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El presente Informe Juridico versa sobre un procedimiento administrativo de oposicion a
un registro marcario seguido ante el INDECOPI. La oposicion fue formulada por la
empresa PEPSICO INC. en contra el registro de la marca “AGUA EVEREST”, solicitada
por la persona natural de iniciales D.O.S., para identificar productos de la clase 32 de la
Clasificacion Internacional (en adelante, “ClI”), la empresa sustentd su oposicion en las
marcas registradas: EVERVESS denominativo (certificado N° 6997), EVERVESS vy
logotipo (certificado N° 58692) y EVERVESS GINGER ALE y logotipo (certificado N°

250215), inscritas para distinguir productos de la clase 32 de la C.I.

Mediante la Resolucion N° 454-2021/CSD-INDECOPI, la Comision de Signos Distintivos
resolvié declarar INFUNDADA la oposicion formulada por la empresay, en consecuencia,
INSCRIBIR en el registro la marca constituida por la denominacion “AGUA EVEREST”

para distinguir productos de la clase 32 de la CI.

No encontrandose de acuerdo con lo resuelto por la primera instancia, la empresa
opositora interpuso recurso de apelacién con la finalidad de que la autoridad revoque la
resolucién emitida y proceda a denegar el registro del signo solicitado. Pese a haber sido

debidamente notificado el solicitante no absolvi6 el traslado de la apelacion.

Mediante la Resolucion N° 0056-2022/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual resolvié declarar INFUNDADO el recurso de apelacion presentado
por PEPSICO INC. y, por ende, CONFIRMAR la Resolucion de primera instancia que
dispuso otorgar el registro de la marca “AGUA EVEREST”. Sin embargo, en dicha

resolucion emitida por la Sala hubo dos votos en discordia.
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|. RELACION DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES

INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

1.1 Antecedentes del caso

Con fecha 30 de junio de 2020, el Sr. D.O.S. solicit6 el registro de la marca constituida
por la denominacion “AGUA EVEREST”, para identificar productos de la clase 32 de la
Cl, a saber, “cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de

frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.
1.2 Oposicion formulada por la empresa PEPSICO INC.

En fecha 23 de setiembre de 2020, la empresa PEPSICO INC., de Estados Unidos de
América, formul6 oposicion al registro de la marca “AGUA EVEREST” solicitada por el
Sr. D.O.S. para identificar productos de la clase 32 de la C.I., basando su oposicién en
la titularidad de sus marcas registradas: EVERVESS denominativa (Certificado 6997),
EVERVESS vy logotipo (Certificado 58692), EVERVESS GINGER ALE vy logotipo

(Certificado 250215).

En su escrito de oposicion la empresa alegd que el signo solicitado se encuentra inmerso
en la prohibicion relativa de registro contenida en el articulo 136, inciso a) de la Decision
486 de la Comunidad Andina, toda vez que la marca del solicitante y sus marcas
registradas resultan semejantes al grado de suscitar confusion en la mente del
consumidor y, ademas, distinguen algunos de los mismos productos y productos

vinculados, razon por la cual no debe permitirse su acceso al registro.



1.3  Absolucion del traslado de la oposicion del solicitante D.O.S.

En fecha 17 de noviembre de 2020, el solicitante absolvio el traslado de la oposiciéon
presentada por PEPSICO INC., alegando que no existe riesgo de confusion entre su
marca y las marcas de la opositora, siendo perfectamente posible su coexistencia
pacifica en el mercado. En ese sentido, sefial6 que su marca no se encuentra incursa en
la prohibicién de registro indicada por la opositora, por ende, la oposicion debe declararse

infundada y su marca debe ser otorgada.

1.4 Resolucion de primera instancia emitida por la Comisién de Signos

Distintivos

Mediante Resolucion N° 454-2021/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de febrero de 2021, la
Comision de Signos Distintivos decidié declarar INFUNDADA la oposicion formulada por
PEPSICO INC., en consecuencia, dispuso inscribir en el registro la marca AGUA

EVEREST para distinguir productos de la clase 32, a favor del Sr. D.O.S.
La Comision amparé su decision en los siguientes fundamentos:

- Con respecto a los productos a los que se refieren los signos en conflicto, la Comision
advirtio que los productos que pretende distinguir el signo solicitado estaban incluidos
dentro de los productos que distinguen las marcas registradas, en consecuencia, se

cumple con uno de los criterios para que se genere riesgo de confusion en el mercado.

- En cuanto al examen comparativo de signos, la Comision determind que el signo
solicitado y las marcas registradas no resultan semejantes, toda vez que presentan una
distinta combinacion de consonantes y una diferente combinacion de silabas, que

apreciados en su conjunto generan un impacto fonético diferente. Asimismo, considero



que, desde el punto de vista conceptual, la denominacion EVEREST hace referencia al
pico mas alto de la Tierra que forma parte de la cordillera del Himalaya; mientras que el
término EVERVESS se considera una denominacién de fantasia, en ese sentido, no fue

posible determinar una semejanza conceptual entre los signos materia de litigio.

- Finalmente, la Comision concluy6 que, si bien los signos en conflicto estan referidos a
algunos de los mismos productos, en virtud de las diferencias existentes entre los
mismos, es posible su coexistencia pacifica en el mercado sin que se genere riesgo de

confusion en el publico consumidor, declarando asi infundada la oposicion formulada.
1.5 Recurso de apelacion interpuesto por PEPSICO INC.

No encontrdndose de acuerdo con la Resolucién emitida por la primera instancia, la
opositora interpuso recurso de apelacion, en cuyo contenido manifest6 que dicha
resolucién no se ha expedido conforme a ley y que el signo solicitado cumple con los dos
supuestos exigidos en el articulo 136, inciso a) de la D. 486, motivo por el cual la
apelacion debe declararse fundada y, en consecuencia, denegarse el registro de la marca

AGUA EVEREST.

Por su parte, el solicitante no absolvio el traslado de la apelacion, pese a que fue

debidamente notificado.

1.6 Resolucién de segunda instancia emitida por la Sala Especializada en

Propiedad Intelectual

Mediante Resolucion N° 0056-2022/TPI-INDECOPI, de fecha 17 de enero de 2022, la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual resolvio declarar INFUNDADA el recurso de

apelacion presentado por PEPSICO INC. y, asimismo, CONFIRMAR la resolucion de



primera instancia que dispuso inscribir en el registro la marca AGUA EVEREST en la

clase 32, a favor del Sr. D.O.S.
La Sala amparo su decision en los siguientes fundamentos:

- Desde el punto de vista fonético y gréfico, la Sala precis6 que el signo solicitado y las
marcas registradas presentan una diferente secuencia de consonantes y de silabas, lo

cual en su conjunto determina una pronunciacion e impacto visual diferente.

- Desde el plano conceptual, la Sala indic6 que ambos signos poseen significados
distintos, pues el signo solicitado EVEREST hace referencia al monte mas alto del
mundo, por otra parte, las marcas registradas constituidas por la denominacién

EVERVESS son signos de fantasia.

- Finalmente, la Sala concluy6 que es posible la coexistencia pacifica sin riesgo de inducir
a confusion a los consumidores, puesto que si bien los signos en cuestién estan
destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros vinculados; estos poseen
diferencias fonéticas, gréficas y conceptuales; en consecuencia, el signo solicitado no se
encuentra incurso en la causal establecida en el art. 136 inciso a) de la Decision 486, por

lo cual corresponde otorgarle el registro.

