REPOSITORIO
ACADEMICO

USMP

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DERECHO

INFORME JURIDICO SOBRE EXPEDIENTE N° 791940-
2019/DSD

PRESENTADO POR
MARIA SOLEDAD DEIFILIA ROSAS YANEZ

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL
DE ABOGADA

LIMA, PERU
2024



REPOSITORIO
ACADEMICO

USMP

@080

EY HMC HMD

CC BY-NC-ND
Reconocimiento — No comercial — Sin obra derivada
El autor sélo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas,
siempre que se reconozca su autoria, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se
puede utilizar comercialmente.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

; : U S M P FOCUItOd
L o  UNIVERSIDAD DE de Derecho
. » SAN MARTIN DE PORRES

[/B¥$

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Titulo de

Abogada

Informe Juridico sobre Expediente N.° 791940-2019/DSD

Materia

Entidad

Bachiller

cadigo

: SIGNOS DISTINTIVOS

: INDECOPI

: MARIA SOLEDAD DEIFILIA ROSAS YANEZ

: 2011202936

LIMA — PERU

2024





El presente informe trata un caso de registro de marca para distinguir productos de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional. La solicitud fue remitida a la Direccion de
Signos Distintivos por una persona juridica, la cual solicito el registro de la marca de
producto constituida por la denominacion BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma
tridimensional.

El dia 28 de mayo del 2019, la persona juridica de siglas Cl de Estados Unidos
present6 oposicion al registro de la marca solicitada, alegando riesgo de confusion con
Su marca ya registrada, toda vez que ademas de distinguir los mismos productos, la
impresion visual induciria a error a los consumidores sobre el origen empresarial del
producto. La Comision de Signos Distintivos resolvié declarar infundada la oposicion al
realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, precisando que existian
diferencias suficientes para determinar la distincion entre ambos signos.

Impugnada la resolucion, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revoco la
misma y declaré fundada la oposicion, denegando el registro de la marca solicitada, al
establecer que existan similitudes que generaban un riesgo de confusién entre los
signos, ademas de determinar la existencia de mala fe del solicitante al tener
antecedentes de multiples solicitudes para intentar registrar marcas similares. La
decisién no fue compartida por todos los miembros del tribunal, existiendo votos en
discordia que concordaban con los argumentos de la Comision.
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1. RELACION DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES
INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.

1.1. Solicitud

El dia 02 de abril del 2019, la persona juridica de siglas IHEIRL (en adelante el
solicitante) remitié escrito a la Direccion de Signos Distintivos solicitando el registro de
la marca de producto constituida por la denominacion BIG FOOT DESIGN IMPORT y la
forma tridimensional, conforme a lo siguiente:

La solicitud de registro de marca se remitio para la distincion de calzado, sandalias,
suelas para el calzado de damas, caballeros y nifios de la clase 25 de la clasificacion
internacional.

1.2. Oposicion
Con fecha 28 de mayo del 2019, la persona juridica de siglas Cl de Estados Unidos (en
adelante la opositora) presentd oposicién fundamentando lo siguiente:

» Manifesté que era titular de la siguiente marca en forma tridimensional de la clase
25 para distinguir sandalia, calzado, zapatos, pantuflas y articulos de sombrereria.

» Que también era titular de los derechos de autor de la obra YUKON, que era parte
de la oposicion 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 evidenciaria identidad a nivel



gréfico, sino que también distinguirian 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 reunia los requisitos
requeridos por la ley, encontrandose inmersa en la prohibicion de registro del
articulo 136, inciso a) del Decreto Legislativo N° 1075, pues era similar a la marca
ya registrada a favor del opositor, de tal forma que podria generar confusion en los
consumidores.

» Que tanto la marca registrada como la marca solicitada distinguirian calzado y
sandalias, ademas de los zapatos y pantuflas que distingue la marca registrada y
las suelas para calzado para damas, caballeros y nifios que pretende distinguir el
signo solicitado que estarian dentro de “calzado”. Que igualmente los articulos de
sombrereria se encontrarian vinculados con “calzado”.

» Por otro lado, la apreciacion sucesiva de los signos determinaria mayores
semejanzas que diferencias, y que el impacto visual inmediato se centraria en los
elementos figurativos los cuales son semejantes.

» Que se evidenciaria semejanza a nivel conceptual y grafico, pues ambos signos
representarian un zueco y comparten los mismos elementos y caracteristicas.

» Que en casos similares la Comision ha resuelto a favor del opositor por
evidenciarse semejanzas entre el signo solicitado y el registrado, como sucede en
los expediente N° 729115-2017 y el expediente N° 723554-2017.

» Por otro lado, se precis6 que no era el primer procedimiento que se tenia con el
solicitante, ya que existe los expedientes N° 724083-2017, N° 3238-2018, 762732 y
771280-2018 donde se solicit6 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 intencion del solicitante de inducir a error al publico
sobre la marca que pretende registrar, intentando aprovecharse de la reputacion y
prestigio del opositor para generar un buen posicionamiento en el mercado.



Que los consumidores pueden entrar en error al observar el signo que se pretende
registrar, considerando incluso que tendrian el mismo origen empresarial al estar
ante marcas similares.

Que también el signo solicitado es una reproduccion no autorizada de la obra de
Crocs, y conforme a la legislacion 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
creacion artistica dotadas de originalidad y que el signo solicitado es una
reproduccion no autorizada.

1.3. Contestacion ala oposicion

Con fecha 05 de junio del 2019, el solicitante procede a contestar la oposicion
formulada en los siguientes términos:

>

Manifestd6 que los modelos eran muy diferentes ya que se evidenciaban
caracteristicas 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
gue en la parte central se resaltaria claramente la denominacion 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 mas determinante,
considerando la fuerza expresiva de las palabras.

Que en cuanto al modelo tipo zueco, precisé que la mayoria de los modelos tiene
un tira para sujetar el pie, por lo que se considera que es de uso comun.

Que al realizar el examen de registrabilidad, se podra determinar que el signo
solicitado reune las condiciones necesarias para el registro correspondiente, y que
ademas se encontraria excluida de las causas de prohibicion que se encuentran
consignados en el articulo 135 de la Decisién 486.

1.4. Resolucidén final de la Comisiéon

El dia 21 de agosto del 2019, la Comisién de Signos Distintivos resuelve declarar
infundada la oposicion formulada e inscribir el registro de la marca solicitada constituida
por la denominacion BIG FOOT DESING IMPORT y la forma tridimensional conforme al
modelo solicitado.



Fundamentos de la decisién:

>

Como cuestion previa, se precisé que al formularse oposicion se sefaldé que el
solicitante buscaba aprovecharse del prestigio y reputacion del opositor; sin
embargo, esta proteccion solo se aplica a marcas notoriamente conocidas, calidad
gue no se ha invocado en este caso.

Que para analizar la posible confusion en el presente, era necesario considerar las
semejanzas de los signos entre si, ademas de la naturaleza servicios o bienes que
distinguen, debiéndose considerar ademas el riesgo de confusion que es mayor
cuando mas similitudes se aprecien.

Que en este caso los signos en conflictos distinguen algunos de los mismos
productos, a saber calzado, ademas de que los calzados que se pretenden
distinguir estarian vinculados con los articulos de sombrereria que distingue la
marca del opositor.

Que igualmente el calzado para damas, caballeros y nifilos se encontrarian
vinculados para el calzado que distingue la marca de la opositora.

Que ademas de los articulo 46, 47, 48 y 49 del Decreto Legislativo N° 1075, también
debe analizarse el riesgo de confusién a partir de la impresion conjunta de los
signos en relacion al publico consumidor.

Que es necesario que se tenga en consideracion las caracteristicas que puedan
guedar impregnadas en la mente del consumidor, considerando a su vez la
capacidad para diferenciar.

Que realizado el examen comparativo entre los signos solicitados, se apreciaria que
no tienen semejanza, toda vez que si bien presentan el mismo disefio de un calzado
tipo zueco con una punta redondeada y una correa que va de extremo a extremo,
se evidencian también mas diferencias.

Que el signo solicitado presentaria las siguientes caracteristicas que los
diferenciarian, como es un disefio de franjas en parte superior y externa, una
plantilla interna con puntos de relieve alto que se encontrarian en todo el calzado,
una figura circular en la parte inferior de la plantilla donde se evidencia la
denominacion BIG FOOT DESIGN IMPORT y una suela gruesa y lisa que
presentaria lineas horizontales, mientras que la marca registrada presentaria
estaria constituida por una seria de agujeros dispersos en parte superior y externa,
una plantilla rugosa que presentaria puntitos asimétricos, y la suela seria gruesa y
dentada con ciertas lineas horizontales y oblicuas.

Que las caracteristicas permitirian evidenciar un impacto visual diferente, no
existiendo riesgo de confusion alguno, y que ademas desde aspecto conceptual, se



advertiria que si bien ambos signos se encontrarian conformada por la
representacion de un calzado tipo zueco, dado que dicho disefio forma parte de
otras marcas ya registradas de la clase 25, no se puede evidenciar o determinar
semejanza conceptual.

Que la opositora habria manifestado ser titular de los derechos de autor de la obra
YUKON clog o también denominado zueco YUKON; sin embargo, mediante
memorandum N° 1371-2019/DSD-MCo se solicitd a la Direccion de Derechos de
Autor que emita informe en el cual detalle si el elemento detallado gozaba de
proteccion de acuerdo con la normativa aplicable de derechos de autor, a lo que se
emitid informes N° 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
proteccion por la legislacion en la materia, por lo que este argumento no era
amparable.

Que también se ha establecido que el solicitando habria 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
intencidén 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 evidenciandose mala fe ni que pretenda cometer actos
de competencia desleal.

1.5. Recurso de apelacion

Con fecha 25 de septiembre del 2019, la opositora present6 recurso de apelacion a la
resolucion final de la Comision reiterando los mismos fundamentos que en la oposicién
y reafirmando que el signo solicitado y la marca registrada si eran semejantes.

>

Se manifestd que no se ha realizado un adecuado analisis entre las marcas en
disputa, pues la Comisién solo se habria centrado en las diferencias y no en las
semejanzas, cuando debia ser al contrario.

Que no ha tomado en consideracion lo establecido en la resolucion N° 17216-
2017/DSD-INDECOPI que concedio el registro del signo sustento de la oposicion, lo
gue establecia que al evaluar las caracteristicas de cada uno de los signos se haga
énfasis en las semejanzas.

Que ambos signos presentarian las mismas caracteristicas como la punta
redondeada y plantilla rugosa, presentando la misma conformacién. Que dicha
semejanza fue advertida pero destacandola como diferencia, no considerando que
la marca registrada se concedi6é para proteger disposicion de agujeros en la parte
superior del calzado.



» Que también presentarian 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 estarian conformadas de
forma similar por dos secciones de figuras alargadas y circulares.

» Que la denominacion 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
gue pueda existir una diferenciacion.

» Que los informes a los cuales se hizo referencia no habrian sido notificados para
gue puedan ser desvirtuados oportunamente, vulnerandose el principio de
participacion, materializando vulneracion al derecho de defensa. Que ademas se
desconoce como es que la Direccion de Derechos de Autor concluy6 que el disefio
YUKON no era original, cuando si era una obra original.

» Por otro lado, precisé que si existia mala fe pues el solicitante sabia de antemano
los disefios de la marca registrada por los antecedentes de las anteriores solicitudes
presentadas.

1.6. Resolucién de segunda instancia

Con fecha 14 de agosto del 2020 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual emite
resolucién declarando fundado el recurso de apelacién y revocando la resolucion de la
Comisién, procediendo a denegar el registro de la marca solicitada.

Fundamentos de la decision:

» Respecto al informe cuestionado por el recurrente, se precisé que la legislacion
vigente no establecia que para estos procedimientos exista obligacion de notificar al
administrado, no vulnerandose ningun principio, pues ademas 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 evidenciaria que
graficamente si bien el signo solicitado presenta una capellada con 6 lineas
dispuestas en 2 columnas de 3 lineas cada una, y en la zona inferior de la suela
circulos 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 permitiria evidenciar una
impresion visual similar.



» 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 algun supuesto de semejanza en este extremo.

» Que si bien es cierto que el signo solicitado tiene la denominacion BIG FOOT
DESIGN IMPORT, ello no desvirtuaria la semejanza que se ha identificado.

» Que en ese sentido, si se evidencia riesgo de confusion y por lo tanto no era posible
proceder con el registro de la marca solicitada.

> Respecto a la mala fe del solicitante, se precis6 que de la evaluacion de los
expedientes precisados, este si tenia conocimiento de la existencia de la marca
registrada a favor de la opositora, siendo que con ello podria sustraer a la clientela
de esta, por lo que existen suficientes indicios para determinar que no actud de
buena fe.

1.7. Votos en discordia de los vocales

A opinibn de estas vocales, los signos no eran confundibles y que no se ha
materializado la mala fe. Que existian diferencias, ya que si bien ambos signos
presentaban la forma usual de un zueco, se evidenciaban elementos particulares que
generarian la impresién visual distinta en el publico consumidor, como es:

- En la capellada el signo solicitado tendria seis secciones ovaladas e idénticas
asimeétricas y en pares que contienen en su interior nueve agujeros que son caso
imperceptibles, en cambio la parca registrada solo tendria agujeros circulares.

- En las partes laterales, el signo solicitado tendria agujeros trapezoidales y la
marca registrada semicirculares.

- En la planta, el signo solicitado tendria lineas formadas por la sucesion de
puntos con una figura circular en el talébn con elementos denominativos lo que no
tendria la marca registrada.

- En la suela el signo solicitado presentaria dos secciones diferenciadas y de
elementos denominativos lo que es contrario al signo registrado.

- Y en la tira el signo solicitado presentaria la caricaturizacién de un dinosaurio y
la denominacion BIG FOOT.

Que tampoco habria mala fe, ya que si bien el solicitante es una empresa dedicada a la
fabricacion 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. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURIDICOS DEL EXPEDIENTE.

% ¢ Correspondia aplicar lo estipulado en el articulo 136 inciso f) de la Decision 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 Decisién 486, no se puede
registrar una marca que atente contra estos derechos cuando no existe autorizacion del
autor, por lo que la solicitud debera ser rechazada por la autoridad administrativa. En
tal sentido, bajo el cuestionamiento de la oposicidn resulta necesario realizar un
andlisis minucioso sobre el problema advertido, a fin de determinar si procedia o no el
registro de la marca.

% ¢ Existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca registrada en la que
se sustentod la oposicion?

Otro problema esencial en este tipo de procedimientos es el riesgo de confusion. 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 oposicion respecto a la mala fe del solicitando y la materializacion 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 intencion del solicitante
de generar confusion con una marca ya registrada y aprovecharse de la publicidad y la
posicion 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. ANALISIS Y POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS
JURIDICOS IDENTIFICADOS.

3.1. Analisis sobre los problemas juridicos identificados

Sobre lo establecido en el articulo 136 inciso f) de la Decision 486

Toda persona natural o juridica 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 graficos,
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 legislacion ha considerado a un grupo de supuestos especificos como
prohibiciones de registro de marcas, las cuales se dividen en absolutas o
relativas. Seradn prohibiciones absolutas aquellas que se refieren a la
imposibilidad de que un signo pueda ser registrado cuando por si mismo no
resulta atil para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el
mercado (articulo 135 de la Decision 486); mientras que las prohibiciones
relativas se configuraran cuando el signo afecte derechos de terceros (articulo
136 de la Decision 486). (p. 56)

Una de estas prohibiciones es la establecida en el articulo 136 inciso f) de la Decision
486 que establece expresamente que no podran 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 vinculacion de derecho entre el derecho de
autor y la marca, pues el segundo se encuentra referido a la proteccion de signos que
no obedecen al contenido creativo u original, sino al caracter distintivo y que permiten
identificar ciertos productos o servicios; sin embargo, existe una vinculacién en cuanto
a la labor de protecciéon, precisamente por tratarse de propiedad intelectual, la cual
recae en el articulo analizado.

Asi, 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 juridica debido a que
se violarian 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 estan dotadas de la caracteristica de originalidad, pudiendo
relacionarse con cualquier orden, tipo, direccién, rubro, etc. Precisa que el
requerimiento esencial para esta proteccion es que la obra sea original, lo que implica
una contribucion exclusiva y Unica de la persona.

Es necesario tener presente que los elementos de la propiedad intelectual, de manera
constante se encuentran en interaccion en el mercado, lo que implica que diferentes
signos distintivos que conforman las marcas estén compuestos por elementos graficos
o diseflos 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 sefialado que:

De suerte que la relacion 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 juridico, es decir, de un acto
de autonomia de la voluntad que nace por el deseo de una de las partes de
distinguir un producto o servicio con una marca, cuya figuracién o denominacion
esta constituida por un texto o una composicion de lineas o colores protegidas
por el derecho de autor. (p. 16)

En ese sentido, se requeriria de la autorizacion debida para que proceda el registro de
la marca solicitada, y generalmente esto se da en un contexto de relaciones juridicas
establecidas entre ambas partes. Esta relacion supone el otorgamiento de la
autorizacion 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 prohibicidbn, pero no existe originalidad en lo que se
pretende proteger.

Sobre el riesgo de confusiéon

Otro de los aspectos recurrentes en el registro de marca es el riesgo de confusion, el
cual se genere ante signos semejantes que pueden generar error en la percepcion
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 confusion, respecto a otra marca ya solicitada o registrada, se
procedera a su denegatoria.

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

Esta prohibicion se da no solo por el perjuicio que se generaria al titular de una marca
gue 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 confusion se ha caracterizado por ser un elemento central
en el andlisis comparativo que se realiza ante la oposicion que se pueda presentar.
Bien lo precisa Espinoza (2007):

El riesgo de confusion es una de las figuras juridicas 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

13



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 confusion, 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 puablico 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 confusion.

Ahora bien, al hablar de riesgo de confusién, se entiende que existen dos marcas
conformadas por ciertos elementos, que son semejantes o casi idénticas, ademas de
gue puedan o no distinguir los mismos productos o servicios. Chavez (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 perteneceria a la
misma empresa (indirecto). En el riesgo de asociacion el consumidor sabe que el
producto no pertenece a la misma empresa, pero si considera que pertenece a
un mismo grupo empresarial, 0 a una empresa vinculada comercialmente. (p. 52)

Por tal razon, es necesario la existencia de un limite o bloqueo en el registro para
evitar la materializacion de estos riesgos. No obstante, determinar el riesgo de
confusion comprende una valoracion compleja, en los cuales se puede evidenciar la
intervencion de factores y elementos, lo que se traduce en el examen comparativo
realizado por la autoridad. Bien lo precisa Santiesteban (2000):

La determinacién de si existe confusion con una marca ya registrada constituye
una tarea muy dificil para ese funcionario, para lo cual tiene que realizar un
proceso de valoracién subjetiva y a la vez objetiva (en la medida de los posible),
que lleve a la mejor decision en beneficio del consumidor, que finalmente se
puede ver afectado con la decision que adopte. (p. 115)

Conviene entender, como bien lo ha precisado el Tribunal Andino en el Proceso 343-IP-
2015, la prohibicion no se sustente en el hecho de la confusion, sino en el solo riesgo
de generarse.

En base a ello, es que el articulo 136 inciso a) de la Decisién 486 prohibe registrar
marcas susceptibles que generar riesgo de confusion 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 areas del derecho, y
normalmente es utilizado como un estdndar de comportamiento adecuado que se debe
seguir en toda relacion juridica. Es factible establecer que como principio del derecho,
fundamenta la existencia del ordenamiento juridico, que ademas integra los vacios
legales (Torres, 2001).

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

Desde esta primera dimension, la buena fe se materializa en la conviccion o
creencia de que no se vulnera el derecho de terceros en el correcto proceder.
Posiblemente el ejemplo mas utilizado por quien ensefia esta institucion sea la
figura de quien, creyéndose propietario, que hace suyos los frutos sobre terreno
ajeno. (p. 206)

Lo precisado por el autor denota la conceptualizacion de la buena fe desde una
dimension 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 relacion a los valores y
principios que se encuentran inmersos en el ordenamiento juridico.

Por otro lado, también puede ser concebido como la creencia de no dafiar a otra
persona o0 no atentar contra las normas legales, lo que implica que lo contrario a la
buena fe, es lograr cierto propdsito a través de la mala fe, es decir con intencion de
generar perjuicio o defraudar la ley.

En el caso registral, Maravi (2014) ha sefialado 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, actia de mala fe el
eventual distribuidor en Perd, que registra a su nombre las marcas de una
empresa extranjera con la que tuvo contacto, solicitando el registro con el Gnico
fin de vendérsela a la empresa extranjera bajo amenaza de que no lo dejaran
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
gue enumere supuestos de mala fe, ya que depende de la valoracion del caso en
concreto.

No obstante, si es factible establecer que una persona actia de mala fe cuando
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manifiesta una conducta reprochable y se vale de una solicitud de registro con la
intencion 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 obré con mala fe, es necesario que su actuacion sea consecuencia de la
intencidn o de la conciencia de violar una disposicion legal, o causar un perjuicio injusto
o ilegal”. (Proceso N° 12-IP-2015, fundamento 30)

3.2. Posicion fundamentada sobre los problemas juridicos identificados

¢.Correspondia aplicar lo estipulado en el articulo 136 inciso f) de la Decision 486
referido a la imposibilidad de registrar marcas que afectaran indebidamente el derecho
de autor?

Como se ha establecido previamente, lo dispuesto en el articulo 136 inciso f) precisa lo
siguiente:

Articulo 136.- No podran 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 podra
otorgar el mismo. Bien lo ha mencionado el Tribunal de la Comunidad Andina:

Esa independencia posible y simultanea compatibilidad no conduce a que un
derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposicion 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 explotacidn, pero, en sus respectivos ambitos (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 vulneracion a las normas del derecho de
autor, no obstante, no basta con precisar o alegar la afectaciéon 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 solo sera objeto de impedimento al registro como
marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la
caracteristica 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 proteccion de esta clase de obras, no procedera aquella proteccion.
(Proceso 140-IP-2015, Fundamento 24)

Entonces, para que pueda ser aplicable esta normativa, es necesario que se considere
la caracteristica 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 revestia de originalidad para establecer que merecia
proteccion en funcion 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
caracteristica, 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 295-1P-2019, Fundamento 2.4).

En este caso, la obra que se pretendia proteger era el YUKON clog perteneciente a la
opositora, conforme se aprecia de la siguiente imagen:

Bajo la apreciacion de las imagenes presentadas, se comparte la apreciacion realizada
por la Sala, que las caracteristicas 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 aportandose nada particular u original para que

17



sea aplicable la proteccion.

Esto solo ha respaldado lo ya mencionado por la Direccion de Signos Distintivos que ha
establecido la obra no reviste o tiene rasgos de originalidad que ameriten la proteccion
de los derechos de autor, conforme al informe N° 77-2019/DDA de fecha 23 de julio y
19 de agosto del 2019.

En ese sentido, no correspondia aplicar lo estipulado en el articulo 136 inciso f) de la
Decision 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 revestia rasgos de originalidad.

¢ Existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca reqgistrada en la que se
sustento6 la oposicion?

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 confusion.

De esta forma, cuando se evidencie que existe riesgo de generar confusion entre las
marcas, se deniega el registro de la marca solicitada, conforme lo ha establecido el
Tribunal Andino:

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 prohibicion, 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 eleccién de los productos o servicios que desea
adquirir. (Proceso 198-1P-2015, Fundamento 21)

Por otro lado, el Tribunal Andino en el proceso N° 423-IP-2015 ha detallado que para
determinar el riesgo de confusidén es necesario que se evalle la identidad o semejanza
entre los signos que se disputan, ademas de considerar que productos o0 servicios
estan distinguiendo.

Conviene considerar que en el hecho concreto se ha solicitado el registro de un signo
mixto, conforme a lo siguiente:
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Se aprecia que el elemento relevante es su aspecto denominativo y el aspecto gréfico,
precisamente por las caracteristicas y combinacion que se presentan en este caso. La
parte opositora establecid que existia riesgo de confusion en base a su marca ya
registrada, la cual es la siguiente:

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

Ahora bien, visualizando ambos signos, conviene realizar el examen comparativo
considerando lo precisado por Fernandez (2001) “(...) a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la vision en conjunto
como la ulterior pauta antes expuesta, a saber, la de la supremacia del elemento
dominante (...)". (p. 254)

Por otro lado, también se debe considerar lo estipulado en el articulo 48 del Decreto
Legislativo 1045, toda vez que en el caso de signos mixtos se debe considerar “la
denominacion que acomparia al signo figurativo, la semejanza conceptual y la mayor o
menor relevancia del aspecto denominativo frente al gréafico”.

Asi, se puede evidenciar lo siguiente, conforme a la imagen situada en el escrito de
contestacion de la oposicion:
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MARCA REGISTRADA FIGURATIVA MARCA SOLICITADA

B D ey
S S T

A nivel grafico se puede apreciar que el signo solicitado presenta la capellada con 6
lineas dispuestas en la parte superior, las cuales estan divididas en dos columnas, y
dentro de la suela pequefios circulos 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 denominacién BIG FOOT en la parte interna de la suela 'y BF en
la parte externa, ademas de que en la correa se aprecia la misma denominacion con
dos figuras animadas de dinosaurio que lo diferenciarian 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. Ademas, la forma de estos en el
signo solicitado es trapezoidal y en el caso de la marca registrada es semicircular,
evidenciandose en el primero lineas formadas que en talon incluyen la denominacion
BIG FOOT.

De esta forma, se establece que no existia riesgo de confusién, correspondiendo
registrar la misma debido a que existian diferencias que bajo una impresion visual en
conjunta permitiria que el puablico 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 oposicion, se sefialé que el solicitante habria actuado
de mala fe pues tendria conocimiento de los disefios de la empresa de la marca
registrada. La parte opositora sustentd dicha afirmacion adjuntando capturas de
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pantalla de la siguientes paginas web, conforme a lo resumido por la Sala
Especializada:

a) http:fifqobmearnewa.comfzm5fbusinessa’uncatggarized:‘cmcs-Iaumhes-glnhai-
marketing-campaign-20460/. o

b) htt;:n:;’mmw.f.cro-::.s‘comfcfshcg-hzfstyrafciggs.

¢) https://www.crocs.com/.

d) httos://www.facebook.com/CrocsPeru/?brand redir=289333131136358,
€) hitp://www.instagram.com/crocs/?hl=es.

f) httos:/lyoutube.com/users/crocs.

Sin embargo, de la revision de dichos enlaces no es posible establecer la mala fe
alegada por el solicitante, ademas de que la Sala sefial6 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 sefial6o la existencia de antecedentes registrales sobre el
solicitante pretendiendo registrar marcas similares:

Expediente N° 724083-2017, correspondiente a la solicitud de registro de la

() ond
ROSS 95 y logotipo™. B ‘
(i) E;;Zigh?:ﬁzﬁw-zw, ?g:orrespondiente a |a solicitud de registro de la

inad7
marca BIG FOOT y logotipo™. .
(i) Expediente N° 762732-2018, correspondiente

.
(iv) Egngtirl?gog?oﬁl‘lzaﬂ-zm8, correspondiente. al registro de la marca BIG

otipo®. _ _
(v) Eggggii*?g N*’po‘??1283—2{}18, correspondiente al registro de la marca BIG

forma tridimensional®. _ .
(vi) E?;Eignte N° 776989-2018, correspondiente al registro de la marca BIG

CROSS y forma tridimensional*!.

al registro de la marca BIG

(vi() Expediente N° 784728-2019, corres
FOQOT y forma tridimensional*2.

(viii) Expediente N° 784729-2019, correspondiente al reqistro de
FOOQOT y la forma tridimensional43, ° 8 marca BIG

] | I I

pondiente al registro de la marca BIG

Se debe tomar en consideracion que el solicitante es una empresa cuyo objeto se
centra en la fabricacion y comercializacion 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, ademas de que se ha determinado que no existia riesgo de
confusion.

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 intencibn maliciosa del solicitante, hecho
gue 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. ANALISIS Y POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS.

4.1. Resolucidon emitida por la Comision de Signos Distintivos

Sobre esta resolucién, preciso que me encuentro de acuerdo con la decision de
declarar infundada la oposicion presentada, debido a que no existia riesgo de
confusiéon. Si bien es cierto que existian ciertas semejanzas, del examen comparativo
se pueden apreciar mayores diferencias que de una impresion visual conjunta no
hubiera generado error en el consumidor o confusion sobre las marcas.

El signo mixto conformado por el elemento grafico y el elemento denominativo no era
susceptible de confundirse con la marca registrada, precisamente porque las
diferencias resaltaban el no riesgo de confusion. En ese sentido, se comparte el
argumento de la Comision que establece que si bien ambos signos presentan un
disefio tipo zueco con punta redondeada y una correa, el signo solicitado incluia un
disefio 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, ademas de
incluir la denominacién BIG FOOT o BF tanto en la parte interna como externa de la
plantila y en la correa que va de extremo a extremo. Asi mismo incluye la
caricaturizacion de un dinosaurio en los extremos de la correa.

Asi, se evidencia un impacto visual diferente de los signos en conflicto, no existiendo
riesgo de confusion o posible induccion a error del publico consumidor sobre el origen
empresarial. Desde el ambito conceptual, si bien el signo solicitado y la marca
registrada se encuentra conformadas por un calzado tipo zueco, dicho disefio formaba
parte de otras marcas para distinguir la clase 25 de la CI, por lo que su eso es comun 0
frecuente, no siendo posible precisar alguna semejanza conceptual.

Por lo expuesto, concuerdo con lo resuelto por la Comisién, ademas de los argumentos
precisados sobre la falta de acreditacién de la mala fe y la no proteccién de la obra
YUKON clog por falta de originalidad.
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4.2. Resolucidon emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

No concuerdo con esta resolucion en dos extremos: establece la existencia de riesgo
de confusion y determinar que existian suficientes elementos para establecer la mala fe
del solicitante. En este extremo, ya se ha establecido que no existia riesgo de
confusion entre las marcas, debido a que existian diferencias que permitian establecer
gue de una impresion visual en conjunto ambas marcas podian ser diferenciadas.

En cuanto a la mala fe, la Sala ha establecido la existencia de suficientes indicios para
determinar que el solicitante habria actuado con la intencidon de generar un perjuicio;
sin embargo, habria argumentado tal premisa en base al riesgo de confusion que
determind conforme al analisis realizado, hecho que se ha desvirtuado en el analisis
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 intencion de generar un perjuicio al titular de la marca registrada, solo
denota la intencion de registrar una marca para distinguir los productos que
comercializa.
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CONCLUSIONES.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

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.

En el presente caso, considero que la opositora presentd un fundamento poco
objetivo y creible sobre la afectacion de derechos de autor debido a que la obra
YUKON clog, no ostentaba la caracteristica de originalidad que se requiere para la
proteccidén en ese ambito. La parte opositora no consider6 que dicha caracteristica
era esencial, pues mediante esta se evidencia el reflejo de la personalidad del autor,
evidenciandose que el disefio de la obra es simple y genérica, lo que implicaba que
la reproduccion de la imagen contenida en el signo no afectaba derecho alguno.

