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En el Informe Juridico se analiza un procedimiento administrativo en materia de
oposicion de registro de marca interpuesto ante la Comision de Signos Distintivos
del Indecopi. La oposicion fue formulada por Nike Innovate C.V. contra la
empresa Corpvanetti S.A.C. sustentando que la solicitud de registro de la marca
de producto constituida por la denominacion VANETTI y logotipo, para distinguir
prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza; se encontraria incursa en las prohibiciones
establecidas en los literales a) y h) del articulo 136 y el articulo 137 de la Decision
486 “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina. Nike
Innovate C.V. refiere que (i) es titular de cinco marcas de clase 25 de la
Clasificacion Internacional Niza, de los cuales dos de ellas tienen caracter notorio
en varias jurisdicciones, incluyendo el Peru (ii) el signo solicitado constituye una
imitacion grafica de sus marcas notorias y marcas registradas, ya que reproduce
en su estructura el disefio swoosh, elemento caracteristico de sus marcas; v, (iii)
el signo solicitado fue presentado mediando mala fe y con intencion de perpetrar,
facilitar y consolidar actos de competencia desleal, debido a que no puede
deberse a una simple causalidad que el signo se asemeje a las marcas notorias.
El expediente analizado contiene materias juridicas relevantes tales como el
concepto de marcas notoriamente conocidas, riesgo de confusién, riesgo de
asociacion, oposicion, imitacién, aprovechamiento injusto del prestigio, entre
otros. La Comisién de Signos Distintivos resolvié declarar Infundada la oposicion
e inscribir la marca constituida por la denominacién VANETTI y logotipo, en la
medida que el signo solicitado no constituye una imitacion de las marcas notorias
y registradas por Nike Innovate C.V.; en consecuencia, no es susceptible de
producir riesgo de confusién en el publico consumidor. La Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Indecopi resolvié revocar la resolucion emitida por la
Comisién y, en consecuencia, declar6 Fundada la oposicion denegando el
registro de la marca de producto solicitado por Corpvanetti S.A.C.
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I.  RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES
INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

1.1  Antecedentes:

1.1.1 Con fecha 24 de noviembre de 2017, la empresa Corpvanetti S.A.C. solicit6 el registro
de la marca de producto constituida por la denominacion VANETTI y logotipo, para
distinguir prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria, de la clase 25 de la

Clasificacion Internacional de Niza®.

1.1.2 La solicitud de registro de la referida marca cumplié con los requisitos formales
previstos en la normativa. De ese modo, el 29 de noviembre de 2017, dicha solicitud
fue publicada en la Gaceta Electrénica de Propiedad Industrial del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI). Como consecuencia de ello, con fecha 16 de enero de 2018, Nike
Innovate C.V. formul6 oposicion contra la solicitud del registro de marca, a nombre de
Corpvanetti S.A.C.

1.2 Hechos principales:

a) Oposicién formulada por Nike Innovate C.V.

1.2.1 El 16 de enero de 2018 y dentro del plazo previsto en el articulo 1462 de la Decision
486 de la Comunidad Andina, Nike Innovate C.V. formulé la oposicion a dicha solicitud

de regqistro, para ello, sefial6 entre sus principales argumentos lo siguiente:

1.2.2 El signo solicitado por Corpvanetti S.A.C. constituye una imitacion gréfica de las
marcas notorias de disefio swoosh de propiedad de Nike Innovate C.V. y que fueron
reconocidas en varias jurisdicciones, incluyendo Perl. En ese sentido, se encontraria
incurso en la prohibicién contemplada en el inciso h) del articulo 1362 de la Decision

486, dado que contindan ostentando dicho estatus. A fin de acreditar dicha notoriedad,

1 Conforme a la Clasificacién de Niza, se categoriza a los productos y servicios con el fin registrar las marcas de
fabrica o de comercio y las marcas de servicios.

2 Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien tenga legitimo
interés, podra presentar, por una sola vez, oposicién fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez un plazo adicional de treinta dias
para presentar las pruebas que sustentes la oposicion (...)"

3“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los
que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con
ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”



1.2.3

1.2.4

1.25

1.2.6

Nike Innovate C.V. present6 articulos periodisticos y diversos catdlogos de sus
productos, asi como cit6 resoluciones dictadas en el Perd que reconocieron el caracter

notorio de sus marcas de disefio swoosh.

El signo solicitado para registro constituye una imitacion grafica de las marcas notorias
de Nike Innovate C.V., ya que reproduce en su estructura el disefio swoosh, elemento
caracteristico de sus reconocidas marcas. Principalmente, argumenta que la
solicitante procedi6 a tomar el referido disefio, convirtiendo sus lineas curvas en rectas
y agregando un vértice en la parte inferior, siendo que dicha conformacién no evitaria
que los consumidores perciban la similitud entre las figuras de los signos materia de

analisis.

Ademas, sefiala que, de una comparacion entre el signo solicitado y sus marcas
registradas, los mismos guardan semejanzas a nivel grafico y conceptual ya que el
solicitante ha reproducido como elemento principal el disefio swoosh, con la intencién
de aproximarse a las caracteristicas de sus marcas registradas, ademas de existir

identidad entre los productos que pretende distinguir.

El signo solicitado, al constituir una imitacién, permitira que Corpvanetti S.A.C. se
aproveche de la reputacion obtenida por Nike Innovate C.V., debido a que trasladara
a los productos que pretende identificar la imagen positiva de las marcas notorias de

disefio swoosh.

Nike Innovate C.V. es titular de una familia de marcas en base al disefio de swoosh
de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios?. En el
presente caso, se evidencia que el signo solicitado es semejante al disefio swoosh de
las marcas registradas por Nike Innovate C.V., lo cual genera riesgo de confusién o
de asociacion para el publico consumidor, aunado a que existe identidad entre los
productos que se pretende distinguir, encontrandose en la prohibicién establecida en

el inciso a) del articulo 136° de la Decision 486.

4 Clasificacion de Niza, 112 Edicién, Version 2017.

5 “Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos 0 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion;”



1.2.7

b)

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

La solicitud de registro de marca ha sido presentada mediando mala fe y con la
intencion de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, debido a
gue no puede deberse a una simple casualidad que el signo solicitado se asemeje a
las marcas notorias, observandose la clara intencién de la solicitante de aprovecharse
de la reputacion de un signo preexistente en el mercado, por lo que resulta aplicable
lo establecido en el articulo 137° de la Decision 486.

Absolucion del traslado del recurso de oposicidon por parte de Corpvanetti SAC

El 20 de febrero de 2018, el solicitante absolvié el traslado de la oposicién

manifestando entre sus principales argumentos lo siguiente:

No existe semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados, dado
gue el signo solicitado se encuentra conformado por dos lineas rectas diagonales. La
primera en sentido vertical con la parte mas ancha en la parte superior y terminada en
punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la linea
vertical terminando en punta, formando ambas lineas la letra “V”; por lo que, no se

asemeja al disefio de swoosh que conforman a las marcas de Nike Innovate C.V.

Nike Innovate C.V. alegd que sus marcas son notorias; sin embargo, dicha condicion

no ha sido acreditada con medios probatorios idéneos.

Nike Innovate C.V. no ha probado la supuesta actuacion de mala fe, puesto que el
solo conocimiento de la existencia de una marca en el mercado no es suficiente para

atribuir la mala fe.

Recurso de apelacion formulado por Nike Innovate C.V.

El 26 de julio de 2018, Nike Innovate C.V. interpuso recurso de apelacién contra la
Resolucion N° 3347-2018/CSD- INDECOPI de fecha 26 de junio de 2018, en tanto
que declar6 infundada la oposicion interpuesta. En dicho sentido, reiterd los

argumentos expuestos en su escrito de oposicion, conforme al siguiente detalle:

6 Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar
dicho registro.



1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

d)

1.2.17

1.2.18

El solicitante no refutdé el reconocimiento por parte de la Comision con relacién a la
calidad de marcas notorias de los disefios swoosh de Nike Innovate C.V., razén por la
cual resulta innecesario evaluar, nuevamente, las pruebas que lo acreditan. Asimismo,
el opositor resalta la importancia de la proteccion reforzada con la que cuentan los

signos notorios.

El elemento figurativo del signo solicitado por Corpvanetti S.A.C. constituye una
imitacion gréfica de sus marcas notorias, y a su vez, pretende distinguir los mismos
productos que distinguen aquellas marcas notorias, produciendo riesgo de confusion
y asociacion al publico consumidor. En esa misma linea, indico que el signo solicitado
obtendria un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias, en la
medida que el publico consumidor concebira que los productos ofrecidos por el
solicitante poseen las mismas caracteristicas de calidad que aquellos ofertados por

Nike Innovate C.V.

De otra parte, sefiala que también es de aplicacion el inciso a) del articulo 136 de la
Decision 486, puesto que existe un claro riesgo de confusion entre el signo solicitado
y las marcas registradas por Nike Innovate C.V., ello debido a que el elemento
relevante del signo solicitado incluye un elemento gréfico sustancialmente similar al

disefio swoosh.

Finalmente, Nike Innovate C.V. indica que, ante la presencia de signos y/o disefios
idénticos, o que copien o imiten las caracteristicas principales de signos y/o disefios
de competidores presentes en el mercado, la solicitud de registro presentada por
Corpvanetti S.A.C. se efectu6 mediando mala fe y con el fin de perpetrar, consolidar
o facilitar un acto de competencia desleal, encontrandose incursa en la prohibicion

establecida en el articulo 137 de la Decision 486.

Absolucion del recurso de apelacién por parte de Corpvanetti SAC

Con fecha 10 de setiembre de 2018, Corpvanetti S.A.C. absuelve el traslado de la

apelacion interpuesta por Nike Innovate C.V., sefialando lo siguiente:

La resoluciébn impugnada se encuentra conforme a ley en tanto se encuentra
debidamente motivada, ya que se realiz6 una exposicién valida de las razones
juridicas y de los hechos probados que justifican de manera suficiente la decision

adoptada.



1.2.19 La resolucion ha establecido razonablemente que no existe semejanza entre el signo
solicitado y las marcas de titularidad de Nike Innovate C.V.; por lo que, la resolucion

apelada debe ser confirmada en todos sus extremos.

Il. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS
DEL EXPEDIENTE

2.1 Identificacion de los problemas juridicos:

A efectos de analizar la solicitud de oposicién de registro de marca de producto, los problemas

juridicos encontrados en el expediente son los siguientes:

- Determinar si en el presente caso el signo solicitado se encontraba incurso en las
prohibiciones de registro invocadas (incisos a) y h) del articulo 136 de la Decision
486).

- Sila solicitante actu6 de mala fe o con la intencion de perpetrar actos de competencia

desleal.

2.2 Andlisis de los problemas juridicos:

2.2.1 Consideraciones previas:

Antes de analizar y verificar cada uno de los problemas juridicos encontrados en el expediente

es necesario precisar, brevemente, lo siguiente:

2.2.1.2 Sobre las marcas de productos

La Decision 486, en su articulo 134 indica que:

“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro. Podran
constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacién de
palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores; f) la forma de los



productos, sus envases 0 envolturas; g) cualquier combinacién de los signos o medios

indicados en los apartados anteriores.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-1P-2005, ha sefialado
que: “Con base al concepto del articulo 134 de la Decision 486 se define la marca como un
bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacion de palabras,
imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,
escudos, sonidos, olores, letras, nimeros, color delimitado por la forma o combinacién de
colores, forma de los productos, sus envases o0 envolturas y otros elementos de soporte,
individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representacion gréfica, sirvan
para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario
medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusion o error
acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este articulo hace una enumeracion
enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta
enumeracion cubre los signos denominativos, graficos y mixtos, pero también los
tridimensionales, asi como los sonoros y olfativos, lo que revela el propdsito de extender el

alcance de la nocion de marca”.

Entonces, en nuestro ordenamiento juridico, las marcas son signos distintivos empleados
para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado. Estos signos distintivos

deben poder ser representados graficamente y tener aptitud distintiva.

Sobre la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 61-IP-

2006, ha sefalado lo siguiente:

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que
el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial
que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el
presupuesto indispensable para que cumpla su funcién principal de identificar el origen

empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion”. (p.6)

Conforme al articulo 1527 de la referida Decisién de la Comunidad Andina, el registro de una

marca tiene duracién de diez (10) afios y podra renovarse por el mismo periodo.

7 Articulo 152.- El registro de una marca tendra una duracién de diez afios contados a partir de la fecha de su
concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios



Cabe resaltar, que el sistema de propiedad intelectual peruano es constitutivo con referencia
a las marcas (con excepcion a las marcas notorias que mantienen un estatus particular). En

dicha linea, el derecho de exclusiva nace con el registro de la marca®.

Con respecto a su clasificacion, las marcas pueden ser de productos o servicios, siendo que
los productos a los cuales dichas marcas distinguen son los que se encuentran detallados de
la clase 1 a la 34 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios (Clasificacion de

Niza), de la clase 35 a la 45 corresponde a los servicios.

Asimismo, las marcas pueden clasificarse en tres categorias segun su composiciéon. En ese
sentido, existen las marcas denominativas, figurativas y mixtas. Las marcas nominativas son
aguellas que estan constituidas por denominaciones, las figurativas son aquellas que estan
conformadas por figuras o dibujos, mientras que las marcas mixtas son aquellas que llevan

elementos nominativos como figurativos.
Ahora bien, un punto trascendental que no debe dejar de mencionarse es que, en la
actualidad, el uso de una marca es facultativo y si ella no se registra, el problema sera que

no se obtendra la proteccion juridica.

2.2.1.3 Marcas notoriamente conocidas

Segun Fernandez-Novoa (1984), marca notoria es:

“aquella gue goza de difusion o -lo que es lo mismo- es conocida
por los consumidores de la clase de productos a los que se
aplica la marca. La difusion entre el sector correspondiente de
los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la

marca”. (p. 32)

Al respecto, se puede inferir que la marca adquiere la calidad de notoriamente conocida
cuando el publico objetivo tiene conocimiento de ella en el mercado, debido a su difusién a
través de cualquier medio. De acuerdo al articulo 228 de la Decision 486, para determinar la
notoriedad se puede tener en cuenta algunos factores como el grado de su conocimiento
entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; la duracion,
amplitud y extensién geografica de su utilizacibn o promocién, dentro o fuera de cualquier

Pais Miembro; el valor de toda inversion efectuada para promoverlo o para promover el

8 Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente



establecimiento actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y
de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto
en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la proteccion; el
grado de distintividad inherente o adquirida del signo; entre otros.

Cabe indicar que las marcas notoriamente conocidas en el Perl gozan de una proteccion
especial, puesto que su proteccion no se limita al principio de inscripcién registral,
territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad. Dicha extensiéon de
proteccion implica que, las marcas notoriamente conocidas gozan de proteccion frente a otros
signos: (i) asi no sea utilizada en el pais 0 no se encuentren registrados o en tramite de
registro en el pais; y/o (ii) si es que el signo idéntico o similar en conflicto busca distinguir
productos o servicios de distinta naturaleza o no vinculados econémicamente a aquellos para

los cuales fue registrada la marca notoria.

2.2.1.4 Riesqo de confusién

El riesgo de confusion radica en la imposibilidad de que se registre un signo que pueda
ocasionar que el consumidor adquiera un producto o servicio concibiendo que es otro, o les
adjudique el mismo origen empresarial. Respecto al riesgo de confusién, PACON (1993)

sefala lo siguiente:

“El riesgo de confusién puede producirse, en principio, por dos
causas. El consumidor puede atribuir errbneamente a una
empresa los productos producidos por otra empresa, bien
porque por el extremo parecido entre los signos confunde uno
con otro, bien porque aun diferenciando claramente las marcas,
cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. En el
primer caso estaremos ante el llamado <riesgo de confusién
directo>; en el segundo frente al <riesgo de confusion
indirecto>.” (p. 307)

Cabe indicar que no podra registrarse como marca, un signo que pueda generar riesgo de
confusién, entre otros, respecto de aquellos signos distintivos que sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero
(inciso a) del articulo 136 de la Decision 486); o, de aquellos que constituyan una
reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero (inciso h) del articulo 136 de la
Decision 486).



2.2.1.5Riesqgo de asociacién

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 35-1P-2008,
al analizar los riesgos mediante los cuales se debe proteger los signos distintivos segun su
grado de notoriedad, sefial6 lo siguiente sobre el riesgo de asociacion:

“El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, gue aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que
el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion

econémica”. (p. 15)

En dicho contexto, si bien no existe una vinculacion entre los productos o el origen
empresarial, los signos debido a ciertas circunstancias podrian ser susceptible de generar en
el consumidor la percepcidn de que existe una relacion econémica entre los empresarios que

brindan ciertos productos o servicios.

2.2.2 Andlisis de los problemas juridicos:

2.2.2.1 Determinar si en el presente caso el signo solicitado se encontraba incurso en
las prohibiciones de registro invocadas (incisos a) y h) del articulo 136 de la
Decision 486).

En el presente caso se han invocado las siguientes prohibiciones al registro:

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aguellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asociacion;

(...)

h) constituyan una reproduccién, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando
su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacién con ese
tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del

signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Ahora bien, con relacion a las prohibiciones de registro, las mismas se clasifican en absolutas



y relativas. Asi, las prohibiciones absolutas refieren a causales por las cuales un signo no
puede acceder a registro y que estan vinculadas con la naturaleza propia del signo, es decir,
se trata de situaciones intrinsecas al signo que le impiden ser aceptado como marca. Las
prohibiciones relativas, por otra parte, determinan la imposibilidad de que un signo acceda al
registro como marca, pero por motivos que son externos a su naturaleza, es decir, el signo
en cuestién podria ser admitido como marca en si mismo, pero por su relacion, vinculacion o

semejanza con otros signos, no se puede permitir su registro.

En esa misma linea, ALONSO y LAZARO (2002) afirman que:

“Por su parte, las prohibiciones relativas se basan en la
proteccion de bienes o derechos anteriores de terceros que
resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende,
razon por la cual las prohibiciones relativas vienen asimismo a
proteger la misma esencia del sistema de marcas y nombres
comerciales (sin perjuicio de actuar a favor de la posicion de los
titulares de otras clases de bienes inmateriales y de derechos

de la personalidad anteriores)”. (p. 179)

Se procedera a analizar a la prohibicién relativa contenida en el literal h) del articulo 136 de
la Decisidén 486, conforme al siguiente detalle: (i) marca notoriamente conocida (ii) constituye
una reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracién o transcripcién, total o parcial, (iii)
determinar si genera riesgo de confusion o de asociacidén con ese tercero o con sus productos
0 servicios, y/o (iii) determinar si genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca

notoria:
0] Marca notoriamente conocida

Conforme a la definicion sobre las marcas notoriamente conocidas sefialada en parrafos
precedentes, es preciso indicar que, en el presente caso, Nike Innovate C.V. alegé tener

bajo su titularidad la calidad de notoriamente conocidas a las marcas de disefio swoosh.

Cabe sefialar que, mediante Resolucion N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableci6 como precedente de
observancia obligatoria dicha Resolucién con relacién a los criterios que se deben tener
en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, asi como
al aplicar el inciso h) del articulo 136 de la Decision Andina 486. En dicho sentido, sefiald

que:



“La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que
se invoca; asi, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal
situacion. Asi, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde
a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta sera la primera interesada
en aportar los medios probatorios que logren crear conviccion en la Autoridad

administrativa respecto a la notoriedad invocada.”

Sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo sefialado en diversos pronunciamientos de la
Comision de Signos Distintivos °, cuando la notoriedad de una marca ha sido reconocida
por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, no
necesita ser acreditada nuevamente puesto que se entiende que dicha calidad se

mantiene.

Al respecto, Nike Innovate C.V. presentdé como medios de prueba articulo periodistico
referido al estudio MARCAS 2.0 efectuado por Arellano Marketing, publicado el 16 de mayo
de 2016, diversos catalogos de sus productos (Ripley, Saga Falabella y Oechsle); asi como
hizo alusién a las Resoluciones dictadas recientemente que reconocen la calidad de
notorias de sus marcas de disefio swoosh (Resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOPI,
N° 323-2015/CSD-INDECOPI, N° 355-2016/CSD-INDECOPI, N° 2427-2017/CSD-
INDECOPIy N° 3459-2016/CSD-INDECOPI). En dicho sentido, considero que la opositora

cumplié con acreditar el caracter notorio de sus marcas de disefio swoosh.

