidn de @ Sala
Suprema. Ademds, el recurente debe demostrar —argumentar o fundamentar= gue
la norma denunciada como infringida va a induir en la decsidn adoptada al extremo
de cambiar el senbdo de lo resuefio por la Sala Swpenor, de forma fal gue
determine =u anulacon y, en Consecuencia, la reposicin al estado gue
ocomesponda, O la revocacion de @l deci=on y su relomma en cuanio al fondio de o
resueiic; Bn ese semico, debe haber una relacidn enfre s normas que se afima
wuneradas y s cueshones anakzadas, debabdas y resusfas por la instancla de
meria.

HOVEND: Causales de casacion senaladas por la recurrents
En &l caso de auios, Indecopl invoca coma causal de su recurso la siguienss:
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Infraccicn mormativa por interpretacion enndnea del inciso a) del articule 138
da la Decision 486

Refere gue la Sala Supenior no tomd en consideracdn que la presencia de ligeras
diferencias es incapaz de doftar de distimividad a dos signos si esian condomacdos:
por LN Msmo eming, debido a gue & consumidor podria asumir gue la adicidn de
un slemento dencminative o un demenio grafico es Unicamenie una variacion de la
marca ofiginal ¥, en consscuencia, gue los producios distinguidos por los signos
mmnﬂmmmmmmm.&ﬂaum:gm
confroniados presentan en su conformacian b denominacion “obregan”, y que no
exsie ofa marca que contenga esta misma denominacion que permita distinguar
prendas de vestr de la clase 25 de la Nomenclatura Cdicial. Anota gue la presencia
de ligeras dierencias fonélicas y graficas entre los signos confrontados no s
suficienie para determinar que dos signos ro sean comfundibles enire 5, loda vex
que se puede presentar también un fespo de confusion indirecta. Agrega gue la
miepreiacion ermonsa de la noma derunciada bene incdenoa drecla en el
resullado ool procesa, foda vez que e Maberse imernprelado cormeclaments &l
referido artiouo se habria determinado gue a pesar de fener igeras diemencis,
dada la presencia de un iSming en coman y que &l mismo solo &5 asociado con un
ongen empresarial en esa clase, no es posible la coexisiencia de ambas mancas en
&l mercado sin que se presente riesgo de confusiin

DECIMG: Andlisis de la cawsal de casacién invocada

Respecio de la causal denunciada, debermncs indicar gue L infraccion normativa por
inlerpretacion emonea’ proceds cuando el organc unsdcoonal le confiere a la
norma un sentido gque Mo coMesponde @ Su gEnunG espiitu, &sio es, aplca la
nomma pertinenie al caso pero e olorga un sentido diferente; en ese entendido,
resulla necesanc gue 3 parie denunciada desoita con dandad i merprelacon
efechada por &l drgano prisdodonal gue consdera erdnea y, ademas, efechie
una propuests rferpretaiia de las normas @ ser vabdadas o recharadas por el
Triounal Sugremo. Sin embango, elo no ha sido efectuado por el recumente, sno
que eshe se lmibd a sxponer cueshones Schcas divodadas en &l proceso, referidas
a que no S MO &0 consideracion que la presenca de bgeras diferencas es
nocapar de dotar de dstndvidsd 3 los sgnos puss eslan conformados por un

mismo rmino “cbregon”, o oual ocasionaria que &l consumidor asuma que la
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adictn de un elemenio denominative o un elemenio grafico es dnicamente una
vanaoion de 3 manca orginal ¥ gue prodEnen die un mMisma ongen smpresanal; elo
sin exponer debidamente &n qué consisAria el eror cometido y oual sevia la
rierprelacion comecta, preiendiendo que se analce esias cueshones ya debabdas
yﬂmenﬂm.IﬂMIlldﬁhmmtﬂmm:. anasis oe
las posibles semejanzas graficas y fonétbcas, asi como la existiencia de nesgo de
Ccomusion drecia e ndrecta de s msmas. Al respecio, &0 |3 rescluoon malena de
mpugnacicn a Sala Supenor determning que COmD coMSecuencia del ooteo
marcaria, las denominacone= [ v I ro son similres, sno dsntives
para ka dase 25, en tamo e trmino [ ro tiene mayor relevanca, y que
conformne a la interpretacdn Prejudical 3E5-1P-2017, para analzar el grado de
reievanca de las palabras se debe [Ener presente gue [a primera palabra gener
mas poder de recohdaoon en & plblioo consumidor, mas sl esia 5= deslaca en &
:qﬂpﬂmrﬂqﬂm;wbquhmt{ﬁmm-mm
&n la marca regisirada y en el caso diel signo solotada ¥obregdn no &S un iEmmino
evocaivo en b3 clase 35 como Mmoo s Qensnco, descripivo o de wso oomin,
amtmlﬂmmthﬁuytlm:dmymm. para fal
efecio, que puedsn competr pachicaments en el mercado, por ko que confirmd &l
andiisis y decision iomados por la primem nstancia. En ese sentido, al no haberse
satisfecho s exgencias de fondo a que == hace referencia en el nocso 2 del
articulo 388 el Cadigo Procesal Chal, comesponde declarar improcedents e
NSCLrSD e CESICcn iommulado &N esios hErminos.

DECIMO PRIMERD: Finalmenis, =n ouanio a la exgencia previsia en el inciso 4 del
articulo 228 ded Cadigo Procesal Cra, =i bisn ef recurmesie cumple con indicar que
sU pecido casabonio es revocaboria, ello no es suficienle para alender el reourso de
Casaciin, &n mérfo a lo dispuesio en el aticulo 392 del Codigo Procesal G,
modiicacdo por la Ley N." 289364,

Par s razones expuesias, al no haberse saisfecho las exigendas de fondo a gue
se hace referencia en el arficulo 388 del Cadigo Procesal Gl y en ejercioo de lx
facufad conferida em o ariculo 392 del anoftado Cadigo, dedararon
INPROCEDENTE &l recurso de casacion de fscha veniuno de febrero de dos mil
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diecnuese, inlerpuesio por o instiuio Macional de Delensa de la Competenda y de
Iz Profeccion de |3 Propedad Inisieciual - Indecopd confra 3 sendenoa de vt
conenida &n @ resoducion nilmero wEnbuno, de fecha treinta de enemo de dos mi
dieonueye; DISPUSIERON la publicacidn de la presente resolucidn en el diano

ot '8 Pessane en o procesn seguc or (I

conira el recumente, sobre impugnacidn de resoluctn adminsatha; ¥ devolvieron

YINATEA MEDINA

WONG ABAD

CARTOLIN PAETOR

BERMEJD RIOS
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Resolucion que Declare Consentida y Ejecutoriada la Sentencia:




