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El presente informe trata un caso de registro de marca para distinguir productos de la 

clase 25 de la Clasificación Internacional. La solicitud fue remitida a la Dirección de 

Signos Distintivos por una persona jurídica, la cual solicitó el registro de la marca de 

producto constituida por la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma 

tridimensional. 

El día 28 de mayo del 2019, la persona jurídica de siglas CI de Estados Unidos 

presentó oposición al registro de la marca solicitada, alegando riesgo de confusión con 

su marca ya registrada, toda vez que además de distinguir los mismos productos, la 

impresión visual induciría a error a los consumidores sobre el origen empresarial del 

producto. La Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición al 

realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, precisando que existían 

diferencias suficientes para determinar la distinción entre ambos signos. 

Impugnada la resolución, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la 

misma y declaró fundada la oposición, denegando el registro de la marca solicitada, al 

establecer que existan similitudes que generaban un riesgo de confusión entre los 

signos, además de determinar la existencia de mala fe del solicitante al tener 

antecedentes de múltiples solicitudes para intentar registrar marcas similares. La 

decisión no fue compartida por todos los miembros del tribunal, existiendo votos en 

discordia que concordaban con los argumentos de la Comisión. 
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1. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES 

INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO. 

1.1. Solicitud 

El día 02 de abril del 2019, la persona jurídica de siglas IHEIRL (en adelante el 

solicitante) remitió escrito a la Dirección de Signos Distintivos solicitando el registro de 

la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y la 

forma tridimensional, conforme a lo siguiente: 

 

La solicitud de registro de marca se remitió para la distinción de calzado, sandalias, 

suelas para el calzado de damas, caballeros y niños de la clase 25 de la clasificación 

internacional. 

1.2. Oposición 

Con fecha 28 de mayo del 2019, la persona jurídica de siglas CI de Estados Unidos (en 

adelante la opositora) presentó oposición fundamentando lo siguiente: 

➢ Manifestó que era titular de la siguiente marca en forma tridimensional de la clase 

25 para distinguir sandalia, calzado, zapatos, pantuflas y artículos de sombrerería. 

 

➢ Que también era titular de los derechos de autor de la obra YUKON, que era parte 

de la oposición presentada. 

➢ Que el signo solicitado no puede ser registrado, debido a que existe su marca 

registrada de su titularidad, con la que no solo se evidenciaría identidad a nivel 
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gráfico, sino que también distinguirían los mismos productos y otros vinculados, y a 

los derechos de autor que se reconocen para la obra YUKON. 

➢ Que la solicitud del registro de la marca tridimensional no reunía los requisitos 

requeridos por la ley, encontrándose inmersa en la prohibición de registro del 

artículo 136, inciso a) del Decreto Legislativo Nº 1075, pues era similar a la marca 

ya registrada a favor del opositor, de tal forma que podría generar confusión en los 

consumidores. 

➢  Que tanto la marca registrada como la marca solicitada distinguirían calzado y 

sandalias, además de los zapatos y pantuflas que distingue la marca registrada y 

las suelas para calzado para damas, caballeros y niños que pretende distinguir el 

signo solicitado que estarían dentro de “calzado”. Que igualmente los artículos de 

sombrerería se encontrarían vinculados con “calzado”. 

➢ Por otro lado, la apreciación sucesiva de los signos determinaría mayores 

semejanzas que diferencias, y que el impacto visual inmediato se centraría en los 

elementos figurativos los cuales son semejantes. 

➢ Que se evidenciaría semejanza a nivel conceptual y gráfico, pues ambos signos 

representarían un zueco y comparten los mismos elementos y características. 

➢ Que en casos similares la Comisión ha resuelto a favor del opositor por 

evidenciarse semejanzas entre el signo solicitado y el registrado, como sucede en 

los expediente Nº 729115-2017 y el expediente Nº 723554-2017. 

➢ Por otro lado, se precisó que no era el primer procedimiento que se tenía con el 

solicitante, ya que existe los expedientes Nº 724083-2017, Nº 3238-2018, 762732 y 

771280-2018 donde se solicitó el registro del siguientes signos, entre otros: 

 

➢ Que el hecho de que se busque el registro de varias marcas similares a la marca ya 

registrada del opositor, no puede constituir una coincidencia, ya que se evidencia un 

actuar malicioso del solicitante. 

➢ Que no puede descartarse la intención del solicitante de inducir a error al público 

sobre la marca que pretende registrar, intentando aprovecharse de la reputación y 

prestigio del opositor para generar un buen posicionamiento en el mercado. 
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➢ Que los consumidores pueden entrar en error al observar el signo que se pretende 

registrar, considerando incluso que tendrían el mismo origen empresarial al estar 

ante marcas similares. 

➢ Que también el signo solicitado es una reproducción no autorizada de la obra de 

Crocs, y conforme a la legislación vigente 486) no se pueden registrar marcas que 

atenten contra los derechos de autor. 

➢ Que el opositor es titular de derechos de autor de la obra YUKON Clog que es una 

creación artística dotadas de originalidad y que el signo solicitado es una 

reproducción no autorizada. 

1.3. Contestación a la oposición 

Con fecha 05 de junio del 2019, el solicitante procede a contestar la oposición 

formulada en los siguientes términos: 

➢ Manifestó que los modelos eran muy diferentes ya que se evidenciaban 

características distintas entre ambas. Que la marca registrada no tiene actitud 

distintiva que le dé un origen empresarial, mientras que la marca solicitada se 

aprecian formas irregulares ordenadas en dos columnas de tres figuras cada una, y 

que en la parte central se resaltaría claramente la denominación BIG FOOT 

DESING IMPORT y resaltado las letras BF. 