(i) Constituye una reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién o

transcripcién, total o parcial

En el Precedente de Observancia Obligatoria emitida por laSala de Propiedad Intelectual
del Tribunal del INDECOPI, se defini6 a la reproduccién, imitacién, traduccién,

transliteracién o transcripciéon de la siguiente manera:

9 Resolucion N° 3493-2016/CSD-INDECOPI de fecha 19 de diciembre de 2016:

“Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenémeno dinamico que debe
ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la
notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerd del caso
concreto. Para tal efecto, se debera tener en cuenta que la extension del conocimiento y difusion de una marca
notoria permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no
sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno
a ella determina que sea dificil que la condicién de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Asi, en
el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha
relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser
acreditada nuevamente.” (p. 8)




“ Se entiende por reproduccioén a la cosa que reproduce o copia un original, copia
de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecanicos. En
consecuencia, la reproduccion tiene lugar cuando se copia un modelo a través de
procedimientos manuales o mecanicos, tales como el calco, la fotocopia o el
scanner, con el resultado de obtener una presentacion idéntica al modelo. En tal
sentido, se entendera que un signo constituye la reproduccion de una marca
notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.

- Se entiende por imitaciéon aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una
cosa a ejemplo o semejanza de otra. Asi, un signo sera la imitacion de una marca
notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresion fonética y/o
grafica en la mente del publico consumidor. (...).

- Se entiende por traduccion, la accion o efecto de expresar en una lengua lo que
esta escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretacion que se da a un
texto. Se considerara que un signo es la traduccion de una marca notoriamente
conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, (...).

- Transcripcion: copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entendera
gque existe transcripcion parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos
elementos de la marca notoriamente conocida. (...).

- Transliteracion: escribir con un sistema de caracteres lo que esta escrito con otro.
Representar elementos fonéticos, fonoldgicos, léxicos o morfolégicos de una

lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. (...).”

Sobre el particular, es preciso sefialar que las marcas notoriamente conocidas de la
opositora cuentan con una figura de una saeta cuyos extremos terminan en punta, siendo
gue la punta del extremo derecho se va extendiendo y aumentando de grosor hacia el
lado izquierdo; asi también, el signo solicitado presenta una figura similar con algunas
diferencias, como que dicho signo se encuentra invertido y cuenta en su extremo izquierdo

superior una pequefia extension sobresalida.

En atencién a lo sefialado en los parrafos precedentes, se aprecia que no estamos frente
a una reproduccion, traduccidn, transcripcion o transliteracion; sin embargo, se observa
gue el signo solicitado fue elaborado a semejanza de las marcas notoriamente conocidas
de la opositora, por lo que configuraria una imitacion de las marcas notorias de la

opositora.

(iii) Determinar si genera riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o

con sus productos o servicios



3.1 Riesgo de confusién:

A efectos de determinar la existencia de riesgo de confusion, ya sea directa o indirecta,
resulta pertinente evaluar la relacion existente entre el producto o servicio, el signo y su

fuerza distintiva.

Respecto de los productos, es preciso sefialar que el signo solicitado pretende distinguir
prendas de vestir, calzados y articulos de sombrereria de la Clase 25 de la Clasificacion
de Niza. Dichos productos también se encuentran comprendidos dentro de los productos

gue distinguen las marcas notorias de la opositora.

Respecto a la similitud a los signos, se tiene en cuenta la vision en conjunto que cada uno
de ellos pueda suscitar en el publico consumidor de los productos o servicios. A fin de
evaluar la impresién de los signos mixtos, en principio, se debera determinar si el
elemento relevante corresponde al elemento figurativo o denominativo; existiendo la
posibilidad de que ambos aspectos permitan determinar el origen empresarial de los

productos o servicios; 0, que solo uno de dichos aspectos indique el origen empresarial.

Al respecto, del signo solicitado (Vanetti y logotipo), se observa que tanto su aspecto
denominativo como grafico seran relevantes para el publico consumidor. Esto se explica
dado que la denominacion del producto es determinante al momento de adquirirlo; asi
como, el disefio y caracteristicas que contiene el signo, pues sera trascendental al
momento de elegir e inclusive puede llevar a que el consumidor conciba una imagen

positiva sobre la calidad del producto.

Las marcas notorias de la opositora son signos figurativos debido a que cuentan con una
figura que alude a una saeta. Cabe indicar que, de acuerdo a la doctrina, la marca gréfica
puede dividirse en dos tipos: (a) la marca puramente gréfica, la cual es aquella que evoca
en el consumidor solo la imagen de la marca, sin asociarlo a un objeto o concepto; v, (b)
la marca figurativa, aquella que transmite un determinado concepto. (Fernandez- Novoa,
1984).

Teniendo en cuenta ello, si bien el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo,
también presenta una figura con trazos similares a la de las marcas notoriamente
conocidas, conforme se sefialdé en el numeral (ii). En efecto, si se determinase inscribir el

registro del signo solicitado, ello podria generar riesgo de confusion al publico consumidor,



puesto que distinguen algunos de los mismos productos y resultan ser semejante a las

marcas notoriamente conocidas del opositor.

3.2. Riesgo de Asociacion:

En esa misma linea, el riesgo de asociacion esta referido a evitar que el consumidor pueda
asumir que entre Corpvanetti S.A.C. y Nike Innovate C.V. existe una relacién o vinculacion
econdmica. Dicha vinculacion puede deberse a diversas circunstancias, en el presente
caso, los signos bajo andlisis distinguen algunos de los mismos productos y son
semejantes; por lo que puede inducir al consumidor a suponer que existe un vinculo

econdmico o que pertenecen al mismo grupo empresarial.

(iv) Determinar si genera un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas

notorias

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI a través de la Resolucion
N° 0224-2019/TPI-INDECOPI sefalé sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de

las marcas notorias lo siguiente:

“La buena reputacion o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado
por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y - sobre todo
- a través de una politica empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos
0 servicios de alta calidad. Ademas, ese prestigio proporciona al titular innegables
ventajas puesto que tal reputacion tiene un valor econémico: en el acentuado goodwiill
de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas par la
calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputacion de la
marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas
por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente
(lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de
licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido

aplicandose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o
servicios sin contar con la autorizacién del titular, surge el aprovechamiento indebido
del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un
beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creacion y
consolidacion de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la

imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes



a los que venia distinguiendo.”

En el caso materia de andlisis, y conforme a las pruebas presentadas por la opositora
para acreditar la notoriedad de las marcas de disefio swoosh, se puede aprecia que
dichas marcas gozan de una reputacion en el sector de zapatillas y prendas deportivas.
En ese sentido, si se admitiese el registro del signo solicitado, ello podria acarrear un
aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas notorias de la opositora al transferir
la imagen positiva de sus productos.

En dicho sentido, considero que el signo solicitado incurre en la prohibicién establecida en el

inciso h) del articulo 136 de la Decisién 486.

De otra parte, la prohibicion relativa contenida en el literal a) del articulo 136 de la Decision
486 establece la imposibilidad de registrar una marca cuando el signo sea idéntico o se
asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso

de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion.

Concretamente, Nike Innovate C.V. sefialé que cuenta con una familia de marcas debido a
gue las mismas estan conformadas por el disefio swoosh, y distinguen productos de la clase
25 de la Clasificacion de Niza. En este sentido, se aprecia que el signo solicitado pretende
distinguir algunos de los mismos productos que distinguen las marcas de la opositora,

correspondiendo determinar si existe semejanza entre dichos signos:

- Laopositora cuenta con tres (03) marcas que son de naturaleza mixta, las cuales tanto
el aspecto denominativo como el grafico son relevantes para el publico consumidor.
Si bien el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo que no se establece
en las marcas de la opositora, también se encuentra conformada por una figura con
trazos similares a las de las marcas de la opositora, evidencidndose algunas
diferencias que no impiden que exista riesgo de confusién y/o asociacion entre ambos
signos.

- Laopositora cuenta con dos (02) marcas de naturaleza figurativa que cuenta con una
figura de una saeta. Si bien el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo,
también se encuentra conformada por una figura con trazos similares a las de las
marcas de la opositora, evidenciandose algunas diferencias que no impiden que exista

riesgo de confusion y/o asociacion entre ambos signos.



Por consiguiente, estimo que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibicién

establecida en el inciso a) del articulo 136 de la Decisién 486.

2.2.2.2 Si la solicitante actué de mala fe o con la intencién de perpetrar actos de
competencia desleal:

En el presente caso, la opositora sefial6 que la solicitante actu6 de mala fe al pretender
registrar el signo solicitado, puesto que no es una simple casualidad que el signo solicitado
se asemeje a las marcas notorias, observandose la clara intencion de la solicitante de

aprovecharse de la reputacién de un signo preexistente en el mercado.

Al respecto, mediante Resolucion N° 141-2015/CSD-INDECOPI, la Comisién de Signos

Distintivos de INDECOPI sefial6 lo siguiente sobre la mala fe:

“En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirié su
posicion juridica a través de un comportamiento que contraviene las normas juridicas,
la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este
comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no
hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse
a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresién de
un derecho ajeno, ya que conforme se ha sefialado, el actuar en forma deshonesta o
desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento juridico.

(...)

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido
el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda

uno de los deberes de la leal competencia comercial.”

Cabe indicar que en la normativa comunitaria andina se ha establecido supuestos de

conductas de mala fe, en la etapa pre'® y post registral*!; sin embargo, dichos supuestos son

10 “Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

d sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias
su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais
Miembro o en el extranjero;”

M “Articulo 172.-(...)

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste




meramente enunciativos, pudiendo la regulacién nacional o la autoridad administrativa
determinar otros supuestos adicionales, conforme lo sefiala el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina*?.

De otro lado, y en concordancia con los pronunciamientos de la Comisién de Signos
Distintivos del INDECOPI*3, en el desenvolvimiento de los agentes econdémicos se presume
la buena fe, en caso de invocarse la mala fe debera presentarse pruebas que lo acredite a fin

de que la autoridad administrativa pueda efectuar la evaluacion correspondiente.

En el caso particular, la opositora present6 como medios probatorios rankings de marcas y
publicidad de sus productos, sin embargo, ello no acredita la supuesta mala fe del solicitante.
En consecuencia, los argumentos sefialados por Nike Innovate C.V. y los medios probatorios
presentados no permiten inferir que el solicitante actué de mala fe y con la intencion de

perpetrar actos de competencia desleal.

. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS
PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS

3.1 Resolucion N° 3347-2018/CSD-INDECOPI emitida por la Comision de Signos

Distintivos:

3.1.1 Con fecha 26 de junio de 2018, se emite la Resolucion N° 3347-2018/CSD-
INDECOPI a través la cual la Comision de Signos Distintivos declaré infundada la
oposicion formulada por Nike Innovate C.V. del Reino de Paises Bajos, e inscribir en
el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de Corpvanetti
S.A.C., de Perq, la marca constituida por la denominacion VANETTI y logotipo, para
distinguir prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria, de la clase 25 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

se hubiera efectuado de mala fe. Esta accién prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesion
del registro impugnado.

2 proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del14 de julio de 1998, p.11.

13 Resolucion N° 3493-2016/CSD-INDECOPI:

“Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los
agentes econdmicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin
de desvirtuar dicha presuncion. En efecto, los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe,
presuncion que debe regir la evaluacion por parte de la autoridad administrativa. Por ello, s6lo se podra
determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las pruebas
presentadas en cada caso concreto.” (p. 28)



3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.2

Respecto de la oposicion formulada, la Comision determind como cuestiones en
discusion: (i) si las marcas de la opositora gozan de notoriedad, (ii) si la opositora es
titular de una familia de marcas a su favor, (iii) si existe riesgo de confusion entre el
signo solicitado y las marcas registradas a favor de la opositora y, (iv) si la solicitud
de registro ha sido efectuada mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar,
facilitar o consolidad un acto de competencia desleal.

Con relacion a la notoriedad alegada por la opositora, la Resolucién indica que, de
la revision de los medios probatorios, se ha verificado que las situaciones de hecho
y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos del caracter notorio de
las marcas de disefio swoosh de propiedad de Nike Innovate C.V., raz6n por la cual
se considera que éstas mantienen su condicion de notoria, para identificar productos

de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

No obstante, la Comision determiné que el signo solicitado no constituye una
reproduccion, imitacién, traduccioén, transliteracion o transcripcion total o parcial de
las marcas notorias, por lo que no resulta aplicable el inciso h) del articulo 136 de la
Decision 486.

Con relacién a la familia de marcas alegada por la opositora, la Comisién reconocio
la existencia de una familia de marcas a favor de la opositora respecto al disefio
swoosh de color negro, debido a que dicho elemento forma parte de diversas marcas
registradas de Nike Innovate C.V. que distinguen productos de la clase 25 de la
Clasificacién de Niza y, ademas, es capaz de indicarle al consumidor que dicho signo

identifica un origen empresarial determinado.

La Comisiéon determina que, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los
mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes se determina que
el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de

confusién en el pablico consumidor.

La Comisién concluye que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo,
gue la opositora considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de

mala fe o la intencion de cometer actos de competencia desleal.

Resolucion N° 0030-2019/TPI-INDECOPI emitido por la Sala Especializada en

Propiedad Intelectual




3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

Con fecha 7 de enero de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en
adelante, la Sala) mediante Resolucion N° 0030-2019/TPI-INDECOPI, declara
fundado el recurso de apelacion formulado por Nike Innovate C.V., en consecuencia,
revoco la Resolucion 3347-2018/CSD-INDECOPI del 26 de junio de 2018, por lo que
corresponde denegar el registro de la marca de producto constituida por la
denominacion VANETTI y logotipo, solicitada por Corpvanetti S.A.C. para distinguir
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

Para ello, analiz6 los siguientes puntos en cuestion:

Prohibicién contenida en el inciso h) del articulo 136 de la Decision 486:

De acuerdo al inciso h) del articulo 136 de la Decision 486, se encuentra prohibido
registrar como marca a aquellos signos que constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese tercero 0 con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién

de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Respecto al caso en concreto, la Sala sefiala que se entiende por imitacién aquello
gue produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Asi,
un signo sera la imitacion de una marca notoriamente conocida cuando ambos
produzcan la misma impresion fonética y/o grafica en la mente del publico
consumidor. Por ejemplo, una imitacién se daria en el caso de existir una previa
marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL. En
dicho sentido, se aprecia que el signo solicitado presenta en su conformacién un
elemento figurativo con similares trazos a los de las marcas notorias de propiedad
de Nike Innovate C.V.

Asi también, la Sala sefiala que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
el Proceso N° 70-1P-2008 indica con respecto a la definicion de riesgo de confusion:
“El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto

piense que estd adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho
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producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion

indirecta)”.

En el presente caso, la Sala determin6 que los productos que distinguen las marcas
notorias se encuentran comprendidos dentro de los productos que pretende
distinguir el signo solicitado. Adicionalmente, realiz6 el examen comparativo para
determinar si los signos son semejantes; para ello, la Sala parte de la impresién en
conjunto que cada uno de ellos puede suscitar en el publico consumidor de los

correspondientes productos o servicios.

Con la finalidad de precisar en qué consiste el examen comparativo de los signos

denominativos y mixtos, la Sala indicé lo siguiente:

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

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

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 sdélo uno de los elementos indique el origen empresarial.”

Asimismo, la Sala cité a Fernandez-Novoa (2001) que destaca que “de ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta estd constituido por el elemento
denominativo”; sin embargo, dicho autor también sefiala que en algunos supuestos
por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su
componente denominativo. Entre los factores que desplazan a un primer plano el
componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos: (i) un
primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente
denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de
gue el elemento denominativo forme parte de un elevado nimero de marcas

pertenecientes a terceros); (i) un segundo grupo, que comprende factores que
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repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en
el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un
lugar infimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el

elemento figurativo o la originalidad intrinseca del mismo).

En consecuencia, la Sala determin6 que el signo solicitado sera relevante tanto por
su aspecto denominativo, por ser la forma cémo los consumidores solicitaran los
productos en el mercado, como por el lado gréfico, debido a las caracteristicas y

combinacion de los elementos que los conforman.

Realizado el examen comparativo en el caso materia de analisis, la Sala concluyo
gue el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo que no se aprecia en
las marcas notorias. No obstante, ambos signos cuentan con una figura con trazos
similares, y que, a pesar de que la figura del signo solicitado a diferencia de las
marcas notorias se encuentra invertida y se aprecia en su extremos izquierdo
superior una pequefa extension sobresalida, ello no evita que los signos sean
semejantes. En consecuencia, no es posible su coexistencia pacifica en el mercado

sin riesgo de inducir a confusion al publico consumidor.

Sobre el riesgo de asociacion, la Sala haciendo referencia al pronunciamiento del
Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009, indicé que “El riesgo de asociacion es
la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y
el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho

producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacién econdémica.

Para el caso en particular, la Sala determiné que es razonable suponer que el publico
consumidor considere que entre el titular del signo solicitado y de las marcas notorias
existe algun tipo de vinculaciébn comercial, 0 que pertenecen al mismo grupo
empresarial, dado que los signos solicitados resultan semejantes y existe identidad
entre los productos que distinguen. En dicho sentido, existe riesgo de inducir a los
consumidores a asociar ambos signos en el mercado como provenientes del mismo

origen empresarial.

En relacién al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala hace

alusion al Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008, que sefiala lo siguiente:
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“En relaciéon con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente
conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin
importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido.
Esta proteccion esta ligada a la funcion publicitaria de la marca y, se diferencia de la
anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es s6lo un aprovechamiento
de la reputaciéon sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la
capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propésito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar
falsa representacion alguna respecto del origen, sirve para establecer una relacion
intelectual que atrae la atencidn del puablico consumidor de forma superior a la que
alcanzaria con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
transmision consciente o inconsciente de la reputacion que simboliza el signo pese
a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos la apropiacién aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo titular o el

valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo.”

En el presente caso, la Sala determind que las marcas notoriamente conocidas de
propiedad de Nike Innovate C.V. gozan de reputacion en el sector zapatillas y
prendas deportivas, o que se materializa en una imagen positiva que tiene el
consumidor sobre la calidad de los productos que identifican. Por consecuencia, el
signo solicitado al ser una imitacién de las marcas notorias puede determinar que el
prestigio de estas sea transferido por el pablico consumidor a los productos que
pretende distinguir la solicitante, generando un aprovechamiento indebido del

prestigio de las marcas de la opositora.

En virtud de lo antes expuesto, la Sala concluyé que el registro solicitado provocara
riesgo de confusibn y de asociacion con las marcas notorias, asi como un
aprovechamiento injusto del prestigio de las mismas, encontrandose incurso en la

prohibicién estipulada en el inciso h) del articulo 136 de la Decision 486.

Prohibicién de registro prevista en el inciso a) del articulo 136 de la Decisién
468:
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Conforme al inciso a) del articulo 136 de la Decision 486, no puede registrarse como
marca a aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, 0 para los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo

de confusién o de asociacion.

De las marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V. y que son materia de
andlisis, tres (03) de ellas son de naturaleza mixtay dos (02) de naturaleza figurativa.
Respecto a las marcas de naturaleza mixta, la Sala determin6 que tanto el aspecto
denominativo como el grafico seran relevantes a efectos de realizar el examen

comparativo.

De la evaluacion del riesgo de confusion, la Sala concluyé que los signos bajo
analisis distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanzas, por lo
gue no es plausible su coexistencia pacifica en el mercado, sin riesgo de inducir a
confusion al publico consumidor, estando incurso en la prohibicion establecida en el

inciso a) del articulo 136 de la Decision 486.

Si el solicitante ha actuado de mala fe o con laintencidn de perpetrar actos de

competencia desleal:

Respecto a la mala fe, la Sala hace referencia al pronunciamiento del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 30-IP-97, en la que sefala que:

“(...) para determinar si una persona obré con mala fe es necesario que su actuacion
sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar una disposicién legal o
contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio
resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el
ordenamiento tolera la causacién de un dafo, v. gr. en punto de la competencia
econdmica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un
cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contaran con ese
cliente), pero el mencionado perjuicio esta permitido, y hasta se tutela a quien lo

produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.”

Asimismo, la Sala hace referencia al articulo 258 e inciso a) del articulo 259 de la
Decision 486, en las que se determinan que se considera desleal todo acto vinculado

a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los
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usos y practicas honestos; asi como se constituyen actos de competencia desleal,
entre otros, a cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor.

