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En el presente informe juridico examinaremos el procedimiento administrativo recaido en
el expediente 822055-2019, el cual es iniciado por CORPORACION SAN LUIS S.A.C.,
con la presentacion de la solicitud de registro multiclase de productos, ante la Direccion
de Signos Distintivos del INDECOPI, para registrar el signo distintivo denominativo
“Impossible Burger”, con la finalidad de distinguir productos de las clases 29 y 30 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Posteriormente, Impossible Foods Inc., de Estados Unidos de América, formula oposicion
andina contra la solicitud de registro multiclase, en el extremo que pretende distinguir
productos de las clases 29 y 30 de la C.I., presentando como fundamentos de la oposicion
sus marcas “IMPOSSIBLE BURGER” e “IMPOSSIBLE” solicitadas en Colombia.

Mediante Resolucion N° 2704-2020/CSD-INDECOPI, la Comisién de Signos Distintivos,
declara fundada la oposicién, debido a que, determiné que existe riesgo de confusion entre
los signos en cuestion, asi como también determina que existe mala fe con respecto a la

presentacion de la solicitud.

Mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2020, Corporacion San Luis S.A.C.
interpone recurso de apelacién alegando que no existe estudio o encuesta que acredite
gue el signo solicitado genere riesgo de confusion en relacidon con las marcas andinas de

la opositora, asimismo, sefiala que no se realizé la solicitud de mala fe.

Finalmente, mediante Resolucién N° 806-2021/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual declaré infundado el recurso de apelacion interpuesto por
Corporacion San Luis S.A.C. y, en consecuencia, confirmo6 la Resolucion de primera
instancia que denego el registro multiclase de la marca denominativa “Impossible Burger”

gue pretendia distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

Visto lo actuado, se identificara y analizara los principales problemas juridicos del caso en

concreto, conforme a la normativa actualizada y a la doctrina.
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|. RELACION DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES
INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

a. Presentacién de la solicitud de registro multiclase

Con fecha 17 de octubre de 2019, CORPORACION SAN LUIS S.A.C., de Perd,
solicitd el registro multiclase de marca denominativa “Impossible Burger”,
para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Clasificacion Internacional
Niza.

Después de constatar que se reunieran todas las estipulaciones formales
exigidas por la norma, la Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI, realizo

la publicacion en la Gaceta Electronica de Propiedad Industrial.

b. Oposicion Andina a la solicitud de registro multiclase

Mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2019, Impossible Foods Inc., de
Estados Unidos de América, interpuso oposicion andina contra la solicitud de
registro multiclase que pretende distinguir productos de las clases 29 y 30 de

la Clasificacion Internacional.

Fundamentos de Hecho

La opositora sefiala que tiene legitimo interés para interponer una oposicion

andina en base a los siguientes derechos prioritarios:

1) El certificado de registro N° 5459255 emitido en Estados Unidos,
correspondiente a la marca IMPOSSIBLE, para distinguir productos de la
Clase 29.



2) El expediente N° SD2019/0054481 colombiano, para el registro de la
marca IMPOSSIBLE BURGER que pretende distinguir productos de la Clase
29.

3) El expediente N° SD2019/0054472 colombiano, para el registro de la
marca IMPOSSIBLE que pretende distinguir productos de las Clases 29 y 30.

Adicionalmente, alega que la marca IMPOSSIBLE BURGER / IMPOSSIBLE
ha logrado un gran reconocimiento entre el publico consumidor,
principalmente de cultura vegetariana o “vegana” debido a que es una opcion
de alimentacion libre de productos carnicos o animales. Asimismo, sefiala que
es muy probable que la solicitante haya tomado conocimiento de sus
actividades comerciales a traves de la pagina web

https://impossiblefoods.com/.

Por ende, la presentacion de la solicitud multimarca en el presente expediente
no puede ser objeto de la mera casualidad. No puede tener otra explicacién
qué el haberse presentado de mala fe.

Por otra parte, alega que existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y
sus signos solicitados anteriormente en Colombia, toda vez que de la
comparacién a nivel fonética y grafica entre el signo solicitado y su marca
IMPOSSIBLE BURGER, puede visualizarse que los signos son los mismos.
Asimismo, conceptualmente, los signos serian abstractos y sin significado

para cualquier consumidor

Finalemnte, con la finalidad de demostrar su legitimo interés, la opositora
presenta copias de las solicitudes de registro presentadas ante la DSD del
INDECOPI.

c. Escritos adicionales y por no absuelto el traslado de oposicién

Con proveido de fecha 17 de diciembre la Secretaria Técnica de la CSD le
requirio a Impossible Foods Inc., que cumpla con precisar si la solicitud de

registro colombiana multiclase N° SD2019/0054472, correspondiente a la
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marca IMPOSSIBLE, constituye un fundamento de la presente oposicion en
los extremos que distingue productos y servicios de las clases 29 y 43

Con fecha 26 de diciembre de 2019, Impossible Foods Inc., absuelve el
requerimiento presentando un escrito donde sefala que: En cuanto a la
solicitud de registro colombiana multiclase N° SD2019/0054472 para la marca
IMPOSSIBLE, ésta se ha presentado para las clases 29, 30 y 43 en Colombia.
No obstante, para lo relacionado a la presente oposicion, acreditan interés real

en el mercado peruano respecto solo para la clase 30.

Mediante proveido de fecha 14 de febrero de 2020, se deja constancia que la
oposicién andina se basa en la marca denominativa IMPOSSIBLE BURGER
que pretende distinguir productos de la clase 29, y la marca denominativa

IMPOSSIBLE que pretende distinguir productos de la clase 30.

Mediante escrito de fecha 1 de julio de 2020, Impossible Foods Inc., sefialo
que sus solicitudes colombianas, base de la oposicion, ya han sido otorgadas,
presentando los certificados N° 643643 y N° 643642.

No obstante, habiendo sido debidamente notificada, y habiéndose vencido el
plazo establecido, con fecha 27 de julio de 2020, se deja constancia que la

solicitante no contesto la oposicion y se pasa a resolver conforme a ley.
d. Resolucién emitida por la Comision de Signos Distintivos

Mediante Resolucion N° 2704-2020/CSD-INDECOPI, la Comision declaro
fundada la oposicién formulada por Impossible Foods Inc; y, en consecuencia,
denegd el registro de la marca solicitado por CORPORACION SAN LUIS
S.A.C., en base a lo siguiente fundamentos:

1. Respecto al Legitimo interés de la opositora

La opositora formuld su oposicion en base al registro de las marcas
IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) e IMPOSSIBLE (Certificado N°
643642), registradas en Colombia, para diferenciar productos de las clases 29
y 30 de la N.O.



Mediante Expedientes N° 829772-2019 y N° 829773-2019 de fecha 13 de
diciembre de 2019, la opositora ha solicitado el registro en el Pert de las marcas
IMPOSSIBLE BURGER e IMPOSSIBLE para diferenciar productos de las
clases 29y 30, respectivamente.

En ese sentido, Impossible Foods, Inc., se encuentra legitimada para formular
oposicidn en base a sus marcas solicitadas con anterioridad en Colombia.

2. Malafe

Del analisis de los medios probatorios se advierte lo siguiente: (i) el signo
solicitado IMPOSSIBLE BURGER ha reproducido de manera semejante o
idéntica los elementos que conforman a las marcas de la opositora (ii) la
solicitante pretende distinguir productos de la clase 29 y 30 que se encuentran
relacionados a aquellos que distinguen las marcas de la opositora.

Por lo expuesto, se puede concluir que, existen elementos que permiten
determinar que el signo ha sido solicitado de mala fe, por tal razén concierne
declarar fundada la oposicion formulada en este extremo.

3. Respecto al riesgo de confusion

En cuanto a la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643)

Si bien existe identidad entre los signos en conflicto, estos distinguen productos
no vinculados entre si, por ello concierne declarar infundada la oposicion
formulada en este extremo.

En cuanto a la marca IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)

Debido a que los signos en disputa distinguen algunos de los mismos
productos., y presentan semejanzas entre los mismos, no es posible que
coexistan sin generar un riesgo de confusién en los consumidores; por lo cual
concierne, en ese extremo, declarar fundada la oposicion.

e. Recurso de Apelacion interpuesto por la solicitante
Mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2020, Corporacion San Luis
S.A.C. interpuso recurso de apelaciéon manifestando lo siguiente:

Alega que previamente al inicio del presente procedimiento, efectudé una
busqueda de antecedentes registrales! no advirtiendo que el signo solicitado

1 A través de http://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#inicio.
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f.

se encontrase registrado a favor de algun tercero, por lo que no se puede
afirmar que actu6 de mala fe.

Asimismo, las marcas de la opositora se encuentran inscritas en Colombia,
motivo por el cual, las mismas deberian tener proteccion unicamente en el pais
de origen.

En las clases 29 y 30 de la C.I., se encuentran inscritas a favor de terceros,
marcas que incluyen la denominacion “IMPOSIBLE”, lo que determina que
dicha denominacién sea de uso frecuente en ambas clases.

No existe estudio 0 encuesta que acredite que el signo solicitado genere riesgo
de confusion en relacion con las marcas registradas.

En la medida de que la opositora Unicamente cuenta con el registro de la marca
IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) en la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial, no corresponde que su signo solicitado sea denegado en
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Absuelve traslado de Apelacion

Con fecha 8 de enero de 2021, Impossible Foods Inc. absolvio el traslado de
la apelacion manifestando lo siguiente:

Reitera que Corporacion San Luis S.A.C. (la solicitante), probablemente ha
tomado conocimiento de las actividades comerciales de la empresa de mi
mandante a través de Internet, del portal https://impossiblefoods.com.

Asimismo, alega que ha demostrado que cuenta con derechos prioritarios y
ademas presento los certificados otorgados por Colombia que le permiten
invocar la oposicién andina regulada por el articulo 147° de la Decision 486.

Adicionalmente agrega que la mala fe ha quedado demostrada, pues que
analizando os medios probatorios que presentaron, la Comisién concluy6 que:

(1) La opositora (Impossible Foods Inc.) ha acreditado que es titular en el
extranjero de las marcas IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER;

(i) El signo solicitado Impossible Burger ha reproducido de manera
semejante o idéntica los elementos que conforman a las marcas
(IMPOSSIBLE y IMPOSSIBLE BURGER) de la opositora; v,

(i)  La solicitante pretende distinguir productos de las clases 29 y 30 que
se encuentran relacionados a aquellos que distinguen las marcas de la
opositora.
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Por lo cual solicita que el escrito de apelacion sea declarado INFUNDADO en
todos sus extremos pues queda acreditada la mala fe y la correcta decision
contenida en la en la Resolucién No. 2704-2020/CSD-INDECOPI emitida el
21 de agosto de 2020.

g. Resolucion emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Cuestiones controvertidas:

Si el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER genera un riego de confusion
con las marcas opositoras (IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER),
registradas en Colombia

Si la solicitud de registro del signo IMPOSSIBLE BURGER fue presentado

de mala fe.
Extremos consentidos:

La solicitante en sus argumentos presentados en la apelacion no cuestiona la
evaluacion efectuada por la Comision en la cual se determind la existencia de
vinculacion entre los productos en cuestion, por lo tanto, no corresponde

pronunciarse sobre este extremo

Asimismo, la opositora no ha cuestionado la Resolucion de la Comision en el
extremo que se declara la inexistencia del riesgo de confusién entre el signo
solicitado IMPOSSIBLE BURGER en la clase 30 y la marca opositora
IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643), que distingue productos de

la clase 30. Quedando consentido ese extremo.

En ese sentido, mediante Resolucion N° 0806-2021/TPI-INDECOPI, la Sala
declar6 infundado el recurso de apelacién interpuesto por Corporacion San
Luis S.A.C. y, en consecuencia, confirmd la Resolucién de la Comision,

fundamentando su decision bajo los siguientes argumentos:



1. Respecto al riesgo de confusién entre el signo solicitado IMPOSSIBLE
BURGER v las marcas IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642) e IMPOSSIBLE
BURGER (Certificado N° 643643).

La Sala precisa lo siguiente

1.1. En relacién a la identidad o semejanza entre los signos materia de litis:

En principio, se deja constancia que la denominacion en inglés BURGER,
cuyo significado en espafiol es *hamburguesa” es susceptible de ser conocida
por los consumidores en las clases 29 y 30, debido a su uso frecuente en el
mercado, resultando una denominacion carente de distintividad en tanto
describe la forma de preparacion de uno de los productos de la clase (a saber,

la carne), ademas de resultar frecuentemente utilizada.

En ese sentido, realizando el examen comparativo, y siendo que el elemento
denominativo relevante es el término IMPOSSIBLE, se determina que los
signos en controversia son graficamente, fonéticamente y conceptualmente

idénticos entre si.

1.2. Enrelacidn a los productos

Como la solicitante en sus argumentos presentados en la apelacién no
cuestiona la evaluacién efectuada por la Comisién, por lo tanto, no

corresponde pronunciarse sobre este extremo.

Por lo expuesto, en la medida que los signos comparados se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, segun sea el
caso (conforme fue determinado por la Comision y no fue materia de
impugnacién) y ademas de resultar fonética y graficamente idénticos entre si,
no es posible su coexistencia pacifica en el mercado sin el riesgo de que

genere confusion al publico consumidor

2. Respecto a la mala fe del signo solicitado
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La Sala recalca que las personas que quieran registrar una marca tendran que
adherirse a un grupo de reglas y normas juridicas, de las cuales resaltan
aguellas cuyo fin no es solo el evitar la confusion con otras marcas, que ya
gozan de proteccion registral, sino que, ademas, motivan un comportamiento
honesto y leal de quien solicita el registro de un nuevo signo distintivo. Esto
se da gracias al estrecho vinculo que existe entre el Derecho de la Propiedad

Intelectual y el de la Leal Competencia.

Asimismo, destaca que el principio de buena fe objetiva esta en las etapas pre
y post registral. Durante la fase previa al registro, se expone a través de la
prohibicion de registro comprendida en el articulo 136 inciso d) de la
Decisién4862. En tales casos, la autoridad competente tiene la facultad de
negar el registro del signo solicitado. Sin embargo, se sefala que la falta de
una causa de prohibicién especifica en otros casos de posible mala fe al
solicitar el registro de un signo distintivo impide la denegacion automatica del
registro, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de alguna de las partes

involucradas.

Frente a esta complejidad de situaciones para nuestro expediente La Sala
recurre al derecho comparado determinando que: “Incurre en mala fe quien
en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por
finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada

intencidn de perjudicar a un competidor.”

Finalmente, en el caso en concreto, del andlisis en conjunto de los medios
probatorios® presentados por la opositora, se ha acreditado que con fecha

anterior a la presente solicitud de registro, la opositora obtuvo - en los Estados

2%(...) Se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais
Miembro o en el extranjero.”

3 Copia del Certificado N° 5459255 correspondiente a la marca de producto IMPOSSIBLE inscrita en
los Estados Unidos de América, copia de las solicitudes de registro presentadas en Colombia con
fecha 28 de junio de 2019y los correspondientes certificados de registro de las marcas IMPOSSIBLE
BURGER (Certificado N° 643643) e IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)

11



a.

Unidos de América - o solicitd - en Colombia — el registro de las marcas
IMPOSSIBLE BURGER y IMPOSSIBLE, con las cuales el signo solicitado
resulta idéntico, ademas de encontrarse referidos a productos vinculados de
las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, todo lo que determina que la
identidad fonética entre los signos y la aplicacién a productos vinculados no
pueda deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo sobre la
existencia de las marcas de la opositora. Cabe resaltar que la palabra
IMPOSSIBLE constituye un término arbitrario con relacion a los productos a
los que se refiere, razén por la cual le corresponde una proteccion cercana a

la de una denominacién de fantasia

Adicionalmente precisa que el haber realizado una busqueda de antecedentes
registrales no permite inferir cudl fue la intencion del solicitante al iniciar el
presente procedimiento, puesto que lo que se analiza, en el caso de la mala
fe, es si a través de la solicitud de registro, se ha pretendido obtener un
provecho ilicito o no leal, obstruyendo la actividad empresarial de terceros y
afectando de esta manera el mercado, para lo cual se tiene en consideracién
no solo a los competidores nacionales, sino también a los que participan en el

mercado internacional

En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso existen suficientes
indicios que permiten determinar que Corporaciéon San Luis S.A.C. pretende
registrar el signo IMPOSSIBLE BURGER con la intencién de obtener un
provecho ilicito y obstruir la actividad empresarial de terceros, comportamiento
desleal que atenta contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por

tanto, es contrario a la buena fe comercial.

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURIDICOS DEL EXPEDIENTE

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS
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En el presente caso Impossible Foods Inc., presenta oposicion andina alegando
tener legitimo interés toda vez que cuenta con derechos preferentes, los cuales

son:

- La marca solicitada en Colombia IMPOSSIBLE (expediente N°
SD2019/0054472), para distinguir productos de las clases 29 y 30.

- La marca solicitada en Colombia IMPOSSIBLE BURGER (expediente N°
SD2019/0054481), para distinguir productos de la clase 29.

Invocando el articulo 147 de la Decision 486 como base legal para sustentar su
derecho. Asimismo, alega que existe semejanza al grado de producir confusién

entre el signo solicitado y sus marcas colombianas.

Finalmente, afirma que la solicitud ha sido presentada de mala fe, siendo que,
sus marcas IMPOSSIBLE BURGER e IMPOSSIBLE han logrado gran
reconocimiento entre el publico consumidor, y que muy probablemente la
solicitante ha tomado conocimiento de sus actividades comerciales a través de

su pagina web?.

Por otra parte, la solicitante, Corporacion San Luis S.A.C., alega que Impossible
Foods, Inc. no tiene legitimo interés para presentar oposicioén, puesto que por el
principio de territorialidad las marcas registradas en Colombia no deberian tener
proteccién en el Perd, adicionalmente, alegan que la solicitud de registro fue
presentada de buena fe, puesto que Corporacién San Luis S.A.C. desconocia la

existencia de las marcas de la opositora.
Por lo expuesto podemos identificar tres problemas principales:

(i) Determinar si Impossible Foods Inc., cuenta con legitimo interés para

presentar oposicion andina en base a sus marcas registradas en Colombia.

(i) Determinar si existe riesgo de confusion entre el signo “IMPOSSIBLE
BURGER” y las marcas bases de la oposicion

4ver pag. 5
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(iii) Determinar si la solicitud de registro se realiz6 de mala fe

b. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS DEL

1.

EXPEDIENTE

s Tenia Impossible Foods Inc. legitimo interés para presentar oposiciéon?

El problema principal recae en si Impossible Food Inc. cuenta con el requisito

principal, que es tener legitimo interés, para presentar una oposicién andina.

Sobre la oposicion al registro de marca, esta constituye un acto procedimental
en el cual una tercera persona puede oponerse al registro de un signo, siempre
gue acredite tener un legitimo interés; es decir, que pruebe que es titular de una
marca idéntica o similar, y que el registro del signo que se esta solicitando
pueda generar un riesgo de confusion o de asociacion ante los consumidores

con respecto a su marca.

La Decision 486 en su articulo 146 establece que: “Dentro del plazo de treinta
dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien tenga legitimo interés, podra
presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el

registro de la marca”

Asimismo, complementado al articulo 146, el articulo 147 de la Decision 486

sefala lo siguiente:

“Articulo 147: A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se
entendera que también tienen legitimo interés para presentar
oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, como quien
primero solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los Paises
Miembros. En ambos casos, el opositor debera acreditar su interés

real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicién,
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debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de

interponerla.

La interposicion de una oposicién con base en una marca previamente
registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con
lo dispuesto en este articulo facultara a la oficina nacional competente

a denegar el registro de la segunda marca.

La interposicion de una oposicidén con base en una solicitud de registro
de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises
Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo acarreara
la suspension del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro
de la primera sea conferido. En tal evento sera de aplicaciéon lo

dispuesto en el parrafo precedente.”

De lo que podemos inferir que aquel que presente una oposicion debe tener
como objeto principal un legitimo interés, tal y como también lo sefiala el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

El legitimo interés es la condicion sine qua non para que la observacion
sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante
tenga legitimo interés al momento de presentarse la observacion,
interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo.
(Proceso 32-1P-96, fundamento 8)

Es decir, el legitimo interés es la motivacién por la cual se interpone un acto de
oposicién. Esta motivacion refiere a la posibilidad de ser perjudicado en caso
se otorgue el registro solicitado.

En cuanto a una oposicién andina no solo debe haber un legitimo interés, sino,
como también sefiala la norma, se deberd acreditar un interés real en el
mercado. Para ello se debera presentar de forma paralela una solicitud de
registro de la marca en el Pais Miembro en donde se interponga la oposicion.
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2. Respecto al riesgo de confusion

El problema radica en determinar, a partir de un examen comparativo, si la
coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda generar un riesgo de

confusioén.

A través de la Resolucién N° 0956-2019/TPI-INDECOPI, 03 de junio de 2019,

la Sala de Propiedad Intelectual expuso lo siguiente:

“Para que pueda una marca ejecutar sus funciones basicas en una
economia competitiva, el ordenamiento juridico le otorga al titular el
derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho

exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

La dimensidn positiva implica que el titular de la marca esta facultado
para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensién
negativa implica que el titular de la marca esta facultado para impedir
que terceros la registren o usen. Es aqui donde ingresa el riesgo de
confusion toda vez que tradicionalmente se lo vincula con la

dimensién negativa.”
Y adicionalmente, la Decision 486 de 2000 sefala que:

“Articulo 136: 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
0 servicios, o0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso

de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.”
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En ese sentido, debemos aclarar las diferencias entre el riesgo de confusion y
el riesgo de asociacion, siendo este Ultimo considerado como riesgo de

confusioén indirecta® en nuestro pais.
Respecto a la diferencia entre estas dos figuras, Maravi (2014) sefala:

En el riesgo de confusion directa, la confusion ocurre porque los
propios signos guardan mucha semejanza o identidad y los
productos son idénticos o practicamente idénticos. Se considera
que, en la confusion directa, un consumidor equivoca el origen
empresarial del producto o servicio porque yerra en la eleccion de
uno por otro; por ejemplo, en bebidas gaseosas amarillas, Inca Kola

vs. Inka Cola.

En el riesgo de confusion indirecta, el consumidor no toma un
producto por otro pues los productos y/o los signos guardan
diferencias; sin embargo, el parecido entre ambos signos le hace
creer al publico que los bienes o servicios provienen de la misma
empresa; por ejemplo, Red Bull vs. Blue Bull para bebidas

energizantes. (pag. 64)

Entonces, volviendo a lo dispuesto en el articulo 136 inciso a), para que se
configure el riesgo de confusion es preciso que se cumplan dos condiciones: (i)
gue los signos confrontados sean similares o idénticos v, (ii) que se apliquen a

productos o servicios que sean idénticos o estén relacionados.

Adicionalmente, debe recalcarse que, por lo general, mientras mayor sea la
similitud o conexién competitiva entre los productos y/o servicios, mayor sera

la confusion entre los signos.

5 Aunque una parte de la doctrina sostiene que el riesgo de asociacién incluye tanto el riesgo de confusién
indirecta como el riesgo de asociacion en su sentido estricto. La Sala de P.l. del INDECOPI, en varios
pronunciamientos, ha expresado que el riesgo de asociacion debera entenderse como el riesgo de confusion
indirecta.
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Por otro lado, para hacer un examen comparativo el Decreto Legislativo N°
1075 de 2008 en su articulo 45, sefala los siguientes parametros:

“A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de
inducir a confusion y error al consumidor, la Direccion competente

tendrd en cuenta principalmente los siguientes criterios:

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 percepcién del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercializacidn o prestacion, respectivamente;

d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y
reputacion en el mercado; v,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

Adicionalmente, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 en su articulo 46,

determina que:

“Tratdndose de signos denominativos, en adicion a los criterios
sefalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendra en

cuenta lo siguiente:

a) La semejanza grafico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara

el andlisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.”

Asimismo, para determinar si dos signos pueden confundirse entre si, debemos
partir del impacto en conjunto que genere cada uno en el publico consumidor,
puesto que, comunmente, los consumidores no podran comparar ambos signos

a la vez; es decir, si un consumidor tiene en frente suyo al signo “A” este sera
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confrontado por el recuerdo que guarde del signo “B” que anteriormente

conocio.

sIlmpossible Foods Inc. demostr6 que la solicitud de registro fue

presentada de mala fe?

En este punto sera Impossible Foods Inc quien debera demostrar el actuar de
mala fe por parte de Corporacion San Luis S.A.C. al presentar la solicitud de

registro de marca.

Pero para ello primero se debe analizar los parametros determinados en la
legislacion marcaria 0 en la normativa general, que nos sefiale cuando se

considera que el administrado recae en una conducta de mala fe.

En nuestra legislacion marcaria no existe como tal algun articulo que nos
indigue que actos o parametros acarrean en mala fe, por lo cual, al ser un
concepto juridico totalmente opuesto al de buena fe, deberemos analizar que

dice nuestra norma al respecto sobre esta ultima.

La buena fe es un principio que debe ser observado por todos los competidores
en el mercado para mantener la seguridad juridica. La concurrencia de los
competidores en el mercado debe ser de una manera transparente, sin
entorpecer el desarrollo de otros competidores con acciones que no se
encuentran dentro de los parametros del principio de buena fe.

Este principio en virtud del cual todo comerciante debe actuar de acuerdo a las
reglas éticas de la buena fe y de la lealtad comercial, actualmente constituye
un principio universal del derecho y uno de los pilares del Derecho Comercial
(rama a la que pertenece el Derecho Marcario), materia que por su dinamismo
intrinseco tiene que recurrir constantemente a principios como éste para
encontrar una salida a las situaciones nuevas con las que constantemente se
enfrenta. En aplicacion de este principio es que ninguna autoridad puede

amparar la mala fe con la que actian las personas.
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Asimismo, en la normativa vigente sobre marcas, el principio de la buena fe
objetiva se ubica tanto en la etapa pre como en la post registral. En la primera
etapa se manifiesta a través de la prohibicion de registro comprendida la

Decision 486 de 2000 en su articulo 136-d°®, establece que:

“Articulo 136:

(...)

d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusion o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en
el extranjero; el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del

signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero.”

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta el criterio de la Sala plasmado en la
Resolucion N° 1066-2015/TPI-INDECOPI, 09 de marzo de 2015:

“Debemos tener en cuenta que al haberse impuesto en la legislacion
vigente la carga en la administracion de no reconocer la prelacion
del solicitante, siempre que, se haya demostrado que el solicitante
obré sin buena fe, y al haber relacionado dicha consecuencia con un
derecho (derecho de prelacion) cuya vigencia natural es pre-
registral, la consecuencia l6gica es de reconocer a los actos de mala
fe no contemplados expresamente en el articulo 136 inciso d) de la
Decision 486 como causal de prohibicion relativa al registro, cuya
aplicacion post-registral procedera, en el procedimiento de nulidad.”