➢ Que conforme al proceso 12-IP-2014 del Tribunal Andino, cuando se trata de 

marcas mixtas, el elemento denominativo suele ser el más determinante, 

considerando la fuerza expresiva de las palabras. 

➢ Que en cuanto al modelo tipo zueco, precisó que la mayoría de los modelos tiene 

un tira para sujetar el pie, por lo que se considera que es de uso común. 

➢ Que al realizar el examen de registrabilidad, se podrá determinar que el signo 

solicitado reúne las condiciones necesarias para el registro correspondiente, y que 

además se encontraría excluida de las causas de prohibición que se encuentran 

consignados en el artículo 135 de la Decisión 486. 

1.4. Resolución final de la Comisión 

El día 21 de agosto del 2019, la Comisión de Signos Distintivos resuelve declarar 

infundada la oposición formulada e inscribir el registro de la marca solicitada constituida 

por la denominación BIG FOOT DESING IMPORT y la forma tridimensional conforme al 

modelo solicitado. 
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Fundamentos de la decisión: 

➢ Como cuestión previa, se precisó que al formularse oposición se señaló que el 

solicitante buscaba aprovecharse del prestigio y reputación del opositor; sin 

embargo, esta protección solo se aplica a marcas notoriamente conocidas, calidad 

que no se ha invocado en este caso. 

➢ Que para analizar la posible confusión en el presente, era necesario considerar las 

semejanzas de los signos entre sí, además de la naturaleza servicios o bienes que 

distinguen, debiéndose considerar además el riesgo de confusión que es mayor 

cuando más similitudes se aprecien. 

➢ Que en este caso los signos en conflictos distinguen algunos de los mismos 

productos, a saber calzado, además de que los calzados que se pretenden 

distinguir estarían vinculados con los artículos de sombrerería que distingue la 

marca del opositor. 

➢ Que igualmente el calzado para damas, caballeros y niños se encontrarían 

vinculados para el calzado que distingue la marca de la opositora. 

➢ Que además de los artículo 46, 47, 48 y 49 del Decreto Legislativo Nº 1075, también 

debe analizarse el riesgo de confusión a partir de la impresión conjunta de los 

signos en relación al público consumidor. 

➢ Que es necesario que se tenga en consideración las características que puedan 

quedar impregnadas en la mente del consumidor, considerando a su vez la 

capacidad para diferenciar. 

➢ Que realizado el examen comparativo entre los signos solicitados, se apreciaría que 

no tienen semejanza, toda vez que si bien presentan el mismo diseño de un calzado 

tipo zueco con una punta redondeada y una correa que va de extremo a extremo, 

se evidencian también más diferencias. 

➢ Que el signo solicitado presentaría las siguientes características que los 

diferenciarían, como es un diseño de franjas en parte superior y externa, una 

plantilla interna con puntos de relieve alto que se encontrarían en todo el calzado, 

una figura circular en la parte inferior de la plantilla donde se evidencia la 

denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y una suela gruesa y lisa que 

presentaría líneas horizontales, mientras que la marca registrada presentaría 

estaría constituida por una seria de agujeros dispersos en parte superior y externa, 

una plantilla rugosa que presentaría puntitos asimétricos, y la suela seria gruesa y 

dentada con ciertas líneas horizontales y oblicuas. 

➢ Que las características permitirían evidenciar un impacto visual diferente, no 

existiendo riesgo de confusión alguno, y que además desde aspecto conceptual, se 
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advertiría que si bien ambos signos se encontrarían conformada por la 

representación de un calzado tipo zueco, dado que dicho diseño forma parte de 

otras marcas ya registradas de la clase 25, no se puede evidenciar o determinar 

semejanza conceptual. 

➢ Que la opositora habría manifestado ser titular de los derechos de autor de la obra 

YUKON clog o también denominado zueco YUKON; sin embargo, mediante 

memorándum Nº 1371-2019/DSD-MCo se solicitó a la Dirección de Derechos de 

Autor que emita informe en el cual detalle si el elemento detallado gozaba de 

protección de acuerdo con la normativa aplicable de derechos de autor, a lo que se 

emitió informes Nº 077-2019/DDA en los cuales se establece que la imagen 

contenida (zueco YUKON) no contaba con signos de originalidad y no era objeto de 

protección por la legislación en la materia, por lo que este argumento no era 

amparable. 

➢ Que también se ha establecido que el solicitando habría actuado de mala fe, sin 

embargo, no se aprecia medios de prueba que puedan corroborar lo alegado por la 

opositora, es decir que se haya solicitado el registro de la marca y el signo con la 

intención de generar un perjuicio a la marca ya registrada. Que el hecho de que se 

hayan presentado varias solicitudes para el registro de signos similares solo 

demuestra el interés del solicitante para registrar sus marcas para identificar 

productos de la clase 25, no evidenciándose mala fe ni que pretenda cometer actos 

de competencia desleal. 

1.5. Recurso de apelación 

Con fecha 25 de septiembre del 2019, la opositora presentó recurso de apelación a la 

resolución final de la Comisión reiterando los mismos fundamentos que en la oposición 

y reafirmando que el signo solicitado y la marca registrada si eran semejantes. 