Es importante tener presente la necesidad de evaluar rigurosamente cualquier
riesgo de confusion que se pueda presentar, especialmente los supuestos en lo que
no se presenta este riesgo, con la finalidad de evitar que impidan registros que
deberian haber sido aceptados. Se puede imposibilitar el acceso al registro de
manera injusta, y afectar los intereses econémicos del solicitante, precisamente por
el uso de un mal criterio o deficiente analisis.

En el presente caso, no se ha generado riesgo de confusion entre el signo
cuestionado y la marca ya registrada, debido a que existen diferencias que permiten
establecer que de una visién 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
evidenciandose riesgo de confusion.

Se debe tener presente que la buena fe es un elemento esencial en toda relacion
juridica, y en el a&mbito del derecho industrial su exigencia es importante, toda vez
gue es necesario evaluar un comportamiento honesto y sujeto a paradmetros 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 juridicas en las cuales destacan aquellas que pretenden evitar el
riesgo de confusion.

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

24



una actitud maliciosa o tendiente a generar actos de competencia desleal, sino mas
bien as ganas de entrar a competir en el mercado.
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ANEXOS

PERU 1 gé?%g?‘lgg;g de Ministros INDECQOPt

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ializada en Propiedad jectual

viusic

Sala

RESOLUCION N° 0706-2020/T! Pi-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

SOLICITANTE - H INDUSTRIAS HUMARSA E.LR.L.

OPOSITORA : CROCS INC

Riesgo de confusidn entre signos que se refieren a productoé de la clase 25 -

de la Nomenclatura Oficial — Aplicacion del articulo 136 inciso f) de la Decisién
486 — Mala fe

Lima, catorce de agosto de dos mil veinte.

. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de abril de 2019, Industrias Humarsa E.LR.L. (Perd) solicité el registro
de la marca de producto constituida por 1a denominacién BIG FOOT DESIGN
IMPORT vy la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados,
sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y nifios, de la clase 25 de la
Nomenciatura Oficial.

Con fecha 28 de mayo de 2019, Cracs Inc. (Estados Unidos de América) formulé
oposicién manifestando lo siguiente:

Vi
4

=
(i) Es titular de la marca e (Certificado N° 253150), base de la oposicién,
que distingue productos de ia clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

(i) Es ftitular de los derechos de autor sobre la obra “YUKQN clog” o zueco

YUKON?, la cual constituye también base de oposicion.
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(i) Su empresa tiene presencia en el mercado mundial con los Zuecos que
comercializa, identificados, entre otros, con la marca base de opaosicidn.

(iv) Los signos se refieren a algunos de los mismos productos y otros vinculados.

(v)  Ambos signos representan conceptualmente la figura de un zueco visto desde
varios angulos, los cuales presentan graficamente caracteristicas comunes.

(vi) En diversos procedimientos de solicitud de registro?, confra los cuales ha
formulado oposicion, la solicitante ha pretendido registrar signos que resuitan
Ser una copia de sus productos identificados con sus marcas registradas.

(vif) Aun cuando el signo solicitado incluya la denominacién BIG FOOT DESIGN
IMPORT, esta no resuita suficiente para desvirtuar las semejanzas existentes.

(viii) El registro del signo solicitado es capaz de inducir a confusién al publico
consumidor.

{ix) La solicitante busca beneficiarse del prestigio logrado por su empresa en el
mercado.

{(x) La sdlicitante es una empresa involucrada en la industria del calzado, ademas,
ha intentado registrar en reiteradas ocasiones signos confundibles con sus
marcas registradas, lo cual no puede atribuirse a una simple coincidencia %
evidencia el actuar malicioso y desieal de dicha parte.

{xi) El signo ha side solicitado mediando mala fe ¥ con la finalidad de perpetrar
actos de competencia desleal.

Adjunté medios probatorios para acreditar sus alegaciones Yy ampard su oposicidn

en lo establecido en los articulos 136 literales a) y f) y 137 de la Decisién 4863,

Mediante Memorandum N° 1371-2019/DSD-Mco de fecha 29 de mayo de 2019, Ia
Secretaria Técnica de la Comisién de Signos Distintivos solicité a la Direccidn de
Derecho de Autor que informe si la cbra denominada "YUKON clog” goza de
proteccidn de acuerdo con la legislacion de Derecho de Autar y si esta se encuentra
inscrita en el registro de la referida Direccién a favor de Cracs, Inc. o de ofra persona

2 Expedientes N* 724083-2017, N° 728115-2017, N° 762732-2018 y N° 771280-2018.

3 Articulo 136.- No podran registrarse come marcas aquellas sighos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando;
aj sean idénticos o se asemejen, a una marca antediormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusidn o de asoclacién; {...)
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propledad industrial o el derecho de autor de un tercero,
salvo que medie af consentimiento de éste;
Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que |le permitan inferir que
un registro se hubiese saficitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra
denegar dicho registro,
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natural o juridica. Frente a dicho requerimiento, 1a Direccion de Derecho de Autor
sefiald, mediante informe N° 077-2019/DDA, gue Ia referida obra no cuenta ¢on
elementos que lo doten del requisito de originalidad y que la misma no se encuentra
registrada ante la referida Direccion a favor de Crocs, Inc. ni de otra persona natural
o juridica.

Con fecha 4 de junio de 2019, industrias Humarsa E.LR.L. absolvié el traslado de

la oposicién sefialando lo siguiente:

() Los signos en comparacion presentan caracteristicas particulares, asf, la

-marca base de oposicidn no posee aptitud distintiva que identifique un origen
empresarial determinado, mientras que el signo solicitado presenta la
denominacién BIG FOOT en varias zonas de su conformacian en diversos
tamafios Y las letras BF, las cuales estan debidamente registradas a su favor.
Ademas, el signo solicitado posee elementos graficos, incluyendo_en los
extremos de la tira la figura de un dinasaurio con la cabeza girada, el mismo
que se encuentra registrado a su favor bajo Certificado N° 1643504,

(i) Tiene una familia de marcas reconocida a su favor en 1a clase 25 de la
Nomenclatura Oficial respecto de la denominacion BiG FOQT, conforme se
sefiald en la Resolucion N* 3581 -2017/CSD-INDECOPL

@iy La oposicion es temeraria, ya que la opositora intenta obstaculizar 1a libre
comercializacion de zuecos en el mercado, monopolizando los mismos, &
pesar de que, de acuerdo con lo sefialado por la Autoridad Administrativa, es
una forma de uso comun. por ese motivo, el registro de la opositora fue
otorgado sin reivindicar ia forma de calzado. »

Con fecha 11 de julio de 2019, Crocs, Inc. sefialé lo siguiente:

{iy La oposicion no es temeraria, sino que busca salvaguardar sus derechos de
Propiedad Intelectual frente a terceros que pretenden apropiarse de bienes
intangibles que no les pertenecen. o

(i) La fecha de publicidad de la obra base de oposicién es anterior a'la presente
solicitud de registro.

4 Hurmarss Olne Ki4's
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(i} La solicitante ha presentado diversas solicitudes de registro® de signos que
presentan las caracteristicas especiales que presentan sus marcas registradas,
por lo que se encuentra acreditada la mala fe. -

Mediante Resolucion N° 3817-2019/CSD-INDECOP! de fecha 21 de agosto de
2019, la Comisién de Signos  Distintivos declard INFUNDADA la oposicion
formulada por Crocs, Inc. y, en consecuencia, INSCRIBIO {entiéndase, OTORGO)
el registro del signo solicitado, Considers io siguiente:

Cuestién previa

- Respecto del argumento de la opositora, relativo al hecho que la solicitante
pretende beneficiarse del prestigio logrado por su empresa, teniendo en
cuenta que la proteccion contra el aprovechamiento del prestigio (reputacion)
se aplica exclusivamente a la categoria juridica de los signos notoriamente
conocidos y que tal calidad no ha sido alegada respecto de su marca base de
0pasicion no corresponde amparar dicho argumento. v

Evaluacién del riesgo de confusién ,

- ocs Inc. sustentd su oposicién en base a la titularidad de ia marca

' L/ (Certificada N° 253150), que distingue productos de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.
- Los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos
productos y otros vinculados.
- Los signos no resultan semejantes, en la medida que presentan elementos
gréaficos diferentes®, '

5 Adicionalmente a las ya sefialadas, agregd aquellas solicitadas bajo Expedientes N° 768253-2018,
N° 771283-2018, N* 784728-2019 y N* 784728-2019.

8 |.a Comisidn sefials lo siguiente: “En efscto, si bien fanio el signo solicitado como la marca registrada
presentan el disefio da un calzado tipo "zueca” con una punta redondeada y una correa que va de extremo a
extremo, éstos pressntan diferencias. En efecto, el signo solicitado incluye un disefio de franjas en la parte
superior y externa del calzado que se encuentran hacia ef centro, asimismo, presenta una plantilla interna
con unas puntos en alto relieve distribuidos a lo largo del calzado, presentando una figura circular hacia la
parte inferior de la plantifia en donde se consigna la denominacién BIG FOOT DESIGN IMPORT Y una suela
gruesa y lisa con plataforma conformada por lineas horizontales en la parte superior; mientras que la marca
registrada ests conformada por una serie de agujeros dispersos en la parte superior y externa del disefio, con
una plantifla interna rugosa compuesta por puntitos distribuidos de manera asimétrica, siendo que la sugla es
basiante gruesa y dentada, conformada por lfneas horizontales y oblicuas tanto en la parte superior cotno
inferior del disefio dispuestas desde el centrs hacia los exiremos, las cuales estdn rodeadas por pequefios
dissfios de formas rectanguiares una al lado de la otra en todo ef contorno,”
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- No obstante que los signes en comparacién distinguen algunos de los mismos
productos y otros vinculados, estos no son semejantes Y el otorgamiento del
registro solicitado no sera susceptible de producir riesgo de confusion en el
piiblico consumidor, por lo gue corresponde declarar infundada la oposicion
formuiada en este extremo.

Aplicacién del supuesto previsto en el articulo 136 f) de ia Decision 486

- La opositora sefialé que es stular de los derechos de autor sobre la obra
“YUKON clog” (0 Zueco YUKON).

- En virtud de la opinién emitida por 1a Direccion de Derecho de Autor mediante
informe N° 077-2019/DDA, el signo solicitado no afecta el supuesto derecho
alegado por la opositora.

- No resulta aplicable el supuesto previsto en el articulo 136 ) de la Dedisién 486,
por lo que corresponde declarar improcedente la oposicion formulada en este
extremo.

Mala fe y aplicaci6n del articulo 137 de la Decisién 486

- De la revision de los medios probatorios presentados, asi como de las
alegaciones efectuadas por la opositora, se conciuyd que: -~

o No es posible determinar que ja solicitante conocié o estuvo en la

posibilidad de conocer la existencia de la marca de Ia opositora y que

hubiese solicitado &i registro con el fin de generarle un perjuicio.

o Aun cuando la solicitante hubiese conocido de la existencia de la marca
base de oposicién con anterioridad a la presentacién de su solicitud, dado
que entre estos no existen semejanzas, no €S pasible establecer que la
solicitante haya actuado de mala fe o con la finalidad de cometer actos de
competencia desleal.

o La marca base de oposicion fue conocida por la naturaleza pablica del
Registro de Propiedad Industrial.

o Las solicitudes de registro presentadas por Industrias Humarsa ELRL.,
sefialadas por la opositora, solo demuestran el interés de la solicitante en
registrar sus marcas para identificar productos de la clase 25 de la
Nomenciatura Oficial. : '

- Por lo anterior, se desestimé la oposicién formulada en este extremo, al no
haberse creado conviccidn acerca de la mala fe de la solicitante.

Cardcter temerario de la oposicion '

- No se verifico el caracter temerario de la oposicién presentada par Crocs, Inc.
ya que la misma constituye un legitimo ejercicio de su derecho a oponerse a
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una solicitud de registro de marca que considere que sea idéntica o similar a
una marca de su titularidad.

Examen de registrabilidad

- Se ha tenido a la vista las marcas inscritas bajo Certificados N° 259508 y
N® 2748947 con las cuales e signo solicitado no resulta confundible, debido
a las diferencias graficas y fonéticas existentes entre si.

Con fecha 26 de setiembre de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelacion

manifestando lo siguiente:

()  La Comisién ha sefialado correctamente que los signos distinguen los mismos
productos y otros vinculados.

(i) Sin embargo, realizé un examen comparativo inadecuado, pues hizo énfasis
linicamente en las diferencias, las cuales, ademas, son minimas. La anterior
contraviene lo establecido en el articulo 45 del Decreto Legislativo 1075,

(ify La Primera Instancia debié evaluar las caracteristicas especiales de cada uno
de los signos en comparacién y efectuar el examen comparativo en base a
ellas, haciendo énfasis en sus semejanzas,

{iv) La proteccién que le otorga su marca esta referida a |a disposicion de las
lineas que se muestran en la parte lateral del calzado vy la forma del conjunto
de los puntos antideslizantes que se reflejan en la parte superior de la suela,
siendo que esto Gltima ha sido valorado por la Comisidn como una diferencia.

(v) Para la Comisién, la presencia de la denominacién BIG FOOT DESIGN
IMPORT seria suficiente para desvirtuar las semefanzas graficas existentes
entre los signos, lo cual, no salo contraviene lo dispuesto en la Decision 486,
sino que de forma arbitraria se esta despojando de proteccién a su marca
base de oposicién,

(v} Actualmente, no se encuentran registradas otras marcas que incluyan disefios
de zuecos con agujeros en la parte frontal y aquellas solicitudes en tramite
han sido objeto de oposicién por parte de su empresa o estan siendo
cuestionadas en sede judicial,

(vil} El Informe emitido por la Direccion de Derecho de Autor no le fue notificado a
fin de desvirtuarlo o conocer los argumentos que motivaban la decisién para
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(viii)

(ix)
)
{xi)

(xii)
(xiii)

(xiv)

con

()

(i)
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afirmar que la obra YUKON clog carece del requisito de originalidad,
vulnerando de ese modo ef principio de participacion reconocido en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. : .

El informe emitido por la Direccion de Derecho de Autor es un acto
administrativo, ya que produce efectos juridicos sobre los intereses Y
derechos de su empresa, al produgirie indefension por despojarle la
proteccion bajo el Derecho de Autor a su obra que si posee el requisito de
originalidad.

Desconoce como la Direccion de Derecho de Autor concluys que ta obra
syUKON clog” no era original.

El informe de la Direccién de Derecho de Autar adolece de un vicio de nulidad,
al no cumplir con los requisitos de motivacion y procedimiento regular,
Saolicita la nulidad del informe, debiendo emitirse uno nuevo, el cual deberd
serle trasladado para que exponga sus argumentos. En el supuesto negado
en que no se determinase que adolece de un vicio de nulidad, solicita que se
requiera un nuevo informe.

La solicitante ha actuado de mala fe pues conocia de antemano los disefios
de su empresa.

Los antecedentes que cit6, las semejanzas existentes entre los signos en
comparacion, la fecha de presentacion de la solicitud (la cual es posterior al
registro de su marca base de oposicion) y el hecho de que la solicitante se
dedica al rubro del calzado, deberian ser considerados como indicios de la
mala fe de la solicitante.

Resulta imposible que la solicitante no haya conocido de las caracteristicas -

especiales de los productos de su empresa, para luego copiarlos ¥

aprovecharse de la reputacién de su empresa en et mercado nacional ¥y

mundial.

facha 22 de octubre de 2019, Crocs, Inc. manifestd lo siguiente:

Ha elaborado los documentos denominados “Estudio de Mercado realizado
en la ciudad de Lima”, “Estudio de mercado realizado en las ciudades de
Arequipa y Trujilio”, respecto de ios cuales solicita su confidencialidad.

E| objetivo principal del estudio ha sido comprobar la asociacion/vinculacién
en la mente de los usuarios/compradores de calzado casual de productos de
las marcas de su empresa con el producto que representa, en tres cludades
con una elevada cantidad demografica y un. alto grado de actividad
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econdmica. El universo de los encuestados ha sido de 600 personas
encuestadas (200 por cada ciudad).

(iii) Del resultado de los referidos estudios, se observa que su representada es
una empresa/marca con gran presencia et el mercado y consumidores de
calzado casual. ‘

(tv) Casi el 97% de los encuestados en Lima tiene conocimiento del calzado
mostrado en la Tarjeta 1, siendo que el 53% lo asocia con la marca CROCS,

(v) - En el caso de Areguipa y Trujilo, el 100% de los encuestados tiene
conocimiento del calzado mostrado en la Tarjeta 1, siendo que el 48% lo
asocia con la marca CROCS.

(vi) Conforme a lo sefialado en la resolucién de concesién de la marca base de
oposicion, los elementos protegibles son los siguientes: disposicion de
agujeros en la parte superior del calzado, disposicién de las lineas que se
muestran en la parte lateral del calzado, la forma del conjunto de los puntos
antideslizantes que se reflejan en la parte superior de la suela y la huella que
se refleja en la suela,

(vii) Es en relacion con dichos elementos caracteristicos que los consumidores
identifican automaticamente con la marca CROCS,

(viii) La marca base de oposicidn no solo es distintiva, sino que sus elementos,
reproducidos en su totalidad en el signo solicitado, constituyen un fuerte
indicador del origen empresarial a favor de sy representada desde, al menos,
el afio 2012,

(ix) Los estudios fueron realizados con anterioridad a la presentacion de la
solicitud objeto de oposicion y hoy en dfa el posicionamiento de CROCS y de
sus productos debe ser incluso mayor, debido a la fuerte publicidad y apertura
de sus tiendas en el pafs,

(x) Si bien respeta la autonomia que tiene cada Instancia Administrativa, la
Comisidn ha emitido pronunciamientos en los que, luego de analizar los
elementos particulares que son objeto de proteccion en la marca base de
oposicién, determiné que existia semefanza. Asi sucedid- en los
procedimientos  seguidos  bajo Expedientes N° 797873-2019 y
N° 776989-2018, en los que se declaré fundadas las oposiciones formuladas
en dichos procedimientas y se deneg6 los registros de los signas solicitados.

(xi) No pretende monopolizar e mercado de ZUecos, pero pretende evitar que
terceras personas registren marcas que copian sus elementos caracteristicos.

(xii) En el mercado existen ofros zuecas que son ofrecidos y presentan elementos
y caracteristicas diferentes g aquellas protegidas por su empresa.
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(xiii) Si bien cada Autoridad Marcaria del espacio comunitario andino tiene plena

autonomia e independencia, todas se rigen pot la Decisién 486. En ese
sentido, las Autoridades de Ecuador y Colombia, ya han emitido
pronunciamientos en los que reconocen el elevado grado de distintividad de
sus marcas.

{xiv) El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales — Senadi de Ecuador sanciond
a un grupo de infractores por haberse acreditado que copiaron el disefio
caracteristico del zueco de su empresa, a pesar de que se cuestiondla validez
de dicho disefio.

(xv) La Superintendencia de Industria y Comercio — SIC de Colombia concluy6 que
una empresa colombiana también cometié infraccion a sus derechos de
Propiedad Industrial por el usono autarizado de una marca registrada en dicho
pais que es idéntica a la marca base de la presente oposicién, no habiéndose
resuelto en funcién a la forma del calzado, sino porque los elementos
caracteristicos se encontraban presentes también en los zapatos
comercializados. : e

Con fecha 12 de noviembre de 2019, Crocs Inc. adjunté copia de la Resolucién
N° 1648-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, emitida en el
procedimiento seguido bajo Expediente N° 771280-20198.

Con fecha 15 de noviembre de 2019, Industrias Humarsa E.LR.L. absolvié el

traslado de la apelacidn sefialando lo siguiente:

(i) Contrariamente a jo sefialado por la opositora, ia Comision ha realizado
correctamente el examen comparativo, concluyendo que generan una
impresién visual de conjunto y un impacto fonético diferente.

(i) La opositora trata de monopolizar los zuecos, los mismos que para la
Autoridad Administrativa son de uso comdn.

(i) El informe emitido por la Direccion de Derecho de Autor cumple con los
requisitos de validez por lo que no debe ser anulado, como preiende la
opositota.

8 Comrespondiente a la solicitud de registro de la marca
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Con fecha 17 de enero de 2020, Crocs, Inc. solicitd gue se programe un informe
oral.

Mediante proveido de fecha 6 de febrero de 2020, la Secretaria Técnica de {a Sala
Especializada en Propiedad Intelectual informo que los Vocales, en su sesién de
fecha 20 de enero de 2020, decidieron otorgar el informe oral solicitado.

Con fecha 9 de marzo de 2020, se llevd a cabo el informe oral, contando con la
participacion de los representantes de ambas partes.

Con fecha 13 de marzo de 2020, Crocs, Inc. adjuntd la impresién de la presentacion
exhibida en el informe oral.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar:

i

(i) Si existe riesgo de confusién entre el signo solicitado s y la marca
registrada o % i (Certificado N° 253150).

L

(i} Si el signo solicitado «wems se encuentra incurso en la prohibicion de
registro prevista en el articulo 136 inciso f) de la Decisién 488.

(iv) Si la solicitud ha sido presentada mediandc mala fe y/o con la intencion de
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

~1Il. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de Antecedentes

a) La opositora, Crocs Inc. (Estados Unidos de América), es fitular de las
siguientes marcas de producto:
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Base de opgsicién

. La forma tridimensional (sin reivindicar la forma del calzado), conforme al
modelo, que distingue calzado, sandalias, zapatos, pantuflas, articulos de
sombrereria, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita e} 10 de agosto
de 2017, bajo Certificado N° 253150, vigente hasta el 10 de agosto de 2027.
Dicho registro fue otorgado en mérite de la Resolucion N° 15355-2017/DSD-
INDECQPI de fecha 10 de agosto de 2017.

Mediante Resolucion N° 1721 6-2017/DSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto
de 2017, la Direccién de 3ignos Distintivos amplié la Resolucion
N° 15355-2017/DSD-INDECOPI de facha 10 de agosto de 2017, dejando
constancia de lo siguiente:

1. .
En ese sentido, se deja constancia que la presente Resolucién no oforga
derechos exclusivos sobre la forma del calzado, aisladamente considerada; y
por lo tanto Croes, Inc., de Estados Unidos de América, no podré oponerse a
que terceros utilicen dicha forma en la comercializacion de sus productos;
debiendo sefalarse que la distintividad recaera en los elementos figurativos (a
saber. la disposicion de los agujercs en la parte superior de calzado, la forma
del conjunto de los puntos anfideslizantes que se reflejan en [a parte superior
de la suela, la_huella que se refleja en Ia suela, y Ja disposicién de Ias lineas
que se muestran en la parte lateral del calzado).

No son base de opgsicién

. La figura tridimensional (sin reivindicar la forma del calzado), conforme al
modelo, que distingue calzado de la clase 25 de la Nomenclatura COficial,
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inscrita el 24 de enero de 2019, bajo Certificado N° 274894, vigente hasta el

24 de enero de 2029.

Dicho registro fue otorgado en mérito de la Resolucion N° 1783-2019/DSD-
INDECOP] de fecha 24 de enero de 2019. En sus considerandos se sefald lo
siguiente:

) :

En ese sentido, se deja constancia que la presente Resolucién no otorga
derechos exclusivos sobre la forma del calzado, aisladamente considerada; y
por lo tanto Crocs, Inc., de Estados Unidos de América, no podré opanerse a
que terceros utilicen dicha forma en la comercializacién de sus productos;
debiendo sefialarse que la distintividad recaeré en los elementos figurativos (a
saber, Ja disposicién de los agujeros v las lineas en la_parte superior dei
calzado, la forma del conjunto de los puntos antideslizantes que se reflejan en
la parte superior ge la suela, la disposicién de las lineas que se muestran en la

parte lateral del calzadp).
Gy

- La denominacién CROCS y la forma tridimensional (sin reivindicar [a forma

tridimensional), conforme al modelo, que distingue calzado, de la clase 25 de
la Nomenclatura Oficial, inscrita el 17 de febrero de 2016, bajo Certificado
N°® 234575, vigente hasta el 17 de febrero de 2026. Dicha registro fue otorgado
en mérito de la Resofucion N° 2499-2016/DSD-INDECOP! de fecha 17 de
febrero de 2016.

M-SPI-01/01 12-59

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECGION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perd ] Talf.; 224 7800
e-mail: consultas @indecopl.goh.pa / Wab; www.Indecopl.gob.pe

38



.

PERU | Presidencia

- INDECOP!
del Consgjo de Ministros )

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad intelectual
RESOLUCION N° 0706-2020/TPRINDECOP!

EXPEDIENTE N° 791340-20 19/DSD

Mediante Resolucién N° 29774-2017/DSD-INDECOP! de fecha 27 de octubre
de 2017, la Direccidon de Signos Distintivas amplié la Resotucion
N° 2409-2016/DSD-INDECOPI de foecha 17 de febrero de 2016, dejando
constancia de lo siguiente: .

Por lo expuesto, se deja constancia que la presente Resolucién no oforga
derechos exclusivos sobre la forma del calzado, aisladamente considerada; y

por o tanto Crocs, Inc., de Estados Unidos de América, no podré oponerse a
que terceros utilicen tal forma en la comercializacion de sus productos;
debiendo sefialarse que Ia distintividad recaers en el elemento denominativo
CROCS, esciita en lefras caracteristicas, asi como en los slementos fiqurativos
que lo conforman, @ saber,_la disposicién de Jos agujeros v las lineas en la parte

stperior de calzado, la forma def conjunto de los puntos antidesiizantes que. se
reflajan en fa parte superiar de |a suela, Ia huella que se refleja en la suela, via

disposicién de los puntos v Jas lineas gue se muestran en la parte lateral del

calzado.

.y

La forma tridimensional (sin reivindicar), conforme al modelo, que distingue
calzado, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 27 de diciembre
de 2017, bajo Certificado N° 259508, vigente hasta el 27 de diciembre de 2027.
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Dicho registro fue otorgado en mérito de Ia Resalucion N° 28504-2017/DSD-
INDECOP! de fecha 27 de diciembre de 2017. En sus considerandos se sefiald
lo siguiente:

()

En ese sentido, se dsfa constancia que la presente Resolucién no oforga
derechos exclusivos sobre la forma del calzado, alsladamente considerada; y
por lo tanto Croes, Inc., de Estados Unidos de América, no podra oponerse a
que ferceros ufilicen dicha forma en Ia comercializacion de sus productos;
debiendo sefialarse que Ja distintividad recaerd en los elementos fiqurativos (a
saber, la_disposicién de los aqujeros vy las lineas en la parte superior del
calzado, Ia forma del conjunto de ios untos antidestizantes que se reflejan en
la parte superior de Ia suela, Ja disposicién de las lineas que se muestran en Ia

parie lateral de! caizado).
{- . )ll

La solicitante, Industrias Humarsa E.LR.L, (Pert) es titular de las siguientes
marcas de producto:

La denominacién BIG FOOT y farma tridimensional, conforme a modelo, que
distingue calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y
nifios, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 15 de marzo de
2018, con Certificado N° 262553, vigente hasta el 15 de marzo de 2028.

Con fecha 28 de agosta de 2019, bajo Expediente N° 813341-2019, Crocs Inc.
solicité la nulidad del referido registro.

Mediante Resolucién N° 5345-201 9/CSD-INDECOPI de fecha 22 de noviembre
de 2019, la Comisién de Signos Distintivos declaré ‘infundada la accién de
nulidad solicitada,
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Con fecha 26 de diciembre de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelacion

contra la referida resolucion. Actualmente, se encuentra pendiente de
resueito por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

ser

- La denominacién BIG FOOT ¥ logotipo (se reivindica colares)?, conforme &l
modelo, que distingue calzados, sandalias, suelas para calzado para damas,
caballeros y nifios, de la clase 25 de la Nomendlatura Oficial, inscrita el 14 de
octubre de 2016, bajo Certificado N° 242509, vigente hasta el 14 de octubre de

2026.

BIG FOOT

Mediante Resoiucién N° 1644-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de
2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, enire otros, DISPUSO
que lz Direccién de Signos Distintivos inicie de oficio la accién de nulidad del

referido registro.

Con fecha 7 de febrero de 2020, mediante Expediente N° 836639-2020, se
inici6 de oficio la accidn de nulidad antes sefialada. Actualmente, dicho
procedimiento se encuentra pendiente de ser resuelto por parte de la Comision

de Signos Distintivos.

. La denominacion BIG FOOT 95y logotipo, conforme al modelo, que distingue
calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y nifios, de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 5 de junio de 2017, con

Certificado N° 250814, vigente hasta el 5 de junio de 2027.

9 Se aprecian los colores negro, rojo, azul y blanco.
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Mediante Resolucién N° 1644-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de
2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, DISPUSO
que la Direccion de Signos Distintivos inicie de oficio la accion de nulidad del
referido registro.

Con fecha 7 de febrero de 2020, mediante Expediente N° 836638-2020, se
inicio de oficio la accidn de nulidad antes sefialada. Actualmente, dicho
procedimiento se encuentra pendiente de ser resuelto por parte de la Comisidn
de Signos Distintivos,

Con fecha 5 de enero de 2018, mediante Expediente N° 729115-2019, solicits
el registro de la marca de producto constituida por la denominacion BIG FOOT,
sin reivindicar la forma tridimensional y logatipo, conforme al modelo, para
distinguir calzados, sandalias, suelas para calzados para damas, caballeros Y
nifios, de fa Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 24 de enero de 2018, Crocs Inc. formuléd oposicién contra e! referido
registro, siendo que mediante Resolucién N 3238-2018/CSD-INDECOPI de
fecha 21 de junio de 2018, la Comisién de Signos Distintivos declaré fundada
la oposicién y, en consecuencia, denegé el registro del signo solicitado,

Contra dicha resolucién, con fecha 13 de julio de 2018, Industrias Humarsa
E.LR.L. interpuso recurso de apelacion.
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Mediante Resolucion N° 81-2019/TPI-INDECOPI de fecha 11 de enero de
2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaro fundado el recurso
de apelacién y, en consecuencia, revoco la Resolucion N° 3238-2018/CSD-
INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018 y dispuso otorgar ¢l registro de la
marca en comentario. :

Cabe precisar que dicha marca se inscribié bajo Certificado N° 276479 vy se
encuentra vigente hasta el 11 de enero de 2029.

Contra dicha resolucién, Grocs, Inc. interpuso demanda contencioso-
administrativa, bajo Expediente N° 4417-2019-0-1801-JR-CA-25.

Mediante Resolucion N° Ocho de fecha 4 de diciembre de 2019, el juez del 25°
Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de
mercado declard infundada }a demanda. E! juez sefiald lo siguiente:

“En ese sentido, tal como se puede apreciar, Jos elementos figurativos en
los cuales debe recaer la distintividad no asemejan entre si, ni son iguales.
- La disposicion de los aguferos en la parte superior del calzado no son

iguales, ni mucho menos en cantidad +. (&#
- La forma en conjunto de los puntos antideslizantes que se refleja en la

K T
parte supetior, tampoco es similar T2 27,

_ Nilahuella que se refleja en suela. Pues Ja marca solicitada, esta dividida
en tres surcos con figuras rectangulares delgadas, mientras que la marca
registrada en dos surcos con forma de espiga, y Si bien ambas llevan la
forma oval en el centro, fa diferencia en la marca solicitada radica en que
dentro de la misma lleva la denominacién Big Foot.

En tal sentido, si bien los signos en litis se refieren a algunos de los misimos

productos, la presencia de elementos denominativos en el signo solicitado

determina una pronunciacion e impresion visual de conjunto diferente,
razdn por la cual, es posible su coexistencia pacifica en el mercado y en el

Registro Marcario, sin riesgo de inducir al piblico consumidor a creer que

se trata de productos que tienen ol mismo origen empresarial; por lo tanto,

no se configura el riesgo de confusion alegado por la demandante.”
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Actualmente, dicha decision ha sido apelada por Crocs, Inc., encontrandose:
pendiente de ser resuelta por la segunda instancia judicial,

Con fecha 11 de junio de 2020, bajo Expediente N° 842118-2020, Crocs, Inc,,
solicité fa nulidad del referido registro.

Actualmente, dicha solicitud se encuentra en tramite ante la Comisién de
Signos Distintivos,

- Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Expediente N° 768254-2018,
solicitd el registro de la marca constituida por la denominacién BIG FOOT y
forma tridimensional (sin reivindicar la forma tridimensional), conforme al
madelo, que distingue calzados, sandalias, suelas para calzados para damas,
caballeros y nifios, de la Clase 25 de la Nomenciatura Oficial.

Con fecha 15 de noviembre de 2018, Crocs Inc. formuld oposicién contra el
referido registro, siendo que mediante Resolucion N° 731-2019/CSD-
INDECOPI de fecha 14 de febrero de 2019, la Comisién de Sighos Distintivos
declaré infundada la oposicidn y, en consecuencia, otorgd el registro del signo
solicitado.

Con fecha 3 de abril de 2019, la resolucion antes sefalada quedo consentida.

Cabe precisar que dicha marca se inscribio bajo Certificado N° 278271 y s&
encuentra vigente hasta el 14 de febrero de 2029,

- Con fecha 27 de setiembre de 2018, mediante Expediente N° 768253-2018,
solicitd el registro de la marca constituida por la denominacién BiG FOOT y
forma tridimensional, conforme al modelo, que distingue calzados, sandalias,

M-5P}-01/01 18-59

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE L4 PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Barja, Lima 41 - Pera / Telf.: 224 7800
e-mail. consultas@indecopl,gob.pa / Wab: www.indecapi.geb pe



$2E Mo

, ‘) § Presidencia . INDECOP! o
10l PERU del Consejo de Ministros N DUUSET

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA GCOMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad intelectual

RESOLUCION N° 0706-2020/T] PILINDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

suelas para calzado para damas, caballeros y nifios, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.

Con fecha 15 de noviembre de 2018, Crocs Inc. formulé oposicion contra el
referido registro, siendo que mediante Resolucién N° 1024-2018/CSD-
INDECOPI de fecha 1 de marzo de 2018, la Comisién de Signos Distintivos
declard infundada la oposicion y, en consecuencia, otorgd el registro del signo
solicitado.

Contra dicha resolucion, con fecha 11 de abril de 2019, Cracs, Inc. interpuso’
recurso de apelacion.

~ Mediante Resolucién N° 1645-2019/T PI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de
S 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declard infundado el
recurso de apelacién y confirmd la resolucion recurrida.

Cabe precisar que dicha marca se inscribié bajo Certificado N° 290089, vigente
hasta el 1 de marzo de 2028.

« Asimismo, Industrias Humarsa E.L.R.L. ha solicitado, entre otros, los siguientes
signos: .

. Con fecha 18 de junio de 2019, mediante Expediente N° 797873-2019, la
denominacion BIG FOOT ACTION FLOTTER y la forma tridimensional, sin
reivindicar la misma, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado
para damas, caballeros y nifios, de la clase 25 de la Nomendlatura Oficial.
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Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIGN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N*° 791940-2019/DSD

Con fecha 8 de agosto de 2019, Crocs, Inc. formulé opasicién a la referida
solicitud de registro.

Mediante Resolucion N° 4499-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de
2019, ta Comisién de Signas Distintivos declaré FUNDADA [a oposicion
farmulada y, en consecuencia, DENEGO el registro del signo solicitado,

Con fecha 15 de octubre de 2019, Industrias Humarsa E.LR.L. interpuso
recurso de apelacion,

Actualmente, el referido recurso se encuentra pendiente de ser resuelto por la
Sala Espedializada en Propiedad Intelectual.

- Gonfecha 27 de noviembre de 2017, mediante Expediente N° 724083-2017, la
denominacién BIG FOOT CROSS 95 vy logotipo, conforme al modelo, para
distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y
nifios, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 16 de enero de 2018, Crocs, Inc. formuld oposicion contra el referido
registro.

M-SP1-01/01 20-59
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RESOLUCION N° 0706-2020/TPI-INDECOP!
EXPEDIENTE N° 791940-2018/DSD

Mediante Resolucién N° 4763-2018/CSD-INDECOPI de fecha 11 de
septiembre de 2018, la Comision de Signos Distintivos SUSPENDIO el tramite
del presente procedimiento hasta que la Direccién de Derecho de Autor emita
respuesta a la solicitud formulada mediante Memorandum N° 2428-2018/DSD-

“Mco, de fecha 10 de septiembre de 2018.

Con fecha 4 de octubre de 2018, Indusfrias Humarsa E.L.R.L. formuld recurso
de apelacién.

Mediante Resolucion N¢ 2420-2018/TPILINDECOPI de fecha 23 de noviembre
de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros,
CONFIRMO Ia resolucién impugnada.

Mediante Resolucion N° 1936-2020/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de
2020, la Comisién de Signos Distintivos levanto la suspension ordenada,
dectaré INFUNDADA la opasicién y DENEGO DE OFICIO el registro del signo
solicitado.

Con fecha 15 de julio de 2020, Industrias Humarsa E.L.R.L. interpuso recurso
de apelacién. .

Actualmente, se encuentra pendiente que el expediente sea elevado a la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual.

Con fecha 27 de setiembre de 2018, mediante Expediente N° 762732-2018, la
denominacion BIG FOOT vy logotipo (se reivindica colores)', conforme al
modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas,
caballeros v nifios, de la clase 25 de la Nomenclatura Offcial.

10 Se aprecian los colores blanco, rojo, azul y negra.

M-SPt-01/01 21-59
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RESOLUCION N° 0706-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 791840-2019/DSD

formularon oposicién contra el referido registro.

Mediante Resolucién N°* 1696-2019/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de
2019, la Comision de Signos Distintivos declard INFUNDADA la oposicién
formulada por Crocs, Inc., FUNDADA l|a oposicién formulada por Disney
Enterprises Inc. y, en consecuencia, DENEGO el registro del signo solicitado.

Con fecha 29 de abril de 2019, Industrias HUmarsa E.LR.L. formulé recurso de
apelacion.

Mediante Resolucién N° 1644-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de
2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, CONFIRMO
la resolucidon impugnada en el extremo que declaré fundada la oposicion
formulada por Disney Enterprises Inc. y, en consecuencia, DENEGO el registro
del signo solicitado.

Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Expediente N° 771280-2018, la
denominacién BIG FOOT y forma tridimensional (sin reivindicar la forma),
conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado
para damas, caballeros y nifios, de la clase 25 de la Nomendiaiura Oficial.

M-5PI-01/01 22-59
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RESOLUCION N® 0706-2020/7] PI-INDECOFI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Con fecha 15 de noviembre de 2018, Crocs, Inc. formuld oposicién a la referida
solicitud de registro.

Mediante Resolucién N° 101 3.2019/CSD-INDECOPI de fecha 28 de febrero de
2019, la Comisidn de Signos Distintivos declaré FUNDADA la oposicion
formulada y, en consecuencia, DENEGO el registro del signo solicitado.

Con fecha 10 de abril de 2019, Industrias Humarsa E.L.R.L. interpuso recurso '
de apelacién,

Mediante Resolucion N° 1646-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de
2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, CONFIRMO
la resolucién impugnada.

. Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Expediente N° 771283-2018, la
denominacién BIG FOOT y forma tridimensional, conforme al modelo, para
distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y
nifios, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. .

Con fecha 14 de enero de 2019, Crocs, Inc. formulé oposicién a la referida
solicitud de registro.

Mediante Resolucion N° 4506-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de
2019, la Comisién de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la oposicion
formulada y, en consecuencia, INSCRIBIO (entiéndase, OTORGO) el registro
del signo solicitado.

M-SPI-01/01 23-59
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EXPEDIENTE N° 791940-2018/DSD

Con fecha 29 de octubre de 2019, Cracs, inc. interpuso'recurso de apelacién,

Actualmente se encuentra pendiente de ser resuslto por la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual.

Con fecha 7 de febrero de 2018, mediante Expediente N° 784728-2019, la
denominacion BIG FOOT (sin reivindicar la forma tridimensional del calzado) y
la forma ftridimensional, conforme af modelo, para distinguir calzados,
sandalias, suelas para calzado para damas, cabalieros y nifios, de la clase 25
de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 28 de marzo de 2019, Cracs, Inc. formulo oposicién a la referida
solicitud de registro.

Mediante Resolucion N° 2484-2019/CSD-INDECOP] de fecha 31 de mayo de
2019, la Comisién de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la opasician
formulada y, en consecuencia, INSCRIBIO (entiéndase, OTORGO) el registro
del signo solicitado,

Con fecha 3 de julio de 20189, Crocs, In. interpuso recurso de apelacion.

Mediante Resolucion N° 438-2020/TPI-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2020,
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, REVOCO Ia
resolucién impugnada y, en consecuencia, declaré FUNDADA la opasicién
formulada y DENEGO el referido registro.

Con fecha 7 de julio de 2019, mediante Expediente N° 784729-2019, la
denominacién BIG FOOT (sin reivindicar la forma tridimensional del calzado) v
la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados,

M-SP1-01/01 24-59
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RESOLUCICN N° 0706-2020/TPI-INDECOP}

EXPEDIENTE N° 791 940-2019/DSD

sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y nifias, de fa clase 25
de la Nomenclatura Oficial.

G
D

Con fecha 28 de marzo de 2019, Crocs, Inc. formuld oposicidn a la referida
solicitud de registro.

Mediante Resolucién N° 2483-2019/CSD-INDECOP] de fecha 31 de mayo de
2019, la Comisién de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la oposicién
formulada y, en consecuencia, INSCRIBIO (entiéndase, ‘OTORGO) el registro
del signo solicitado.

Con fecha 3 de julio de 2019, Crocs, inc. interpusa recurso de apelacion.

Mediante Resolucion N° 498-2020/T PI-INDECOP! de fecha 1 de julio de 2020,
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, REVOCO la
resolucién impugnada y, en consecuencia, declaré FUNDADA la oposician
formulada y DENEGO el referido registro.

Hugo Cruz Rojas (Per), con fecha 22 de enero de 2019, mediante Expediente
N° 776089-2018, solicité el registro de la marca constituida por ta denominacién
BIG CROSS y forma tridimensional (sin reivindicar |a forma tridimensional del
calzado), conforme al modelo para distinguir calzados, sandalias, suelas para
calzado para damas, caballeros y nifios, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial,

M-SPI-01/01 25-59
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Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUGION N° 0706-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Con fecha 12 de marzo de 2019, Crocs, Inc. formulé oposicién a la referida
solicitud de registro.

Mediante Resolucian N° 3202-2019/CSD-INDECOPI de fecha 16 de julio de
2019, la Comisidn de Signoe:. Distintivos declaré FUNDADA la oposicién
formulada y, ademéas, DENEGO DE QFICIO el registro del signo solicitado.

Con fecha 15 de octubre de 2019, Hugo Cruz Rojas interpuso recurso de
apelacion.

Mediante Resolucion N° 240-2020/TPI-INDECOP] de fecha 12 de febrero de
2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso que carecia de
abjeto pronunciarse sobre e} recurso de apelacion y, en consecuencia, declard
FIRME la resolucién impugnada.

En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de
terceros, las siguientes marcas de producto:

- 189917 Industria Procesadora def Plastico S.A.C.
257922 Industria Procesadora de! Plastico S.A.C.
M-SPI-01/01 26-59
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RESOLUCIGN N° 0706-2020/T] PI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 791940-2018/DSD

%@E 183194 Industria Procesadora del Plastico S.A.C.
275396 Industria Procesadora del Pléstico S.A.C.
223019 Grupo Mou S.A.C.
211284 Grupo Mou S.A.C.
207276 Jing Yi Liu
28089012 Industrias W.V. Valentes S.A.C.

2. Cuestiones previas

2 1.Scbre el Informe N° 77-2018/DDA emitido por la Direccion de Derecho de Autor

# Contra la Resolucion N* 2289-2018/T PI-INDECOP! que otorgé el registro de la referida marca, Crocs, InG.
interpuso  demanda contencioso-adminisirativa, baje Expediente N° 2640-201 9-0-1801-JR-CA-25.
Actualmente se encuentra pendiente que el 25° Juzgado contencioso administrative subespecialidad en
temas de mercado emita sentencia.

12 Cabe precisar que dicha marca fue ctorgada mediante Resalucién N° 82-2019/TPIINDECOPI de fecha
11 de enero de 2018. Contra dicha resolucidn, Cracs, Inc. interpusc demanda contencioso-administrativa,
bajo Expedients N° 441 6-2018-0-1801-JR-CA-25. Dicho proceso se encuentra pendiente de sentencia.

M-SPI-01/01 27-59
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Sala Especializada en Propiedad inteiectual
RESOLUCION N® 0706-2020/TPI-INDECOP]

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

En su recurso de apelacion, Crocs, Inc. senald lo siguiente respecto del Informe
N°® 77-2019/DDA:

Dicho documento no le fue notificado oportunamente a fin de desvirtuarlo o}
conocer los argumentos que motivaban la decisién para afirmar que la obra
“YUKON clog” carece del requisito de originalidad, vulnerando de ese modo el
principio de participacidn reconocido en el Texto Unico Ordenado de la Ley
N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El Informe constituye un acto administrativo,

El referido documento adolece de un vicio de nulidad, al no cumplir con los
requisitos de motivacidn y procedimiento regular.

En el supuesto negado en que no se determinase que adolece de un vicio de
nulidad, solicita que se requiera a la Direccién de Derscho de Autor un nuevo
informe.

Al respecto, la Sala conviene en sefalar (o siguiente:

« Sobre la falta de notificacién del informe

Las conclusiones emitidas por la Direccidn de Derecho de Autor en el Informe
N°® 77-2019/DDA de fechas 23 de julio y 19 de agosto de 2019, respecto a la
posible vulneracién al derecho de autor invocado por Crocs, Inc. han sido
citadas en la resolucidn impugnada (véase fojas 17 de la Resolucion), por lo
que la emplazada ha tenido a su alcance los fundamentos que motivaron a
decisién de la Comisidn de Signos Distintivos en tal extremo.

