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En el presente informe juridico se analiz6 el expediente administrativo 860971-
2020/DSD, en el cual el sefior AAM.H.:

requirié el registro de la marca de producto constituido por la
denominacion BESTPLAY para distinguir juegos y juguetes, aparatos de
videojuegos, articulos de gimnasia y deporte, adornos para arboles de
Navidad de la clase 28 de la clasificacion internacional. Con fecha 23 de
Octubre de 2020 la empresa C.E. S.A. de Colombia formulé oposicion
argumentando riesgo de confusion con la marca BETPLAY, que
pretende distinguir productos de la clase 28 de la clasificacion
internacional y de la cual es titular. En primera instancia la comision de
signos distintivos declaré infundada la oposicion y ordené inscribir en el
registro de marcas de producto, a favor de A.M.H., la marca de producto
constituida por la denominacion BESTPLAY, al considerar que, si bien
los signos en conflicto estan referidos a alguno de los mismos productos,
dadas las diferencias graficas y fonéticas entre los mismos, es admisible
Su coexistencia sin que sobrevenga riesgo de confusién en el publico
consumidor.

Con fecha 30 de Julio de 2021 C.E. S.A. interpuso recurso de apelacion
argumentando que la Comision incurrié en error al no establecer similitud entre
los signos confrontados; asimismo, indica que en la resolucién apelada se le
atribuye un significado incorrecto a la denominacion BETPLAY, restringiendo la
distintividad de la marca. Por lo que; en virtud del inciso a) del articulo 136 de la
Decision 486, Régimen Comun de la Propiedad Industrial, que establece que:
“no pueden registrarse como marcas aquellos signos que resulten idénticos o
semejantes a una marca anteriormente solicitada o registrada por tercero, para
los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto a los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion”; se solicité declarar FUNDADA la apelacion y REVOCAR la
resolucién N° 2653-2021/CSD-INDECOPI, que declaré infundada la oposicion
marcaria y otorgo el registro de la marca BESTPLAY, solicitada por A.M.H.

Con fecha 21 de enero de 2022, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
declar6 FUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por C.E. S.A,, al
considerar: 1) que, en el presente caso el signo solicitado y la marca registrada
estan referidos a los mismos productos. 2) que, teniendo en cuenta que no
existen marcas que incluyan los términos (BET, BEST y PLAY) de manera
conjunta, dichos términos se analizan tal y como fueron solicitados y
registrados; en base a ello ,y en atencién a la semejanza fonética entre los
signos bajo andlisis se lleg6 a la conclusion de que, no es factible la
coexistencia en el mercado sin riesgo de producir confusion en el pablico
consumidor, por lo que, el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal
de prohibicion de registro establecido en el articulo 136 inciso a) de la Decisiéon
486.
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l. RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS
PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

1.1. Antecedentes

Con fecha siete de setiembre de dos mil veinte, el sefior de iniciales A.M.H, de
Peru, (en adelante “solicitante”):

Solicité ante la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de
la marca de producto constituida por la denominacion BESTPLAY, para
distinguir juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, articulos de
gimnasia y deporte, adornos para arboles de Navidad, de la Clase 25 de
la Clasificacion Internacional.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ley, la
Direccion de Signos Distintivos del Indecopi publicé la solicitud de registro en la
Gaceta Electronica de Propiedad Industrial.

En mérito a la publicacion realizada, con fecha veintitrés de octubre de dos mil
veinte, C.E. S.A., de Colombia, (en adelante “opositora”), debidamente
representada por German Alberto Segura Vasquez, present6 un escrito dirigido
a la Comision de Signos Distintivos de Indecopi (en adelante, la “CSD”), formulé
oposicion a la solicitud de registro de la marca BESTPLAY, en base a la
titularidad que ostenta sobre la marca BETPLAY, manifestando que:

Es titular de la marca BETPLAY vy logotipo (certificado N°23735) que
distingue productos de la clase 28 de la Clasificacion Internacional.

Los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos de la
clase 28 de la Clasificacién Internacional.

Los signos en conflicto presentan semejanzas graficas y fonéticas.

Debido a lo anteriormente mencionado, existe riesgo de confusion entre
los signos en conflicto.

Ampard su oposicion en:

Los articulos 136 inciso a) y 146 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina e inst6 que en base a los argumentos expuestos se declare
fundada su oposicion y en consecuencia se deniegue el registro
solicitado.



Pese a haber sido debidamente notificada, la solicitante:

1.2.

Omitié absolver el traslado de la oposicion formulada; motivo por el cual
mediante proveido de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno,
habiéndose cumplido el plazo, se dejo constancia del hecho y se derivo el
expediente para resolver, en virtud de lo dispuesto por el articulo 150 de
la Decision 486.

Resolucion final de la Comisiéon de Proteccion al Consumidor

Con fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, la Comision de Signos Distintivos
emiti6 la Resolucion N°2653-2021/CSD-INDECOPI, con la finalidad de
pronunciarse acerca de la solicitud de registro de marca de producto y sobre la
oposicion formulada contra esta. En la resolucion referida la Comision consideré
los siguientes puntos:

- Evaluacion del riesgo de confusion alegado por la Opositora

La Opositora basé su oposicidon en base su marca registrada BETPLAY y
logotipo (certificado n°23735) la cual distingue productos de la clase 28 de la
clasificacion internacional; fundamentando su solicitud en el articulo 136
inciso a) de la Decision N° 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
el cual sefiala que “no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero en
particular cuando sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
0 servicios, o para productos o servicios de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion”.