➢ Se manifestó que no se ha realizado un adecuado análisis entre las marcas en 

disputa, pues la Comisión solo se habría centrado en las diferencias y no en las 

semejanzas, cuando debía ser al contrario. 

➢ Que no ha tomado en consideración lo establecido en la resolución Nº 17216-

2017/DSD-INDECOPI que concedió el registro del signo sustento de la oposición, lo 

que establecía que al evaluar las características de cada uno de los signos se haga 

énfasis en las semejanzas. 

➢ Que ambos signos presentarían las mismas características como la punta 

redondeada y plantilla rugosa, presentando la misma conformación. Que dicha 

semejanza fue advertida pero destacándola como diferencia, no considerando que 

la marca registrada se concedió para proteger disposición de agujeros en la parte 

superior del calzado. 
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➢ Que también presentarían correas, la cual se usa para sujetar el pie, teniendo el 

mismo ancho y figura circular. Que tampoco se ha pronunciado sobre las 

semejanzas en las suelas, al evidenciarse que ambas estarían conformadas de 

forma similar por dos secciones de figuras alargadas y circulares. 

➢ Que la denominación BIG FOOT DESING IMPORT incluida en el relieve de la 

correa, en la suela y plantilla es casi imperceptible, por lo que no era suficiente para 

que pueda existir una diferenciación. 

➢ Que los informes a los cuales se hizo referencia no habrían sido notificados para 

que puedan ser desvirtuados oportunamente, vulnerándose el principio de 

participación, materializando vulneración al derecho de defensa. Que además se 

desconoce como es que la Dirección de Derechos de Autor concluyó que el diseño 

YUKON no era original, cuando si era una obra original. 

➢ Por otro lado, precisó que si existía mala fe pues el solicitante sabía de antemano 

los diseños de la marca registrada por los antecedentes de las anteriores solicitudes 

presentadas. 

1.6.  Resolución de segunda instancia 

Con fecha 14 de agosto del 2020 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual emite 

resolución declarando fundado el recurso de apelación y revocando la resolución de la 

Comisión, procediendo a denegar el registro de la marca solicitada. 

Fundamentos de la decisión: 

➢ Respecto al informe cuestionado por el recurrente, se precisó que la legislación 

vigente no establecía que para estos procedimientos exista obligación de notificar al 

administrado, no vulnerándose ningún principio, pues además la opositora tuvo la 

oportunidad de acceder al expediente en cualquier etapa del procedimiento. 

➢ Por otro lado, el informe no estaba destinado a generar efectos directos sobre las 

partes, por lo que no era un acto administrativo. 

➢ Que realizado el examen comparativo entre los signos, se evidenciaría que 

gráficamente si bien el signo solicitado presenta una capellada con 6 líneas 

dispuestas en 2 columnas de 3 líneas cada una, y en la zona inferior de la suela 

círculos concéntricos, ambos signos presentan, en el lateral derecho tres agujeros 

continuos, en la parte superior un conjunto de puntos antideslizantes, en parte 

superior de la suela dos grupos de patrones de figuras encerrados dentro de un 

entorno de figuras cuadradas, lo que en conjunto permitiría evidenciar una 

impresión visual similar. 
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➢ Que en la medida que ambos signos representan un zueco y considerando que el 

elemento no es reivindicable a favor de una empresa determinada, no se puede 

establecer algún supuesto de semejanza en este extremo. 

➢ Que si bien es cierto que el signo solicitado tiene la denominación BIG FOOT 

DESIGN IMPORT, ello no desvirtuaría la semejanza que se ha identificado. 

➢ Que en ese sentido, si se evidencia riesgo de confusión y por lo tanto no era posible 

proceder con el registro de la marca solicitada. 

➢ Respecto a la mala fe del solicitante, se precisó que de la evaluación de los 

expedientes precisados, este si tenía conocimiento de la existencia de la marca 

registrada a favor de la opositora, siendo que con ello podría sustraer a la clientela 

de esta, por lo que existen suficientes indicios para determinar que no actuó de 

buena fe. 

1.7. Votos en discordia de los vocales Virginia María Rosasco Dulanto y Sylvia 

Teresa Bazan Leigh 

A opinión de estas vocales, los signos no eran confundibles y que no se ha 

materializado la mala fe. Que existían diferencias, ya que si bien ambos signos 

presentaban la forma usual de un zueco, se evidenciaban elementos particulares que 

generarían la impresión visual distinta en el público consumidor, como es: 

- En la capellada el signo solicitado tendría seis secciones ovaladas e idénticas 

asimétricas y en pares que contienen en su interior nueve agujeros que son caso 

imperceptibles, en cambio la parca registrada solo tendría agujeros circulares. 

- En las partes laterales, el signo solicitado tendría agujeros trapezoidales y la 

marca registrada semicirculares. 

- En la planta, el signo solicitado tendría líneas formadas por la sucesión de 

puntos con una figura circular en el talón con elementos denominativos lo que no 

tendría la marca registrada. 

- En la suela el signo solicitado presentaría dos secciones diferenciadas y de 

elementos denominativos lo que es contrario al signo registrado. 

- Y en la tira el signo solicitado presentaría la caricaturización de un dinosaurio y 

la denominación BIG FOOT. 

Que tampoco habría mala fe, ya que si bien el solicitante es una empresa dedicada a la 

fabricación y comercio de calzado y ha intentado varias veces registrar signos 

semejantes, no son indicios suficientes para determinar la mala fe. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE. 