No obstante, la Resolucion emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
contiene dos votos en discordia, los cuales fueron porque la Resolucion N° 454-
2021/CSD-INDECOPI sea revocada y, en consecuencia, el registro de la marca

constituida por la denominacion AGUA EVEREST denegado.



Il IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

JURIDICOS DEL EXPEDIENTE

En el presente informe juridico se han identificado principalmente tres problemas

juridicos, los cuales seran descritos a continuacion.
2.1 Problemauno: El principio de predictibilidad en materia de signos distintivos

En el caso que nos concierne, el solicitante adujo que no existe riesgo de confusién entre
su marca y las marcas de la opositora, toda vez que la marca MOUNT EVEREST, que
comparte el mismo término (EVEREST) con su marca AGUA EVEREST, estuvo vigente
al mismo tiempo que las marcas EVERVESS propiedad de la opositora, coexistiendo

ambas pacificamente sin ningun inconveniente.

Por ello, el solicitante invoco la aplicacion de los principios de legalidad y predictibilidad
comprendidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, expresando que la
marca MOUNT EVEREST sienta un precedente de inscripcion, ya que al igual que la
marca AGUA EVEREST dicha marca tuvo que pasar por los mismos criterios y

estandares que establece la normativa vigente para poder acceder al registro.

Bajo esa misma ldgica, el solicitante deduce que, si en su momento la autoridad
determind que si correspondia otorgarle el registro a la marca MOUNT EVEREST, la
marca AGUA EVEREST deberia correr la misma suerte. Por el contrario, la opositora
sefal6 que el analisis de registrabilidad es independiente y debe realizarse en cada caso
en concreto, no siendo relevante la preexistencia de la marca MOUNT EVEREST, pues

la misma ya no existe mas en el registro marcario.



2.2 Problema dos: Signos denominativos conformados por términos genéricos

La opositora solicit6 a la autoridad que la palabra AGUA contenida en el signo solicitado
sea excluido del examen comparativo de signos, por constituir un término genérico. Por
su parte, el solicitante afirmd que su marca esta compuesta por dos términos genéricos:
AGUA, que refiere a un recurso de la naturaleza y EVEREST, que alude a la montafia
mas grande del mundo muy conocida por la mayoria de personas a nivel mundial; de
modo que, combinados ambos términos evocan un concepto de pureza relacionado
directamente a uno de los productos que distingue su marca: agua mineral; en virtud de
ello, el solicitante aseguré que es mucho mas probable que por cultura general el
consumidor asocie su marca con la famosa montafa antes que con la marca EVERVESS

de la opositora.
2.3 Problematres: Riesgo de confusidon entre signos mixtos y denominativos

El signo solicitado consta Unicamente de elementos denominativos, conformado por dos
palabras: AGUA y EVEREST, es decir que, vendria a ser un signo denominativo;
mientras que las marcas base de la oposicion, ademas del elemento denominativo, se
encuentran conformadas por elementos graficos y cromaticos adicionales, teniendo
como término en comun la denominacion de fantasia “EVERVESS”, es decir que,

vendrian a ser signos mixtos.

En virtud de ello, en el siguiente capitulo se procedera a aplicar los criterios legales y
jurisprudenciales vigentes para efectos de determinar si los signos materia de

controversia son susceptibles o no de generar riesgo de confusion en el mercado.



lll. ANALISIS Y POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS

JURIDICOS IDENTIFICADOS
3.1 Posicion fundamentada sobre el problema uno

El principio de predictibilidad y confianza legitima se encuentra regulado en nuestro
ordenamiento juridico en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, en su articulo IV numeral 1.15, en el cual sefiala

que:

La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes
informacion veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de
modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprension
cierta sobre los requisitos, trdmites, duracion estimada y resultados posibles que

se podrian obtener.

Asimismo, la referida norma dispone que: “las actuaciones de la autoridad administrativa
son congruentes con las expectativas legitimas de los administrados razonablemente
generadas por la practica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones
gue se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.” (T.U.O. de la Ley N° 27444,

Articulo IV, numeral 1.15)

De lo mencionado se desprende que este principio proscribe la arbitrariedad y garantiza
la seguridad juridica de los administrados, permitiéndoles predecir la conducta de la
autoridad administrativa frente a determinados supuestos de hecho similares; tal como

sefala Moron Urbina (2019):



La seguridad juridica constituye un principio de actuacion de los organismos
publicos que les obliga a ser predecibles en sus conductas y, a la vez, un derecho
subjetivo, de todo ciudadano que supone la expectativa razonable de que sus
margenes de actuacién, respaldados por el Derecho, no seran arbitrariamente

desconocidos o modificados. (p. 130)

En este extremo, el solicitante refirid que la marca MOUNT EVEREST representa un
precedente de inscripcion, ya que fue otorgada en su momento por la autoridad marcaria
superando todos los filtros legales y lleg6 a coexistir pacificamente con las marcas de la
opositora sin problema alguno durante el periodo que estuvo vigente; en virtud de ello,
aleg6 que su marca AGUA EVEREST también deberia ser otorgada, en la medida que

comparten un elemento denominativo en comun: la palabra EVEREST.

Al respecto, es oportuno precisar que la autoridad marcaria del Indecopi se ha inclinado
en reiterada jurisprudencia por el criterio de que el examen comparativo de un signo debe
realizarse en cada caso concreto, pues es obligacion de la autoridad evaluar
integramente cada nueva solicitud a fin de determinar si ella cumple o no con los
requisitos para acceder a registro. Por ende, las decisiones finales que se tomen en cada
caso dependen del analisis de cada expediente y no estan sujetas a los registros

otorgados previamente.

En atencion a lo anterior, la marca MOUNT EVEREST invocada por el solicitante, no
tendria por qué ser tomada en cuenta como antecedente registral para el cotejo marcario,
no solo porque ya no existe mas en el registro sino también porque presenta una
diferencia sustancial en su conformacion con el signo solicitado, y es que la presencia

del término “MOUNT” le aporta una fuerza distintiva superior del cual carece el signo
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solicitado, que Unicamente cuenta con un elemento distintivo, que es el término
EVEREST. De esa manera, no es posible colegir que lo resuelto por la autoridad en un
caso particular se convierta en un precedente marcario de aplicacion general, puesto que
cada marca es distinta y las reglas que se aplican a las mismas dependeran del tipo de

marca que el examinador tenga en frente.

Ahora bien ¢esto quiere decir que el principio de predictibilidad no se aplica en materia
de signos distintivos? No exactamente. Una situacion en la cual el examinador si podria
tomar en cuenta los antecedentes marcarios es cuando existen varias marcas registradas
en la misma clase que incluyan la denominacién en comun al igual que el signo solicitado,
es decir cuando un término se vuelve de uso frecuente en la clase, en estos casos la

linea jurisprudencial se orienta porque se permita la coexistencia.

Para dar por concluido el presente analisis sobre el principio de predictibilidad aplicado
al régimen marcario, conviene traer a colacion lo referido por Flint (2011), quien advierte
qgue: “No existe en la legislacion peruana pautas claras que permitan determinar el riesgo
de confusién de marcas” (p. 63), el autor observa que el legislador ha decidido prescindir
de una definicion exacta de lo que debemos entender por “confusion” y ha omitido
ademas, establecer criterios concretos (no abstractos) para evaluar el riesgo de
confusion. Sin perjuicio de ello, el referido autor considera que cada caso debe ser
analizado de forma individualizada, evitando aplicar indiscriminadamente una serie de
reglas preestablecidas, pues no es recomendable el proteccionismo excesivo del

consumidor y la aplicacion de criterios mecanicistas para la toma de decisiones.
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3.2 Posicion fundamentada sobre el problema dos

La empresa opositora indicé que debe prescindirse de la palabra genérica AGUA en el
examen comparativo, pues se trata de un término que designa de manera directa uno de
los productos que distinguiria la marca en el mercado y se encuentra presente en
diversas marcas registradas de la clase 32 de la Cl, es por ello que carece de capacidad
distintiva, siendo imposible reivindicar derechos de exclusiva respecto de dicho término.