Del contenido del articulo mencionado la Comision en la Resolucién N° 1416-
2020/CSD-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2020 recaida en el Expediente
N° 820855-2019/CSD concluy6 que: “para que se configure la confundibilidad
deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los
signos enfrentados, y que los signos en cuestion se apliquen a productos o
servicios idénticos o con conexion competitiva”. Asimismo, determiné
que:
“La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor
en el mercado puede darse de dos formas. Asi, la confusion
directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos
se encuentran marcados por signos iguales o similares de
modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un
servicio en la creencia errobnea que se trata del producto o
servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta, no



esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen
empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun
diferenciando claramente los productos o servicios, considera
que ambos pertenecen a un mismo titular.”

En base a ello, la Comision determiné que: “para el analisis del riesgo de
confusion se deberd tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en si,
como la naturaleza de los productos y servicios a los que se aplican, debido a
que, por lo general, el riesgo de confusion entre los signos sera mayor cuando
exista mayor similitud o conexion competitiva entre los productos y/o servicios a
distinguir.”

Por lo que, en primer lugar:

La Comisién procedié a identificar los productos a los que se refieren los
signos en conflicto, ya que teniendo en cuenta que uno de los principios
en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, y es
respecto del cual se limita con caracter general la posibilidad de oponer
una marca registrada frente al registro o uso de un signo similar, respecto
a productos o servicios idénticos o semejantes.

De esta manera, el registro de una marca otorgaria proteccion al titular respecto
a los productos o servicios para los cuales se otorg6 el registro y, ademas. para
aguellos productos que presenten un nivel de semejanza que pueda inducir a
confusién al publico consumidor, independientemente de que se encuentren
listados o no en la misma clase de la Clasificacion Internacional, la cual es
intrascendente para efectos de establecer similitud entre productos o servicios,
esto segun lo mencionado en el segundo parrafo del articulo 151 de la Decisién
486, que establece expresamente: “las clases de la clasificacion internacional
referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los
productos o servicios indicados expresamente”; pudiendo pasar qué productos
0 servicios contenidos en la misma clase de la clasificacion internacional no se
asemejan, y que productos o servicios de clases distintas sean similares.

Entonces:

Teniendo en cuenta el principio de especialidad, se procedi6 a analizar la
similitud entre productos o servicios segun su naturaleza, finalidad,
canales de comercializacion, complementariedad, utilizacién conjunta o
publico consumidor objetivo.

En el presente caso, tanto el signo requerido como la marca registrada buscan
distinguir productos de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. Siendo los
productos que distinguen la marca registrada: juegos de cartas, juegos de tafia



y la combinacion de juegos de cartas y tablero, materiales de juego y equipos
para juegos, que también son los que pretende distinguir el signo solicitado.
Quedando verificado uno de los requisitos necesarios para que se genere el
riesgo de confusion en el mercado, siendo este la identidad en los productos a
distinguir.

Habiéndose determinado la identidad en los productos a distinguir, se prosiguio
con el examen comparativo de los signos. Se debera tener en cuenta para ello:

La impresion en conjunto que cada signo suscite en el publico
consumidor, debido a que por lo general este no podra comparar ambos
signos a la vez, sino que el signo que tenga al frente en un momento
determinado serd confrontado con la memoria que guarde del signo
anteriormente percibido.

Antes de realizar el examen comparativo propiamente, la comision establecio
que la denominacion BETPLAY estd conformada por el término BET, que
significa apuesta, y el término PLAY, que significa juego o jugada; y que ambos
términos son susceptibles de ser conocidos por el publico consumidor debido a
su uso generalizado en el mercado; siendo que, en conjunto puede ser entendido
como juego de apuesta, denominacion no distintiva para los productos que
identifican la marca, no puede ser susceptible de indicar un origen empresarial
determinado, siendo y reivindicable a favor de un solo titular.

En el examen comparativo la comision realizé un breve andlisis de ambos signos
y lleg6é a la conclusion de que no resultan semejantes, tanto fonética como
graficamente.

Finalmente, al no evidenciar algun riesgo de confusion entre el signo solicitado y
la marca registrada, la comision determind que es factible su coexistencia en el
mercado por lo que declaré infundada la oposicion formulada.

En el considerando respectivo al examen de registrabilidad, la comision
Gnicamente hace mencion que:

El signo solicitado es distintivo y susceptible de representacion grafica,
conforme a lo sefialado en el articulo 134 de la decision 486 Régimen
Comun sobre Propiedad Intelectual, y que, ademas, se encuentra fuera
de las prohibiciones de registro establecidas entre en los articulos 135y
136 de la referida normativa, otorgando su registro.



De esta manera, la comision resolvio:

i) declarando infundada la oposicion formulada por C.E. S.A., de
Colombia y; ii) ordenando el registro de la marca de producto de la
propiedad industrial a favor de A.M.H, de Peru, respecto a la marca de
producto constituida por la denominacion BESTPLAY, para distinguir
juegos Yy juguetes, aparatos de videojuegos, articulos de gimnasia y
deporte, adornos para arboles de Navidad, de la clase 28 de la
Clasificacion Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo
de diez afios contados a partir de la fecha de la resolucién.

[.3.  Recurso de apelacion interpuesto por la Opositora

Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno La Opositora interpuso recurso
de apelacion en contra de la resolucion de emitida por la Comision, amparando
dicho recurso en los siguientes fundamentos:

Por un lado, la opositora manifiesta que la comision realiz6 correctamente el
examen de productos a distinguir con los signos; sin embargo, opina también
que la cita autoridad debi6é establecer que existe similitud entre estos signos
confrontados, puesto que a su parecer, la comisién le otorga un significado
erréneo a la denominacion BETPLAY, la cual forma parte de la marca registrada
por La Opositora, y en consecuencia vulnera sus derechos de propiedad
industrial al restringir la de distintividad su marca, caracter que fue otorgado por
el mismo INDECOPI en la resolucién en la que otorgd el registro de marca.
Puesto que su marca conformada por la conjuncién de los términos de origen
inglés (BET y PLAY) dan lugar a una expresion que no transmite directamente
una idea determinada, al no existir este término en el idioma inglés, se trataria
de una construccion efectuada por la propia empresa a partir de dos palabras
delidioma inglés. Contrariamente a lo sefalado por la Comision, la denominacion
BETPLAY, no alude a “juego de apuesta”, no generando un significado conocido
por el publico consumidor, sino hasta luego de un esfuerzo por parte de este. De
manera que no se le podria considerar carente de distintividad, en todo caso
podria otorgéarsele la condicién de palabra evocativa, lo cual no lo hace carente
de distintividad.