En consecuencia, en el presente caso, la Sala concluyé que el solo hecho de solicitar
el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas
notorias o registradas no constituye un acto de mala fe o un indicio que permita inferir

gue se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Posicién fundamentada:

Si bien coincido con la Resolucion N° 3347-2018/CSD-INDECOPI emitida por la
Comisién de Signos Distintivos, en el extremo de reconocer el caracter notorio de las
marcas de disefio swoosh de Nike Innovate C.V., identificarla existencia una familia
de marcas en favor de la opositora y, que no se acreditd6 que la solicitante haya
actuado de mala fe y/o con la intencién de perpetrar un acto de competencia desleal;
considero que no se tomé en cuenta el concepto de “imitacion” contemplada en la
Resolucion N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (Precedente de observancia obligatoria),
asi como no se realizd un analisis exhaustivo de los criterios para el examen de
comparativo establecidos en los articulos 454, 47%° y 48 del Decreto Legislativo N°
1075.

14 *Articulo 45.- Determinacion de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccidon competente tendrd en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las
semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepcion del consumidor medio;

¢) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o prestacion, respectivamente;

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

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

15" Articulo 47.- Signos figurativos

Tratandose de signos figurativos, en adicién a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo,
se tendrd en cuenta lo siguiente:

a) Silas figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto".

16 “Articulo 48.- Signos mixtos

Tratandose de signos mixtos, formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los criterios
sefialados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La denominacién que acompafa al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

e) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gréfico, con el objeto de identificar la
dimension caracteristica del signo”.



3.2.24 En consecuencia, mi posicion personal es concordar con lo sefialado por la Sala de
Propiedad Intelectual en la Resolucion N° 0030-2019/TPI-INDECOPI por los

siguientes aspectos:

- Considero que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicion

establecida en el inciso h) de la Decision 486, debido a que:

la opositora cumplié con presentar los medios probatorios que acreditan
la notoriedad de sus marcas de disefio swoosh, toda vez que citd y
presenté copia de resoluciones, asi como adjuntd impresiones de
articulos, rankings y catalogos que reconocen la notoriedad de dichas
marcas, por lo que estas seguirian manteniendo su condicion de notoria
para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificacion de Niza, tal
como lo sefial6 la Comisiobn en la Resolucion N° 3347-2018/CSD-
INDECOPI.

En relacion al argumento de la opositora que sefiala que el signo solicitado
configura una imitacién de sus marcas notorias, es preciso indicar que, de
acuerdo a la Resolucion N° 2951-2009/TPI-INDECOPIY, “Se entiende por
imitacién aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a
ejemplo o semejanza de otra. Asi, un signo sera la imitacion de una marca
notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresién

fonética y/o gréfica en la mente del publico consumidor. (...)."8

En virtud a lo antes expuesto, considero que el signo solicitado presenta
un elemento figurativo con similares trazos a los de las marcas notorias de
la opositora; por lo que, si bien existen diferencias, el signo solicitado
constituye una imitacién de las marcas notorias. Inclusive, Nike Innovate
C.V. es titular de una familia de marcas, ya que sus marcas cuentan con
un elemento figurativo en comun - el disefio swoosh de color negro - por
lo que las mismas son asociadas por el consumidor e incluso las relaciona

a un mismo origen empresarial.

Asimismo, el signo solicitado busca distinguir prendas de vestir, calzados

17 Precedente de observancia obligatoria.
18 Resolucion N° 2951-2009/TPI-INDECOPI. Visible en: Buscador de Resoluciones del INDECOPI. Recuperado
de: http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam
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y articulos de sombrereria de la Clase 25 de la Clasificacion de Niza,
siendo algunos los mismos productos que distinguen las marcas notorias
por la opositora.

e Respecto a la dilucion de la marca, es preciso sefialar que dicha figura
opera para productos o servicios que no guardan relaciéon ni conexion
competitiva alguna, pero que por su fuerza distintiva se trata de evitar que
el poder de la marca se desgate. En esa linea, no corresponde analizar la
dilucién en el presente caso, toda vez que el signo solicitado y las marcas

notorias distinguen algunos de los mismos productos.

Asimismo, considero que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de
prohibicién establecida en el inciso a) del articulo 136 de la Decision 486, puesto
que, si bien las marcas mixtas registradas por la opositora presentan elementos
denominativos que no se aprecian en el signo solicitado, se debe tener en cuenta
gue presentan una figura con trazos similares lo que determina que los signos
produzcan una impresion visual de conjunto semejante. Asimismo, respecto a las
marcas figurativas registradas por Nike Innovate C.V., se debe tener en
consideracion que el signo solicitado presenta una figura con trazos similares a

dichas marcas, lo cual genera que los signos sean semejantes.

Respecto a lo manifestado por la opositora sobre la mala fe y la intencién de la
empresa Corpvanetti S.A.C. de perpetrar, facilitar y consolidar actos de
competencia desleal, se aprecia que dicha invocacidbn se encuentra en
conformidad con el articulo 137 de la Decisién 486; sin embargo, el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina sefal6 en el Proceso 30-IP-97 que:

"(...) se presume que todo comportamiento esta conforme con los deberes
gque se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su
inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especificas
consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
ademas que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con
la intencién de causar dafio alguno, o de violar una disposicion normativa o
de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien

pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

Sobre el particular, se observa del expediente administrativo que, la parte

opositora no cumplié con presentar pruebas respecto a que, al solicitar el registro
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de la marca VANETTI y logotipo, se haya tenido la intencion de perjudicarla, a
través de actos de competencia desleal, por lo que coincido con la Comisién y la
Sala, al sefialar que no se ha acreditado la mala fe de la solicitante.

CONCLUSIONES

Las marcas notoriamente conocidas se caracterizan por su reconocimiento en el sector
correspondiente, independientemente de su forma de difusién, conforme lo establece
la Decision 486 en su articulo 224. En el presente caso, Nike Innovate C.V. cumplié con
presentar pruebas que acreditan la calidad de notoriamente conocidas de sus marcas

de disefio swoosh en el sector de zapatillas y prendas deportivas.

La imitacion consiste en la elaboracion de un signo a semejanza de otro, produciendo
el mismo efecto en el consumidor. Al respecto, en el caso materia de analisis, se aprecia
que si bien el signo solicitado era de naturaleza mixta (contaba con elementos
denominativo y gréfico), todos sus elementos resultaban ser importantes para el
consumidor al momento de adquirirlos. En atencion a ello, se considera que, a pesar de
contar con algunas diferencias, la figura del signo solicitado cuenta con trazos similares

a las figuras de la saeta o ala registrada como marcas a favor de la opositora.

El riesgo de confusién podria ser un efecto de permitir que se registre como marca un
signo que sea considerado como imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero.
Dicho riesgo de confusién puede estar relacionado con la obtencién por parte del
consumidor de un producto o servicio pensando que es otro o, pudiendo distinguirlos
considere que pertenecen a un mismo empresario. Respecto al presente caso, se
concluye de la evaluacion gue los signos bajo analisis son similares e, inclusive el signho
solicitado busca distinguir algunos de los mismos productos de las marcas notoriamente

conocidas, por lo que su registro generaria riesgo de confusién en el consumidor.

A diferencia del riesgo de confusion, se considera que el signo solicitado genera riesgo
de asociacién cuando el consumidor asuma, por diversas razones, que los signos tienen
una vinculacion o relaciéon econdémica. En el presente asunto, se aprecia que el signo
solicitado busca distinguir algunos de los mismos productos de las marcas notoriamente
conocidas y ambas cuentan con una figura de trazos semejantes, por lo que registrar
como marca al signo solicitado podria generar que el consumidor asuma algun tipo de

vinculacion empresarial entre ambos signos.
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El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria consiste en el traslado
de la buena imagen construida por el titular de dicha marca, a través de la calidad de
sus productos o su publicidad, a otro signo que no pertenece al mismo empresario. Al
respecto, Nike Innovate C.V. adjunté pruebas sobre el reconocimiento de sus marcas
en el sector de zapatillas y prendas deportivas, por lo que el registro como marca del
signo solicitado podria haber conllevado a que los productos de Corpvanetti SAC se
beneficien indebidamente de dicho prestigio.

Se entiendo por familia de marcas a un conjunto de signos distintivos registrados a favor
de una misma empresa y que todos ellos comparten un elemento en comun. Nike
Innovate C.V. cuenta con una familia de marcas, puesto que algunos de sus signos
distintivos estan conformados por su disefio swoosh de color negro como elemento en
comun, permitiéndoles poseer una fuerza distintiva capaz de indicar el origen

empresarial.

Con relacion al riesgo de confusion y de asociacion de las marcas mixtas y figurativas
de la opositora (las cuales cuentan con el disefio swoosh de color negro), es preciso
indicar que dichas marcas cuentan con un elemento figurativo similar al del signo
solicitado, si bien este Ultimo se encuentra invertido y cuenta en su extremo izquierdo
superior una pequefia extension sobresalida, ello no impide que exista semejanza entre
ellas. Adicionalmente, el signo solicitado busca distinguir algunos de los mismos
productos que distingue las marcas de la opositora. En consecuencia, la inscripcion del
signo solicitado como marca podria generar riesgo de confusion y asociacion en el

consumidor.

La mala fe radica en la adquisicion de un beneficio a través de un comportamiento que
guebranta la normativa, la buena fe comercial o las buenas costumbres; asi también es
preciso sefialar que se presume la buena fe de los agentes econémicos, siendo que si
alguien alega un comportamiento de mala fe debera ser debidamente probado por el
mismo. En el caso en patrticular, se aprecia de las pruebas adjuntadas por la opositora,
gue no resulta plausible concluir que la solicitante actué de mala fe, pues no resulta

suficiente que los signos bajo analisis sean similares a las marcas de la opositora.

En virtud de lo antes expuesto, concluyo que el signo solicitado se encuentra incurso

en la prohibiciones del inciso a) y h) del articulo 136 de la Decision 486.
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Presidencia G
del Consejo de Mllmstros

P/

| PERU

L -

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS :
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MU ‘
’;ﬂ.ll“- vy el H 2 -

! B .
1. DATOS DEL SOLICITANTE N° de Solicitantes (En caso de ser mas de°t solicditinie I[Ienar'eidénexo A

por cada solicitante adicional)

- PERSONA JURIDICA

9

oY, S
PR B

" © 2 et Y

Tipo de empresa (*) (marque de corresponder): e ' . .
1 ' Micro D Pequefia D Mediana[l Ofray | .00 P/

| | PERSONA NATURAL

PERUANA

Representante eaali{LIenado obliaatoriojer
MARILU VANESSA PAITAN MONTES

Direccién: MZ. E,

[ Distrito: CARABAYLLO Provincia:  LIMA Departamento: LIMA

Referencias de domicilio:
ENTRE LA AV. SENOR DE CAUDIVILLA Y LA AV, TRAPICHE — AL COSTADQ DE LA LOZA DEPORTIVA "PETRAGOL"

943251222 /1 920216507

2. INFORMACION REFERENTE AL PODER DE REPRESENTACION (marcar la opcién de corresponder):

(De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerara como denominacién del solicitante lo sefialado en el encabezado
del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomard |la denominacién que consta en dicha partida)

[:I‘ Se adjunta documentacién que acredita representacion.