❖ ¿Correspondía aplicar lo estipulado en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 

referido a la imposibilidad de registrar marcas que afectaran indebidamente el 

derecho de autor? 

Este es uno de los problemas cuestionados en el procedimiento administrativo por la 

parte opositora, consistente en la imposibilidad de registrar una marca que atenta 

contra los derechos de autor. Como se ha establecido en la Decisión 486, no se puede 

registrar una marca que atente contra estos derechos cuando no existe autorización del 

autor, por lo que la solicitud deberá ser rechazada por la autoridad administrativa. En 

tal sentido, bajo el cuestionamiento de la oposición resulta necesario realizar un 

análisis minucioso sobre el problema advertido, a fin de determinar si procedía o no el 

registro de la marca. 

❖ ¿Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada en la que 

se sustentó la oposición? 

Otro problema esencial en este tipo de procedimientos es el riesgo de confusión. Es 
necesario determinar si la marca solicitada para su registro se confunde con la marca 
ya registrada de la parte opositora, lo que se realiza a través de un examen 
comparativo evaluando las semejanzas y diferencias entre los signos en conflicto. 

❖ ¿Se ha acreditado la mala fe del solicitante y los actos de competencia desleal 

alegados por la opositora? 

Finalmente, en el expediente también se puede identificar un cuestionamiento por parte 

de la oposición respecto a la mala fe del solicitando y la materialización de actos de 

competencia desleal. La mala fe es un aspecto que también puede determinar el 

rechazo del registro de una marca, precisamente porque existe intención del solicitante 

de generar confusión con una marca ya registrada y aprovecharse de la publicidad y la 

posición de esta en el mercado, por lo que resulta esencial determinar si el solicitante 

ha incurrido en mala fe, y consecuentemente en actos de competencia desleal. 

3. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS 

JURÍDICOS IDENTIFICADOS. 

3.1. Análisis sobre los problemas jurídicos identificados 

Sobre lo establecido en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 

Toda persona natural o jurídica que pretenda distinguir un producto o servicio en el 

mercado acude ante la autoridad de signos distintivos y solicitar el registro de una 

marca que lo identifique. La marca puede estar compuesta por elementos gráficos, 

denominativos o incluso ambas; sin embargo, existen ciertas prohibiciones legales que 
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no permiten el registro en ciertas circunstancias. 

Benites (2019) ha manifestado que: 

Nuestra legislación ha considerado a un grupo de supuestos específicos como 

prohibiciones de registro de marcas, las cuales se dividen en absolutas o 

relativas. Serán prohibiciones absolutas aquellas que se refieren a la 

imposibilidad de que un signo pueda ser registrado cuando por sí mismo no 

resulta útil para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el 

mercado (artículo 135 de la Decisión 486); mientras que las prohibiciones 

relativas se configurarán cuando el signo afecte derechos de terceros (artículo 

136 de la Decisión 486). (p. 56) 

Una de estas prohibiciones es la establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 

486 que establece expresamente que no podrán registrarse como marcas las que “f) 

consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de 

autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. 

Conviene tener presente que no existe una vinculación de derecho entre el derecho de 

autor y la marca, pues el segundo se encuentra referido a la protección de signos que 

no obedecen al contenido creativo u original, sino al carácter distintivo y que permiten 

identificar ciertos productos o servicios; sin embargo, existe una vinculación en cuanto 

a la labor de protección, precisamente por tratarse de propiedad intelectual, la cual 

recae en el artículo analizado. 

Así, no es factible que se registre una marca cuando vulnera o afecta los derechos de 

autor de un tercero, es decir que se materializa una imposibilidad jurídica debido a que 

se violarían los derechos de autor de una determinada persona. Benites (2020) 

comenta que los derechos de autor protegen las obras creadas por determinadas 

personas, las cuales están dotadas de la característica de originalidad, pudiendo 

relacionarse con cualquier orden, tipo, dirección, rubro, etc. Precisa que el 

requerimiento esencial para esta protección es que la obra sea original, lo que implica 

una contribución exclusiva y única de la persona. 

Es necesario tener presente que los elementos de la propiedad intelectual, de manera 

constante se encuentran en interacción en el mercado, lo que implica que diferentes 

signos distintivos que conforman las marcas estén compuestos por elementos gráficos 

o diseños de personajes, y precisamente por este aspecto es que no se permite el 

registro de marcas cuyos elementos que lo componen son protegidos por derechos de 

autor, siempre y cuando se denote su originalidad. 

Por su parte Zapata (2001) ha señalado que: 

De suerte que la relación que surge entre el titular de un derecho de autor y el 
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propietario de una marca es producto de un negocio jurídico, es decir, de un acto 

de autonomía de la voluntad que nace por el deseo de una de las partes de 

distinguir un producto o servicio con una marca, cuya figuración o denominación 

está constituida por un texto o una composición de líneas o colores protegidas 

por el derecho de autor. (p. 16) 

En ese sentido, se requeriría de la autorización debida para que proceda el registro de 

la marca solicitada, y generalmente esto se da en un contexto de relaciones jurídicas 

establecidas entre ambas partes. Esta relación supone el otorgamiento de la 

autorización respectiva para el uso de la obra protegida; sin embargo, debe tenerse 

siempre presente la originalidad que debe tener la obra para que pueda ser protegida, 

pues puede alegarse dicha prohibición, pero no existe originalidad en lo que se 

pretende proteger. 