La opositora hace énfasis en el grave error que realiza la Comisién de Signos
Distintivos al desconocer la proteccion legal que ostenta La Opositora sobre los
elementos de su marca registrada, alegando que, la Comisién actuo fuera de las
facultades otorgadas por ley, y que, con ello, vulnera los principios y derechos
de inscripcion registral y cosa decidida, ademés de ocasionar inseguridad
juridica.



En segundo lugar, la opositora solicita se analice el riesgo de confusion existente
entre los signos, puesto que como ya se menciond en primera instancia existe
identidad entre los productos que se distinguen en la clase 28, y que ademas a
su criterio existe similitud entre los signos, Pudiendo producirse una impresion
de semejanza en el consumidor medio tanto desde el punto de vista grafico como
fonético.

Por lo mencionado, La Opositora solicita:

Admitir a tramite el recurso de apelacion, y que la SALA ESPECIALIZADA
EN PROPIEDAD INTELECTUAL se sirva REVOCAR la resolucion
N°2653-2021/CSD-INDECOPI, declarar FUNDADA la oposicion vy
DENEGAR el registro de la marca BESTPLAY solicitado por A.M.H. para
distinguir productos de la clase 28 de la Clasificacion Internacional.

I.4. Resolucién de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidos la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual, el mérito de la apelacidon presentada por la opositora
contra la resolucion N°2653-2021/CSD-INDECOPI, emitié la resolucién N°0089-
2022/TPI-INDECOPI, en la cual establecio lo siguiente respecto de la existencia
de riesgo de confusién entre el signo solicitado y la marca registrada por parte
de la opositora:

La Sala preciso6 que: “es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre
los signos en disputa, asi como en relacidbn con los productos o servicios
distinguidos por ellos, a fin de determinar la existencia del riesgo de confusién.
En razdn a ello, el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta los
siguientes elementos: (i) la similitud o conexion competitiva entre los productos
y/o servicio y (ii) la similitud entre los signos, para lo que se debera tomar en
cuenta la fuerza distintiva de los signos.”

- Respecto de los productos y/o servicios

En el presente caso:

El signo solicitado y la marca registrada estan referidos a productos de la
clase 28 de la Clasificacion Internacional; y considerando el extremo de la
resolucion de Primera Instancia concluyé que los signos estan referidos a
los mismos productos y productos vinculados no han sido apoyados por
las partes, la Sala declara consentido ese extremo.

- Examen comparativo




Para realizar el examen comparativo entre dos signos, la Sala considera que:

Se deben resaltar aquellas caracteristicas que puedan ser recordadas por
el publico consumidor, debido a que, por lo general, el publico consumidor
no podrd comparar ambos signos simultineamente, sino mas bien,
comparara el signo que tenga al frente en un momento determinado con
el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Aunado a ello, menciona que:

Se le debera dar mas importancia a las semejanzas y no las diferencias
entre los signos en cuestion, puesto que estas Ultimas solo tendran
influencia en la impresién en conjunto si son tan fuertes frente a las
similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.

De esta manera:

La impresién en conjunto de signos denominativos a determinar en primer
lugar por su aspecto fonético y grafico, siendo el aspecto fonético mas
importante debido a que, por lo general, la denominacién es utilizada en
el mercado verbalmente.

La sala precisé que si bien el signo solicitado y las marcas registradas se
encuentran conformados por los términos frecuentemente utilizados en la clase
28 de la Clasificacion Internacional (BET, BEST Y PLAY), no existen marcas que
los incluyan de manera conjunta, por lo que dichos términos seran analizados tal
y como fueron solicitados y registrados, es decir como BEST PLAY y BETPLAY.

Habiéndose realizado estas precisiones previas, la Sala realizé el examen
comparativo iniciando por el aspecto gréfico, en el cual menciona que la marca
registrada se encuentra conformado por un aspecto figurativo y cromatico,
mientras que el signo solicitado es Unicamente denominativo, motivo por el cual
generan un impacto visual de conjunto diferente. En el aspecto fonético los
signos comparten una idéntica secuencia de vocales (E-A-Y), y una similar
secuencia de consonantes (B-S-T-P-L / B-T-P-L) siendo que la inclusion de la
letra “S” en el signo solicitado no genera suficiente impacto para diferenciar los
signos pudiendo pasar desapercibida por su ubicacion.

De acuerdo con lo mencionado, en atencion a la semejanza fonética entre los
signos analizados y que esos estan referidos a algunos de los mismos productos
y otros vinculados, la Sala determin6 que no es posible su coexistencia pacifica
en el mercado sin riesgo de inducir a confusion al publico consumidor.
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En consecuencia:

El signo solicitado BESTPLAY se encontré incurso en la causal de
prohibicion de registro establecido en el articulo 136 inciso a) de la
Decision 486 razon por la cual no corresponde su registro.

Finalmente, la Sala dict6 resolucion:

Declarando FUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por C.E. S.A.,
REVOCO la Resolucion N° 2653-2021/CSD-INDECOPI de fecha cinco de
julio de dos mil veintiuno y, en consecuencia, DENEGO el registro de la
marca de producto constituida por la iluminacion BESTPLAY para
distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial solicitada
por A.M.H.

. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURIDICOS DEL EXPEDIENTE

Habiéndose revisado los hechos, argumentos de las partes y las resoluciones
emitidas por Indecopi, se ha identificado el principal problema de relevancia
juridica, siendo su analisis fundamental para determinar si la oposicion
presentada correspondia ser declarada fundada o infundada:

DISTINTIVIDAD DE LA MARCA BETPLAY ¢Podria considerarsele marca
evocativa?

La Comision de Signos Distintivos al emitir resolucion considero que la marca
BETPLAY, al ser conformada por los términos “BET”, que significa “apuesta” y
“PLAY” que significa “juego o jugada”, puede ser entendida en conjunto por el
publico consumidor como “juego de apuesta”, y que, en consecuencia, esta
denominacion careceria de distintividad para los productos que identifica la
marca, desconociendo de esta manera los derechos otorgados por el registro
(Certificado N° 23735).

En su apelacion C.E. S.A. indicO que su marca esta conformada por la
conjuncion de dos términos que dan lugar a una expresion que no transmite
directamente una idea determinada, ya que, en efecto, la denominacién
BETPLAY no existe en el idioma inglés, sino que se trata de una construccion
efectuada por la misma empresa a partir de dos palabras de dicho idioma,
situacion que sucede con muchas otras marcas. Bajo este punto de vista, la
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Opositora concluye que la denominacion BETPLAY no genera un significado
conocido para el publico consumidor ya que no es una expresion descriptiva en
idioma inglés, por lo que no es acertado considerar carente de distintividad, y
que en todo caso podria denominarse una marca evocativa lo cual no lo hace
carente de distintividad; pues la denominacion descriptiva informa de manera
directa a los consumidores sobre las propiedades del producto o servicio,
mientras que las denominaciones evocativas aluden de forma indirecta a algun
aspecto relacionados con los mismos.

Son llamados signos evocativos aquellos que cuentan con la capacidad de emitir
en la psiquis del consumidor una figura o idea sobre el producto o servicio, luego
de haber utilizado su imaginacion, es decir, un proceso deductivo que lo llevaria
a la conclusion asociativa entre el signo y el producto o servicio.

En el presente caso, la denominacion BETPLAY en primera instancia encajaria
dentro de lo que podria considerarse como marca evocativa, que, aun teniendo
un débil nivel distintivo, cumple con la funcion y por lo tanto es registrable como
marca; criterio que debe haber seguido la Comision encargada de otorgar el
registro de marca a C.E. S.A.; sin embargo, no es plasmado en la resolucion de
otorgamiento de registro, por lo que en capitulo correspondiente del presente
Informe se fundamentard el por qué considero que la marca BETPLAY es
evocativa, y, en consecuencia, registrable. Cuestiébn que como mencione en el
comienzo del capitulo es de vital importancia para la resolucién del caso, puesto
que la Comision rechaza la oposicion argumentando falta de distintividad por
parte de la marca BETPLAY.

Il. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURIDICOS
IDENTIFICADOS

En este extremo se analizara el nivel de distintividad que ostenta la marca
BETPLAY, siendo que en una primera instancia se le atribuy6 tal condicién al
momento de su registro, sin embargo en la oposicion que se realiza al registro
de marca la marca BESTPLAY, la comision de signos distintivos contradice la
distintividad anteriormente otorgada, y en ultima instancia la sala hoy sin hacer
una mencion especifica respecto a esto rectifica la distintividad de la marca
BETPLAY y declara fundada su oposicion.

En esa linea ideas corresponderia analizar por qué se cuestiono la distintividad
de la marca BETPLAY. La comision indica que la denominacién BETPLAY al
estar conformada por el término BET que significa “apuesta” y PLAY qué significa
‘juego o jugada®, y que en su conjunto puede ser entendida como “juego de
apuestas” por el publico consumidor, radicaria en una dominacion no distintiva
para los productos que identifica la marca ya que hace referencia de los
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productos y servicios a los cuales se aplica (un tipo de juego de azar), no
pudiendo indicar un origen empresarial determinado siendo irreivindicable a
favor de un solo titular.

La comisidn estaria realizando este razonamiento en funcién de la finalidad de
la marca, ya que en palabras del jurista espafol Baylos Carroza:

La marca es un signo utilizado con la finalidad de individualizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean
reconocidos por el publico consumidor. No identifica un producto o un
servicio en su individualidad, sino como ejemplares de una serie.

Ademas, Arean Lalin, sefiala que:

De un lado, la marca se constituye en un mecanismo de diferenciacion
y,con ello, de identificacién de los productos o servicios que pueden ser
reiteradamente reconocidos. (...) De otro lado, la marca contiene un
compacto conjunto de informaciones sobre la procedencia, la calidad y
(...) laimagen del correspondiente bien.

Asi también, el profesor Fernandez — Novoa, menciona que:

La marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el
mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los
empresarios competidores (...). Por medio de la marca es posible acotar
dentro de cada clase de productos o servicios el grupo concreto de
productos o servicios que cada empresa introduce en el mercado.

De esta manera podemos entender que la finalidad de la marca es indicar un
origen empresarial especifico de determinado producto o servicio, por lo que una
denominacion genérica no generaria una distincion respecto del producto o
servicio determinado origen empresarial con sus competidores en el mercado,
debido a que utiliza exclusivamente el nombre propio del producto o servicio para
designarlo. En razon a ello, y en palabras de Maravi Contreras:

“No es exclusivamente genérico, el signo, si se le afaden otros elementos que,
en conjunto, hagan el signo lo suficientemente distintivo (por ejemplo, la grafia
especial o el acompafamiento de elementos figurativos). Incluso la combinacion
de varios signos que no son por si solos distintivos, en su conjunto, podrian serlo.