6 Esta premisa estaba contemplada en el articulo 113 de la Decisién 344, derogada por la vigente Decision 486,
el cual era un supuesto de mala fe.
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Es importante destacar que no existen premisas especificas de las conductas
de mala fe, aquellos supuestos planteados en la norma son meramente
enunciativos, porque, por su naturaleza misma y su complejidad no son aptas
de ser enumeradas categéricamente, al contrario, dependen de cada caso
concreto. Asimismo, conforme especifica el Tribunal de la Comunidad Andina:
“El legislador comunitario deja a la regulacion y jueces nacionales la
determinaciéon de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse
la intencidn o propdsito reprochables de quien solicita u obtiene un registro

marcario.” (Proceso N° 30-1P-97, fundamento 1)

En esa misma ilacién de ideas, el Tribunal de la Comunidad Andina expone:

Para determinar si una persona obré con mala fe es necesario que
Su actuacion sea consecuencia de la intencion o de la conciencia de
violar una disposicién legal o contractual, o causar un perjuicio

injusto o ilegal (...).

Ademas, se presume que el comportamiento de una persona no se
ha desplegado con la intencién de causar dafio alguno, o de violar
una disposicion normativa, o de abstenerse de ejecutar un deber
propio, como resultado del cual quien pretenda afirmar lo contrario

debera probarlo. (Proceso 38-1P-98, fundamento 4)

Adicionalmente a ello, la Decisién 486 de 2000 en su articulo 137 establece
gue: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o

consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro”.

La mala fe de un competidor puede quedar demostrada cuando, debido a la
dificultad que pueda existir para probar la mala fe, sea necesario recurrir a la
denominada prueba indiciaria “(i) directa: cuando se encuentra destinada a la

acreditacion de un hecho principal; o, (ii) indirecta (también_denominada

indiciaria): cuando se encuentra relacionada a la acreditacién de un hecho
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secundario a partir del cual puede inferirse un hecho principal.” (Fernandez,
2021, Parrafo 5)

lll. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURIDICOS
IDENTIFICADOS

Habiéndose revisado los argumentos de las partes y las resoluciones emitidas
por la Comision de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad de Intelectual,
podemos identificar los principales problemas para determinar si la oposicion

correspondia ser declarada fundada o infundada.

1. ;Tenia Impossible Foods Inc. legitimo interés para presentar oposiciéon?

Basandome en los requisitos que establece la norma y, los argumentos y
pruebas presentados por la opositora, encuentro que Impossible Foods Inc. si
cuenta con legitimo interés para presentar oposicion, toda vez que, la opositora
pudo demostrar que al momento de presentar la oposicion tenia un derecho
expectaticio preferente en Colombia por las marcas IMPOSSIBLE BURGER e
IMPOSSIBLE, y finalmente presentd los certificados otorgados en Colombia de
ambas marcas. Adicionalmente, se acreditdé el interés real en el mercado

peruano mediante la presentacién de las solicitudes de registro en Pera.

En ese sentido, Impossible Foods Inc., demostré su legitimo interés cumpliendo

con los requisitos establecidos en el articulo 147 de la Decision 486.

2. Respecto al riesgo de confusion

Considero, tomando en cuenta lo establecido en la norma y lo explicado por la
doctrina, que para que se configure un riesgo de confusion, deben coincidir dos
condiciones necesarias: debe existir identidad o semejanza entre los signos
confrontados, y que estos signos tengan productos o servicios idénticos o
vinculados. Tomando en cuenta ello, si existia riesgo de confusion entre el signo
solicitado Impossible Burger y los signos base de oposicion IMPOSSIBLER
BURGER / IMPOSSIBLE.

Toda vez que, realizando un examen comparativo encontramos que:
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Existe identidad entre el signo solicitado Impossible Burger y la marca
registrada IMPOSSIBLE BURGER, puesto que son iguales fonéticamente y
semejantes graficamente, asimismo conceptualmente son idénticos toda vez que

ambos evocan la idea de “hamburguesa imposible”.

Asimismo, existe semejanza entre el signo solicitado Impossible Burger y la
marca registrada IMPOSSIBLE, puesto que se encuentran conformados por el
término IMPOSSIBLE, Unico elemento de la marca registrada, en el aspecto
conceptual la denominacion IMPOSSIBLE BURGER se encuentra conformada
por los términos en inglés IMPOSSIBLE, el cual es susceptible de ser entendido
debido a su semejanza grafica y fonética con su traduccion (imposible) y
BURGER, cuya traduccién (hamburguesa) es susceptible de ser entendida
debido a que forma parte del conocimiento basico del idioma inglés. Asi, se
advierte que el signo solicitado transmite o evoca la idea de “hamburguesa
imposible”, mientras que la marca registrada transmite el concepto de imposible;

sin embargo, esto no invalida la semejanza previamente establecida.

Respecto a los productos de la Marca IMPOSSIBLE BURGER encontramos que
los productos solicitados no se encuentran vinculados con los solicitados por el
signo Impossible Burger. Por otra parte, respecto a los productos de la Marca
IMPOSSIBLE si encontramos una vinculacién con los solicitados por el signo
Impossible, ya que son sustitutos para alimentos, toda vez que constituyen

productos de similar finalidad, destinados al mismo sector de consumidores

cmpossible Foods Inc. demostr6 que la solicitud de reqistro fue

presentada de mala fe?

Conforme a la interpretacion del Tribunal Andino que analizamos anteriormente
podemos sefialar que para dictaminar si una de las partes obré de mala fe se
necesita probar que el actuar de esta persona natural o juridica es consecuencia
de la intencién o conciencia de transgredir la norma o causar algin perjuicio
hacia la contraparte; es decir, probar la conducta oportunista, la cual nos indica

un animo de obtener beneficios generando perjuicios (al menos, potenciales).
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Asimismo, la carga de la prueba recaera en aquella persona que alegue la mala
fe.

En ese sentido, para determinar la mala fe en este caso la opositora debera
presentar los indicios razonables suficientes para demostrar que la solicitante
conocia con anterioridad su marcay queria registrar el signo “Impossible Burger”
con la finalidad de conseguir un provecho ilicito y obstruir su actividad

empresarial.

Las Unicas pruebas que presentd la opositora para probar la mala fe de la

solicitante fueron las siguientes:

- Las copias de las solicitudes en Colombia correspondientes a las marcas
IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER

- Las copias de los certificados en Colombia correspondientes a las marcas
IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER

- El certificado otorgado en Estados Unidos correspondiente a la marca
IMPOSSIBLE

- El link https://impossiblefoods.com/.

Es un hecho que el signo de la solicitante es idéntico con el nombre de la marca
de la opositora, sin embargo, para determinar la mala fe la similitud o identidad
de los signos es intrascendente, conforme a lo sefialado por Sala Especializada
en Propiedad Intelectual, “(...) cabe precisar que si bien los signos confrontados
resultan graficamente idénticos, ello por si solo no constituye un acto de mala fe,
toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para
gue se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, ademas, se
transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial”. (Exp. N°
353946-2008, fundamento 6)

Por lo tanto, lo que se debe valorar en este caso es la intencién del solicitante, y
en el presente caso, la opositora no presentd las pruebas necesarias que nos
dieran indicios sobre el comportamiento oportunista de la solicitante. Es mas, ni
siquiera se pudo probar el conocimiento previo de las marcas bases de la

oposicion, toda vez que cuando Corporacion San Luis presenta la solicitud en
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Peru el signo IMPOSSIBLE BURGER aun estaba en Proceso de Registro en
Colombia, es decir, alin no se encontraba registrada su marca. Por lo cual no
habria forma de verificar su existencia haciendo una busqueda de antecedentes
marcarios; asimismo, en link que presenté como prueba para demostrar que la
solicitante conocia con anterioridad su marca, esta dirigido para un consumidor

estadounidense, no para un consumidor colombiano o peruano.

Es por ello que, bajo mi criterio, en el presente caso la opositora no logré probar

el actuar de mala fe por parte de la solicitante.

IV. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Me encuentro de acuerdo con ambas resoluciones en lo referido a la
determinacién de la existencia del legitimo interés para presentar oposicion por
parte de Impossible Foods Inc., toda vez que se tuvo en consideracion las
pruebas presentadas por la opositora, y se realizo el analisis correspondiente al
legitimo interés y al interés real en el mercado peruano, en concordancia con el

articulo 147 de la Decision 486.

Asimismo, me encuentro de acuerdo con lo referido a la determinacion del riesgo
de confusion, solo para la marca IMPOSSIBLE. , toda vez que, siguiendo con lo
establecido por la norma, la cual nos indica que, para que se configure el riesgo
de confusion, deben hallarse dos condiciones necesarias: i) la existencia de
identidad o semejanza entre los signos confrontados; ii) y que estos signos
confrontados distingan productos o servicios idénticos o vinculados; por lo cual,
no encuentro ninguna falla en el andlisis realizado en el examen comparativo y

en la evaluacion de productos realizado por la Comision y la Sala.