Sobre el riesgo de confusión 

Otro de los aspectos recurrentes en el registro de marca es el riesgo de confusión, el 

cual se genere ante signos semejantes que pueden generar error en la percepción 

sobre el origen empresarial del producto o servicios que se distingue o pretende 

distinguir. En ese sentido, antes marcas que denotan similitud o semejanza, que 

puedan inducir a confusión, respecto a otra marca ya solicitada o registrada, se 

procederá a su denegatoria. 

Flint (2011) ha manifestado que “Existe un claro interés de la legislación marcaria 
internacional de prohibir la protección de signos que pudieran confundirse con otros 
anteriormente registrados” (p. 63). De esta manera, el riesgo de confusión se ha 
constituido como uno de los aspectos más complejos y recurrentes en el derecho de 
marca, constituyendo el fundamento central de la mayoría de las oposiciones 
presentadas. Se entiende que existe un interés para la protección de marcas que 
pudieran confundirse con otras. 

Esta prohibición se da no solo por el perjuicio que se generaría al titular de una marca 

que se encuentra en el registro, sino también por el perjuicio que puede generarse al 

consumidor, pues se les induce a error al asumir objetivamente que se trata de una 

misma marca, y por ende, que el producto o servicio tiene un mismo origen 

empresarial. 

De esta forma, el riesgo de confusión se ha caracterizado por ser un elemento central 

en el análisis comparativo que se realiza ante la oposición que se pueda presentar. 

Bien lo precisa Espinoza (2007): 

El riesgo de confusión es una de las figuras jurídicas centrales en el Derecho de 

Marcas. Por otro lado, se debe recordar que el derecho de exclusiva posee dos 

facetas: una positiva, la cual permite al titular del signo usar o disponer de su 

signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le permite al titular 
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excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos. (p. 129) 

Desde la faceta positiva, registrar una marca posibilita el uso de esta para distinguir 

distintos bienes y servicios en el mercado, y desde la faceta negativa, que es el 

aspecto importante para evitar el riesgo de confusión, se excluyen a terceros para que 

no se haga uso de este signo o similares que puedan perjudicar al titular o generar 

error en el público consumidor. 

Naturalmente que el titular de la marca registrada tiene las facultades para hacer uso 

de la marca registrada, y en el mismo sentido, tiene la facultad de evitar que cualquier 

persona haga uso de esta o pretenda aprovecharse de su prestigio para crecer en el 

mercado. La labor de la autoridad administrativa en este extremo es esencial pues 

debe evaluar, bajo un examen comparativo, la existencia de este riesgo de confusión. 

Ahora bien, al hablar de riesgo de confusión, se entiende que existen dos marcas 
conformadas por ciertos elementos, que son semejantes o casi idénticas, además de 
que puedan o no distinguir los mismos productos o servicios. Chávez (2008) ha 
manifestado que: 

El riesgo puede ser directo o indirecto, es decir, confundir al consumidor en la 
medida en que piense que el producto que desea comprar es otro (directo), o 
que, si bien distingue la diferencia, considera que el producto pertenecería a la 
misma empresa (indirecto). En el riesgo de asociación el consumidor sabe que el 
producto no pertenece a la misma empresa, pero sí considera que pertenece a 
un mismo grupo empresarial, o a una empresa vinculada comercialmente. (p. 52) 

Por tal razón,  es necesario la existencia de un límite o bloqueo en el registro para 

evitar la materialización de estos riesgos. No obstante, determinar el riesgo de 

confusión comprende una valoración compleja, en los cuales se puede evidenciar la 

intervención de factores y elementos, lo que se traduce en el examen comparativo 

realizado por la autoridad. Bien lo precisa Santiesteban (2000): 

La determinación de si existe confusión con una marca ya registrada constituye 

una tarea muy difícil para ese funcionario, para lo cual tiene que realizar un 

proceso de valoración subjetiva y a la vez objetiva (en la medida de los posible), 

que lleve a la mejor decisión en beneficio del consumidor, que finalmente se 

puede ver afectado con la decisión que adopte. (p. 115) 

Conviene entender, como bien lo ha precisado el Tribunal Andino en el Proceso 343-IP-

2015, la prohibición no se sustente en el hecho de la confusión, sino en el solo riesgo 

de generarse. 

En base a ello, es que el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 prohíbe registrar 

marcas susceptibles que generar riesgo de confusión La norma en este extremo es 

clara y expresa; sin embargo, los criterios utilizados dependen de la autoridad 

administrativa que se encarga de evaluar la procedencia de los registros, utilizando 
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criterios subjetivos razonables y objetivos en la medida de lo posible. 

Sobre la mala fe en los procedimientos registrales 

Se entiende que la buena fe es un elementos presente en varias áreas del derecho, y 

normalmente es utilizado como un estándar de comportamiento adecuado que se debe 

seguir en toda relación jurídica. Es factible establecer que como principio del derecho, 

fundamenta la existencia del ordenamiento jurídico, que además integra los vacíos 

legales (Torres, 2001). 

Sobre este principio, Vásquez (2021) ha manifestado que: 

Desde esta primera dimensión, la buena fe se materializa en la convicción o 

creencia de que no se vulnera el derecho de terceros en el correcto proceder. 