Finalmente, si la palabra que se quiere registrar es genérica, pero esta escrita
en otro idioma, se debe tomar en cuenta si es entendible por el consumidor medio
del mercado correspondiente y si debe ser dejada libre para no obstaculizar el
comercio realizado por los proveedores.”
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Para el presente caso resultaria mas importante el ultimo péarrafo de la de la cita
anterior, puesto que se trata de una denominacion en el idioma inglés, en ese
sentido la comision debié tomar en cuenta si los términos utilizados son
entendibles por el consumidor medio del mercado correspondiente.

Sin embargo, el presente caso la sala establece que, segun el criterio aplicado
en el Expediente N° 838354-2020, al no existir marcas que incluyen los términos
el inglés que conforman las denominaciones de las signos solicitados y
registrados, estos términos deberan ser analizados tal y como fueron solicitados
y registrados (BETPLAY — BESTPLAY).

Aunado a ello la opositora en su apelacion menciona que el término BETPLAY
como tal, no tiene un significado conocido en el idioma inglés, sino que se trata
de un término forjado a raiz de dos palabras en el idioma inglés, por lo que no
se trataria exclusivamente de una denominacién genérica, supuesto que si
estaria prohibido por la Decisién 486. En ese sentido, quedaria descartado que
el signo BETPLAY pueda considerarse genérico, no obstante, aun existiria la
posibilidad de que pueda ocupar la condicion que término evocativo.

Conforme ha sefialado el tribunal de la comunidad andina en el proceso 20-IP-
96: “Las marcas educativas o sugestivas no hacen referencia directa e inmediata
a una caracteristica o cualidad del producto como sucede en las marcas
descriptivas. el consumidor para llegar a comprender qué productos 0 servicios
comprende la marca de utilizar su imaginacion, es decir, un proceso deductivo
entre la marca signo y el producto o servicio”

Asimismo, el citado Tribunal, en el proceso 29-1P-96 ha establecido que:

“Se encuentran dentro de la categoria de los signos evocativos los que poseen
la habilidad de transmitir a la mente una imagen y vida sobre el producto por el
camino del esfuerzo imaginativo.”

Como parte de la doctrina tenemos Otamendi que menciona que:

“Los signos evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestidon
0 sobre sus componentes o caracteristicas. A veces mas que una idea se trata
de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo contrario, la marca seria
engafosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etc. La diferencia esta en que
la designacién descriptiva es la necesaria 0 usual para aquello que se describe.
La evocativa siempre tendra en su conformacién algun elemento que la hara, en
menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se
quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica

14



alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designacion descriptiva”

Con lo mencionado podemos suponer el término BETPLAY es un signo de
evocativo, teniendo un nivel de distintividad bajo, y siendo una marca débil; pero,
al fin y al cabo, posee el requisito necesario para poder registrarse como marca
y poder oponerse al registro de aquellas con las que pueda generar riesgo de
confusion en el mercado.

V. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS

4.1 Resolucion emitida por la Comisién de Signhos Distintivos

Respecto de la resolucién emitida por la comision preciso tres puntos de los
cuales a continuacion expresaré mi posicion.

El primero de ellos es respecto a la decisién de la comision de establecer los
productos a distinguir por los signos. en este punto considero acertada la
decision de la comision, hoy al considerar que existe similitud entre varios de los
productos de la clase 28 de la clasificacion internacional a distinguir tanto por el
signo solicitado como por la marca registrada.

En segundo lugar, considero que la comisiébn comete un grave error al
practicamente desconocer el registro de la marca BETPLAY al indicar que, por
ser un término conformado por dos palabras en inglés, que en su conjunto puede
ser entendido como juego de apuesta por el publico consumidor, ocasionaria que
la denominacién no tenga caracter distintivo para los productos que identifica con
la marca.

Finalmente, estoy en desacuerdo con el otorgamiento de registro de marca a la
denominacion BESTPLAY, por lo mencionado en el parrafo anterior y, ademas,
debido a que durante la etapa de examen de registrabilidad, considero que no
se realiz6 el procedimiento, siendo que Unicamente en la resolucién se dan por
ciertas las cualidades del signo con las que cumpliria los requisitos para el
registro.

4.2 Resolucion emitida por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual

Respecto a la resolucion emitida por la sala especializada en propiedad
intelectual, considero que corrigié acertadamente los errores cometidos por la
Comision, puesto que analizdé los signos tal y como fueron solicitados y
registrados, en razén a un este criterio anteriormente aplicado por la Sala en un
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expediente similar, y fundamentando la aplicacion de este criterio en que no
existen marcas que contengan los términos BET, BEST y PLAY de manera
conjunta.

Bajo esa precision la sala realizé el examen comparativo de signos estableciendo
acertadamente una semejanza fonética entre ellos, debido a que la inclusion de
la letra “S” en el signo solicitado BESTPLAY no genera suficiente diferenciacion
con el termino BETPLAY, pudiendo pasar desapercibida por su ubicacion.

V. CONCLUSIONES

Habiéndose analizado el presente caso y encontrado los principales problemas
juridicos, se puede concluir que la comision incurrid en un error al anular la
distintividad de la marca registrada BETPLAY, siendo este supuesto el bastion
de todo el caso, debido a que, al considerarse que el signo registrado no tendria
ningun elemento reivindicable, no seria posible su oposicion y aun menos
alegarse riesgo de confusion respecto a este.

En ese sentido la posible registrabilidad del signo BESTPLAY estaria vinculada
esencialmente a la valoracion que se le dé a la marca BETPLAY respecto a su
nivel de distintividad.

Cdémo segunda cuestion de andlisis se determind que el signo BETPLAY si
cuenta con distintividad respecto de los productos y servicios destinados a
identificar, sin embargo, esta se consideraria una marca débil al ser calificada
como evocativa. Sin embargo, para efectos del presente caso resulta
fundamental la atribucion de esta distintividad a fin de hacer valer su oposicién
respecto a la solicitud de registro de la marca BESTPLAY, por presentar un
posible riesgo de confusion con la marca registrada BETPLAY.