Veamos que dice la normativa al respecto.

El Decreto Legislativo N° 1075, en su articulo 46°, literal c), establece que: “si el signo
incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el analisis sobre la palabra o
palabras de mayor fuerza distintiva.” Como resultado, seran excluidos del cotejo marcario
aguellos elementos denominativos que no aporten distintividad al signo. En virtud de ello,
tanto la Comision en primera instancia ni la Sala en segunda instancia tomaron en cuenta
la palabra genérica AGUA al momento de realizar el examen comparativo entre los signos
EVERVESS y AGUA EVEREST. Sin embargo, de lo expuesto surge la interrogante ¢ Qué

es un término genérico?

En relacion a este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso

344-1P-2022, fundamentos 3.2 y 3.3, ha desarrollado que:

La denominacion genérica determina el género del objeto que identifica y la
denominacion técnica alude a la expresion empleada exclusivamente en el
lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona
el derecho exclusivo sobre la utilizacion de esa palabra, toda vez que se crearia

una posicion de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de
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un signo debe ser apreciado en relacion directa con los productos o servicios de

que se trate.

La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¢ qué es?
en relacion con el producto o servicio designado, se responde empleando la
denominacion genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es
genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sefialar el producto
0 servicio que desea proteger o cuando por si mismo pueda servir para

identificarlo.

Con base en lo expuesto, no cabe duda de que la palabra AGUA contenida en el signo
solicitado es un término genérico, dado que al responder la pregunta ¢qué es? lo

asociamos directamente a uno de los productos que distingue: agua mineral.

Ahora bien, el solicitante ha enfatizado que su marca se encuentra conformada, no por
uno sino por dos términos genéricos, sefalando expresamente en reiteradas
oportunidades que las palabras AGUA y EVEREST son genéricas. Al respecto, considero
que tales aseveraciones podrian resultar contraproducentes si lo que pretendemos es
defender los intereses de un cliente, pudiendo perjudicarlo en vez de beneficiarlo, puesto
gue una de las prohibiciones absolutas establecidas en la norma andina, exactamente
en su articulo 135, literal f, dispone precisamente que no pueden acceder al registro
aguellos signos conformados unicamente por el nombre genérico o técnico del producto

0 Servicio respectivo.

Bajo ese contexto, uno de los escenarios posibles es que, una vez realizado el examen
comparativo, la autoridad determine que no existe riesgo de confusion entre los signos,

pero al final de todas formas, deniegue el registro del signo solicitado por incurrir en una
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causal de prohibicion absoluta. Vale aclarar que, en este tipo de procedimientos, la
autoridad marcaria tiene la obligacion de analizar de oficio la registrabilidad de un signo,

mas all4 de lo que aleguen las partes en el procedimiento.

Pero retomando el caso en concreto, el solicitante sostuvo que el término EVEREST es
genérico, pues se trata del nombre de la montafia mas alta del mundo, el mismo que es
conocido por la mayoria del publico por cultura general. Sobre el particular, considero
que el solicitante se acogié a una interpretacion errénea del concepto “genérico” sin
entender su contexto en el derecho marcario, pues como ya se ha venido explicando en
parrafos anteriores, una denominacion genérica es aquella que alude directamente a la
palabra que se utiliza para denominar una clase o género de productos o servicios en el
mercado, en ese sentido, el término EVEREST no encaja en el concepto de “genérico”,
toda vez que no es una palabra que se utilice para nombrar un tipo de producto o servicio,

sino que se trata mas bien del nombre propio de un objeto presente en la naturaleza.

Por consiguiente, se plantea entonces la interrogante de si el signo solicitado incurre o
no en la prohibicién contenida en el literal f) del articulo 135 de la norma andina, para
absolver dicha interrogante usaremos como guia el Manual para el Examen de Marcas
en los paises Andinos (2023), que nos brinda las consideraciones para determinar si un
signo supera una prohibicion absoluta en dos simples preguntas que responderemos a

continuacion:

* ¢La denominacion genérica o técnica incluida en el signo hace referencia directa a los

productos o servicios a distinguir?

-Si (En referencia al término AGUA)
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» ;La denominacion que constituye el nombre genérico o técnico de los productos o
servicios incluye otros elementos que lo doten de distintividad? si es asi el signo puede

ser registrable.
-Si (En referencia al término EVEREST)

En conclusion, el signo solicitado, si bien incluye en su conformacion un término genérico,
no incurre en una prohibicion absoluta de registro, debido a que incluye un elemento
adicional que lo dota de distintividad, esto es el término EVEREST; quedando por
determinar si el aludido signo incurre en alguna prohibicion relativa de registro por afectar

derechos de un tercero.
3.3 Posicion fundamentada sobre el problema tres

A continuacion, se procedera a realizar un analisis de registrabilidad para determinar si
existe 0 no riesgo de confusidn entre los signos materia de controversia en el presente
caso, para lo cual se aplicaran las reglas de cotejo contenidas en la normativa marcaria

vigente.

Los signos distintivos comparten una norma en comun para los paises miembros de la
Comunidad Andina de Naciones: Peru, Bolivia, Colombia y Ecuador. Esta norma se trata
de la Decision N° 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la Comunidad
Andina de Naciones; mientras que, de manera complementaria, a nivel nacional rige el
Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones

Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

En ese sentido, el articulo 136, literal a) de la Decision 486 que establece que:
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No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un

riesgo de confusion o de asociacion.

Asimismo, el articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, desarrolla los criterios generales
a tener en cuenta al momento de realizar el examen de registrabilidad entre dos signos,

entre los cuales se encuentran:

a) la apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y

con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) el grado de percepciéon del consumidor medio;

c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacién o

prestacion, respectivamente;

d) el caréacter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en

el mercado; y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas.

En los articulos subsiguientes del referido decreto se precisan los criterios adicionales a
tener en consideracion para el cotejo marcario, a saber: la semejanza grafico-fonética, la
semejanza conceptual, la inclusién de palabras genéricas y/o descriptivas, si los signos
generan la misma impresion visual o evocan un mismo concepto, la relevancia del

elemento denominativo frente al elemento grafico, las cuales seran aplicadas por el
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examinador dependiendo del tipo de marca que tenga en frente (denominativa, grafica o

mixta).

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal de
Justicia Andina ha sefialado que existen dos tipos de riesgo de confusion: directa e
indirecta. La primera sucede cuando el consumidor confunde un producto o servicio por
otro, mientras que la segunda se da cuando el consumidor diferencia los productos o

servicios, pero le atribuye el mismo origen empresarial.

Otra de las consideraciones importantes a tener en cuenta es la vinculacion o conexién
competitiva entre los productos o servicios. En la interrelacion de estos dos supuestos
(semejanza de signos y conexion de productos) es que se determinara el riesgo de

confusion.

Asi las cosas, se procedera en primer lugar a determinar el grado de vinculacién entre
los productos que distinguen los signos confrontados, para lo cual se aplicaran los

criterios sustanciales y auxiliares establecidos por el Tribunal Andino.