Por el contrario, discrepo respecto al criterio planteado, tanto por la Comision
como por la Sala, en el extremo que ambas resoluciones determinaron que existe
mala fe por parte de la solicitante. En atencion a lo cual, a continuacion, explicaré

mis motivaciones.
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Como ya se analiz6 anteriormente en este informe, el criterio que se debe utilizar
para determinar si una persona actué de mala fe, es analizar si las pruebas
presentadas por la parte que alega la mala fe generan indicios suficientes para
determinar que la persona acusada tuvo la intencion de generar un perjuicio; es
decir, si su conducta fue oportunista. Asimismo, debemos recordar que la
conducta maliciosa o desleal no puede suponerse, presumirse o asumirse, puesto
gue la autoridad administrativa debe presumir que todo comportamiento esta

conforme con los deberes del principio de la buena fe.

En esa ilacidon de criterios, las pruebas que presentd la opositora, las cuales
fueron las solicitudes presentadas en Colombia y los certificados en Colombia y
Estados Unidos, ademas de solo alegar que “tal vez” la solicitante tomé
conocimiento de sus actividades a través de su pagina web en inglés, son pruebas
gue no se pueden determinar como indicios suficientes para decidir el actuar

malicioso de la solicitante.

En este caso la Comisién y la Sala no pudieron realizar una conexion logica entre
las pruebas y el hecho que se queria demostrar, puesto que de la identidad de
los signos no se puede inferir la intencidon desleal y, la opositora no presenté
indicios razonables focalizados en la intencion desleal de la solicitante. La regla
es bastante clara; por esa razon, pienso que la absolucion sobre este punto es
mas una sospecha que carece de un nexo claro que se desglosé de
consideraciones relacionadas con los signos, y no de lo que en realidad debi6

analizarse, la intencion de generar un perjuicio.

V. CONCLUSIONES

- Para poder presentar una Oposicibn Andina se debe cumplir con dos
requisitos fundamentales: tener legitimo interés y acreditar el interés real en

el mercado; el primero esta referido a la motivacion que tiene el opositor por
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presentar este recurso, esta motivacion esta relacionada con el dafio que
puede recibir el opositor en caso se otorgue el registro solicitado; el segundo
se refiere a acreditar el interés que tiene el opositor de ingresar al mercado

del pais miembro donde presento la oposicion andina.

Para que se configure un riesgo de confusion, tienen que converger dos
requisitos fundamentales: que haya una semejanza o identidad entre los
signos confrontados y, ademas, estos signos deberan distinguir productos o

servicios idénticos o vinculados.

La carga de la prueba respecto a la mala fe la tiene la parte que la invoco,
siendo que, se debe presumir que el proceder de una persona no se ha dado
con el objetivo de causar dafo, o de infringir la norma, o el dejar de efectuar
un deber propio; por tanto, aquel que intente afirmar lo contrario debera

probarlo.

El simple conocimiento de la existencia de una marca protegida o utilizada en
el extranjero no conlleva a nada desleal, la conducta se torna desleal cuando
va seguida de actividades con la finalidad de bloquear, entorpecer u
obstaculizar la entrada de una marca de productos o servicios al mercado

relevante.
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ANEXOS

. Solicitud de Registro de Marca presentada por CORPORACION SAN LUIS

S.AC.

. Oposicion al Registro de Marca presentada por Impossible Foods Inc.

. Escrito adicional presentado por Impossible Foods Inc.

. Resolucién de la Comisién de Signos Distintivos.

. Apelacion presentada por CORPORACION SAN LUIS S.A.C.

. Absolucion al traslado de Apelacion presentada por Impossible Foods Inc.

. Resolucién de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
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SOLICITANTE : CORPORACION SAN LUIS S.A.C.

OPOSITORA : IMPOSSIBLE FOODS INC.

Solicitud de registro multiclase - Oposicion andina - Riesgo de confusion
entre signos que se refieren a productos de las clases 29 y 30 de la
Nomenclatura Oficial — Mala fe

Lima, nueve de julio de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de octubre de 2019, Corporacion San Luis S.A.C. (Peru) solicito el
registro multiclase de la marca de producto y/o servicios constituida por la
denominacion IMPOSSIBLE BURGER para distinguir:

- Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,
secas Yy cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos
lacteos; aceites y grasas comestibles.

- Clase 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu;
harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria
y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Con fecha 16 de diciembre de 2019, Impossible Foods, Inc. (Estados Unidos de

América) formul6 oposicion manifestando lo siguiente:

(i) En los Estados Unidos de América, es titular del registro de la marca de
producto IMPOSSIBLE (Certificado N° 5,459,255) que distingue productos
de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

(i) Ha solicitado, en Colombia, mediante Expedientes N° SD2019/0054472 y N°
SD2019/0054481, el registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER e
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IMPOSSIBLE para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la
Nomenclatura Oficial®.
El signo solicitado resulta fonética y graficamente confundible con sus

marcas, ademas de encontrarse referidos a algunos de los mismos
productos y otros vinculados.

(iv)

El signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe, debido a

gue la identidad entre los signos no puede deberse a una mera coincidencia,
sino al conocimiento previo de la existencia de sus actividades economicas
a través de la pagina http://impossiblefoods.com/

Invoco la aplicacion de los articulos 136 inciso a) y 137 de la Decisién 4862.

No obstante haber sido debidamente notificada, Corporacion San Luis S.A.C. no
absolvio el traslado de la oposicion formulada por Impossible Foods, Inc.

Mediante Resolucion N° 2704-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de
2020, la Comision de Signos Distintivos declar6 FUNDADA la oposicion
formulada y, en consecuencia, DENEGO el registro del signo solicitado para
distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

Considero lo siguiente:

Leqgitimo interés de la opositora

La opositora formuld su oposicion en base al registro de las marcas
IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) e IMPOSSIBLE
(Certificado N° 643642), registradas en Colombia, para distinguir
productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

Cabe indicar que con fecha 1 de julio de 2020, la opositora, Impossible Foods, Inc., indicé que sus
solicitudes colombianas - fundamento de la presente oposicién - fueron otorgadas. Adjunté copia de
los Certificados N° 643643 y N° 643642.

Articulo 136.- 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, 0 para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.

(-..)

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podra denegar dicho registro.
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Mediante Expedientes N° 829772-2019 y N° 829773-2019 de fecha 13 de
diciembre de 2019, la opositora ha solicitado el registro en el Peru de las
marcas IMPOSSIBLE BURGER e IMPOSSIBLE para distinguir productos
de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, Impossible Foods, Inc., se encuentra legitimada para
formular oposicion en base a su marca IMPOSSIBLE BURGER
(Certificado N° 643643) inscrita en Colombia.

Respecto ala solicitud de reqgistro en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial

Riesgo de confusion con la marca a IMPOSSIBLE BURGER (Certificado
N° 643643)

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran
vinculados con algunos de los productos que distingue la marca registrada.
El signo solicitado y la marca registrada son fonéticamente idénticos, y
graficamente semejantes. Ademas, conceptualmente, transmiten o evocan
la idea de “hamburguesa imposible”, siendo conceptualmente idénticos.
Riesgo de confusion con relacion a la marca a IMPOSSIBLE (Certificado
N° 643642)

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran
vinculados con los productos que distingue la marca registrada.

Los signos son semejantes, toda vez que se encuentran conformados por
el término IMPOSSIBLE, Unico elemento de la marca registrada.
Conclusion

Dado que los signos se encuentran referidos a algunos productos
vinculados, y presentan identidad o semejanzas entre los mismos no es
posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusion en el publico
consumidor; por lo que corresponde declarar fundada la oposicién
formulada en este extremo.

Respecto ala solicitud de registro en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial

Riesgo de confusion con relacién a la marca IMPOSSIBLE BURGER
(Certificado N° 643643)

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran
vinculados con los productos que distingue la marca registrada.

El signo solicitado y la marca registrada son fonéticamente idénticos, y
gradficamente semejantes. Ademds, conceptualmente, ambos signos
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transmiten o evocan la idea de “hamburguesa imposible”; siendo
conceptualmente idénticos.

Riesgo de confusidn con relacién a la marca IMPOSSIBLE (Certificado N°
643642)

Los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos
productos.

Los signos son semejantes, toda vez que se encuentran conformados por
el término IMPOSSIBLE, unico elemento de la marca registrada.
Conclusion

Respecto a la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643)

Si bien existe identidad entre los signos en conflicto, estos distinguen
productos no vinculados entre si, por lo que corresponde declarar
infundada la oposicién formulada en este extremo.

Respecto a la marca IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)

Dado que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los
mismos productos, y presentan semejanzas entre los mismos, no es
posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusion en el publico
consumidor; por lo que corresponde declarar fundada la oposicién
formulada en este extremo.