D Documentacién que acredita representacion ha sido presentada en el expediente N°:
(Este expediente no debe tener una antigiiedad mayor de 05 afios, conforme a lo establecido en el artfculo 40 de la Ley N° 27444)

D. Bajo declaracién jurada informo que la facultad de representacién se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida
registral N° Asiento N°

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

ﬂl\lf" de comprobante Fecha ce pago

'C

4. PRIORIDAD EXTRANJERA (marcar la opcién de corresponder):

D Marcar este recuadro si reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

- 5. INTERES REAL PARA OPOSICION ANDINA (llenar sélo de.ser el caso):

5.1 EstalisolipitudiSeipresentalpararacradianekintaresoande al e

SERVICID pp ASKSORIA b ]
MARCAS

(*) De acuerdo con el D.S. 013-201 3-PRODUCE sera considerada como micro empresa, aquella que tenga ventag anualeshng"q;\'gyusr;amlqs 180
U.LT.; pequeiia empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 150 J.L.T. ni mayor a las 1700 U.I.T y mediana empresa, aqull'a)q e
‘ J,ﬂ'

tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.I.T. ni mayor a las 2300 U.I.T :{ P
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE La PROPIEDAD INTELECTUALF®* VA N

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perd Telf: 224 7800 g Z
E-mail: asesoriavirtualdsd @indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe FoNDO Q(\ .
F-MAR-03/03 \ ="




6. DATOS RELATIVOS A LA MARCA A REGISTRAR

6.1. Tipo de Marca: 6.2. En caso de haber marcado Ia 6.3. Reproduccién del Signo
opcidn DENOMINATIVA,
Denominativa (compuesto solo por escriba la denominacion a| En caso de haber marcado.la opcién
palabras y/o nimeros) solicitar _ DENOMIN ATIVA - CON* 'GRAFIA,

[[] penominativa con grafia MIXTA, . FlGURATNA 9
(compuesta por una o més palabras con TRIDIMENSIONAL, . .insertar. . la:

un tipo de letra particular, con o sin LEJU‘J . reproduccién de ia marca.
color) LA C AL 0L CLOP :
. Mixta (combinacién de palabras y e T il g e

elementos graficos) V)Q N Er—f-—-r /

D Tridimensional (constituida por
envases u otras formas, vistas de todos t
by i R i
Se sugiere enviar copia fiel del mismo logotipo

sus angulos) 70 /030%! f O
al correc: I6gos-dsd@indecapi.gob.pe (formatd”-

[l Figurativa (compuesta sblo por una o sugerida: JPG 8 TIFF, & 300 dpl y bordes entre 1 2
maés figuras, con o sin colores) 8 pixeles N0 R L e e

i

& aprécian‘en Ia
D Otros: : saivo comunicacion *en -
6.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: Sl j \g\leo a}
(en caso de NO MARGCAR alguna opcion, y de contener el signo algtn color, se protegeran éstos conforme aparecen enjta.

reproduccion adjuntada) ‘

6.5. LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (De solicitar una marca multiclase, debera pagar una tasa de tramitacién por cada
clase en la que solicita el registro. Asimismo, es responsabilidad del usuario la correcta inclusién de los productos y/o servicios en la
solicitud y su posterior verificacién en la Gaceta electrénica del Indecopi)

De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, productos ylo servicios adicionales en el ANEXO B

il ICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

MARILU VANESSA PAITAN MONTES
GERENTE GENERAL

IMPORTANTE: Toda informacién consignada en esta solicitud se considera cierta, en atencién al Principio de presuncién de veracidad
reconocido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estara sujeta a
fiscalizacion posterior.

EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, la Direccién verificara
si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artfculos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075.

Si la solicitud contiene todos los requisitos, la Direccion emitira la correspondiente orden de publicacién.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO:180 dfas habiles contados desde el dia siguiente de la presentaci6n de |a solicitud de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de proteccién de Datos Personales, le informamos que los datos personales que
usted nos proporcione seran utilizados ylo tratados por el Indecopi (por sf mismo o a través de terceros), estricta y (nicamente para administrar
el sistema de promocion, registro y proteccion de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologias, y
derecho de autor) en sede administrativa, asf como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de
patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podria compartir y/o usar y/o almacenar ylo transferir su informacién a terceras personas, estrictamente con el
objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podré ejercer, cuando corresponda, sus derechos de informacion, acceso, rectificacién, cancelacién y opasicién de sus datos personales

en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIdN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perti Telf: 224 7800
E-mail: asesoriavirtualdsd @indecopi.gob.pe [/ Web: www.indecopi.gob.pe
“MAR-03/03






Presidencia i
del Consejo de Ministros

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS ;BRI
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUGTG / SERVICIO Y/O MULTICLASE

W 20 iy oqy
1. DATOS DEL SOLICITANTE DN“ de Solicitantes (En caso de ser of ol

POr cada solicitante adicional)

; PERSONA.JURIDICA
D PERSONA NATURAL : : g

Tipo de empresa (*) (marque de corre%;_\:gre,dgﬂ;_, g :.. .
Pequefia Mediana[*-] = Oti4:

__ Naciohalidad j pajsida.

PERUANA

N adc

MARILU V, NESSA PAITAN MONTES

—ETAPA 15

 Distrito: CARABAYLLO Provincia:  Ljva
Referencias de domigilio:
ENTRE LA AV, SENOR DE CAUDIVILLA ¥ LAAV, T

Departamento: LIMA

ER DE REPRESENTACION marcar la opcién de corresponder);

SE&VICIO bR ASESORIA DE
MARCAS

(*) De acuerdo con el D.S, O13-2013-PRODUCE serad considerada €OMo micro empresa, aquella que tenga ventas anuales
U.LT.; pequeria empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a |as 150 U.L.T, ni mayor a las 1700 U.LT y medi
tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.LT. ni mayor a las 2300 U.|.T

§y

INSTY TUTO NAcronaL PE DEFENSA DELA C OMPETENCIA YDELA PROTEC CION
Calle De [a Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perd Telf; 224 7800

E-mail: asesuriavirtuafdsd@indécopf.goh.pe / Web: www.indecopi.gob.pe ( %
NAR-03/03

f o=

V7 ;
s de 1 solicitante llenar el anexo A



6. DATOS RELATIVOS ALA MARCA A REGISTRAR

6.1. Tipo de Marca:
D Denominativa (compuesto s6lo por
palabras y/o ndmeros)

[] Denominativa con grafia
~ (compuesta por una o mas palabras con
un tipo de letra particular, con o sin
color)

- 4 Mixta (combinacién de palabras y
elementos graficos)

[14 Tridimensional (constituida por
‘envases u otras formas, vistas de todos
sus angulos)

E] Figurativa (compuesta sélo por una o
mas figuras, con o sin colores)

D -Otros:

6.4. Precise si desea proteger el color o colores

6.2. En caso de haber marcado la 6.3. Reproduccién del Signo

opcion DENOMINATIVA,
escriba la denominacion a
solicitar

LA deonortt macuei-

VANETT
v JogoTi o

_"]

En caso de haber marcado la opcion

DENOMINATIVA ~ CON GRAFIA,
MIXTA, ~  FIGURATIVA 0
TRIDIMENSIONAL, insertar la

reproduccién de la marca.

Se sugiere enviar copia fiel del mismo logotipo
al correo: logos-dsd@indecupi.gog.ge (formato
sugerido: JPG 0 TIFF, @ 300 dpi y bordes entre 12
3 pixeles)

Se wnslderar:én los colores que se aprecian enla
reproduccion ' adjunta, : \

salvo’ comunicacién en
contrario en cada expediente.

como parte de la Marca:

st 52 NO Y

(en.caso de NO MARCAR alguna opcion, y de contener el signo algun color, sé protegeran éstos conforme aparecen en la

reproduccion adjuntada

T

6.5. LISTA DE PRODUCTOS YO SERVI
solicita el registro. Asimismo,
terior verificacién en |la Gacetae

clasg en la que
solicitud y su pos

STET

TiPreductos yIol
1@%&?1}%&3%% Fik {g AN

Cl0S (De solicitar una marca multiclase, deberé pagar una tasa de tramitacion por cada
es responsabilidad del usuario la correcta inclusion de los productos ylo servicios en la

lectrénica del Indecapi)

“Eligiere consulta

o e

Prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria.

REPRESENTANTE, DE SE

R EL CASO

MARILU VANESSA PAITAN MONTES

IMPORTANTE: Toda informacién consignada en gsta solicitud se considera cierta, en atencién al

GERENTE GENERAL

Principio de presuncion de veracidad

reconocido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estara sujeta a

fiscalizacién osterior.

EXAMEN DE FORVMA: Dentro de los quince (1 5) dias habiles zontados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, la Direccion verificara
si |a misma cumple con todos los requisitos previstos en l0s articulos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075.

Si 1a solicitud contiene todos los requisitos, |a Direccion emitira la correspondiente orden de

publicacién.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO:180 dias habiles contados desde el dia siguiente de 1a resentacion de la solicitud de registro.

Eri cumplimiento de lo dispuesto por la Ley
usted nos proporcione seran utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sf mismo 0 2 través d

N° 20733, Ley de proteccién de Datos Personales, le informamos que los datos personales que
o terceros), estricta ¥ linicamente para administrar

el'sistema de promocion, registro ¥y proteccion de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones Y nuevas tecnologias, ¥

derecho de autor) en sede administrativa, a

sf como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de

patentes, pudiendo ser incorporados en un panco de datos perscnales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podria compartir y/o usar ylo almacenar ylo transferir su informacion a terceras personas, estrictamente con el
objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podréa ejercer, cuando corresponda, sus derechos de informacién, acceso, rectificacion, cancelacién y oposicién de sus datos personales

en cualquier momento, a través de las mesas

de partes de las oficinas del Indecopi.