En ese sentido, tenemos que el signo solicitado pretende distinguir: “cervezas; aguas
minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes
y otras preparaciones para elaborar bebidas” de la clase 32 de la Cl; mientras que las
marcas registradas identifican: “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras
bebidas no alcohdlicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas y todos los demas
productos”, “aguas minerales y gaseosas y ofras bebidas no alcohdlicas; bebidas y
zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y todos los demas

A1)

productos”, “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de
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frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas

carbonatadas”, todas pertenecientes a la clase 32 de la CI.

Aplicacion de criterios sustanciales:

a) La sustituibilidad: de lo anterior se desprende que todos los productos descritos
guardan relacion por ser sustituibles entre si, por ejemplo, las gaseosas se pueden
sustituir por bebidas a base de frutas u otras bebidas carbonatadas.

b) La complementariedad: los productos descritos también son de naturaleza
complementaria, por ejemplo, el sirope se utiliza para la elaboracion de bebidas
azucaradas como refrescos y otras bebidas a base de frutas.

c) Larazonabilidad: resulta razonable asumir que un empresario que comercializa
gaseosas Yy bebidas azucaradas lance al mercado una marca de aguas minerales,
en el presente caso, la opositora es una empresa lider de alimentos y bebidas a
nivel mundial que cuenta con un extenso portafolio de marcas en el Pera y el

extranjero, entre las cuales también posee una marca de agua mineral.

Aplicacion de criterios auxiliares:

a) Lapertenenciaalamisma clase de la Clasificacién de Niza: el signo solicitado
y las marcas registradas pertenecen a la misma Clasificacion Niza, la clase 32.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribucion o comercializacion: los
productos del signo solicitado y las marcas registradas se expenden por los
mismos canales de comercializacion, tales como bodegas, licorerias, mercados,
supermercados.

c) Los medios de publicidad: los medios publicitarios abarcan la television, radio,

revistas, redes sociales, etc.
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d) La finalidad o funcion: las bebidas que distinguen los signos en conflicto estan
destinadas a satisfacer una necesidad fisiol6gica que es calmar la sed y refrescar
el organismo.

e) El mismo género de productos o servicios: el signo solicitado y las marcas
registradas pertenecen al mismo género de productos, bebidas no alcohdlicas (a
excepcion de la cerveza).

f) La naturaleza de los productos o servicios: estos productos estan elaborados
con insumos en comun, como agua carbonatada, edulcorantes, conservantes, y

son producidos en las mismas fabricas.

En virtud de lo sefialado, se ha determinado que existe un elevado nivel de vinculacion
entre los productos de los signos en conflicto, por lo cual, el analisis comparativo de

signos debera ser mas riguroso.

Seguidamente, procederemos con el analisis de semejanza entre los signos materia de

controversia.
Consideraciones previas:

¢ No se han tomado en cuenta los términos AGUA ni GINGER ALE, por ser
genericos.
e Se aplicaron las reglas de cotejo entre signos mixtos y denominativos.
a) Similitud ortogréfica
Vocales
EVEREST: E-E-E
EVERVESS: E-E-E

Consonantes
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EVEREST: V-R-S-T

EVERVESS: V-R-V-S-S

Silaba ténica

EVEREST: E

EVERVESS: E

De una apreciacion en conjunto y sucesiva de los signos, se puede observar que
presentan una idéntica secuencia de vocales E-E-E, comparten una similar
secuencia de consonantes, con identidad en las letras V-R-S, difiriendo en las
letras V-T-S. Asimismo, comparten la misma silaba tonica ubicada al inicio de la
palabra, que consiste en la letra E, por lo cual es posible concluir que existe
similitud ortogréfica entre los signos.

Similitud fonética y denominativa

Pronunciacion

EVEREST: E-VE-REST

EVERVESS: E-VER-VESS

Al desglosar los signos podemos observar que presentan una distinta estructura
silabica; sin embargo, de una apreciacion integral de los signos se advierte que la
pronunciaciéon de ambos, si bien no es idéntica, si generan un impacto fonético
similar, en virtud de que inician con las mismas tres letras E-V-E y las penultimas
letras E-S.

Similitud grafica

Signo solicitado: EVEREST

Marcas registradas:
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EVERVESS

GINGER ALL

Desde el punto de vista gréafico, si hacemos de cuenta que las marcas mostradas
son simbolos que seran captados como fotografias por el sentido de la vista de
los consumidores en el mercado, se desprende que dichas marcas presentan una
impresion visual muy similar, dado que comparten la mayoria de sus letras en el
mismo orden (E-V-E-R-E-S), difiriendo Unicamente en la letra V y el reemplazo de
la S porlaT. Enrelacion a la grafia y demés figuras considero que son secundarias
y no aportan mayor distintividad a los signos registrados. Por tales razones, es
posible colegir que existe identidad grafica en este caso.

d) Similitud conceptual
EVEREST: montafia mas alta del mundo.
EVERVESS: no tiene un significado.

Desde el plano conceptual se desprende que el signo solicitado es un signo arbitrario,
pues tiene un significado no relacionado al producto que distingue; mientras que la marca
registrada es un signo de fantasia, pues no posee significado alguno, por ello, no es

posible determinar la existencia de semejanza conceptual entre los signos.

Conclusion: en atencion a la similitud ortografica, fonética y grafica de los signos en
conflicto (tomando en cuenta la preponderancia del elemento fonético), sumando el

elevado grado de conexidn competitiva entre los productos a distinguir, el bajo nivel de
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atencién que presta el consumidor medio en este tipo de productos de consumo masivo
y que suelen ubicarse muy cerca en los estantes de las tiendas y supermercados,
considero que si existe un potencial riesgo de confusion entre los referidos signos, pues
el consumidor podria confundir un producto por otro o distinguirlos entre si pero pensar

gue pertenecen al mismo empresario.

IV. ANALISIS Y POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES

EMITIDAS
4.1 Andlisis de la Resolucion emitida por la Comisién de Signos Distintivos

Como cuestién previa la CSD precis6 que las referencias realizadas por el solicitante no
determinan el resultado del andlisis que se realice en el presente caso, pues tales hechos
corresponden a expedientes distintos, con lo cual me encuentro de acuerdo porque como
ya se sefalé en acapites anteriores, la autoridad administrativa tiene la obligacion de

evaluar cada solicitud en concreto.

Con respecto al criterio de vinculacion de productos, la Comisién advirti6 que los
productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro
de los productos que distinguen las marcas registradas, cumpliéendose uno de los
requisitos para que se produzca riesgo de confusion en el mercado, sobre ello, considero
que, dada la identidad y similitud de los productos, el examen comparativo de signos
debid ser mas riguroso, pues el riesgo de confusion se ve incrementado, sin embargo,
ello no ocurrid. Del mismo modo, me parece cuestionable que la Comision no haya
desarrollado de manera detallada los criterios establecidos por el TICA para determinar
la conexién competitiva de productos, pues unicamente sefialé que “son productos de

similar naturaleza y finalidad, son susceptibles de ser elaborados por las mismas
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empresas y compartir los mismos canales de distribucion y comercializacion”, sin explicar

ni detallar por qué.