Posiblemente el ejemplo más utilizado por quien enseña esta institución sea la 

figura de quien, creyéndose propietario, que hace suyos los frutos sobre terreno 

ajeno. (p. 206) 

Lo precisado por el autor denota la conceptualización de la buena fe desde una 

dimensión subjetiva; no obstante, desde el punto de vista objetivo, se puede entender 

como un imperativo de conducta, como una norma a la cual debe sujetarse toda 

persona, misma que indica como actuar o comportarse en relación a los valores y 

principios que se encuentran inmersos en el ordenamiento jurídico. 

Por otro lado, también puede ser concebido como la creencia de no dañar a otra 

persona o no atentar contra las normas legales, lo que implica que lo contrario a la 

buena fe, es lograr cierto propósito a través de la mala fe, es decir con intención de 

generar perjuicio o defraudar la ley. 

En el caso registral, Maraví (2014) ha señalado que: 

En base a este principio, se presume la buena fe del solicitante de una marca y 

quien alegue lo contrario debe probarlo. Por ejemplo, actúa de mala fe el 

eventual distribuidor en Perú, que registra a su nombre las marcas de una 

empresa extranjera con la que tuvo contacto, solicitando el registro con el único 

fin de vendérsela a la empresa extranjera bajo amenaza de que no lo dejarán 

ingresar al mercado peruano. (p. 61) 

Es preciso establecer que la mala fe que pueda materializarse es un concepto general 

que representa distintas situaciones que deben ser analizadas por la autoridad 

respectiva, considerando el caso particular. Esto implica que no existe una lista taxativa 

que enumere supuestos de mala fe, ya que depende de la valoración del caso en 

concreto. 

No obstante, si es factible establecer que una persona actúa de mala fe cuando 
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manifiesta una conducta reprochable y se vale de una solicitud de registro con la 

intención de generar un perjuicio a otra persona o defraudar a la ley. Perfectamente lo 

ha establecido el Tribunal de la Comunidad Andina “(…) para determinar si una 

persona obró con mala fe, es necesario que su actuación sea consecuencia de la 

intención o de la conciencia de violar una disposición legal, o causar un perjuicio injusto 

o ilegal”. (Proceso Nº 12-IP-2015, fundamento 30) 

3.2. Posición fundamentada sobre los problemas jurídicos identificados 

¿Correspondía aplicar lo estipulado en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 

referido a la imposibilidad de registrar marcas que afectaran indebidamente el derecho 

de autor? 

Como se ha establecido previamente, lo dispuesto en el artículo 136 inciso f) precisa lo 

siguiente: 

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en 

el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 

(…) 

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el 

derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; 

De esta manera, cuando se pretenda el registro de un signo que afecte o atente contra 

el derecho de propiedad intelectual o de autor de una tercera persona, no se podrá 

otorgar el mismo. Bien lo ha mencionado el Tribunal de la Comunidad Andina: 

Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un 

derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que 

expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa 

andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un 

monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos (Proceso 140-IP-

2015, Fundamento 24) 

De esta manera, es posible que en la solicitud del registro de una marca pueda 

analizarse la imposibilidad de su registro por vulneración a las normas del derecho de 

autor, no obstante, no basta con precisar o alegar la afectación de estas normas, sino 

que deben seguirse criterios. El Tribunal de la Comunidad Andina en el proceso antes 

indicado detalla que: 

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como 

marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la 

característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras 

genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se 
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solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección. 

(Proceso 140-IP-2015, Fundamento 24) 

Entonces, para que pueda ser aplicable esta normativa, es necesario que se considere 

la característica de originalidad de la cual debe gozar el signo que se pretende proteger 

los derechos de autor. En ese sentido, para este caso, conviene determinar la obra 

YUKON clog de la opositora revestía de originalidad para establecer que merecía 

protección en función a las normas de derechos de autor. 

Sobre la originalidad debe tenerse presente que el Tribunal de la Comunidad Andina ha 

precisado que: “La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy 

característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente. La 

originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir producto de un 

pensamiento independiente” (Proceso 295-IP-2019, Fundamento 2.4). 

En este caso, la obra que se pretendía proteger era el YUKON clog perteneciente a la 

opositora, conforme se aprecia de la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Bajo la apreciación de las imágenes presentadas, se comparte la apreciación realizada 

por la Sala, que las características de la obra no tienen originalidad, es decir que no se 

puede apreciar que la misma lleve la impronta del autor, al contrario se evidencian 

rasgos muy simples y genéricos, no aportándose nada particular u original para que 
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sea aplicable la protección. 

Esto solo ha respaldado lo ya mencionado por la Dirección de Signos Distintivos que ha 

establecido la obra no reviste o tiene rasgos de originalidad que ameriten la protección 

de los derechos de autor, conforme al informe Nº 77-2019/DDA de fecha 23 de julio y 

19 de agosto del 2019. 

En ese sentido, no correspondía aplicar lo estipulado en el artículo 136 inciso f) de la 

Decisión 486 referido a la imposibilidad de registrar marcas que afectaran 

indebidamente el derecho de autor, precisamente porque la obra YUKON clog de la 

opositora no era original o revestía rasgos de originalidad. 

¿Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada en la que se 

sustentó la oposición? 

Conforme se ha establecido previamente, no es posible que se registren como marcas 

aquellas que presenten identidad o sean similares a una ya registrada o solicitada para 

registro cuando distingan los mismos productos o servicios o cuando del uso de la 

marca se puede llegar a generar un riesgo de confusión. 