Mala fe

Con
recu

Del andlisis de los medios probatorios se advierte lo siguiente: (i) el signo
solicitado IMPOSSIBLE BURGER ha reproducido de manera semejante o
idéntica los elementos que conforman a las marcas de la opositora (i) la
solicitante pretende distinguir productos de la clase 29 y 30 que se
encuentran relacionados a aquellos que distinguen las marcas de la
opositora.

En ese sentido, existen elementos que permiten determinar que el signo ha
sido solicitado de mala fe, razén por la cual corresponde declarar fundada
la oposicion formulada en este extremo.

fecha 21 de setiembre de 2020, Corporacién San Luis S.A.C. interpuso
rso de apelacién manifestando lo siguiente:
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(i) Previamente al inicio del presente procedimiento, efectu6é una busqueda de
antecedentes registrales® no advirtiendo que el signo solicitado se
encontrase registrado a favor de algun tercero, por lo que no se puede
afirmar que actu6 de mala fe.

(i) Las marcas de la opositora se encuentran inscritas en Colombia, motivo
por el cual, las mismas deberian tener proteccién Unicamente en el pais de
origen.

(i) En las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran inscritas a
favor de terceros marcas que incluyen la denominacion “IMPOSIBLE”, 1o
que determina que dicha denominacion sea de uso frecuente en ambas
clases.

(iv) No existe estudio o encuesta que acredite que el signo solicitado genere
riesgo de confusion en relacién con las marcas registradas.

(v) En la medida de que la opositora Unicamente cuenta con el registro de la
marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) en la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial, no corresponde que su signo solicitado sea
denegado en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 8 de enero de 2021, Impossible Foods Inc. absolvio el traslado de la
apelaciéon manifestando que el signo solicitado si resulta confundible con sus
marcas registradas. Agregé que, en virtud de lo establecido en el articulo 147 de
la Decision 486 de la Comunidad Andina* su empresa se encuentra

3 A través de http://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#inicio

4 Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entendera que también tienen
legitimo interés para presentar oposiciones en los demés Paises Miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al publico a error, como quien primero solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los
Paises Miembros. En ambos casos, el opositor debera acreditar su interés real en el mercado del
Pais Miembro donde interponga la oposicion, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca
al momento de interponerla.
La interposicién de una oposicién con base en una marca previamente registrada en cualquiera de
los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo facultara a la oficina nacional
competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposicion de una oposicion con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo
acarreara la suspension del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea
conferido. En tal evento sera de aplicacion lo dispuesto en el parrafo precedente.
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debidamente legitimada para formular la presente oposicion. Finalmente, indico
que el signo solicitado si habria sido presentado a registro mediando mala fe.

II. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar lo siguiente:

a) Si el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER resulta confundible con las
marcas IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642) e IMPOSSIBLE BURGER
(Certificado N° 643643), registradas en Colombia.

b)  Si el signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe.

I1l. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) La opositora, Impossible Foods Inc. (Estados Unidos de América) es titular
de las siguientes marcas de producto:

> En Colombia:

- La denominacién IMPOSSIBLE BURGER para distinguir carne, pescado,
carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,
confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros
productos lacteos; aceites y grasas para uso alimenticio, sustitutos para
alimentos, a saber, sustitutos de carne de origen vegetal, sustitutos de
pescado de origen vegetal y sustitutos de pollo de origen vegetal, de la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 643643,
vigente desde el 17 de abril de 2020 hasta el 17 de abril de 2030°.

- La denominacién IMPOSSIBLE para distinguir café, té, cacao vy
sucedaneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagu;

5 Dicha marca fue solicitada con fecha 28 de junio de 2019.
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harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria
y confiteria; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azlcar,
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para
sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros
condimentos; hielo, polvo para hornear; comidas preparadas a base de
frijol; aperitivos a base de frijol; pan; aperitivos a base de pan; aperitivos a
base de cereales; goma de mascar; sustitutos del chocolate; chocolate;
bebidas a base de chocolate; productos a base de chocolate; cacao;
bebidas a base de cacao; sustitutos del cacao; café; bebidas a base de
café; sustituto del café; confiteria; comidas preparadas a base de maiz;
aperitivos a base de maiz; galletas; masa; harina; confiteria congelada;
dulces congelados no lacteos; yogurt congelado [helados de confiteria];
miel; hielo; helado; sustitutos de helado; sustitutos de helados no lacteos;
mayonesa; sustitutos de mayonesa; sustitutos lacteos, a saber, huevo y
mayonesa libre de productos lacteos; pasteles de carne; mostaza; fideos;
comidas preparadas a base de fideos; panqueques; pastas; comidas
preparadas a base de pasta; aperitivos a base de pasta; salsas para pasta;
pasteles; pizzas; palomitas de maiz; preparaciones a base de cereales;
pudines; pudin de postre no lacteo; quiches; comidas preparadas a base
de arroz; aperitivos a base de arroz; sagu; salsas para ensaladas; sal;
sandwiches salsas [condimentos]; salsa de queso no lactea; especias;
rollitos de primavera; azUcar; sustitutos del azlcar; sushi; tacos; tapioca; té;
bebidas a base de té; sustitutos del té; tortillas; melaza; vinagre; gofres;
levadura. Sustitutos lacteos, a saber, mayonesa sin huevo y lacteos, dulces
congelados no lacteos, salsa de queso no lactea, pudin de postre no lacteo
y sustituto de helado, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado N° 643642, vigente desde el 17 de abril de 2020 hasta el 17 de
abril de 20306.

En el Peru:

Mediante Expediente N° 829772-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019,
solicité el registro de la marca IMPOSSIBLE BURGER para distinguir

6

Dicha marca fue solicitada con fecha 28 de junio de 2019.
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sustitutos de alimentos hechos a partir de animales o productos de
animales, en particular, hamburguesas (porciones) a base de vegetales;
sustitutos de la carne; sustitutos para alimentos, en particular, sustitutos de
la carne elaborados a base de plantas, sustitutos de pescado elaborados a
base de plantas, y sustitutos de pollo elaborados a base de plantas;
aperitivos a base de plantas, en particular, aperitivos a base de semillas y
a base de verduras, hortalizas y legumbres; sustitutos de pescado de origen
vegetal compuestos de verduras, hortalizas y legumbres; y sustitutos
lacteos, hechos principalmente o derivados de semillas, nueces, soya y/u
otras plantas, a saber, mantequilla no lactea, margarina no lactea, queso
crudo no lacteo, requeson crudo no lacteo, queso crema crudo no lacteo,
crema artificial o no lactea, yogur no lacteo, leche no lactea, media crema
(mezcla de leche y nata) no lactea, suero de leche no lacteo, bebida a base
de huevo no lactea y sin alcohol, crema agria no lactea, crema batida
artificial, salsas (que no sean condimentos) a base de productos no lacteos
y quesos en polvo no lacteos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolucion N° 4447-2020/DSD-INDECOPI de fecha 20 de febrero
de 2020, la Direccién de Signos Distintivos dispuso la suspension del
procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la via
administrativa el presente expediente.

- Mediante Expediente N° 829773-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019,
solicito el registro de la marca IMPOSSIBLE para distinguir café, té, cacao
y sucedaneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagu;
harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria 'y
confiteria; chocolate; helados cremosos, sorbetes [helados] y otros helados;
azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos
para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros
condimentos; hielo; comidas preparadas a base de frijol; aperitivos a base
de frijol; aperitivos a base de pan; aperitivos a base de cereales; goma de
mascar; sustitutos del chocolate; bebidas a base de chocolate; productos a
base de chocolate; bebidas a base de cacao; sustitutos del cacao; bebidas
a base de café; comidas preparadas a base de maiz; aperitivos a base de
maiz; galletas; masa; harina; confiteria congelada; dulces congelados no
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lacteos; yogurt congelado [helados de confiteria]; sustitutos de helado;
sustitutos de helados no lacteos; mayonesa; sustitutos de mayonesa;
sustitutos lacteos, a saber, mayonesa libre de productos lacteos; pasteles
de carne; mostaza; comidas preparadas a base de fideos; panqueques;
pastas; comidas preparadas a base de pasta; aperitivos a base de pasta;
salsas para pasta; pasteles; pizzas; palomitas de maiz; pudines; pudin de
postre no lacteo; quiches; comidas preparadas a base de arroz; aperitivos
a base de arroz; salsas para ensaladas; sal; sandwiches salsas
[condimentos]; salsa de queso no lactea; especias; rollitos de primavera;
sustitutos del azlcar; sushi; tacos; bebidas a base de té; sustitutos del té;
tortillas; melaza; gofres; sustitutos lacteos, a saber, mayonesa sin huevo y
sin lacteos, dulces congelados no lacteos, salsa de queso no lactea, pudin
de postre no lacteo y sustituto de helado, de la clase 30 de la Nomenclatura
Oficial.

Mediante Resolucion N° 4765-2020/DSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero
de 2020, la Direccién de Signos Distintivos dispuso la suspension del
procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la via
administrativa el presente expediente.