En lo que respecta al andlisis comparativo de signos, considero que la Comision hizo
bien en excluir las denominaciones AGUA y GINGER ALE, por resultar genéricas y de
uso frecuente en la clase. En consecuencia, luego de realizado el analisis comparativo,
la autoridad determiné que los signos EVEREST y EVERVESS no son semejantes, en la
medida que presentan una combinacion distinta de consonantes y silabas, lo cual da
lugar a un impacto fonético diferente. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, la
CSD consideré que el signo solicitado EVEREST tiene una definicion (la montafia mas
alta de la tierra); mientras que, los signos registrados son signos de fantasia, por ende,

no fue posible determinar la semejanza conceptual entre los signos en controversia.

En relacién a las marcas mixtas registradas, la CSD indic6 que la presencia de elementos
figurativos adicionales contribuye a la diferenciacion de los signos. No estoy de acuerdo
con dicha afirmacion, porque de acuerdo al andlisis realizado en el capitulo anterior, se
determindé que de una apreciacion integral desde el punto de vista grafico los signos

confrontados si resultaban semejantes.

Finalmente, la Comision de Signos Distintivos concluyd que es posible la coexistencia
pacifica del signo solicitado AGUA EVEREST con las marcas registradas EVERVESS
sin que se genere riesgo de confusion en el publico consumidor, por lo cual declaré
infundada la oposicion formulada. Decision con la que no me encuentro de acuerdo, por
los fundamentos expuestos en el capitulo anterior referido al examen comparativo de

signos.
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4.2 Andlisis de la Resolucién emitida por la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual

En primer lugar, la Sala se pronuncié sobre el criterio de vinculacion de productos,
sefialando que, como la primera instancia determind que los signos estan referidos a
algunos de los mismos productos y algunos vinculados y este extremo no ha sido apelado
por las partes, entonces, ha quedado consentido. Asimismo, al igual que la Comisién,
considerd que los términos AGUA Y GINGER ALE eran genéricos, por lo que tampoco

los tuvo en cuenta en el analisis comparativo de signos.

En tal sentido, desde el punto de vista fonético y gréfico, la Sala consideré que el signo
solicitado (EVEREST) y la marca registrada (EVERVESS) presentan una secuencia de
consonantes diferente (V-R-S-T / V-R-V-S-S) y de silabas (E-VE-REST / E-VER-VESS),
de lo cual se desprende una pronunciacién e impacto visual distinto. Por otra parte, desde
el plano conceptual, la Sala siguié la misma linea que la Comision, al determinar que
ambos signos poseen diferentes significados, pues el signo EVEREST hace referencia
al monte més alto del mundo y es conocido por el publico en general, mientras que el

signo registrado EVERVESS es de fantasia y no tiene un significado.

En virtud de lo expuesto, la Sala concluyé que, si bien los signos en cuestion distinguen
productos idénticos y vinculados, existen diferencias fonéticas, graficas y conceptuales
entre los mismos, por ello, es posible la coexistencia pacifica de los signos en el mercado
sin que se genere riesgo de confusion a los consumidores; en consecuencia, la autoridad
de segunda instancia determind que corresponde su acceso a registro. Al respecto, me
encuentro en desacuerdo con la decision de la Sala por las mismas razones aludidas a

lo largo del presente informe.
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No obstante, algo que considero cuestionable es que la Sala, haya tomado en
consideracion la marca MOUNT EVEREST invocada por el solicitante, al sefalar
textualmente que “A mayor abundamiento cabe sefialar que las marcas de la opositora y
la marca MOUNT EVEREST (Certificado N° 138587) que estuvo registrada a favor de
Mount Everest Limited, coexistieron pacificamente en el registro”. Al respecto, debo
mencionar que difiero de la postura tomada por la Sala, ello en virtud de las razones
expuestas en el capitulo anterior del presente trabajo, en el cual se llegd a la conclusién
de que la marca MOUNT EVEREST no constituye un precedente de inscripcién, puesto
que el andlisis de registrabilidad debe realizarse atendiendo a las particularidades de
cada caso concreto; ademas, estimo que, si bien la segunda instancia puede tener una
interpretacion diferente de los hechos, esto no implica que la autoridad administrativa,
como lo es el Indecopi, vaya en contra de sus propios actos, porque en definitiva, ello si

genera una afectacion al principio de confianza legitima en perjuicio de los administrados.
4.3 Opinion sobre los votos en discordia

En el presente caso, hubo dos votos en discordia de dos de las vocales, cuyo voto fue
para que la Resolucion N° 454-2021/CSD-INDECOPI sea revocada y, en consecuencia,
el registro de la marca constituida por la denominacion AGUA EVEREST sea denegado.
Dicha decision se sustentd en que, pese al contenido conceptual de la denominacion
EVEREST, la marca no cuenta con elementos adicionales ademas del denominativo que
permitan su diferenciacion respecto de las marcas registradas, aunado al hecho de la
existencia de una cuasi identidad fonética entre las denominaciones en referencia (en
este punto, las magistradas tomaron en cuenta que las marcas presentan la misma

secuencia vocalica y similar secuencia de consonantes) y, asimismo, los productos a que
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se refieren los signos en controversia se expenden en su mayoria en bodegas y son
solicitadas verbalmente; en atencion a ello, las vocales determinaron que no seria posible
la coexistencia pacifica de las marcas mencionadas sin que se produzca riesgo de

confusién en el mercado.

Sobre el particular, mi opinién es que, si bien me encuentro de acuerdo con el voto en
discordia de las vocales porque denegaron el registro de la marca solicitada, considero
que pudieron haber realizado un andlisis mas detallado y exhaustivo para determinar el

riesgo de confusion.
V. CONCLUSIONES

1. Para que una marca pueda acceder al registro y obtener el derecho de utilizarla
en el mercado con exclusividad, es necesario que cumpla ciertos requisitos
establecidos previamente por nuestro ordenamiento juridico. El primer filtro exige
superar las prohibiciones absolutas de registro previstas en la Decision 486, entre
ellas estan: que el signo sea genérico o descriptivo, consista en una designacion
usual del producto o servicio, carezca de distintividad, entre otros supuestos.

2. El segundo filtro versa sobre la afectacion al derecho de un tercero a traves de las
prohibiciones relativas de registro, entre las cuales también se incluyen varias
causales, siendo la mas relevante para efectos del presente caso, la prohibicion
contenida en el articulo 1369, literal a), de la Decision 486, referida a los signos
idénticos 0 semejantes a marcas registradas con anterioridad que puedan causar
un riesgo de confusion de asociacion.

3. De conformidad con lo expuesto a lo largo del presente caso, tenemos, por un

lado, al signo solicitado AGUA EVEREST vy, por otra parte, a las marcas
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registradas EVERVESS denominativo, EVERVESS vy logotipo y EVERVESS
GINGER ALE vy logotipo, de los cuales fueron excluidos los términos AGUA y
GINGER ALE por resultar genéricos y de uso frecuente. Asimismo, de los
fundamentos expuestos, se pudo llegar a colegir que, contrario a lo indicado por
el solicitante, el término EVEREST no era genérico, puesto que no tiene como
funcion designar al tipo o clase de productos que distingue.

. Otro tema tratado en el presente trabajo es sobre el principio de predictibilidad en
materia de signos distintivos, respecto del cual se llegé a concluir que una marca
caducada similar a un signo solicitado que coexisti6 con una marca registrada
durante el periodo que estuvo vigente, no genera predictibilidad ni confianza
legitima en el administrado, toda vez que, de acuerdo a lo establecido por la
normativa, la autoridad tiene la obligacion de analizar la registrabilidad de un signo
de acuerdo a las circunstancias de cada caso particular.