INSTITUTO NACI! ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Calle De la Prosa 104, San Borja,

E-mail: asesnr‘uavir’cualdsd@indecopi.go

F-MAR-03/03

Y DE LA PROTECCI! OGN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Lirna 41 - Perd Telf: 224 7800

h.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
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Sunarp Haoe
Sopenaterlenen Nagsmeal ’
dn Jo Regities Pubdcos
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION VANETTI S.A.C.-
CORPVANETTI S.A.C,,

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : CONSTITUCION )
ADGOO1 i

o5 -;"" ' A
POR ESCRITURA PUBLICA DEL 20/09/2016 OTORGADA ANTE EL NOTARIO BERROSPI
POLO, SERGIO ARMANDO EN LA CIUDAD DE LIMA. My

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES: E Ty

1. FIDEL PAITAN ZUASNABAR, PERUANO, CASADOQ “CON GLORIA RAYDA MONTES
CONDOR, EMPRESARIO, SUSCRIBE 14,700 ACGIONES,

2. JOSE LUIS PAITAN MONTES, PERUANO, SOLTERO;ADMINISTRADOR, SUSCRIBE 5,750
ACCIONES, ' e

3. MARILU VANESSA PAITAN MONTES, PERUANA, CASADA CON ROBERTO ANTONIO PEZO

Py

AGUSTAT@‘GNT‘?XD’ORK‘S’USCRI‘BE-B;QSD AG&IQNES.: g

OBJETO {ART. 2°: LA SOCIEDAD TIENE POR OBIETO DEDICARSE A: +-FABRICACION DE
CALZADOS, ZAPATILLAS, BOTAS, PARA DAMAS, CABALLEROS Y NINOS DE TODO TIPO DE
MATERIALES DE GUERO, SEMI-GUERQ, SINTETICO, Y TODO TIPO DE PLANTAS, SUELAS,
CUALQUIERA OTRAS ACTIVIDADES “RELACIONADAS CON EL. _CALZADO DE LiCiTO
COMERCIO. -IMPORTACION, EXPORTACIBN, COMPRA 'VENTA Y, DISTRIBUCION AL POR
MAYOR Y MENOR DE CALZADOS 2ZAPATILLAS, BOTAS, CARTERAS, BILLETERAS, ROPA DE
TODO TIPO, ACCESOQRIOS DEXESTOS PRODUCTOS Y.CUALQUIER OTRC RUBRO

gina 1 de 5

: 091002017 16:06:21 Pa
ntes y/o Suspendidos

No existen Titulos Pendie

SE ENTIENDEN INGLUIDOS EN EL OBJETOQ SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO QUE COADYUVEN'A LA REALIZACION DE-SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS,
SIN RESTRICCION ALGUNA : '

INICIO DE LAS'ORERACIONES SOCIALES: A PARTIR DE:LA FECHA DEL PAGTO SOCIAL.
DURACION: INDETERMINADA.

DOMICILIQ: LA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER

LUGAR BEL PAIS O EN'EL EXTRANJERO.

Pég. Solicitadas : Todas IMPRESION

‘CAPITAL(ART. 39): ES DE g/, 28,800;00 SOLES, REPRESENTADO POR 28,800 ACCIONES DE

§/1.00 . SOLES CADA UNA.. “EL CAPITAL SE ENCUENTRA SUSGCRITO Y PAGADO
TOTALMENTE, EN

REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL: _ o

CONVOCATORIA, QUORUN.Y ADOFGION DE ACUERDOS: CONFORME LO ESTABLECIDO EN
EL ESTATUTO Y EN.LOS ARTICULOS 125° AL 127° v 245° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. N

ART. 6% () EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES: DE
JUNTA GENERAL-ROR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE. O ASCENDIENTE O
OrooENDIENTE EN'PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTALIOL A
OTRAS PERSGNAS,

LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO

REGIMEN'DE LA GERENCIA
“—_'--—-'l'___"‘-"'-———--—_._.

Zo| 'Rg SEral e |3

| I SralbNE I - Seda [im

Aﬂa%sﬂ de Jis .n‘ﬁjligtranfnn.yl‘i:unl;im'a
TE‘SOREHH_, Robagilag; *

Regolicion del Superintendente Naciomal de los Registros Piiblicos N* 124-97-SU

0 9 0¢1, 2017
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ZONA REGISTRAL N IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13709634 u

v -

'
S
‘.

3,

sunarp i

Supu-nplpalengia Wivgna
fiolor Reglelros Pokhoos

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONTMAS
CORPORACION VANETTI S.A.C,
CORPVANETTI S.A.C,

ART. 8°: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" NEN
PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL LA & 0%
JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES,SUS FACULTADESS P
REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO!ROR LOS ARTICULGSY S
185° Y SIGUIENTE. ) JEE B ¥
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION?DE TODO ACTO Y/0 45
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOGIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 3

B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL :
GOZARA -DE LAS FACULTADES SENALADAS EN "[qu__ARlC_lJ/L_OSLMT’Tﬁ:—T?—Y—d:EED\EII\.r
CODIGO.PROCESAL-CIVIL, AS| COMO LA FACULTAD DE.REPRESENTACION PREVISTA E

o,

ASOCIACIONES QUE CGREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS T i _

C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR, RETIRAR FONDOS Y, ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TiPO DE CUENTA BANCARIAYGIRAR COBRAR; RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y
PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, - LETRAS :DE CAMBIO, PAGARES,
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:. CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y
CUALQUIER CLASE DE TITULOS “VALORES, DOCUMENTOS" MERCANTILES Y CIVILES:
OTORGAR RECIBOS CANCELAGIONES, SOBREGIRARSE EN"CUENTA CORRIENTE CON
GARANTIA O SIN ELLA, SOEGITAR TODA CLASE DE™PRESTAMOS GON GARANTIA
HIPOTECARIA. : -

D. ADQUIRIR Y TRANSFERI BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
DONAR, DAR EN COMODATQ,*ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN
MUEBLES © INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN
PRIVADOS O PUBLICOS.“EN GENERAL PODRA-CONSTITUIR GARANTIR HIPOTECARIA,
MOBILIARIA Y DE. CUALQUIER FORMA, PODRACELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS

N 09/10/2017 16:06:21 Pagina2 de 5

No existen Titulss Pendientes y/o Suspendidos

VINCULADGS'GON EL OBJETO SOCIAL: ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJEY SUSCRIBIRLOS RESPECTIVOS CONVERIOS ARBITRALES,
& SOUICITAR: ADQUIRIR,. TRANSFERIR! REGISTROS DE PATENTE MARCAS, NOMBRES
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Pag. Solicitadas : Todas IMPRESIO|

F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDIGACIONES, :
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZAGION
DEI=OBJETO SOCIAL. - s ’

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACGIONISTAS:

ESTADOS FINANCIERQS'Y APLICACION DE UTILIDADES: SEGUN LOS ARTICULOS 221° v
SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY N° 26887).

REGIMEN PARA™LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: SEGUN LOS
ARTICULOS 407.AL 420° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY N° 26887).

dUTO: SE.NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A: MARILU VANESSA PAITAN MONTES M

(DNI N° 41708604) s
_ —

. . Pigina Namero 2
Resohicitn del Superintendente Nacionaf de los Registras Pablicos N° 124-97-SUNARP
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CLAUSULA ADICIONAL I:
(DNI N° DBO5BIST), QUIE

- INTERVENIR EN FORMA INDISTI
EL TITULO FUE PRESENTADO E1. 22/09/2

DIARIO 0492. DERECHOS COBRADOS §
228 -LIMA, 26 DE SETIEMBRE DE 20186.

LADA NOH

INSCRIFPCTON. DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION VANETTI S.4.C.
CORPVANETTIS.A.C,

SE NOMBRA COMO SUB-GERENTE A: FIDEL PAITAN ZUASNABAR
N TENDRA LAS SIGUIENTES FA S
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. g

F NTA, EN LOS CASOS PREVISTOS EN.LOS INCISOS C, D,
Y F DEL ARTICULO 8 DEI. ESTATUTO. A

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICTNA REGISTRAL LIMA
N* Partida: 13709634

CULTADES:

.
..

By

016.A LAS 03:29:33 PM HORAs.f’Bh:JQ EL N° 201601687031 DEL TOMO
/ 198.00 SOLES CON RECIBO(S)NUMERO(S) 00003673226 00018452-

!"*{(x?
8%
2ot P

0 PONEE
Roglegaso: Plblco ™

Zona Hapintial, N1 - Dadw Lty
b L.‘Jj; . w

Resolicicn del

B

Pigina Niimero 3
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO e
B00GO1

AUMENTO DE CAP|TAL SQOCIAL:
Por ESCRITURA PUBLICA del 05/10/2016 otorgada ante NOTARIO'S ALGADO PADILLA, AMADEQ FELIPE
en la ciudad de LIMA, y por junia general de fecha 011072016 5@ aéo,cdo alimentar el capital soclal en: la stima
de S/ 10,000.00 por aporte de bienes no dlneranosf modlﬁcandosg parclalmenle el estaluto:

ARTICULO 3.- Bl capital social es de S/ 38,500.00 represantado porwSB 800 acc[ones de un valor, de $/1.00
integraments suscritag y totalmente pagadas.

Libro de actas N° 01 legalizado con fecha 011 (020186 ante Natqno A Felipg- Sa)‘gado Padilla:con N° 026261-
2016, Fofas 3-5. El titulo fue presentado el 07/10/2016% arlas 08‘55 49 AM horasa bajo el N°2016-01803903 del
Tomo Diario 0492, Derechos cobrados S$/-39.00 soles cort: R’aclbo(s} Numero(s) 00029580-22? LIMA, 17 de
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a1 £NF 15 P SEMBEDIENTE N° 728944-2017

FORMULA OPOSICION
REC 181 pn o ,

tRECCION DE BIENOSTUSTINTIVOS — INDECOP
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS'

NIKE INNOVATE C.V. debidamente representada por
Alfredo Barreda Zegarra, con DNI No. 08229666; y/o Fernando Barreda
Zegarra, con DNI N° 08269438, con domicilio en Av. Angamos Oeste 1200,
Lima 18, en el Expediente N° 728944-2017, segln poder que

acompafamos, sobre pretendido registro de marca WAETT4i en la
clase 25, atentamente decimos:

- @gﬁa

Que por aviso aparecido en el diario oficial “El Peruano” en su
edicién del dia 29 de noviembre de 2017, hemos tomado conocirniento de Ia
solicitud Ne 728944-2017 sobre el pretendido registro de ~Na marca®

Jfﬂﬂtllﬂ a nombre de CORPVANETT| SAC para distinguir productos dea
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En tiempo oportuno, formulamos oposicién a la mencionada
solicitud de registro en base a los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho, solicitando a la Autoridad que deciare bajo el siguiente petitorio:

1. Que el signo solicitado MilFET7ii constituye una
imitacién grafica de las marcas notoriamente conocidas
& y (" de propiedad de NIKE INNOVATE cV,,
por lo que se encuentra incurso en ia prohibicion de

registro contenida en el articulo 136 inciso h) de Ia
Decision 486.