En definitiva, concuerdo con lo resuelto por la Sala Especializada En Propiedad
Intelectual, puesto que realizé un analisis correcto al establecer los productos y
servicios a distinguir, al establecer como debe ser analizada la marca BETPLAY
respecto al signo BESTPLAY en el examen comparativo de signos, y en su
decision final al encontrar riesgo de confusién entre ellas y declarar fundada la
apelacién, revocando la resolucion emitida por la Comisién Signos Distintivos, y
en consecuencia, denegando el registro de marca del signo BESTPLAY.
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EXPEDIENTE N° B60971-2020/DSD

orosora |

Riesgo de confusién entre signos que distinguen productos de la clase 28
de la Nomenciatura Oficial.

Lima, veintiuno de enero de dos mil veintidds.

|. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de setiembre de 2020, | :©'cito <! registro
de la marca de producto constituida por la denominacion BESTPLAY, para juegos
y juguetes; aparatos de videojuegos; articulos de gimnasia y deporte; adornos para
arboles de Navidad de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 23 de octubre de 2020, | NG o

oposicion manifestando lo siguiente:
(i) Es ftitular de la marca multiclase BETPLAY y logotipo (Certificado N°
23735} que distingue productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

BetPIayEﬁ?"

(i) Tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen algunos
productos idénticos.

(i) Los signos en conflicto son semejantes a nivel grafico y fonético.

Invocé la aplicacién del articulo 136 inciso a) de la Decision 4862,

1 Cabe sefalar que dicha marca también distingue productos de las clases 9y 18 y servicios de las clases

35y 41.

2 Articulo 136 de la Decision 486.- “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidaments un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos ¢ se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o Tegistrada por un
tarcero, para los mismos productos ¢ sevicios, o para productes o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.

()
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No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante _

— |l o absolvi6 el traslado-de-la oposicién.—

Mediante Resolucion N° 2653-2021/CSD-INDECOPI del 5 de julio de 2021, la

Comision de Signos Distintivos declard INFUNDADA la oposicion formulada por

_ y. dispuso INSCRIBIR (entiéndase: OTORGAR) el
r

egistro del signo solicitado. La Comision consideré lo siguiente:

Los signos en conflicto estan referidos a algunos de los mismos productos
y otros vinculados,

Previamente, corresponde dejar establecido que la denominacion
BETPLAY, estd conformada por el término BET que significa “apuesta,
cuya traduccion al espaiiol es susceptible de ser conocida por el publico
consumidor debido a su uso generalizado en el mercado, y por el término
en inglés "PLAY” que en espafiol significa “juego o jugada” -traduccion
que también es susceptible de ser conocida por el plblico consumidor- en
conjunto, puede ser entendida como “juego de apuesta”; por lo que
consiste en una denominacién no distintiva para los productos que
identifica la marca, ya que hace referencia a la naturaleza de los productos
y seivicios a los cuales se aplica (un tipo de juego de azar). En tal sentido,
dicho término no es susceptible de indicar un origen empresarial
determinado, siendo irreivindicable a favor de un solo titular.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BESTPLAY y
la marca registrada BETPLAY y logotipo (certificado N° 23735), se
advierte que los signos no resultan semejantes.

Desde el punto de vista fonético, se advierte que el signo solicitado esta
conformado por el término BESTPLAY, mientras que la marca registrada
no contiene algin elemento denominativo reivindicable, lo cual determina
que los signos sean diferentes.

De otro lado, desde el aspecto gréfico, se advierte que la marca registrada
incluye una figura irregular de tres franjas en colores verde, amarillo y azul
que se cruzan, lo que determina una impresién visual de conjunto
diferente de los signos.

En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto estan referidos a
algunos de los mismos productos y otros vinculados, dadas las diferencias
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existentes entre los mismos, es posible su coexistencia sin que se genere
riesgo de confusion en el publico consumidor

Con fecha 30 de julio de 2021, 1a opositora ||| GGG i tcouse

recurso de apelacion manifestando lo siguiente:

(i) No solo es incorrecto el significado que se le atribuye a la denominacion
BETPLAY que forma parte de su marca registrada, sino que ademas se
encuentran vulnerando sus derechos de propiedad industrial, al restringir la
distintividad de su marca.

(i) La Primera Instancia desconoce la proteccidn legal que ostenta sobre cada
uno de los elementos de su marca registrada.

(i)  Su marca esta conformada por la conjuncion de dos términos de origen en
inglés (BET y PLAY) que dan lugar a una expresién que no trasmite
directamente una idea determinada.

(iv)  Ladenominacion de la marca registrada no existe en el idioma inglés, sino
por el contrario se trata de una construccion efectuada por su empresa, a
partir de dos palabras en idioma inglés, cuya conformacion y disposicion ha
dado lugar a una palabra forjada como sucede con varias marcas.

(V) La denominacién BETPLAY no alude a ‘juego de apuesta”, sino la
denominacion “play the bets", incluso se podra apreciar que la
denominacion “gambling” —la cual difiere de su marca registrada
BETPLAY- alude a “juego relacionado con apuestas”.

(vi)  La construccion de la denominacion BETPLAY no generara un significado
conocido por el plblico consumidor, de manera que no es una expresion
descriptiva en inglés.

(vi) La denominacién de la marca registrada al tratarse de una palabra forjada,
el publico consumidor no advertira un significado, en todo caso, luego de
un esfuerzo podria atribuir algn significado, el cual resultaria impreciso e
indeterminado, alcanzando a lo mucho la condicion de palabra evocativa,
la cual no la hace carente de distintividad.