Finalmente, en el andlisis para determinar el riesgo de confusion se examinaron
dos variables: (a) la vinculacién entre los productos y (b) la identidad o semejanza
entre los signos. Respecto del primer punto, se pudo comprobar que los signos en
conflicto son idénticos y otros se encuentran vinculados entre si. Por otro lado,
respecto del analisis de identidad o semejanza de signos, de una apreciacion
sucesiva y en conjunto, se concluyé que los signos enfrentados presentan
identidad ortogréfica, fonética y grafica, sin embargo, difieren en el aspecto
conceptual. Estos factores, aunado al hecho de que los referidos productos
comparten los mismos canales de comercializacion, mismo publico consumidor y

son de consumo masivo, determinan que el signo solicitado AGUA EVEREST es
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susceptible de producir riesgo de confusibn con las marcas registradas
EVERVESS de la empresa opositora, razon por la cual, considero que no

correspondia su acceso al registro.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 0056-2022/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

soverrante [

OPOSITORA : PEPSICO, INC.

Analisis de riesgo de confusion entre signos que distinguen productos de
la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, diecisiete de enero de dos mil veintidds.

[. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de junio de 2020, R <) solicito el registro de la
marca de producto constituida por la denominacion AGUA EVEREST, para
distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a
base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 21 de setiembre de 2020, Pepsico, Inc. (Estados Unidos de

Ameérica), formuld oposicion manifestando lo siguiente:

(i) Es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial:

N 657

N° 58692

N°® 250215

(i) Existe riesgo de confusién entre el signo solicitado y dichas marcas.

(i) El analisis comparativo debe centrarse en el témmino EVEREST del signo
solicitado, toda vez que el término AGUA es genérico.

(iv) Existen semejanzas graficas y fonéticas entre los signos.

(v) Existe riesgo de confusion directa e indirecta entre los signos en conflicto.
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(vi) Los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 32 de la

Nomenclatura Oficial, a saber, bebidas no alcohdlicas.

tnvoco la aplicacion del articulo 136 inciso a)! de la Decisién 486.

Con fecha 17 de noviembre de 2020, [ NG 2bsolvio el traslado de
la oposicién formulada manifestando lo siguiente:

O

(if)
(i)

(iv)

(v)

(Vi)

Realizé la busqueda fonética y no encontré marcas similares, dado que la
marca MOUNT EVEREST (Certificado N° 138587) registrada a favor de
Mount Everest Limited, con la que se hubiese generado riesgo de
confusion vencié el 2018.

No existen semejanzas ni riesgo de confusién entre los signos en
conflicto.

La marca MOUNT EVEREST tuvo certificado vigente desde el afio 2008
hasta el 2018 por lo que coexisti6 con las marcas registradas a favor de Ia
opositora.

El signo solicitado esta conformado por el término EVEREST que hace
referencia a la montaiia mas alta del mundo, por lo que la denominacién
AGUA EVEREST evoca el concepto de pureza que es lo gue el
consumidor valora en las aguas emboteliadas.

El signo solicitado pretende distinguir productos distintos a los que
distinguen las marcas registradas, por lo que esta dirigido a distinto
publico consumidor.

Los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado, tal y como lo
hicieron con una marca muy similar.

Con fecha 8 de febrero de 2021, la opositora. Pepsico, Inc. reiteré sus
argumentos sefialados en su escrito de oposicion. Adicionalmente, sefialo que
el hecho que la marca MOUNT EVEREST haya ‘coéxistido con las marcas
registradas resulta irrelevante, puesto que el examen de registrabilidad y
comparacién de los signos es independiente.

1 “Articulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en &l comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por

un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales .

el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusidn o de asociacion.

.y
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Mediante Resolucion N° 454-2021/CSD-INDECOP! de fecha 9 de febrero de
2021, la Comisidon de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la oposicién
formulada por Pepsico, Inc. y, en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (entiéndase

e QTORGAR),-elregistro-del signo-solicitado—La-Comisié A-considers-lo-siguiente:

A

Respecto de lo alegado por la solicitante

()

(ii)

La solicitante ha manifestado que la marca MOUNT EVEREST tuvo
certificado vigente desde el aflo 2008 hasta el 2018 por lo que coexistié
con las marcas registradas a favor de la opositora, en la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial.

Al respecto, la autoridad administrativa tiene la obligacién de evaluar
integramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia,
a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al
registro o no, dependiendo la evaluacién de los hechos del caso concreto
y de las valoraciones que realice la Comision, tal como se procedera en el
presente caso. Siendo asi, las referencias realizadas por la solicitante no
determinan el resultado del analisis que se realice en el presente
expediente, toda vez que los hechos referidos corresponden a
expedientes distintos al que es materia de andlisis en la presente
Resolucion.

Respecto a la evaluacion del riesgo de confusién

(i

(iv)

Pepsico, Inc., sustentd su oposicidn en base a las marcas de producto
EVERVESS (Certificado N° 6997), EVERVESS y logotipo (Certificado N°
58692) y EVERVESS vy logotipo (Certificado N° 250215}, que distinguen
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Los signaos en cuestidn distinguen algunos de los mismos productos y otros
vinculados.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AGUA
EVEREST vy las marcas registradas, se advierte que los signos no resultan
semejantes. En efecto, las denominaciones que conforman los signos
presentan una distinta combinacién de consonantes, a saber: V-R-S-T / V-
R-V-5-8, que dan lugar a una diferente combinacion de silabas. Por otro
lado, desde el punto de vista conceptual, la denominacién EVEREST es
un término que hace referencia al pico mas alto de la Tierra, mientras que
la denominacién EVERVESS sera considerada como una denominacion
de fantasia.

En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto estan referidos a
algunos de los mismos productos y ofros vinculados, dadas las

diferencias existentes entre los mismos, es posible su coexistencia sin_
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que se genere riesgo de confusion en el publico consumidor, por lo que
corresponde declarar infundada la oposicion formulada.
Se tuvo a la vista la marca registrada EVERVESS EV y logotipo

(Certificado—N*58567) registrada—a-favo r-de-Pepsico,nc.con-la—cual-el—
signo solicitado no es confundible, toda vez que presentan diferencias
graficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre si.

Con fecha 18 de junio de 2021, la opositora Pepsico, Inc. interpuso recurso de
apelacion manifestando lo siguiente:

(i)

(i)

()]

El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos para los cuales
sus marcas se encuentran registradas, tal como lo sefiald la Primera
Instancia y no hay nada que objetar respecto de la identidad y vinculacion
entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

Los signos en cuestion son semejantes. Por ello, su coexistencia en el
mercado originard problemas de confusion y eror en el publico
consumidor.

El signo cuyo registro ha sido solicitado se encuentra incurso en la
prohibicién de registro prevista en el articulo 136 inciso a) de la Decision
486, toda vez que presentan una evidente cuasi identidad.

No abstante haber sido debidamente notificado el solicitante | EGczNNGEGG
no absolvié el traslado de la apelacion.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si existe

riesgo de confusi

r

4n entre el signo solicitado AGUA EVEREST y las marcas
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registradas EVERVESS (Certificado N° 6997), EVERVESS y logotipo
(Certificado N° 58692) y EVERVESS vy logotipo (Certificado N° 250215).

HI-ANA

LI YA

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a)

M-5PI-01/01
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La opositora, Pepsico, Inc. (Estadoé Unidos de América) es titular de las
siguientes marcas de producto base de la oposicidn:

La denominacién EVERVESS, que distingue cerveza, ale y porter;
aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; jarabes y
otros preparados para hacer bebidas y todos los demas productos de
la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 5 de mayo de 1994
bajo Certificado N° 6997 y renovada hasta el 5 de mayo de 2024.