La legislacion vigente no establece, para este tipo de procedimientos, la
obligacion por parte de la Comisién de Signos Distintivos de notificar a los

administrados los Informes elaborados por otras 4reas del Indecapl, stendo -

necesario precisar que ello no constituye una vulneracién al principio de
participacién, pues Crocs, Inc. tuve la aportunidad de acceder al expediente y
a formular las alegaciones que considerd pertinente, tanto en Primera como en
Segunda Instancia Administrativa.

» Respecto de la naturaleza de acto administrativo del Informe

El articulo 1 del Texto Unico Ordenado de la ‘Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo

M-8PI1-01/01 28-59

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Berja, Lima 41 - Pard / Teif.; 226 7800
e-mail: consultas@indecopi.gab.pe /| Wab: wwwi.indacapl.gob pe

54



U d_gla%oﬁg(e:gg de Ministros INDECOR

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

RESOLUCION N° 0706-2020/T PLINDECOPt
EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

N° 004-2019-JUS de fecha 22 de enero de 2019, establece 8 requisitos
cumulativos para la constitucion de un acto administrativo, a saber: (i} que se
trate de una declaracién de cualquiera de las entidades; (i) que esté destinado a
producir efectos juridicos externos; (i) que sus efectos recaigan sobre derechos,
intereses y obligaciones de los administrados; (iv) que se emita en una situacion
concreta; (v) en el marco del Derecho publico; vy, (Vi) que pueda tener efectos
individualizados o individualizables.

Respecto dei requisito contenido en el punto (jii), Juan Carlos Morén Urbina
sefiala que: “La calidad de acto administrativo queda reservada para aquellas
decisiones que por sf mismas generan efactos juridicos para los terceros, ein sus
derechos intereses u obligaciones. EI sujeto pasivo o administrado viene a ser
calificado por que sobre sus intereses 0 derechos de relevancia publica recae ef
efeclo del acto, y van a verse alterados —sea a favor o en contra—~. Por ende,
resultan excluidos los actos, que estin dirigidos a producir efectos
indirectos en el ambito externo, tales como Ios informes aun cuando sean
vinculantes o dacién de normas técnicas, aun cuando se expresen en forma de
resolucion™ (énfasis afiadido).

En ese sentido, el Informe N° 77-2019/DDA no estaba destinado a genetar
efectos directos en las partes en el presente procedimiento, por lo que no
constituye un acto administrativo.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, Cracs, Inc. sefialé en su recurso de apelacion
que el signo solicitado s vulnera su derecho de autor, lo que serd objeto de
analisis en el apartado pertinente de la presente Resolucidn.

+ Sobre la nulidad del Informe

Teniendo en cuenta lo sefialado en el acapite anterior, en el sentido de que el
Informe N° 77-2019/DDA no consfituye un acto administrativo, no corresponde
analizar su nulidad por falta de los requisitos de procedimiento regular y
motivacion.

3 Morén Urbina, Juan Carlos; Gomentarios a ia Ley del Procedimiento Administrativo General, Nuevo Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-PCM), Tomo |; 14* edicién; Gaceta
Juridica; Lima; p. 194,
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Sin perjuicio de ello, se verifica que la Direccién de Derecho de Autor emitié el
referido Informe en atencién de la solicitud efectuada por la Secretarfa Técnica
de la Comision de Signos Distintivos mediante Memorandum
N° 1371-2019/DSD-Mco de fecha 29 de mayo de 2019.

Asimismo, se verifica que, la Direccién de Derecho de Autor, al analizar e
requisito de originalidad, sefald lo siguiente:

Al respecto, se advierte que el signo reproducido en el cuadro N° 1 del
memorando de la referencia se encuentra conformada por ia imagen de un
calzado casual con pequefios orificios en el contorno delantero. Tiene una
correa para sujetar el falon del ple y cuenta con una suela gruesa.

Para la Direccién de Derecho de Aufor, la combinacion de los elementos
descrifos no cuenta con rasgos partictilares que permitan expresar ‘la
personalidad del autor, por lo cual no cumple con el requisito de originalidad,
a fin de que dicha creacién intelectual pueda ser protegida por la legisiacion
del Derecho de Autor.”

Por lo tanto, la Direccién de Derecho de Autor concluyd que la obra “YUKON

clog” na cuenta con caracteristicas de originalidad, por lo que no es objeto de
protaccion por la legislacion en materia de Derecho de Autor.

» En relacion con la emision de un nuevo Informe

Cabe precisar que ef Informe N° 77-2019/DDA es plenamente valido, per lo que

no corresponde la emisién de un nuevo informe.

2.2, Extremas apelados

La Sala advierte que Industrias Humarsa E.LR.L. no apelé la Resolucién N° 3817-
2019/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019, en el extremo que desestimé
sus argumentos relativos a que ta oposicidn ha sido interpuesta de forma temeraria,

En tal sentido, dicho extremo ha quedado consentido, por lo que no corresponde
emitir pronunciamiento al respecto.

M-8PI-01/01 30-59
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3. Determinacién del riesgo de confusién

E] articulo 136 inciso a) de ia Decision 486 establece que no podran registrarse como
marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro 0 registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o respecta 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 confusién, cabe tener en cuenta la
interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N° 198-1P-201 5%), en la cual se sefiata lo siguiente:

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

De otro lado, en el Proceso N° 423-1P-20153, el Tribunal Andino establecié que:
“Dara determinar la existencia del rfiesgo de confusién serd necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como en
relacién con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacién
de los consumidores o usuarios, la cual variaré en funcién de los productos o
servicios de que se trate, independientemenie de Ja clase a la que pertenezcan
dichos productos o servicios.”

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

14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 326¢ del 12 de abril de 2018.
15 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2728 del 22 de abril del 2016.

M-SPI-01/01 31-68

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA BE LA GOMPETENGIA YDE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De 'z Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perl F Telf.: 224 7800
eumail: cansultas@indecopi.gob.pe / Web: www,indecopi.gob.pe

R

G

-

57



N

W s

PERU | Presidencia

del Consejo de Ministros .. § fNDECQP

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

RESOLUCION N® 6706-2020/TPI-INDECOP]

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

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

3.1. Respecto de Jos productos

En el presente caso, [os signos en comparacién coinciden en referirse a calzado v
sandalias de ia clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

De otro fado, las suelas para calzado para damas, caballeros y nifios que pretende
distinguir e signo solicitado se encuentran vinculadas con el calzado, sandalias,
zapatos que distingue la marca registrada base de oposicion, debido a que son
susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, ademds de ser
complementarios’®,

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 servigios.

18 Gémez Apac y Radriguez Noblejas sefialan que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Praceso
236-IP-2017 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 4 de octubre de 2018, manifests que
“para determinar si existe vinculacién, conexion o relacién entre productos y/o setvicios correspende tomar
en consideracidn ef grado de similitud de los signos objeto de analisls. y cualquiera de los sigulentes tres
criterios: a) el grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o servicios (... b} la
complementariedad entre sf de los productos o servicios (...); v, c) la posibilidad de considerar que los
productos o servicios provienen del mismo empresatio (razonabilidad)’ precisanda qus los criterios antes
sefialados “acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculadién o conexion entre productos yfo
servicias”™. En, Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (junic 2016~
junio 2019), Propiedad intelectual, libra competencia, comerclio intemacional, derecho tributario,
telecomunicaciones, transporte y mineria ilegal; Editorial San Gregorio S.A,; Primera Edicidn; setiembre 2019;
pp. 163-165,
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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 anteriommente
percibido. Por eflo, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse
principaimente aquellas caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico
consumidor.

Lo més importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos
en cuestién. Las diferencias sdlo tendran influencia en la impresién en conjunto si
son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los
consumidores. Estos criterios han sido sefialados en reiterada jurisprudencia de!
Tribunal Andino y mas recientemente en el Proceso N° 529-IP-20161.

E| recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependeran detl grado de la
atencion que usualmente el consumidor medio preste para la adquisicién y
contratacién de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos debera determinarse cuél es el

elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen

empresarial de los productas o servicios. Existen dos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios; o,

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

Sobre esto Femandez-Névoa'd sefala, ”...a Ja hora de comparar una marca mixta
con otro signe distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visién en conjunto
como la uiterior pauta antes expuesta; a saber: Ia de la supremacia del elemento
dominante que impregna la visién de conjunto de la correspondiente marca”.

El citado autor sefiala que “de ordinatio, el elemento dominante de una marca mixta
estd constituido por el elemento denominativo de la misma’. Considera que la
primacia de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos
con una marca gréfico - denominativa, el pibiico demanda los productos en el
comercio sefialandolos por su denominacién y no gréficamente. {...) En algunos
casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado poruna

17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017,
18 Farndndez-Névoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo
de la marca mixta hace que el pUbiico contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lgjos de actuar como un indice identificador dei
producto, desempefia tan sélo el papel de coniribuir @ ornamentar la presentacion
del producio. Esta pauta defa de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los
que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre
su componente denominativo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el
componente figurativa de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como:
la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un elevado nimero de marcas pertenecientes a
terceros); i) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo,
realzando su presencia en el conjunto de la correspondients marca mixta (tales
como: que la palabra ocupe un lugar Infimo dentro de la estructura total def signo,
la notoriedad adquirida por el elsmento figurativo o la originalidad intrinseca del
mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un sigho de
naturaleza mixta, debera establecerse cual es el elemento relevante que determine
su impresién en conjunto.

Asi, se aprecia que resulta relevante tanto su aspecto denominativo, por ser la forma
como los consumidores salicitaran los productos en ef mercados, como el aspecto
gréfico, debido a las caracteristicas y combinacién de los elementos que las
conforman, tal como se aprecia a continuacion:
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En relacidn con la marca tridimensional (Certificado N° 253150), base _de q;?osicién,
resulta relevante su aspecto grafico debido a las caracteristicas y combinacion de los

elementos que la constituyen, tal como se aprecla a continuacion:

Debe tenerse en cuenta 1o sefialado mediante Resolucién N° 1721 6-2017/DSD-
iNDECOPI de fecha 28 de agosto de 2017, que amplié la Resolucién
Ne 15355—2017/DSD—|NDECOPI de fecha 10 de agosto de 2017:
..} :
En ese sentido, se deja constancia que ja presente Resolucion o otorga
derechos exclusivos sobre Ja forma del caizado, aisladamenie
considerada; y por lo tanto Croes, Inc., de Estados Unidos de América,
no podrd oponerse a que terceros ufilicen dicha forma en la
comercializacion de sus productos; debiendo _sefalarse que fa
distintividad recaera en los elementos fiqurativos (a saber, la disposicién
de los aqujeros en la parte superior de calzado, fa forma del conjunto de
los punios antideslizantes qgue se reflejan en la parte superior de la suela,
la huella gue se refleja en la suela, v Ia disposicion de las ilineas que se
muestran en la parte lateral del calzado).

()

Realizado el examen comparativo entre el signo salicitado y la marca tridimensional
(Certificado N° 253150), base de oposicion, se advierte que:

. Graficamente, si bien el signo solicitado presenta una capellada con 6 lineas
dispuestas en 2 columnas de 3 lineas cada una y en la zoha inferior de la suela
circulos concéntricos, ambos signos presentan: en el fateral derecho, fres
agujeros continuos; en la parte superior de su planta, un conjunto de puntos
antideslizantes: en la parte superior de la suela, dos grupos de patrones de figuras
encerrados dentro de un contorno de figuras cuadradas, todo lo cual determina
una impresion visual de conjunio semejante.
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- Conceptuaimente, en la medida que ambos representan la figura de un zueco y
teniendo en cuenta que tal elemento no es reivindicabie a favor de una empresa
determinada en el mercado, no es posible establecer semejanza en este punto,

Si bien el signo solicltado tiens en su conformacion la denominacion BIG FQOT
DESIGN IMPORT, mientras que la marca base de oposicion dnicamente estd
conformada por un elemento tridimensional, ello no desvirtda la semejanza antes
indicada.

3.3 Riesgo de confusion

De acuerdo con o sefialado, los signos bajo andlisis se refieren a algunos de los
mismos productes y otros vinculados Y presentan semejanza gréfica, lo que
determina que no sea posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de
inducir a confusién al piblico consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incursc en la
causal de prohibicidn de registro establecida en el articulo 136 inciso a)dela
Decisién 486, razén por la cual no corresponde su acceso a registro

Es necesario precisar que el riesgo de confusion determinado ests dado por las
semejanzas gréficas existentes entre ambos signos, sin tener en cuenta la forma
tridimensional del calzado denominado zueco, el mismo que, conforme lo ha
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determinado esta Sala en reiteradas oportunidades‘g, carece de distintividad, no
siendo capaz de identificar los productos a los que se refieren los signos en atencion
a su origen empresarial.

Por otro lado, ia opositora presento fos documentos “Estudio de Mercado realizado
en la ciudad de Lima" y “Estudio de mercado realizado en las ciudades de Arequipa
y Tryjillo®, cuya confidencialidad ha sido declarada en el presente procedimiento,
sefialando que los mismos permitirian determinar que la marca base de oposicion
tiene un elevado grado de distintividad y es asociada ylo vinculada por los
consumidares como proveniente de su origen empresarial.

Sobre dichos documentos, la Sala conviene en sefialar lo siguiente:

. Los referidos estudios se llevaron & cabo con anterioridad a ia presentacion de
la presente solicitud de registro.

- Tienen como objetivo principal comprobar |a asociacién / vinculacién en la
mente de los usuarios / compradores de calzado casual de productos de Ias
marcas de CROCS con el producto que representa.,

.. Sin embargo, no resultan pertinentes, debido a que en la tarjeta mostrada a los

participantes de dichos estudios, en la que se reproduce un producto que
estaria identificado con lamarca base de oposicion, esta no se aprecia tal como
fue solicitada y registrada y el ntmero de encuestados no resulta suficientg, en
razén a que el universo que formé parte de la encuesta es muy reducido.

A Respecta de la prohibicion de! articulo 136 inciso fide la Decisién 486

4.1 Marco conceptual

El articulo 136 incisa f) de la Decisién 486 establece que no podran registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho

19 Criteria desarrollado por la Sala en 1as Resoluciones N° 192-20141T PI-INDECOPI, referida a la solicitud de
EAN

registro del signo e sy N° 2062-2016/TP-INDECOPI, referida & la solicitud de registro del signo
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de tercero, en particular cuando 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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitié una interpretacion prejudicial?
del artfculo 136 inciso f) de la Decisién 486, considerando lo siguiente:

“En primer lugar, es pertinente advertir que el derecho de autor es independiente,
aungue compatible con los derechos de propiedad industrial, es decir, los derechos
de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con
los del autor, Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite
que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultdneamente por ef
derecho de autor y el de propiedad industrial,

Esa independencia y posible y simulténea compatibilidad no conduce a que un
derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposicién 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 explotacién, pero en sus respectivos dmbito”. '
Asimismo, precisa que “lo que la Decisién 486 prohibe en el literal ) del articulo
136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de
propledad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razén de
ser igualmente el producto de su creacion intelectual, en cuyo caso tendria que
mediar ef consentimiento de éste.

Ha sido resaltado io anterior por cuanto lo determinante (titulos de obras,
personajes ficticios o simbélicos), es que el legislador comunitario exige gue sean
objelo de un derecho de autor. “Por argumento a contrario se deduce entonces, que
la prohibicién no se aplica si e titulo de la obra o el personaje ficticio o simbélico no
son objeto de un derecho de autor”.