En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran inscritas
numerosas marcas a favor de terceros que incluyen dentro de su
conformacién a la denominacion BURGER, tales como: DELI BURGER
(Certificado N° 225958), BIG BRO BURGER PREMIUM vy logotipo
(Certificado N° 27744), BURGER DEALERS ARTESANALES vy logotipo
(Certificado N° 241900), BURGER KING Yy logotipo (Certificado N° 28091),
B&V BURGER&VURGER Yy logotipo (Certificado N° 26616), entre otras.

En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran inscritas
numerosas marcas a favor de terceros que incluyen dentro de su
conformacién a la denominacion BURGER, tales como: COLONEL
BURGER (Certificado N° 97121), ATAKA BURGER (Certificado N°
299693), BURGER CONE MANDUCA ORIGINAL y logotipo (Certificado N°
236782), BURGER GREEN Yy logotipo (Certificado N° 298662), BURGER
KING y logotipo (Certificado N° 115254), entre otras.
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d) Enlasclases 29y 30 de la Nomenclatura Oficial, no se encuentra registrada
o solicitada por terceros ajenos al presente procedimiento, marcas que
incluyan dentro de su conformacion a la denominacién IMPOSSIBLE.

2. Cuestiones previas

2.1. Extremos consentidos

En la medida que la opositora, Impossible Foods, Inc., no ha cuestionado el
extremo de la Resolucion N° 2704-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto
de 2020, que determind la inexistencia de confusion entre el signo solicitado para
distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y la marca
IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) registrada en Colombia inscrita
para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, el mismo ha
quedado consentido, motivo por el cual, no corresponde a la Sala emitir
pronunciamiento al respecto.

2.2. Alegatos de la solicitante

En el recurso de apelacién, Corporacion San Luis S.A.C. manifest6 que:

a) Las marcas de la opositora se encuentran inscritas en Colombia, motivo
por el cual, estas Unicamente deberian tener proteccion en dicho pais.

El articulo 147 de la Decision 486 establece lo siguiente

“(...) se entendera que también tienen legitimo_interés para
presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el
titular de una marca idéntica o _similar para productos o
servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir_al publico a error, como _quien _primero_solicité el
reqistro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros.
En ambos casos, el opositor debera acreditar su interés real en el
mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicién,
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debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de
interponerla. (...)".

En atencion a la norma antes citada, la opositora estaba facultada a
oponerse a la presente solicitud de registro en base a sus solicitudes de
registro previamente presentadas (actualmente, marcas registradas) en
Colombia.

b) No obra algun estudio o0 encuesta que acredite que el signo solicitado es
susceptible de causar riesgo de confusion en relacion con las marcas
registradas a favor de la opositora.

Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Organizacion
y Funciones del Indecopi, aprobada mediante Resolucion N° 00060-2021-
PRE-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2021, la Comision de Signos
Distintivos (en primera instancia) y la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual (en Ultima instancia administrativa) constituyen los organos
competentes a efectos de determinar si un signo solicitado se encuentra o
no incurso en alguna causal de irregistrabilidad establecida en las normas
sobre la materia.

En ese sentido, a efectos de emitir un pronunciamiento sobre el riesgo de
confusién entre los signos materia de analisis no resulta necesario contar
con algun estudio pericial o encuesta que establezca la confundibilidad
entre los signos.

3. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempefar sus funciones basicas en una economia
competitiva, el ordenamiento juridico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar
la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una
positiva y otra negativa. La dimension positiva implica que el titular de la marca esta
facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimension
negativa implica que el titular de la marca esta facultado para prohibir que terceros
la registren o usen. La dimensién positiva se cifie estrictamente al signo en la forma
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exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el
registro. La dimension negativa, en cambio, tiene un ambito mas amplio que
tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusion.

Para determinar si existe riesgo de confusion debe tenerse en cuenta el principio
de la especialidad, derivacién de la finalidad esencial de la marca: la distincion en
el mercado de los productos o servicios de un agente econémico de los productos
0 servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad
de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene
por objeto un signo idéntico o similar sélo para productos o servicios idénticos o
similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no esta necesariamente vinculada a
las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero
alcance’. A este respecto, el segundo parrafo del articulo 151 de la Decisién 4868
otorga a la Clasificacion Internacional un caracter meramente referencial.

Asi, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la
Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de
clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de
confusién, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacién o publico consumidor
al que estan dirigidos.

4. Determinacion del riesgo de confusion

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 establece que no podran registrarse
como marcas aquellos signos que sean idénticos 0 se asemejen, a una marca

7 El articulo 68 de la Decisién 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 si establecia un nexo directo entre
la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.
8 Articulo 151 de la Decision 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican

las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud
ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
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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 relacion a la figura del riesgo de confusion, 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:

“‘Segun 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
gue el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia vy,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la eleccion de
los productos o servicios que desea adquirir”,

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015°, el Tribunal Andino estableci6 que:
“Para determinar la existencia del riesgo de confusion sera necesario verificar Si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como en
relacion con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situacion de los consumidores o usuarios, la cual variara en funcién de los
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 confusion debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelacion de los siguientes elementos: a) la similitud o conexiéon 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 conexién
competitiva, se determine que existe riesgo de confusién. Por otro lado, ante

9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
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productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusién. 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.

3.1 Respecto de los productos

Considerando que la evaluacién efectuada por la Comisién entre los productos a
que se refieren las marcas base de oposicion y el signo solicitado, en la cual se
determind la existencia de vinculacion entre los productos en cuestion, no ha sido
cuestionado, no corresponde pronunciarse sobre este extremo, al haber quedado
consentido por las partes.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe 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 simultdneamente.
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 publico 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 sefialados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y mas recientemente en el Proceso N° 529-IP-
2016,

11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
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El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependeran del grado de la
atencion que usualmente el consumidor medio preste para la adquisicion y
contratacion de los productos o servicios a distinguir.

Previamente al examen comparativo, conviene sefalar que en las
denominaciones compuestas por mas de un término es necesario establecer si
uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar
la impresion en conjunto. Lo anterior s6lo se puede determinar en cada caso
concreto y viendo la particular formacion de la denominacién compuesta de que
se trata.

En ese sentido, se precisa que:

- En relacion con los productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial: La
denominacion en inglés BURGER cuyo significado en espafol es
‘hamburguesa” es susceptible de ser conocida por los consumidores,
debido a su uso frecuente en el mercado, resultando una denominacion
carente de distintividad en tanto describe la forma de preparacion de uno
de los productos de la clase (a saber, la carne)!?, ademas de resultar
frecuentemente utilizada, conforme se aprecia en el Informe de
Antecedentes.

- En relaciéon con los productos de la clase 30: de conformidad con la
informacion consignada en el Informe de Antecedentes de la presente
resolucién, dicha denominacién es frecuentemente utilizada.

En ese sentido, no constituye un elemento determinante al momento de efectuar
el examen comparativo entre los signos para establecer diferencias o
semejanzas entre los mismos.

12 Hamburguesa:
3. f. Tortita de carne picada, con diversos ingredientes, frita o asada.
Disponible en: https://dle.rae.es/hamburgu%C3%A9s

M-SPI-01/01 15-24

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


https://dle.rae.es/hamburgu%C3%A9s

O -
PER Presidencia
% ERY del Consejo de Ministros

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

Realizado el examen comparativo entre el elemento denominativo relevante del
signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER y de las marcas registradas
IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) e IMPOSSIBLE (Certificado N°
643642), se advierte que fonética y graficamente, los signos en comparacion
resultan idénticos entre si.

3.3 Evaluacién de riesgo de confusion

Por lo expuesto, en la medida que los signos comparados se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, segun sea el
caso (conforme fue determinado por la Comision y no fue materia de
impugnacion) y ademas de resultar fonética y graficamente idénticos entre si, no
es posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a
confusion al publico consumidor.

En ese sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de
prohibicién de registro establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision
48613,

No obstante ello, debido a que la opositora también sustenté su oposicién en la
presunta mala fe con la que Corporacion San Luis S.A.C. habria presentado la
solicitud de registro del IMPOSSIBLE BURGER, corresponde a la Sala emitir
pronunciamiento al respecto.

4 Derecho de prelacion y buena fe

El articulo 12 del Decreto Legislativo 1075 sefiala que la prelacion en el derecho
de propiedad industrial se determinara por el dia y hora de presentacién de la
solicitud de registro. La prelacion a favor del primer solicitante supone su buena
fe y, en consecuencia, no se reconocera tal prelacion cuando quede demostrado
lo contrario.

13 Ver nota al pie N° 2.
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4.1 Concepto vy naturaleza juridica

La buena fe es lo que se ha llamado un standard juridico, es decir, un modelo
de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o
también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo
ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando
se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, segun
las reglas que la conciencia social impone al tréfico juridico.

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el
desenvolvimiento de las relaciones juridicas, el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios
gue la conciencia juridica considera como necesarios, aunque no hayan sido
formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que
estan implicitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.