(vii)  En la resolucién por la cual se le otorgd el registro de su marca registrada
se reivindicé todos los elementos sin hacer alguna observacién (en cuyo
caso hubieran ejercido su derecho a la defensa a traves del recurso de
apelacion).
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(ix)  Los signos praducen en el pUblico consumidor semejanzas en el punto de
-—-Vvista grafico-y-fonético, toda-vez que-la-diferencia entre las denominaciones -
es imperceptible, mas aln si se tiene en cuenta que la pronunciacion de la
letra S es muy débil.

(x) El piblico consumidor serd inducido a confusion, pudiendo solicitar los
productos que pretende distinguir el signo solicitado pensando que tienen
el mismo origen empresarial que los de su marca, atribuyéndoles a los
productos solicitados las mismas caracteristicas de origen y calidad de los
productos que distinguen con su marca registrada.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante _

no absolvio el traslado de la apelacion formulada.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si existe
riesgo de confusion entre el signo solicitado BESTPLAY y la marca BETPLAY y
logotipo {Certificado N° 23735) base de oposicidn.

[, ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) La opositora, _es titular de la marca
multiclase de producto y servicios, constituida por la denominacién BETPLAY

y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue juegos
de carta, juego de tafia y la combinacién de juegos de carta y tablero,
materiales de juego y equipos para juego de la clase 28 de la Nomenclatura
Oficial, inscrita bajo Certificado N° 237353, con vigencia desde el 12 de abril
de 2019 hasta el 12 de abril de 2029.

3Vernotat.

M-SPL-01/01 4-13

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




00004

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 0089-2022/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

b} Existen, en la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, numergsas marcas
registradas a favor de distintos titulares, conformadas por la particula inicial
BEST, tales como: BEST y logotipo (Certificado N° 83879), BESTWAY
(Certificado N° 94179) y Best Buddies (Certificado N° 15910).

c) En la clase 28 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor
de terceros, marcas que incluyen en su conformacion ta denominacion PLAY:

~—roducios [ Vigena

Zr Business | Juguetes y piezas de | 23.07.2025
Group S.A.C. juguetes, juguetes
didacticos para niflos de 0
a 6 afos
160370 Juegos Peruanos | Juegos vy iuguetes; | 14.01.2020
S.AC. articulos de gimnasia y
departe no comprendidos
en otras clases;
decoraciones para
arboles de Navidad

227026
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PlayStation

9152

Sony Interactive
Entertainment

interruptores
relés

eléctricos;
eléctricos;

1

0.10.2024

Inc.

codacirbuitos;
controladores de energia;

rectificadores de
corriente; conectores
electricos;  dispositivos
eléctricos de cierre de
circuito; capacitores
eléctricos;  resistencias
eléctricas; interruptores
locales; caja de

distribucion de energia;
tableros de interruptores
{tableros de distribucion);
fusibles para corriente
eléctrica; {...)

d) En la clase 28 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor
de terceros, marcas que incluyen en su conformacion la denominacion BET:

o

ificado

 Titdlar

~ Productos - .

Vigencia

Evangelos

Apostolakopoulos

raspar

'Bilietes de loterla para.'

20.03.2029

INBET

25615

Wzk  Sprzet
Pasze Ltd

&

Maquinas de
electrdnicas para
juegos, juegos de
azar, apuestas vy
participacion en
foterias; maquinas
tragamonedas para
juegos, juegos de
azar y apuestas

juego

23.07.2029

REDBET

18226

Evoke Gaming Ltd

juegos

Juguetes y accesorios
de juguetes; articulos
de gimnasia Vi
deporie; adornos para
arboles de navidad;
de cartas;

13.10.2027
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juegos de mesa;
dados [luegos];

aparatos para juegos,
maquinas
tragamonedas para
jugar, incluyendo los
juegos de  azar,
juegos mecanicos;
ascendedores
[material de
montafismo]

2. Determinacion del riesgo de confusion

El articulo 136 inciso a) de [a Decisién 486 establece que no podran registrarse
como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda

causar un riesgo de confusién o de asociacion.

Con relacién a la figura del riesgo de confusion, cabe tener en cuenta la
interpretacién prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N* 198-IP-2015%, en la cual se sefiala lo siguiente:

“Segtin la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo
confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se
estaria atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente
registrada, asi como el de los consumidores. Dicha prohibicién, contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar fa eleccién de
fos productos o servicios que desea adquirir.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015°%, el Tribunal Andino establecid que:
“Para determinar la existencia del riesgo de confusion serd necesario verificar si

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018,
®  Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
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existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como en

refacién--con--los-productos—o-servicios.-distinguidos. por-ellos,y- considerar—la
situacion de los consumidores o usuarios, la cual variard en funcién de Jos
productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que
pertenezcan dichos productos o servicios.”

En esa linea, el riesgo de confusién debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelacion de los siguientes elementos: a} la similitud o conexién competitiva
entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se
debera tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelacion de
estos elementos se determina el riesgo de confusion.

Asi, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexion
competitiva, se determine que existe riesgo de confusién. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para gue exista un riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexion competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusion, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una proteccion limitada.

2.1 Respecto de los productos

En el presente caso, el signo solicitado y la marca registrada estan referidos a
los siguientes productos:

Juegos y juguetes; abératos de videojuegos, | Juegos de carla, juego de tafia v la combinacion de
articulos de gimnasia y deporte; adornos para | juegos de carta y tablero, materiales de juego v
arbales de navidad aquipos para juego.

Considerando que el extremo de la resolucion de Primera Instancia que concluyé
que los signos estén referidos a los mismos productos y productos vinculados no
ha sido apelado por las partes, dicho extremo ha quedado consentido.
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2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es practica de esta Sala partir de

la impresion en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podra comparar ambos signos simultineamente. Mas bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo mas o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas caracteristicas que puedan ser recordadas por el plblico consumidor.