Asimismo, ha sefialado el Tribunal en el mismo proceso o siguiente:

2 Proceso N° 140-IP-2015. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°* 2588 dal § de octubre de'2015.
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“(...) En cuanto al derecho de autor, éste protegé todas Ias manifestaciones
originales, jiterarias, artisticas y cientificas, que sean fruto del ingenio humano,
cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepcion sensorial y puedan ser
objeto de reproduccion por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que s¢ ejerce sobre un pien inmaterial soportado en obras de
naturaleza artistica, literaria o clentffica y qué esta regulado y €S objeto de
proteccion por los diferentes ordenamientos juridicos estatales y, también, por los
comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este
derecho se regula enla Decision 351 de fa Cornisién del Acuerdo de Cartagena.

(..) De una interpretacion del literal T) del articulo 136, enconiramos qué esta

prohibicién de registro contiene dos supuestos: () que consistan en un signo que

infrinja el derecho de propiedad industrial; v, (ii) que consistan en un signo que

infrinja el derecho de autor de un tercero. . ‘
Es menester advertir que solo seré objeto de impedimento al registro como marca

Jas obras que S€ encuentren protegidas por el derecho de aulor, dada fa

caracleristica de “originalidad” que ha de tener, desde que 1o s protegen obras

genéricas ni banales. Lo anterior e3 importante ya que en el caso de que se solicite

{a proteccién de esta clase de obras, no procederé aquella proteccion.

Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por ol Derecho de Autor
estard sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusién en el ptblico
consumidor, con respecto de Ia clase de productos 0 servicios que distingue, ya
que, si éste no fuera el caso, podra ser objeto de proteccion por el Derecho de
Marcas. Sin embargo, podré ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal

reputacion y originalidad, que cofmo en el caso de las marcas notorias, sea capaz
de producir riesgo de confusién con cualquier clase de productos o servicios, por lo

que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabifidad”.

En atencién a lo anterior, se advierte que para el Tribunal Andino existen dos

requisitos-de necesario cumplimienio para que resulte aplicable la prohibicién de

registro establecida en dicha norma:

1° Que la creacion sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea
original y por lo tanto merezca la proteccion del derecho de autor.

2° Que la utilizacién de dicha creacion como marca pueda provocar confusion en &l
publico consurnidor con respecto a la obra.
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Acerca de la originalidad, el Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina ha
sefialado en el Praceso 295-|P-2019 que la originalidad exige gue la obra presente
una individualidad muy caracteristica, que plasme Ia impronta de su autor de
Mmanera clara y evidente, precisando que la originalidad supone un aporte individual
y creativo, es decir, producto de un pensamiento independiente?!. '

4.2 Analisis del caso en concreto

Crocs, Inc. ha sefialado que su obra “YUKON clog”, base de la oposicion, debe ser
protegida por el Derscho de Autor pues cumple con el requisito de otiginalidad.

Al respecto, se advierte que la obra antes citada se encuentra conformada por la
forma tridimensional de un calzado {zueco) que presenta agujeros en su puntera,
lineas homogéneamente distribuidas en su capellada ¥ Uha correa para sujetar el
pie.

Sobre el particular, fa Sala advierte que las mencionadas caracteristicas carecen

En tal sentido, al no cumplir con el requisito de originalidad, corresponde confirmar
la resolucion impugnada que declaré improcedente la oposicién en este extremo,

5. Respecto de la mala fe invocada

5.1 Derecho de prelacién v buena fe

5.1.1 Concapto y naturaleza juridica de la buena fe

21 Proceso N° 2985-1P-2019, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3886 del 30 de enero de 2020.
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E] derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena
22 como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto
para establecer un estandar juridico o un modelo de conducta a sequir. En efecto,
Torres Vasquez? sefiala que los principios generales, entre ellos, la buena fe,
fundamentan o sustentan todo el ordenamiento juridico. Es, a sU juicio, ademas, un
principio general de integracion: a falta de ley o de costumbres, los vacios que
presenta el ordenamiento juridico se integran con los principios generales, entre los
que figura la buena fe. :

De la Puente y Lavalle?* sefiala que la buena fe es considerada en forma
cansensual por la doctrina como un elemento de ia vida que el derecho ha recibido
dandole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto juridico. La buena
fe no es una creacioén del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la
adaptacion de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera
méas amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea
susceptible de tener efectos juridicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca®™
sefiala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una via de
comunicacion del derecho con ja moral social y con Ia ética, lo cual supone la
canalizacion del derecho hacia sus metas mas elevadas..

Agrega la autoral nacional tltimamente citada que si bien nuestro Codigo Civil es
asistematico en su conceptualizacion - af considerarla un principio general
interpretativo de los contratos vy los actos juridicos, mientras que, por otro lado,
menciona gue los contratos s¢ rigen por ‘las reglas de la buena fe y comtn intencion
de las partes” - la ubica como pringipio precisamente €n la norma que establece a
forina como debe interpretarse el acto juridico®.

e ——

2 |a Real Academia Espafiola define a |2 buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el
comportamiento honesto de los sujetos de derechd”, mientras gue a la mala fe la define como la "malicia o
temeridad con que se hace algo o se posee 0 detenta algln hlen”. Definiciones extraldas del Diccionario de
la Lengua Espaiola - Vigésima Segunda Edicion, Real Academia Espafiola en WWW.rae.es.

23 Torres Vasquez, Anibal. “Acto Juridico®, Idemsa, Lima - Bear, 2001, pp. 426-427.

2 Gitado por Pérez Gallarda, Leonardo en: Cédigo Civil Comentada, Editorial Gaceta Juridica, Lima-Per, p.
132, .

% Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, " a Unidad del principio general de la buena fe y su frascendencia en
& Derecho moderno”. En: Contratacion Privada, Jurista Editores, Lima - Pert 2002, pp. 85.

Asimismo, sefiala que ¢l concapto de 1a buena fe es generalmente asaciado con la rectitud, honradez, buen
proceder, buena intencion, confianza en la verdad de un aclo juridico, ingenuidad, candor, inacencia, etc.
teniendo siempte una connotacion ioable y sana, socialments aceptable y deseabie. :

% [pidermn, pp. 83-84.
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Con relacién a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha sefialado
recientemente en el 12-P-2015% |o siguiente:

“La buena fe es concebida como Ja conviccion o conciencia de no perjudicar a
otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuacion de buena fe es el lograr
algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o
dolosamente concebidos ¥, sobre todo, con Ja intencién de obrar en provecho
propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las
actuaciones tanto de quienes solicitan e} registro de las marcas como de quienes
las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. {...J",

En el 4mbito administrativo, Ia Ley 27444 (Ley de! Procedimiento Administrativo
General) establece como uno de [os principios en los que se sustenta el
procedimiento administrativo (Articulo IV del Titulo Preliminar) al Principio de
conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participes
del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboracién y la buena fe. Ninguna regulacion del procedimiento
administrative puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta
contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas
nacionales y extranjeros?s,

5.1.2. Clasificacion de la buena fe

Aungue el principio de buena fe goza del atributo de unidad, Ja doctrina ha

27 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 201 5 p 1.

2 Allan R. Brewer-Carfas en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed.

Legis, Colombia 2003) sefiala que la presuncién de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del
interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del articulo [V del Tiulo Preliminar
{pp. 149-151).
Aspimismo. Juan Carlos Merén Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimients Administrativo
General" (Ed. Gaceta Jurfdica, Lima - Perg 2003) precisa que, con e} acogimiento de Ia buena fe en la
actuacién administrativa, el ordenamiento busca la proteccidn a la confianza de |a apariencia generada en
la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legitima de que no ejercitar
dicha facultad o de que la ejercitar de otro modo. Agrega que la buena fe o la conflanza legitima, como es
conocido este principio en ofros ordenarmientos, impone el deber de coherencia en e comportamiento propio
de las autoridades, ios administrados, los representantes y abogados (p. 37).
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establecido una clasificacion entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta’

clasificacion responde, en huena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta €l
derecho: como normativa o como facultad?. Asf, la buena fe objetiva se vincula con
el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras
que la buena fe subjetiva esta asociada con la intencionalidad del agente, en la
creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dafar un interés ajeno
tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legisiador pueda establecer un marco de tratamiento
del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas tipicas
que no son aceptadas en el trafico mercantil, porque s€ considera gue atentan
contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado.
La primacia del orden publico sobre el principio de la buena fe subjetiva se
encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia®. Esta disposicion ha
excluido expresamente de su Ambito la aplicacion del articulo 2014 del Codigo
CiviPt,

5.2. E| papel de |a buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.2.1. Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relacion
jurldica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un
mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuacién de la Administracion
se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que reclama el trafico
mercantil, relacionandolo con el fendémeno de la competencia econdémica y las

2 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelena 1965, p. 39.

30 | 5 declaracién de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni ésteni la solicitud que
lo eriging, hayan surtido los efectes previstos en la presente Ley,
Sin enervar la responsabilidad por dafios y perjuicios a que hublera lugar cuanda el titular del registro
hubiese actuada de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara: '

a. A las resoluciones sobre infraccién de derechos de propiedad industrial que hublesen quedado'

consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaracién de nufidad; v,

b. A los contratos de licencia existentes antes de |a dedlaracion de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados
con anterioridad a la misma.

No se aplica en los casos de nulidad de un registra lo dispuesto por el Articule 2014 det Codigo Givil.

3 Articulo 2014.- El tercera que de buena fe adquiere a titulo oneroso aigln derecho de persona que en el
registro aparece con facuitades para otorgarlo, mantiene su adquisicién una vez inscrito su derecho, aungte
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros
publicos.
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ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho
de la Propiedad Industrial y el Derecho de Ia Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen
el elemento identificador de los productos y servicios existentes an el mercado, que
contribuyen de manera significativa a reconocer &l origen empresarial que responde
por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sélo de

los empresarios que compiten entre si sino fundamentalmente de [os consumidores-

y/o usuarios que son los Ultimos beneficiarios de dichos blenes v servicios.

En atencién a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca
ha de someterse a un conjunto de normas y reglas juridicas, entre las que destacan
aquellas cuya finalidad esencial no sélo es la de evitar el riesgo de confusion con
ofras marcas que ya gozan de proteccion registral sino, ademas, definir su origen
propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien sclicita el registro de un
nuevo signo. :

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya
obrado de buena fe al momento de 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 de! tréfico jurfdico, cuya consecuencia
ineludible debe ser — dependienda en el momento en e/ que se produzca — alguna de
las siguientes: desconocer el derecho de prelacién obtenido por [a presentacidn de su
solicitud de registro; denegar el registro en atencion a la causal contenida en el articulo
136 inciso d) de la Decision 48632; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva
obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremagcia del principio de
la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulacion tiene por objeto conservar
la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores
como los de los consumidores. Es por ello que la Decision 486 restringe el acceso de
determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas

¥ Articulo 136.- "No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebldamente un derecho de tercero, en particuiar cuando: (.-.)
d) sean idénticos o se asemejen a un signe distintiva de un tercero, siempre que dadas las circunstancias
su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacién, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en
el Pafs Miembro ¢ en el extranjero; {...)".
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y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de

conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de
la competencia y 1a transparencia del mercado a través de Ja actividad deshonesta y
desleal en las practicas comerciales. :

5.23.Lamalafe en la etapa post registral

En nuestra legislacién vigente en materia de propiedad industrial, el ptincipio de la
buena fe objetiva se encuentra presente en 12 etapa pre ¥ post registral.

(i) Enia etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibicién de
registro contenida en el articulo 136 inciso d) de 1a Decisién 486, segun la cual
se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor ¢ una persona expresamente autorizada por &l
titutar del signo protegido en el pais miembro o en ol extranjero®. En estos
casos, la Autoridad denegaré el registro de un signo solicitado.
Asimismo, el articulo 137 de.la Decision 486 dispone que 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, podréa denegar dicho registro.

En estas casos, la Autoridad denegaré el registro de un signo solicitado.

Los supuestos antes descritos no son los Unicos casos de mala fe que pueden
presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demas
supuestos debera tenerse en consideracién que, al no haber una causal de
prohibicidn, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de
un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aiin mas relevante si, durante
la etapa pre-registral, la actuacion de la Administracion ha de orientarse
especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurfdica que exige el
trafico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideracién que, al haber impuesto [a norma legal
aplicable en la materia, la carga en la administracién de no reconocer la
prelacion del solicitante cuando quede demostrado que obra sin buena fe y al

33 Dijcho supuesto estaba expresamente contemplado en el ariiculo 113 de la derogada Decisidn 344 como
un supuesto de mala fe.
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haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelacisn)
cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia fogica es la de reconocer
a los actos de mala fe no contemplados expresamente en los articulos 136
inciso d) y 137 de la Decision 486 como causal de prohibicién relativa al registro,
Cuya aplicacion procedera en forma andloga al procedimiento de nulidad.

Con relacién a la etapa post-registral, el articulo 172 de la Decision 486
establece que la autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud
de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Dedcisidn 486 no describe — ni
siquiera a titulo de ejemplo, como sf lo hacia la Decisidn 3443 — qué conductas
constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son
contrarias a la seguridad juridica y representan un obstaculo para el
desenvolvimiento de la competencia.

Asimismo, cabe precisar que, si bien Ia Decisién 486 no contempla de manera
expresa la competencia desleal como una causal de nulidad relativa de registro
de marca, siendo que esta se encuentra dentro del concepto de mala fe,
corresponde evaluarla en atencidn a lo sefialado por el citado articulo 172 de
la Decisién 486.

Debido a que la nocidn de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido
estd representado por una gran diversidad de situaciones que deberan ser

an

alizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeracion de

los supuestas que pueden generar la aplicacién del concepto de mala fe no puede
ser establecida taxativamente.

a4

El articulo 113 literal ¢) de la Decision 344 sstablecia lo siguiente:

La autorldad nacional competente podra decretar, de oficio o a peticién de parte interesada, la nulidad del

registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

{...) ¢) El registro se haya obtenida de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. 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 tituiar de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hublere sido presentada a el registro hublers sido obtenido por quien
desarrolla come actividad habitual el registra de marcas para su comercializacion.
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Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos
generales, siguiendo o establecido en el derecho comparado®, que incurre en mala
fe quien — en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro - fenga por
finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intencion

de perjudicar aun competidor.

En este orden de ideas, ol Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina ha sefialado
en el Proceso 1 2_“:_201 SIErrorl No se encuentra el origen de la refarencia.2’ que:

“(...) 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
dispasicién legal 0 contractuai, o causar un perjuicio Injusto 0 flegal.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefiala que:

“(...) se presume qué todo comportamiento esta conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fo. Por ello, quien afirme su
inobservancia debe probaria, para con pase en ello deducir las especificas
consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume ademas
que el comportamiento de una persona no se ha despiegado con la intencion de
causar dafio alguno, o de violar una disposicién normativa o de abstenerse de
ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien prefenda afirmar lo

contrario debe probario”.

6. Aplicacién del articulo 137 de la Decisidn 480

El articulo 137 de la Decision 488 sefiala lo siguiente: “Cuando la oficina nacional
competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetral, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podra denegar dicho registro™.

De conformidad con 1o establecido en e! articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.

3 Pgr ejemplo, 12 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 soficitud de registro de
marca presentada de maia fa. Cfr, Fezer, Markenrecht, 2da. Edicidn, Munich 1998, pp. 1367 y ss.
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Segln lo establecido en el articulo 259 inciso a) de la norma comunitaria,
constituyen actos de competencia desleal vinculados a Ja propiedad industrial, entre
otros, “cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor”.

7. Aplicacion al caso concreto

La opositara, Cracs. Ing, sefialé en su recurso de apelacién que la saolicitante ha
actuado de mala fe pues conocia de antemano los disefios de su empresa. Ello, en
virtud a los antecedentes que cito; las semejanzas existentes entre los signos; Ia
solicitud es de fecha posterior al registro de la marca base de oposicién; y que la
solicitante se dedica al rubro de calzado. Aspectos que deberian ser como indicios
de mala fe.