La denominacion EVERVESS escrita en letras caracteristicas en
color blanco dentro de una figura rectangular; conforme al modelo,
que distingue aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcoholicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones
para hacer bebidas y demas productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita el 29 de octubre de 1999 bajo
Certificado N° 58692 y renovada hasta el 29 de octubre de 2029.

La denominacién EVERVESS GINGER ALE vy logotipo, conforme al
modelo, que distingue aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin
alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para elaborar bebidas; bebidas carbonatadas de Ia
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clase 32 de la'Nomenclatura Oficial, inscrita el 22 de mayo de 2017
bajo Certificado N° 250215 y vigente hasta el 22 de mayo de 2027.

b)  Asimismo, Pepsico, Inc. es titular de la etiqueta de fondo negro, en cuya
parte superior medio se aprecia la denominacion EVERVESS escrita en
letras caracteristicas en color blanco dentro de dos rayas delgadas
blancas, debajo un rectangulo de fondo blanco en cuyo centro superior
se aprecia dos escudos de fondo negro uno dentro del otro en forma de
“W* astilizada, en la cual dentro del escudo chico se aprecian las letras
“E” y “V" unidas en forma estilizada de color blanco, y seis lineas negras
que se encuentran a lo largo del rectadngulo; conforme al modelo, que
distingue aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas,
bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas y demas productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita el 26 de Gctubre de 1999 bajo Certificado N° 58567 vy renovada
hasta el 26 de octubre de 2029.
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c) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas
registradas a favor de terceros que incluyen en su conformacion la
denominacion GINGER ALE, tales como: AREQUIPA DRY GINGER
ALE-y-logotipo—(Certificado-N* 162547 WISLAN-GINGER-ALE DRY

CON EXTRACTO NATURAL DE JENGIBRE y logotipo (Certificado N°
196794), BIG GINGER ALE (Certificado N° 202077).

d) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas
registradas a favor de terceros que incluyen en su conformacién la
denominacién AGUA, tales como: AGUA DE MESA HIDRO LIGHT y
logotipo (Certificado N° 259026), AGUA DE JESUS vy logotipo
(Certificado N® 268169), AGUA AF FIEL A Tl! y logotipo (Certificado N°
273816), AGUA CHECK (Certificado N° 300275), AGUA DEL AIRE y
logotipo (Certificado N° 277312).

e) Con fecha 27 de mayo de 2008, se otorgd a favor de Mount Everest
Limited. (Hong Kong), el registro de la marca de producto constituida por
la denominacion MOUNT EVEREST, para distinguir cervezas, agua
mineral y gasificada y otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y jugos de
fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la clase 32 de
[a Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 138587, cuya
vigencia se otorgd hasta el 27 de mayo de 2018, fecha en la cual caducé
por falta de renovacién.

2. Determinacién del riesgo de confusién

El articulo 136 inciso a) de la Decision 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 confusion o de asociacion.

Con relaciéon a la figura del riesgo de confusidon, cabe tener en cuenta la
interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N° 198-1P-2015%), en la cual se sefiala lo siguiente:

2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.
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“Segtin la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo
confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se
estaria atenfando contra el interés del titular de la marca anteriormente

que el mercado de productos y servicios se desarrolfe con transparencia y,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar fa eleccion de
los productos o servicios que desea adquirir’.

De otro lado, en el Proceso N° 423-1P-20153, el Tribunal Andino establecio gue:
“Dara determinar la existencia del riesgo de confusion seré necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como en
relacién con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situacion de los consumidores o usuarios, la cual variard en funcion de los
productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que
perfenezcan dichos productos o servicios.”

En esa linea, el riesgo de confusién debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelacién de los siguientes elementos: a) la similitud o conexion 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 confusian.

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 confusion. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusidn. 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 proteccién limitada.

2.1 Respecio de los productos

En el presente caso, se-advierte que los signos estan referidos a los siguientes
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

ol

E i
Cerveras; aguas minerales y | Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no

re gistradafasf—comofekd-erfos"con'sumido-reS%Br’cherp-roh'ibicié-n,—contn‘b uyea—

3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
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otras bebidas sin alcohol; | alcohdlicas; jarabes y ofros preparados para hacer bebidas vy todos los
bebidas a base de frutas y | demés productos
zumos de frutas; siropes y

i 5869
o:cras preparaciones para | Aguas minerales y gaseosas y ctras bebidas nc alcchédlicas, bebidas y

¥

elaborarbebidag--— ~——————-Zumos-de frutas,-siropes-y-olras-preparaciones—para—hacer-bebidas-y
demaés productos

Aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar

bebidas; bebidas carbonatadas

Considerando que el extremo de la resolucidn de Primera Instancia que
concluyé que los signos estan referidos a algunos de los mismos productos y
otros vinculados no ha sido apelado por las partes, éste ha quedado
consentido.

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 pablico
consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrd comparar ambos signos
simultaneamente. 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 ptiblico 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 impresion en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido sehalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y mas recientemente en el Proceso N° 529-IP-
20164

El recuerdo y capacidad de diferenciacién del pablico dependeran del grado de
la atencién que usualmente el consumidor medio preste para la adquisicion y
contratacion de los productos o servicios a distinguir.

4Gaceata Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
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En este orden de ideas, la impresion en conjunto de signos denominativos (o
de aquéllos ‘en los que resulta mas relevante el elemento denominativo) se

determinara—en—primer—lugar—por-su—aspectofonético-y-gréfico.~En—muchos
casos, el aspecto fonético sera el mas importante porgue por lo general la
denominacién 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 denominacidn 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:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar

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

Conforme lo-sefiala Fernandez - Novoa®, “...a la hora de comparar una marca
mixta con otro 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 visidn de conjunto de Ja
correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralefa a lo que sucede
en la hipétesis de la comparacion 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’.

Sefala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixia esta
constituido por el elemento denominativo de la misma"; precisando que
“cuando en la comparacion entre signos distintivos participa una marca mixta,
debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo
prevalece, por regla general, sobre el componente grafico o figurativo.”
Considera que la primacia de esta pauta se basa en que ‘g fa hora de adquirir
productos revestidos con una marca grafico - denominativa, el ptblico
demanda los productos en el comercio sefialandolos por su denominacién y no
gréficamente. (...) 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

SFernandez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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marca mixta hace que el publico contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar como un indice identificador del
producto, desempefia tan sélo el papel de contribuir a ornamentar la
presentacion-del-producto—Esta-pauta-deja-de-aplicarse—no-obstante—en—los

supuestos en los que 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
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 del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la
originalidad infrinseca del mismo).

En el presente caso, atendiendo a que algunas de las marcas registradas
constituyen signos mixtos, debera establecerse previamente si eéstos presentan
algun elemento relevante que determine su impresién en conjunto.

En el caso de las marcas registradas se advierte que seran relevantes tanto el
elemento denominativo, ya que serd mediante dicha denominacién como se
solicitaran los productos en el mercado, como el aspecto grafico y cromatico,
debido a la distribucion de sus elementos, tal como se aprecia a continuacion:
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N° 250215

En el caso de denominaciones compuestas por mas de un término, es
necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cual es
el que sirve para determinar la impresién en conjunto, ya que pueden ser
semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sdlo se
puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formacion
de la denominacion compuesta de que se trata.