De esta forma, cuando se evidencie que existe riesgo de generar confusión entre las 

marcas, se deniega el registro de la marca solicitada, conforme lo ha establecido el 

Tribunal Andino: 

Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, 

ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando 

contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de 

los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y 

servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no 

incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea 

adquirir. (Proceso 198-IP-2015, Fundamento 21) 

Por otro lado, el Tribunal Andino en el proceso Nº 423-IP-2015 ha detallado que para 

determinar el riesgo de confusión es necesario que se evalúe la identidad o semejanza 

entre los signos que se disputan, además de considerar que productos o servicios 

están distinguiendo. 

Conviene considerar que en el hecho concreto se ha solicitado el registro de un signo 

mixto, conforme a lo siguiente: 



19 
 

 

Se aprecia que el elemento relevante es su aspecto denominativo y el aspecto gráfico, 

precisamente por las características y combinación que se presentan en este caso. La 

parte opositora estableció que existía riesgo de confusión en base a su marca ya 

registrada, la cual es la siguiente: 

 

La marca de la parte opositora resalta solo en su elemento gráfico. 

Ahora bien, visualizando ambos signos, conviene realizar el examen comparativo 

considerando lo precisado por Fernández (2001) “(…) a la hora de comparar una marca 

mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto 

como la ulterior pauta antes expuesta, a saber, la de la supremacía del elemento 

dominante (…)”. (p. 254) 

Por otro lado, también se debe considerar lo estipulado en el artículo 48 del Decreto 

Legislativo 1045, toda vez que en el caso de signos mixtos se debe considerar “la 

denominación que acompaña al signo figurativo, la semejanza conceptual y la mayor o 

menor relevancia del aspecto denominativo frente al gráfico”. 

Así, se puede evidenciar lo siguiente, conforme a la imagen situada en el escrito de 

contestación de la oposición: 
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A nivel gráfico se puede apreciar que el signo solicitado presenta la capellada con 6 

líneas dispuestas en la parte superior, las cuales están divididas en dos columnas, y 

dentro de la suela pequeños círculos simétricos, en cambio la marca registrada solo 

presenta agujeros asimétricos por toda la parte externa. Si bien es cierto que ambos 

signos presentan por el lado lateral derecho tres agujeros continuos, puntos 

antideslizantes, dos grupos de patrones de figuras encerrados en un contorno de 

figuras cuadradas en la parte superior de la suela, se puede apreciar que en el signo 

solicitado se incluye la denominación BIG FOOT en la parte interna de la suela y BF en 

la parte externa, además de que en la correa se aprecia la misma denominación con 

dos figuras animadas de dinosaurio que lo diferenciarían de la marca registrada. 

En ese sentido, se concuerda con los votos en discordia, pues en la capellada de las 

sandalias se aprecia que el signo solicitado presenta seis secciones ovaladas e 

idénticas de forma simétrica y en pares, lo que no sucede en el caso de la marca 

registrada pues solo presente agujeros asimétricos. Además, la forma de estos en el 

signo solicitado es trapezoidal y en el caso de la marca registrada es semicircular, 

evidenciándose en el primero líneas formadas que en talón incluyen la denominación 

BIG FOOT. 

De esta forma, se establece que no existía riesgo de confusión, correspondiendo 

registrar la misma debido a que existían diferencias que bajo una impresión visual en 

conjunta permitiría que el público consumidor pueda diferenciarlos. 

¿Se ha acreditado la mala fe del solicitante y los actos de competencia desleal 

alegados por la opositora? 

Como se aprecia del escrito de oposición, se señaló que el solicitante habría actuado 

de mala fe pues tendría conocimiento de los diseños de la empresa de la marca 

registrada. La parte opositora sustentó dicha afirmación adjuntando capturas de 
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pantalla de la siguientes páginas web, conforme a lo resumido por la Sala 

Especializada: 

 

Sin embargo, de la revisión de dichos enlaces no es posible establecer la mala fe 

alegada por el solicitante, además de que la Sala señaló que desde los literales b) a f) 

no cuentan con fecha cierta y por lo tanto no pueden ser tomadas en cuenta. 

Por otro lado, también señaló la existencia de antecedentes registrales sobre el 

solicitante pretendiendo registrar marcas similares: 

 

Se debe tomar en consideración que el solicitante es una empresa cuyo objeto se 

centra en la fabricación y comercialización de calzado, y conforme a lo acotado, ha 

intentado en varias oportunidades registrar un signo que distinga a sus productos. 

En este punto no se concuerda con lo acotado por la Sala Especializada, pues estos 
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antecedentes y el rubro de la empresa no son indicios suficientes para determinar la 

existencia de mala fe, además de que se ha determinado que no existía riesgo de 

confusión. 

De esta forma, era necesario de suficientes elementos que permitan desvirtuar la 

buena fe, toda vez que esta se presume, requiriéndose de concretos y objetivos medios 

de prueba que acrediten la existencia de la intención maliciosa del solicitante, hecho 

que no ha sucedido. En ese sentido, se determina que no se ha acreditado la mala fe 

del solicitante y los actos de competencia desleal alegados por la opositora. 

 

4. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS. 

4.1. Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos 

Sobre esta resolución,  preciso que me encuentro de acuerdo con la decisión de 

declarar infundada la oposición presentada, debido a que no existía riesgo de 

confusión. Si bien es cierto que existían ciertas semejanzas, del examen comparativo 

se pueden apreciar mayores diferencias que de una impresión visual conjunta no 

hubiera generado error en el consumidor o confusión sobre las marcas. 