Lo mas importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestion. Las diferencias sélo tendran influencia en la impresién en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido sefialados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y mas recientemente en el Proceso N° 529-|P-
20168,

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del ptblico dependeran de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atencion que usualmente
se de para la adquisicion y contratacion de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresién en conjunto de signos denominativos (o de
aquéllos en los que resulta mas relevante el elemento denominativo) se
determinara en primer lugar por su aspecto fonético y grafico. En muchos casos,
el aspecto fonético sera el mas importante porque por lo general la denominacion
es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresion en conjunto en el caso de los signos
mixtos que son aquellos conformados por una denominacién y un elemento
figurativo. En estos casos, debera determinarse cual es el elemento relevante
del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o
servicios. Existen dos posibilidades:

8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
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a) gue todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el

origen-empresarial de-los-productos-o-servicios; 0.

b) que solo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo sefala Fernandez - Novoa’, “...a la hora de comparar una marca
mixta con ofro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la vision en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacia del
elemento dominante que impregna la visién de conjunto de la correspondiente
marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipétesis de
la comparacién de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la
comparacién entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que
esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca
mixta”.

Sefiala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixfa estéa
constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando
en la comparacién entre signos distintivos participa una marca mixla, debe
aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemenfo denominativo
prevalece, por regla general, sobre el componente grafico o figurativo.”
Considera que la primacia de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir
productos revestidos con una marca gréafico - denominativa, ef ptblico demanda
los productos en el comercio sefialéandolos por su denominacion y no
graficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente
denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia
ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca
mixta hace que el piblico confemple tal componente como un elemento
meramente decoralivo que lejos de actuar como un indice identificador del
producto, desempefia fan solo el papel de contribuir a ornamentar la
presentacion del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los
supuestos en los gue por ciertas razones el elemento figurativo de una marca
mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor sefiala que entre los factores que desplazan a un primer plano el
componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a

T Fernandez - Novoa, Tratado sobre Dereche de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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saber: i} un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en
el componente denominativo_(tales como: la naturaleza descriptiva del mismo.y
la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado
numero de marcas pertenecientes a terceros); i) un segundo grupo, que
comprende 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 de! signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad
intrinseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que la marca registrada BETPLAY y logotipo
(Certificado N° 23735), es de naturaleza mixta, debera establecerse previamente
si presenta algtin elemento relevante que determine su impresién en conjunto.

Asi, en dicha marca, sera relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la
forma como los consumidores solicitaran los productos en el mercado, como el
grafico, debido a la grafia y combinacién de colores que lo conforman, tal como
se aprecia a continuacion:

BetPIay

Previamente a analizar los signos en comparacién conviene precisar que si bien
el signo solicitado y las marcas registrada se encuentran conformados por
términos frecuentemente utilizados (BET, BEST y PLAY) teniendo en
consideracion que no existen marcas que los incluyan de manera conjunta,
dichos términos seran analizados tal y como fueron solicitados y registrados, a
saber: BESTPLAY y BETPLAY.

Cabe sefialar que dicho criterio ya ha sido aplicado por la Sala en la Resolucion
N° 1116-2021/TPI-INDECOPI de fecha 8 de setiembre de 2021, recaida en el
Expediente N° 838354-2020, referido a la solicitud de registro multiclase de la
marca constituida por la denominacion BETJUEGO vy logotipo, conforme al
modelo, para distinguir productos y/o servicios de las clases 9, 28, 41y 42 de ia
Nomenclatura Oficial.
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En la citada Resolucion se sefiald que los términos BETJUEGO y BETPLAY
seran analizados tal y como fueron solicitados y registrados toda vez que no
existen marcas que los incluyan de manera conjunta dichos términos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BESTPLAY y
la marca registrada BETPLAY y logotipo {Certificado N° 23735) se advierte que,

- Gréaficamente, la marca registrada se encuentra conformada por
elementos figurativos y cromaticos, mientras que el signo solicitado es
denominativo, motivo por el cual generan un impacto visual de conjunto
diferente.

BESTPLAY

- Fonéticamente, los signos comparten una idéntica secuencia de vocales
(E-A-Y?®), y una similar secuencia de vocales (B-S-T-P-L / B-T-P-L), siendo
que la inclusion de la letra S en el signo solicitado, no es suficiente para
diferenciar a los signos, pudiendo pasar desapercibida por su ubicacién.

2.3 Riesgo de confusion

De acuerdo a lo seftalado, en atencién a la semejanza fonética entre los signos
bajo andlisis y que estos estén referidos a algunos de los mismos productos ¥
otros vinculados, no es posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo
de inducir a confusion al publico consumidor.

8 Cabe precisar gue por |a ubicacian de la letra Y, esta se pronunciara come la vocat .
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. En__consecuencia,- el signo—solicitado .-se-—encuentra--incurso-—en — 7= S ——

causal de prohibicién de registro establecida en el articulo 136 inciso a) de la
Decision 486, razon por la cual no corresponde su acceso a registro.

IV. RESOLUGCION DE LA SALA

Primero. - Declarar FUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por -

Sequndo. — REVOCAR la Resolucion N° 2653-2021/CSD-INDECOP! de fecha &
de julio de 2021 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de
producto constituida por la denominacion BESTPLAY para distinguir productos

de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por _

Con la intervencién de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Sylvia

Teresa Bazan Leigh, Virginia Maria Rosasco Dulanto y Gonzalo Ferrero Diez
Canseco

Firmado digitalmente por GAVELAN
a,‘ ) N DIAZ Carmen Jacqueline FAU
: Fimm Blgitdl 2021 6072155! soft
i Mobiva: Soy el autor del docurnenta
Indecopl Focha28b12022 20:1:06 -05.00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DiAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

fip.
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