En el caso del signo solicitado AGUA EVEREST, la denominacion AGUA, es
genérica respecto de los productos que pretende distinguir en la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, toda vez que designa al producto. Ello explica su uso
frecuente en la conformacién de diversas marcas registradas, tal como se
aprecia en el Informe de Antecedentes.

De otro lado, en el caso de la marca EVERVESS GINGER ALE y logotipo, la
denominacién GINGER ALES®, si bien se encuentra en idioma inglés, su
significado (bebida gaseosa en base a jengibre) es conocido por el sector
pertinente del publico consumidor. Ello explica su uso frecuente en la
conformacién de diversas marcas registradas, tal como se aprecia en el
Informe de Antecedentes.

Por lo anterior, las denominaciones AGUA y GINGER_ ALE o "s_'._erén tomadas en
cuenta a efectos de realizar el examen comparativo de los signos.

Realizado el examen comparativo correspondiente se advierte lo siguiente:

& GINGER'ALE(Géseosa de ién-d_i_br-e'} tal como se éprecia enla s'iguriente pagina web:
hitps://dicticnary.cambridge.orgles/diccionario/ingles-espanol/ginger-ale
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a) Entre el signo solicitado AGUA EVEREST v la marca registrada EVERVESS
(Certificado N° 6997):

"l

- Fonética y graficamente, el elemento denominativo relevante del signo
solicitado (EVEREST) y la marca registrada EVERVESS presentan una
diferente secuencia de consonantes (V-R-S-T- / V-R-V-S-S) y de silabas
(E-VE-REST / E-VER-VESS), lo que determina una pronunciacién e
impacto visual de conjunto diferente.

igno solicitado Marca registrada

AGUA EVEREST EVERVESS

- Conceptualmente, ambos signos tienen significados diferentes, toda vez
que el signo solicitado EVEREST, hace referencia al monte mas alto del
mundo’, que resulta ser conocido por la generalidad del publico
consumidor, mientras que la denominacién EVERVESS de la marca
registrada es de fantasia.

b) Entre el signo solicitado AGUA EVEREST v [a marca registrada EVERVESS
y logotipo (Certificado N° 58692):

Fonética, grafica y conceptualmente, se advierten las mismas precisiones
sefialadas en el literal a). Asimismo, la marca registrada presenta elementos
graficos y cromaticos, mientras que el signo solicitado es denominativo, tal
COMo se aprecia a continuacion:

7 Tal come se aprecia en la siguiente pagina wab:

Everest — el monte més alto del mundo

El Everest (o0 Chomotungma como se le denomina en Nepal) se encuentra situado a 8848,43 metros de
altura y es el suefio de iodo escalador, pero sin duda es el desafic mas peligroso y la montafia mas
mortal de la tierra. Si, es el lugar mas alto de nuestro planeta y la cumbre més famosa que todos los
nifics de todos los paises conocan. Pero Ia historia de su descubrimiento y de la valerosa gente que
intentd encurnbrario suelen ser desconocidos para el pldblico. Con una forma similar a la de una
piramide debido a la diseccion de los glaciares, el Everest se alza justo en la frontera entre dos paises
asiaticos: China y Nepal.

http:/www everestian.com/monte-everestes.himl
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AGUA EVEREST

c) Entre el signo solicitado AGUA EVEREST vy la marca registrada EVERVESS
GINGER ALE v logotipo (Certificado N° 250215):

Fonética, grafica y conceptualmente, se advierten las mismas precisiones
sefaladas en el literal b).

AGUA EVEREST

2.3 Riesgo de con_fusién

Por lo expuesto, si bien los signos en cuestion estan destinados a distinguir
algunos de los mismos productos y otros vinculados; éstos presentan
diferencias fonéticas, graficas y conceptuales, lo que determina, tomando en
cuenta el grado de atencién que se presta para este tipo de productos, que sea
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posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a confusion
al pablico consumidor.

~Afmayor—abun-damientomcabe—seﬁalarﬂue--la—&m-a-reas@ewla@positepa-myflafmama
MOUNT EVEREST (Certificado N° 138587) que estuvo registrada a favor de
Mount Everest Limited, coexistieron pacificamente en el registro.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de
prohibicion de registro establecida en el articulo 136 inciso a) de la Decision
486, razon por la cual corresponde su acceso a registro.

V. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacién presentado por
Pepsico, Inc.

Sequndo.- CONFIRMAR la Resolucién N° 454-2021/CSD-INDECOP] de fecha
9 de febrero de 2021 que dispuso INSCRIBIR {(entiéndase: OTORGAR) a favor
de NG {(Pera), el registro de la marca de producto constituida por
la denominacién AGUA EVEREST, para distinguir cervezas; aguas minerales y
otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y
otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial.

Con la intervencion del Vocal Gonzalo Ferrero Diez Canseco y el voto
dirimente de Carmen Jacqueline Gavelan Diaz

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

fob.

Voto en discordia de las sefioras Vocales Virginia Maria Rosasco Dulanto
y Sylvia Teresa Bazan Leigh
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El presente tiene por objeto sustentar nuestro voto en discordia en el caso de la
referencia, ya que consideramos que el signo solicitado AGUA EVEREST, se
encuentra incurso en la prohibicion establecida en el articulo 136 inciso a)de la

- Decisién 486 -razén-por-lacual, corresponderia-denegar su-registro.

En efecto, realizado -el examen comparativo entre el signo solicitado AGUA
EVEREST y las marcas registradas EVERVESS (Certificado N° 6997},
EVERVESS vy logotipo (Certificado N° 58692) y EVERVESS GINGER ALE y
logotipo (Certificado N° 250215}, se advierte que:

- Fonéticamente, el elemento denominativo relevante del signo solicitado
(EVEREST) y la denominacién EVERVESS de las marcas registradas
presentan una misma secuencia de vocales (E-E-E) y similar secuencia
de consonantes (V-R-S-T / V-R-V-§-8), lo que determina una
pronunciacién y entonacion de conjunto cuasi identicas.

- Graficamente, las marcas EVERVESS vy logotipo (Certificado N° 58692)
y EVERVESS -GINGER ALE y -logotipo (Certificado N° 250215)
presentan elementos graficos y figurativos mientras que el signo
solicitado es Unicamente denominativo y no cuenta con elementos
graficos adicionales, tal como se aprecia a continuacion:

EVERVESS
(Certificado N° 6997)

AGUA EVEREST

(Certificado N° 250215)
-~ Signo solicitado - -~ | - - Marcas registradas
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- Conceptualmente, el significado de la denominacién EVEREST? puede
ser conocido por un gran sector del publico consumidor.

—En—atencidén—a—lo—anterior,no—obstante—el—contenid o—conceptual—de—la-

denominacion EVEREST, teniendo en cuenta que el signo solicitado es un
signo denominativo que no cuenta con elementos relevantes que permitan su
diferenciacién respecto de las marcas registradas, la cuasi identidad fonética
entre las denominaciones EVEREST y EVERVESS y que los productos a que
se refieren los signos se expenden mayormente en bodegas y son solicitados
verbalmente, consideramos que no seria posible su coexistencia pacifica en el
mercado sin riesgo de inducir a confusion al plblico consumidor.

En virtud de lo expuesto, nuestro voto es porque la Resolucién N°® 454-
2021/CSD-INDECOPI de fecha 9 de febrero de 2021, debiera ser revocada vy,
en consecuencia, el registroc de la marca de producto constituida por la
denominacion AGUA EVEREST denegado.
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