El signo mixto conformado por el elemento gráfico y el elemento denominativo no era 

susceptible de confundirse con la marca registrada, precisamente porque las 

diferencias resaltaban el no riesgo de confusión. En ese sentido, se comparte el 

argumento de la Comisión que establece que si bien ambos signos presentan un 

diseño tipo zueco con punta redondeada y una correa, el signo solicitado incluía un 

diseño de franjas en la parte superior y externa del calzado dividida en dos grupos de 

tres franjas, mientras que la marca registrada solo agujeros asimétricos, además de 

incluir la denominación BIG FOOT o BF tanto en la parte interna como externa de la 

plantilla y en la correa que va de extremo a extremo. Así mismo incluye la 

caricaturización de un dinosaurio en los extremos de la correa. 

Así, se evidencia un impacto visual diferente de los signos en conflicto, no existiendo 

riesgo de confusión o posible inducción a error del público consumidor sobre el origen 

empresarial. Desde el ámbito conceptual, si bien el signo solicitado y la marca 

registrada se encuentra conformadas por un calzado tipo zueco, dicho diseño formaba 

parte de otras marcas para distinguir la clase 25 de la CI, por lo que su eso es común o 

frecuente, no siendo posible precisar alguna semejanza conceptual. 

Por lo expuesto, concuerdo con lo resuelto por la Comisión, además de los argumentos 

precisados sobre la falta de acreditación de la mala fe y la no protección de la obra 

YUKON clog por falta de originalidad. 
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4.2. Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual 

No concuerdo con esta resolución en dos extremos: establece la existencia de riesgo 

de confusión y determinar que existían suficientes elementos para establecer la mala fe 

del solicitante. En este extremo, ya se ha establecido que no existía riesgo de 

confusión entre las marcas, debido a que existían diferencias que permitían establecer 

que de una impresión visual en conjunto ambas marcas podían ser diferenciadas. 

En cuanto a la mala fe, la Sala ha establecido la existencia de suficientes indicios para 

determinar que el solicitante habría actuado con la intención de generar un perjuicio; 

sin embargo, habría argumentado tal premisa en base al riesgo de confusión que 

determinó conforme al análisis realizado, hecho que se ha desvirtuado en el análisis 

previo, y en concordancia con los argumentos de los votos en discordia. 

De esta manera, el hecho de que existan antecedentes de intentos de registro de 

marcas similares o que el solicitante sea fabricante y comerciante de calzado, no 

determina la existencia de mala fe, toda vez que ello no permite demostrar que ha 

existido una intención de generar un perjuicio al titular de la marca registrada, solo 

denota la intención de registrar una marca para distinguir los productos que 

comercializa.  
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CONCLUSIONES. 

1) Considero que la autoridad administrativa debe tener mayor rigor al momento de 

evaluar las prohibiciones en el registro de una marca, especialmente si se tratan de 

marcas que puedan afectar derechos de autor, precisamente porque se transgreden 

derechos que, si bien no tienen nada que ver con el registro de una marca, se 

relacionan con la personalidad del autor, y por lo tanto es indispensable su 

consentimiento. 

2) En el presente caso, considero que la opositora presentó un fundamento poco 

objetivo y creíble sobre la afectación de derechos de autor debido a que la obra 

YUKON clog, no ostentaba la característica de originalidad que se requiere para la 

protección en ese ámbito. La parte opositora no consideró que dicha característica 

era esencial, pues mediante esta se evidencia el reflejo de la personalidad del autor, 

evidenciándose que el diseño de la obra es simple y genérica, lo que implicaba que 

la reproducción de la imagen contenida en el signo no afectaba derecho alguno. 

3) Es importante tener presente la necesidad de evaluar rigurosamente cualquier 

riesgo de confusión que se pueda presentar, especialmente los supuestos en lo que 

no se presenta este riesgo, con la finalidad de evitar que impidan registros que 

deberían haber sido aceptados. Se puede imposibilitar el acceso al registro de 

manera injusta, y afectar los intereses económicos del solicitante, precisamente por 

el uso de un mal criterio o deficiente análisis. 

4) En el presente caso, no se ha generado riesgo de confusión entre el signo 

cuestionado y la marca ya registrada, debido a que existen diferencias que permiten 

establecer que de una visión conjunta global, se trata de dos marcas distintas. Se 

ha valorado debidamente los signos en conflicto, y si bien se presentan algunas 

similitudes, son muchas las diferencias que distinguen a las mismas, no 

evidenciándose riesgo de confusión. 

5) Se debe tener presente que la buena fe es un elemento esencial en toda relación 

jurídica, y en el ámbito del derecho industrial su exigencia es importante, toda vez 

que es necesario evaluar un comportamiento honesto y sujeto a parámetros de 

probidad. En tal sentido, es de suma importancia que la autoridad administrativa 

evalué adecuadamente la existencia del sometimiento de los empresarios a la 

normas y reglas jurídicas en las cuales destacan aquellas que pretenden evitar el 

riesgo de confusión. 

6) En el presente caso, no se ha acreditado la existencia de la mala fe del solicitante, 

toda vez que solo se ha evidenciado el intento del registrar una marca para 

distinguir sus productos, lo que no es contrario al derecho, mucho menos denota 
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una actitud maliciosa o tendiente a generar actos de competencia desleal, sino más 

bien as ganas de entrar a competir en el mercado. 
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