4.2 El rol de la buena fe en el sistema competitivo

a) Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier
relacion juridica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un
mayor grado de exigencia, en la medida que la actuacién de la Administracion
en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que
exige el trafico mercantil.

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario
relacionarlo con el fenébmeno de la competencia econémica y las diversas ramas
del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la
Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

La estrecha vinculacion entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho
de la Competencia y el fendmeno de la competencia econdémica ha sido puesta
de manifiesto por la doctrina'4, hasta el punto de decirse que la competencia es

14Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milan 1973, p. 28.
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el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier'®, la Teoria de
la Propiedad Industrial impone ciertos limites al libre juego de la competencia,
derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen
sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posicion
juridica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina espafiola sefiala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un
doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la
concesion de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre
competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonia en el
desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las
que impiden la competencia misma.1®

Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben
hacerlo sin utilizar medios que desvirtien el sistema competitivo. Presupuesto
de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad
y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza reciproca, sin
la cual seria imposible mantener la seguridad juridica exigida para la fluidez de
las transacciones mercantiles?’.

Es de la propia realidad del trafico de donde surgen esas normas de
comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmacién concreta del
principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese
sentido, el sujeto que en su actuacion en el tréfico mercantil no se ajuste a este
modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por
no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un
mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de
éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sélo de los
empresarios que compiten entre si, sino también de los consumidores.

15| e Droit de la Propriété Industrielle, T. |, Paris 1952, p. 1.

16| 4pez Gémez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad
Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.

17 Lépez Gémez (nota 16), pp. 191y 192.
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El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un
conjunto de normas Yy reglas juridicas, entre las que destacan aquéllas cuya
finalidad esencial no sélo es la de evitar el riesgo de confusion con otras marcas
gue ya gozan de proteccion registral, sino ademas, propiciar una conducta leal y
honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relacion al sector
econdémico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es
necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a
solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca
registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la
seguridad del trafico juridico, cuya consecuencia ineludible debe ser,
dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el
derecho de prelacion obtenido por la presentacion de su solicitud de registro o
bien denegar el registro en atencion a la causal contenida en el articulo 136
inciso d) de la Decision 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva
obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden
publico ostenta una absoluta supremacia sobre el principio de la buena fe
subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de
regulacion tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo
tanto los intereses de los competidores como los del publico de los
consumidores. Es por ello que la Decision 486 no sélo restringe el acceso de
determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones
absolutas y relativas al registro, sino que también regula en forma objetiva qué
tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden
publico a través de la actividad deshonesta y desleal en las practicas
comerciales.

b) La mala fe en la presentacion de una solicitud de registro

En la legislacion vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la
buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
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En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibicion de
registro contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decision 486 segun la cual
se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero*®. En estos casos
la Autoridad denegara el registro de un signo solicitado.

Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el Unico caso de mala fe que
puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para
los demas supuestos debera tenerse en consideracion que al no haber una
causal de prohibicién no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el
registro de un signo basado en tales supuestos (no debe olvidarse que durante
la etapa pre-registral la actuacion de la Administracion debe orientarse
especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que exige el
trafico mercantil).

Por ello, debe tenerse en consideracion que al haber impuesto la legislacion
vigente la carga en la administracion de no reconocer la prelacion del solicitante
cuando quede demostrado que obré sin buena fe y al haber relacionado dicha
consecuencia con un derecho (derecho de prelacién) cuya vigencia natural es
pre-registral, la consecuencia logica es la de reconocer a los actos de mala fe no
contemplados expresamente en el articulo 136 inciso d) de la Decision 486 como
causal de prohibicion relativa al registro, cuya aplicacion procedera, en forma
analoga al procedimiento de nulidad.

Cabe indicar que la Decisién 486 no describe ni siquiera a titulo ejemplificativo,
como si lo hacia la Decision 34419 que conductas por ser reprobables

18 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el articulo 113 de la derogada Decisién 344 como
un supuesto de mala fe.
19 El articulo 113 literal ¢c) de la Decision 344 establecia lo siguiente:
La autoridad nacional competente podra decretar, de oficio o0 a peticion de parte interesada, la nulidad del
registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(...) ) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los
siguientes:
- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero,
solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
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objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad juridica y representar un
obstaculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de
mala fe?.

Al respecto, cabe indicar que la enumeracion de los supuestos que pueden
generar la aplicacion del concepto de mala fe no puede ser establecida
taxativamente, debido a que la nocion de mala fe constituye un concepto general
cuyo contenido esta representado por una gran diversidad de situaciones que
deberan ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la
aplicacion de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales,
siguiendo a lo establecido en el derecho comparado?!, que incurre en mala fe
quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por
finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intencion
de perjudicar a un competidor.

4.3 Aplicacion al caso concreto

A fin de acreditar la mala fe de Corporacion San Luis S.A.C. la opositora presento
las siguientes pruebas:

- Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien
desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercializacion.

20 Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi
comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no
debe olvidarse que una marca puede estar en trdmite durante varios afios y se pregunta por qué
esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de
esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continle con un tramite in(til.
Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edicion Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-
Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.

21 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura juridica general del abuso del
derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se esta ante el supuesto de una solicitud
de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicion, Munich 1999,
pp. 1367 y ss.
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- Copia del Certificado N° 5,459,255 correspondiente a la marca de producto
IMPOSSIBLE inscrita en los Estados Unidos de América a favor de la
opositora para distinguir “sucedaneos de alimentos elaborados con
animales o productos de origen animal, en concreto, hamburguesas a base
de vegetales; sustitutos de la carne”, de la clase 29 de la Nomenclatura
Oficial vigente desde el 1 de mayo de 2018 (foja 32).

- Copia de las solicitudes de registro presentadas en Colombia con fecha 28
de junio de 2019 y los correspondientes certificados de registro de las
marcas IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) y IMPOSSIBLE
(Certificado N° 643642), fundamento de la oposicion, inscritas para
distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial en
Colombia desde el 17 de abril de 2020 (fojas 35 a 47y 67 y 69).

Del analisis en conjunto de los medios probatorios antes sefialados, se ha
acreditado que con fecha anterior a la presente solicitud de registro, la opositora
obtuvo - en los Estados Unidos de América - o solicito - en Colombia — el registro
de las marcas IMPOSSIBLE BURGER y IMPOSSIBLE, con las cuales el signo
solicitado resulta idéntico, ademas de encontrarse referidos a productos
vinculados de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, todo lo que determina
que la identidad fonética entre los signos y la aplicacién a productos vinculados
no pueda deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo sobre la
existencia de las marcas de la opositora. Cabe resaltar que la palabra
IMPOSSIBLE constituye un término arbitrario con relacién a los productos a los
que se refiere, razén por la cual le corresponde una proteccion cercana a la de
una denominacion de fantasia

En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso existen suficientes
indicios que permiten determinar que Corporacién San Luis S.A.C. pretende
registrar el signo IMPOSSIBLE BURGER con la intencion de obtener un
provecho ilicito y obstruir la actividad empresarial de terceros, comportamiento
desleal que atenta contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por
tanto, es contrario a la buena fe comercial.
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En su recurso de apelacion, la solicitante manifestd que previamente a presentar
el registro del signo solicitado efectudé una busqueda de antecedentes registrales
en el portal del Indecopi en la que no aparecio la marca IMPOSSIBLE BURGER
inscrita a favor de algun tercero, motivo por el cual, no se puede afirmar que
actuo de mala fe.

Al respecto, la Sala conviene en precisar lo siguiente:

- La busqueda de antecedentes registrales inicamente contiene informacion
relacionada a los signos distintivos registrados o solicitados en el pais, lo
gue resulta util para quienes pretenden solicitar un registro marcario, puesto
que les permitir4 conocer si el signo que se pretende registrar, o uno similar,
se encuentra solicitado o registrado a una fecha determinada.

- El solo hecho de haber realizado una busqueda de antecedentes registrales
no permite inferir cual fue la intencion del solicitante al iniciar el presente
procedimiento, puesto que lo que se analiza, en el caso de la mala fe, es si
a través de la solicitud de registro, se ha pretendido obtener un provecho
ilicito o no leal, obstruyendo la actividad empresarial de terceros y
afectando de esta manera el mercado, para lo cual se tiene en
consideracion no solo a los competidores nacionales, sino también a los
gue participan en el mercado internacional y cuyos productos o servicios
pueden ingresar al Peru.

En atencion a todo lo expuesto, se determina que la solicitante tuvo un
comportamiento desleal al solicitar el registro del signo IMPOSSIBLE BURGER,
para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo
gue su solicitud de registro debe ser rechazada, en aplicacién de lo establecido
en el articulo 137 de la Decisién 486.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelacién interpuesto por Corporacion San
Luis S.A.C. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolucién N° 2704-2020/CSD-
INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2020, que DENEGO el registro multiclase
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de la marca de producto constituida por la denominacion IMPOSSIBLE BURGER
para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,
Fernando Raventds Marcos, Virginia Maria Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa
Bazan Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

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

/mp.
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