Asimismo, sefialé que resulta imposible que la solicitante no haya conacido de las
caracteristicas especiales de los productos de su empresa, para iuego copiarlos y
aprovecharse de la reputacion de su empresa en el mercado nacional y mundial,

Para acreditar lo anterior, Crocs, Inc. presentd capturas de panfalla de las

siguientes paginas web: 7

a) http://footweamews.com/2015/business/uncateqorized/crocs-launches-qlobal-
marketing-campaign-20460Q/.

b} htip://www.crocs.comic/shop-by/style/clogs.

¢) https:J//www,crocs.com/.

d) https:/iwww.facebook.com/CrocsPeru/?brand redir=289333131136358.

e) http:/iwww.instagram.com/cracs/?hl=es.

f)  https:/fyoutube.comiusers/crocs.

Asimismo, sefialé los antecedentes registrales correspondientes a las siguientes
solicitudes de registro:
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iy Expediente N° 724083-2017, correspondiente a ia solicitud de registro de la
marca BIG FOOT CROSS 95y jogotipa®.
(i) Expediente N° 7291168-2017, correspondiente a la solicitud de registro de la
marca BIG FOOT y logotipa™.
(i) Expediente N° 762732-2018, correspondiente al registro de la marca BIG
o FOOT y logotipo™®.
o (iv) Expediente N¢ 771280-2018, correspondiente. al registro de la marca BIG
FOOT y logotipo®. : -
(v} Expediente N°® 771283-2018, correspondiente al registro de a marca BIG
FOOT y forma tridimensional®’.
(vi) Expediente N° 776989-2018, correspondiente al registro de la marca BIG
CROSS y forma tridimensional*!.,
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{vil) Expediente N° 784728-2019, correspondiente al registro de la marca BIG
FOOQT y forma tridimensional42.

(viii) Expediente N° 784729-2019, correspondiente al registro de la marca BIG
FOOT y la forma tridimensional4s,

(ix) Expedientes N° 797873-2019, correspondiente al registro de la marca BIG
FOOT ACTION FLOTTER y |a forma tridimensional.

Previamente al anlisis de los medios probatorics presentados por la opositora,
cabe precisar que no seran tomadas en cuenta las capturas de pantalla contenidas
en los literales b) a f), por no contar con fecha cierta.

Tampoco se tomara en cuenta el antecedente registral sefialado en el numeral (vi)
por haber sido solicitado por un tercero ajeno al presente procedimiento y el
indicado en el numeral (ix) por ser de fecha posterior a Ia presentacion de la solicitud
de registro en comentario.

Del analisis de los restantes medios probatorios, considerando también la
informacidn contenida en el Informe de antecedentes, se advierte lo siguiente:

a) De la captura de pantalla de la pagina web

http:/footwearnews.com/201 5/business/uncategorized/crocs-lau nches-global-

marketing-campaign-20460/ se observa la parte superior de una isla que tiene
la forma de un zueco can la inscripcién: “#FindyourFun Crocs”,

=

42 g
-
@

43

« i
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Del Expediente N° 724083-2017, el signo soficitado ha sido denegado en
Primera Instancia.

Del Expediente N° 720115-2017, la marca ” se encuentra registrada

bajo Certificado N° 276479; sin embargo, su validez viene siendo cuestionada
en sede judicial y se ha solicitado su nulidad.

Del Expediente N° 762732-2018, mediante Resolucidn N° 1644-2019/TP1-
INDECOP| de fecha 16 de octubre de 201 9, la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual, entre ofros, confirmé la resolucién de Primera Instancia que
DENEGO el registro del signo solicitado.

De! Expediente N° 7712802018, mediante Resolucién N° 1646-2019fTPI-
INDECOP! de fecha 16 de octubre de 2019, |a Sala Especializada en Propiedad
Intelectual, entre otros, confirmé la resolucidén de Primera Instancia gque
DENEGO el registro del signo salicitado.

Del Expediente N° 771283-2018, el signo se ctorgd en Primera Instancia; sin
embargo, dicho pronunciamiento fue apelado, por lo que el procedimiento se
encuentra en tramite ante |a Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Del Expediente N° 784728-2019, mediante Resolucion N° 498-2020/TPI-

' INDECOPI de fecha 1 de julic de 2020, la Sala Especializada en Propiedad

Intelactual, entre otros, REVOCO la resolucién de Primera Instanciay DENEGO
el referido registro.

Del Expediente N° 784720-2019, mediante Resolucion N° 499-2020/TP!-
INDECOP! de fecha 1 de julio de 2020, la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual, entre otros, REVOCO la resolucién de Primera Instancia y DENEGO
gl referido registro.
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Del andlisis en conjunto de los medios probatorios aportados que han sido
evaluados y de los antecedentes registrales mencionados en [a presente resolucitn
se advierte que i) la solicitante, Industrias Humarsa E.IRL. es una empresa
dedicada a la fabricacién y comercializacién de calzado, i) en diversas
oportunidades ha intentado registrar signos semejantes a las marcas registradas a
favor de Crocs Inc. y i) existen semejanzas entre el sigho solicitado y la marca
registrada bajo Certificado N° 253150, en base a la cual Crocs Inc. formuld su
oposicion,

En opinién de la Sala los hechos mencionados constituyen indicios suficientes que
hacen inferir razonablemente que, al momento de soligitar el registro de la marca
BIG FOOT y forma tridimensional, la solicitante tenia conocimiento de la existencia
anterior de la marca registrada a favor de Crocs, inc., que los productos con la
referida marca se comercializaban en el Perq, siendo que con ello podria sustraer
clientela de la opositora, causandole un perjuicio en el desempefic de su labor
empresarial, todo lo cual desvirtia la presuncién de buena fe con la que deben
actuar los agentes econémicos en el mercado.

En ese sentido, se concluye que se han configurado las supuestas necesarios para
considerar que la solicitante, Industrias Humarsa E.L.R.L. no actud de buena fe al
solicitar el registro de la marca BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma
tridimensional para distinguir productos de la clase 25 de la Nomendlatura Oficial.

5, Cuestiones finales

-~ Reqistros anteriores alegados por la solicitante v la opositora

Tanto la solicitante como la opositora han hecho referencia a diversos antecedentes
registrales, inscritos o en tramite ¢ incluso Impugnados ante el Poder Judicial,

Sobre el particular, e independientemente de los antecedentes registrales
sefialados por las partes, la Autoridad Administrativa tiene |a obligacion de realizar
¢l examen de regisirabilidad de cada nueva solicitud, debiendo para ello tener en
cuenta [a informacion que obra en el expediente, la realidad del mercado al
momento de la solicitud y cualquier otro aspecto que la Autoridad considere que
resulte relevante al caso en concreto para efectos de realizar el referido examen,
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En ese sentido, el Tribunal Andino ha sefiaiado *...que el examen de oficio, integral
y motivado, debe ser auténomo tanto en relacién con las decisiones proferidas por
oiras oficinas de registro marcario, como en relacién con anteriores decisiones de
fa propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada €aso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para
registro, las oposiciones presentadas y 1a informacion recaudada para dicho
procedimiento, independiente de anteriores andlisis sobre signos idénticos 0

simiiares™s.

Por tal razdn, las conclusiones a que se arriben en cad_a caso dependeran del
examen correspondiente que se realice al expediente y no estan sujetas a los
registros otorgados con anterioridad.

. Sobre los procedimientos sequidos ante el Senadi y la SIC

La opositora sefial6 que:

.  El Senadi de Ecuador sanciond a un grupo de infractores por haberse
acreditado que copiaron el disefio caracteristico del zueco de su empresa, a
pesar de que se cuestiond la validez de dicho disefio.

« La SIC de Colombia concluys que una empresa colombiana también cometis
infraccion a sus derechos de Propiedad Industrial por el uso no autorizado de
una marca registrada en dicho pais que es idéntica a la marca base de la
presente oposicién, no habiéndose resuelto en funcion a la forma det calzado,
sino porque los elementos caracteristicos se encontraban presentes tambien
en los zapatos comercializados.

Al respecto, la Sala considera pertinente precisar que es obligacién de 1a autoridad
administrativa en materia marcaria de cada pais determinar si los signos solicitados
ante sus oficinas cumplen con 108 requisitos de registrabilidad exigidos por ley, de
acuerdo con sus propios antecedentes registrales, a efectos de otorgar o denegar
su registro.

4 Proceso N° 113-1P-2008, en el cual se interpretd el articulo 136 literal &), de la Decision 486, de la Comision
de Ia Comunidad Andina, adicionalmente se interpretara de oficio et articulo 134 de 1a mencicnada Decisidn.
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Por lo tanto, si bien las autoridades administrativas de Colombia y Ecuador
emitieron pronunciamientos previos en los que se encontraban involucradas sus
marcas registradas en dichos paises, Ias cuales coinciden con las registradas en el
Per(, los mismos no son vinculantes en el presente procedimiento.

Finalmente, cada Autoridad Administrativa es auténoma en sus decisiones, siendo
que, ademas, dichos procedimientos consistieron en dehuncias por infraccién de
derechos de Propiedad Industrial, a diferencia del presente procedimiento, en el
cual se analizd la registrabilidad de} signo solicitado por Industrias Humarsa E.LR.L.

V. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelacién interpuesto por Crocs, Inc.

Segundo.- REVOCAR la Resolucién N° 381 7-2019/CSD-INDECOPI de fecha 21 de
agosto de 2019, en el extremo que declaré INFUNDADA Ia oposicién formulada por
Crags, Inc., respecto de la existencia de riesgo de confusidn entre el signo solicitado
y la marca registrada bajo Certificado N° 253150, base de oposicién y de la mala fe
alegada vy {a apiicacién del articulo 137 de Ia Decisién 486; y, en consecuencia,
declararla FUNDADA en dichos extremos.

Tercero.- DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por ia
denominacién BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma tridimensional, conforme al
modelo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
solicitado por Industrias Humarsa E.LR.L,

Cuarto.- CONFIRMAR Ja Resolucion N° 3817-2019/CSD-INDECOP! de facha
21 de agosto de 2019, en el extrermo que DESESTIMO la oposicién farmulada por
Crocs, Inc. respecto de la aplicacién del articulo 136 literal f} de la Decisidn 486.

Quinto.- Precisar que queda FIRME Ja Resolucion N° 3817-2019/CSD-INDECOP|
de fecha 21 de agosto de 2019, en el extremo que DESESTIMO los argumentos
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expuestos por industrias Humarsa E.LR.L. relativos a que la oposicién fue
interpuesta de forma temeraria,
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< lie.
ia de las sefigras

Las suscritas somos de la opinion que el signo solicitado: i) no resulta confundible
con la marca registrada que fue base de la denegatoria, y ii) no ha sido solicitado

mediando mala fe.
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Respecto del riesgo de confusion

Se advierte que el signo solicitado se encuentra constituido por la forma usual
de un zueco en el que se aprecia, ademés, los siguientes elementos:

1)

2)

3)

4)

5)

Capellada: En la parte superior se observa una seccién principal que cubre
la mayor parte de la capellada Y se encuentra definida por un delineado en
forma similar a aquélila de la punta del zueco. Esta seccion principal se
encuentra dividida por un trazo ondeante a manera de “V" invertida, o que da
lugar a dos secciones superior e inferior de distinto tamafio. La seccién de
mayor tamafio presenta seis secciones idénticas de forma ovalada,
dispuestas de manera simétrica ¥ en pares las que contienen en su interior
nueve agujeros casi Imperceptibles.

Planta: £n la parte inferior se observa lineas de puntos dispuestos en forma
longitudinal y una forma circular {en la parte del taln) que confiene elementos
denominativos.

Partes laterales: En cada parte lateral se aprecia tres agujeros contiguos y
equidistantes de forma trapezoidal.

Suela: La parte superior presenta dos secciocnes superior e inferior de
diferente forma y tamario. La seccion superior estd enmarcada por una
sucesion de elementos de forma cuadrangular que varian en su tamafio e
inclinacion conforme se acercan a la parte superior de |a suela. Al interior de
este marco se observa 26 elementos dispuestos en pares y cuya longitud
varfa, adecuandose a la forma de la punta del zueco. En la seccién inferior
se observa una figura de forma circular que contiene los elementos
denominativos BF., Entre ambas secciones de la suela se aprecia la
denominacién BIG FOOT DESIGN IMPORT.

Tira: Este elemento presenta en sus dos extremos dos circulos con la figura
caricaturizada de un dinosaurio con la cabeza girada y la denominacién BIG
FOOT dentro de una figura ovalada.

Tal como se observa en el madelo que se muestra a continuacion:
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Por su parte, la marca base de oposicién esta constituida por la forma usual de
un zueco y presenta los siguientes elementos: en su capellada, agujeros
circulares; en su parte lateral, agujeros contiguos y equidistantes de forma

senmiicireular; en su planta, lineas d

e puntos dispuestos en forma longitudinal

formando un patron irregular; en la suela, dos secciones, superior e inferior, de
distinto tamafio ambas enmarcadas mediante la sucesién de elementos de

forma cuadrada y de igual tamafio, d

entro de |as cuales se aprecia una sucesion

de elementos dispuestos en pares y cuya longitud varia adecuandose 2 la
forma de la suela, dando la impresion de ia rama de un helecho. Ademas, se
observa una fira de contencién en la parte posterior del calzado, conforme al

siguiente modelo:

Como se puede observar, si bien

tanto el signo solicitado como la marca

registrada base de oposicién presentan la forma usual de un Zzueco,
consideramos que ambaos contiernen elementos particulares que permitiran al
publico consumidor diferenciarios entre si, pues generara un impacto visual de

conjunto diferente. Tales elementos
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) S LOT
Una Unica seccion.

La forma y disposicion de los
elementos (presencia de seis
secciones ovaladas e idénticas
dispuestas de manera simétrica y en
pares que contienen en su interior
nueve agujeros casi imperceptibles.

La forma de los agujeros
(circulares) y su disposicion.

En las
partes
laterales

La forma de los agujeros
(trapezoidal).

La forma de los agujeros
(semicircular).

En la planta

Lineas formadas por la sucesion ds
puntos que presenta una figura
circular en el taldn con elementos
denominativos (BIG FOOT).

Lineas formadas por Ia
sucesién de puntos sin
elementos denominativos.

En la suela

La presencia de dos secciones
claramente diferencladas y de
elementos denominativos (BF y BIG
FOOT DESIGN IMPORT),

La presencia de dos
secciones con elementos
similares y sin elementos
denominativos.

Enia tira

La presencia de la figura
caricaturizada de un dinosaurio y fa
denominacién BIF FOOT.

No contiene elementos
denominativos ni graficos.

- Respecto de la mala fe

Sibien se advierte que: i) la solicitante, Industrias Humarsa E.l.R.L. es una empresa
dedicada a la fabricacién y comercializacion de calzado y i) en diversas
oportunidades ha intentado registrar signos semejanies a las marcas registradas a
favor de Crocs Inc., en el presente caso no se verifica que existan semejanzas entre
los signos confrontados. En ese sentido, dichos indicios no resultarian suficientes
a efectos de desvirtuar la presuncién de buena fe con Ia que deben actuar los
agentes econdmicos en el mercado,

En atencién a los argumentos expuestos, nuestro voto esen el sentido de
que corresponderia: i) declarar infundada la apelacion interpuesta por Crocs, Inc,,
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ii) confirmar la Resolucién N° 3817-2019/GSD-INDECOP! de fecha 21 de agosto de

2019.
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