Pagina 1 de 44
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2. Que el signo solicitado

L
1.

JiTETT i reproduce de forma

cuasi idéntica el famoso “disefio de swoosh” V del
logotipo de NIKE, registrado en el Perd como marca
figurativa y marca mixta, por lo que resulta susceptible
de generar riesgo de confusién en el consumidor,
encontrandose incurso en la prohibicién de registro
contenida en el articulo 136 inciso a) de la Decisién 486,

. Que el signo Maﬂfnij ha sido solicitado mediando

mala fe y con el fin de perpetrar, facilitar y consolidar
actos de competencia desleal.
Que el signo YAAETTH solicitado a registro no
cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos
por ley.

Que el signo solicitado MZMETFF debe ser

denegado.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Derechos de nuestra mandante
zerechos de nuestra mandante

Nuestra mandante, NIKE INNOVATE C.V,, es titular de las

marcas (" y & , las cuales han sido reconocidas como marcas

“notorias” en el Perti y contintian ostentando dicho estatus.

NIKE INNOVATE C.V. tiene registradas en el Perg las
siguientes marcas:

“marca [ NeRee: | ciASE | vence

Lﬂ/ 66417 25  [09.04.2022
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w/ 91601 | 25 (08.05.2026

AlR

24674 25 05.10.2024

Ah 53793 25  [31.03.2019

=

L& 17393 25  |09.08.2027

Il

Legitimada por los derechos que invoca, y premunida de un
derecho subjetivo y de un interés directo, actual y probado, nuestra representada

formula oposicién al registro de la marca E:Milﬂﬁ:nj, solicitada por
CORPVANETTI SAC para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.

2. Notoriedad de las marcas & y ("

Nuestra mandante es una empresa multinacional estadounidense,

mundiaimente reconocida por su produccién de ropa, calzado y ofros articulos de
deporte de alta calidad.

Nike también vende calzado para actividades al aire libre,

' actividades acudaticas, carreras de autos, y ofros usos deportivos y recreativos,

asi como ropa urbana para el publico juvenil y desarrolla una amplia campaiia

publicitaria ligada a los iconos y celebridades de cada deporte y al auspicio de
competencias deportivas reconocidas en el medio nacional e internacional,

Desde su fundacién, Nike se ha convertido en una empresa
lider manteniéndose en la cima del mercado de ropa deportiva, con canales
de distribucién en mas d= 100 paises.

2.1 Sobre la fama del disefic SWOOSH &

El logo de Nike & fue creado en el afio 1971 por Carolyn
Davidson, una estudiante de disefio grafico de la Universidad de Portland. Ei
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logo fue inspirado en las alas de la diosa griega NIKE, diosa de la victoria o
del triunfo quien era capaz de correr y volar a gran velocidad.

El isotipo de Nike & denominado “swoosh”, es reconocido
mundialmente por su singular formato. El “Disefio de Swoosh”, sin cambios
fundamentales en su forma, ha permanecido como simbolo mundial de las
prendas deportivas fabricadas por Nike, y esta presente en el imaginario colectivo
ya que es facil de identificar, tnico, peculiar y atractivo en su disefio, sugiriendo

movimiento.

Este logotipo, tnico y reconocibie, es el simbolo icono a través
del cual se plasma la identidad de nuestra mandante ¥ sus productos NIKE,
por lo que es asociado con su origen empresarial. El “Disefio de Swoosh”
& —incluyendo su variante (—"— es utilizado de forma constante en la
promocién y publicidad de los productos que distingue la marca NIKE,
generandose una conexion psicoldgica entre ambos en Ia mente del
consumidor.

Lo anterior ha determinado que el disefio SWOOSH sean
reconocidos y recordados por el piblico peruano de manera inmediata
e indubitable. En efecto, el estudic MARCAS 2.0 efectuado por Arellano
Marketing ~y difundido en diversos medios periodisticos- ha corroborado
que tanto fa marca NIKE como el disefio SWOOSH & ~incluyendo su

variante (—"- se encuentran dentro de las diez marcas mas recordadas
por el consumidor peruano. Adjuntamos impresiones de los articulos
periodisticos que reportan dicho estudio. (ANEXO 2)

En virtud de lo expuesto, notara la Autoridad que las marcas ‘

(S y (= gozan de proteccién internacional como marcas de
producto, y han sido reconocidas como marcas notoriamente conoccidas en
varias jurisdicciones, incluyendo el Pert. Debido a su extension en el uso, a los
altos niveles de venta de los productos que distingue y a su amplia difusién en el
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mercado, sus marcas "y & estan consideradas como las marcas
globales mas valiosas del mundo.

En efecto, de acuerdo con el "RANKING BRANDZ TOP 100
MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS” elaborado por la Consultora
Milward Brown para el afio 2017, lamarca & ha sido considerada como
una de las marcas con mayor valor econémico a nivel mundial, ocupando el
puesto 26, conforme se consigna a continuacion:

Ario 2017

BrandZ™ Top 100 Most
Valuable Global Brands 2017
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Cabe indicar que la consuitora Millward Brown es una empresa
lider en investigacién de mercados, especializada en el andlisis estratégico de
marcas, con una implantacion internacional en 50 paises a través de 77 oficinas
y 3,700 empleados, reconocida por la seriedad y rigurosidad de sus
evaluaciones, por lo que los rankings que ha elaborado resultan un indicador
relevante del valor de la marca & y de su posicionamiento y liderazgo en
el mercado.

De igual modo, la renombrada consultora Interbrand incluye a la

famosa marca & en el puesto 18 dentro del ranking TOP 100 “MOST
VALUABLE GLOBAL BRANDS” del afno 2017.

Ahora bien, tal como ha sucedido en otras jurisdicciones, las

marcas (=" y Sl también han sido reconocidas como marcas notorias
en el Perdl.

En efecto, acreditamos o expuesto, citando las siguientes
resoluciones dictadas recientemente en e} Pert, que reconocieron el caracter

notoriamente conacido de los signos (— y & de nuestra mandante:

- La Resolucién N° 141-2015/CSD-INDECOP! de fecha 23 de enero de
2015, sefiala;

3.4 Notoriedad de las marcas (e _ w—"y dF-

Nike International Li., al formular oposicién sefialé que las marcas & ,

y &= ostentan la calidad de notoriamente conocidas, las cuales
son semejantes al signo solicitado, en razén de ello dicho signo se
encuentra incurso en la prohibicién de registro establecida en el articuio
136 inciso h) de a Decisién 486.

En este orden de ideas, esta Comisién procedera a evaluar la notoriedad de las

marcas &% ., &y (= de conformidad con los criterios sefialados y en
razon a los medios de prueba presentados por la opositora.

(.-)

Ahora bien, de la revisién de las resoluciones citadas, asi como de las
pruebas presentadas, se advierte que;

(---)

las sftuaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al
reconocimiento efectuado sobre el carécter notorio de la marcas " y
(= (certificado N° 24674), razén por la cual se considera que ésltas
siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por Ia legislacion vigente
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para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de
la clase 25 de fa Clasificacién Internacional,

3.4.3 Conclusién del anélisis de Ia notforiedad

{...)

Con relacion a las marcas &=y &= (certificado N° 24674)

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas &y
&= (certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente
conocidas; por fo que a criterio de esta Comisién, corresponde analizar si
en el presente caso resulta de aplicacién Ia prohibicion contenida en ef
articulo 136 inciso h) de la Decision 486.

- La Resolucién N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero de
2015, sefiala:

N
a. Notoriedad de las marcas &= _&w"y &

Nike Intemational Ltd., al formular oposicion sefialé que las marcas w/ s
& y L== ostentan la calidad de noloriamente conocidas, las cuales son
Semejantes al signo soficitado, en razén de elfo, dicho signo se encuentra
incurso en la prohibicion de registro establecida en el articulo 136 inciso h)dela
Decision 486.

En este orden de ideas, esta Comisién proceders a evaluar la noforiedad

N
de las marcas ""KE/ , &y &= de conformidad con los criterios
seflalados y en razén a los medios de prueba presentados por Ia oposifora.

(..)
Conclusién del anélisis de Ia noforiedad
“1..)

- LCon relacién a las marcas &= y == (certificado N° 24674)

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas " y
e (cortificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente conocidas;
por lo que a criterio de esta Comisidn, comresponde analizar si en ef presente
caso resulta de aplicacion fa prohibicién contenida en ef articulo 136 inciso h) de
la Decision 486.

- La Resolucién N° 355-201 6/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de
2016, seiala:

. M
3.3. Notoriedad de las marcas & Lty ‘ﬁ’
NIKE INNOVA TE C.V, al formular oposicion sefialé que las marcas =" ,

(o™ w/ gozan de proteccion internacional como marcas de fébrica y han
sido reconccidas como marcas noloriamente conocidas en varias Jurisdicciones,
incluyendo el Perd, en razén de ello dicho signo se encuentra incurso en Ia
prohibicién de registro establecida en el articulo 136 inciso h) de la Decisidn 4886.
(...

En este orden de ideas, esta Comision procedera a evaluar fa notoriedad
de las marcas alegadas por Ia opositora de conformidad con Ios criterios
seflalados y a Ia luz de Jos medios probatorios presentados por la opositora
en el presente procedimiento,
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3.3.2. Anélisis de la alegada notoriedad

(...) ha presentado varias copias de resoluciones emitidas por la Comisién

de Signos Distintivos y la Comisién Transitoria de Signos Distintivos entre

los afios 2013 a 2015, se ha verificado lo siguiente:

- En la Resolucién N°® 1169-2012/TPIINDECOP!, de fecha 06 de Julio de
2012, recaida en el expediente N° 421686-2010, Ia Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOP] determiné lo siguiente:
{--.) los medios probatorios presentados acreditan Ia calidad de nofoniamente
conocidas de las marcas NIKE y &, habiéndose acreditado la extension
de su grado de conocimiento y uso en el Perd, habiéndose incluso
acreditado que dichas marcas se han implantado en la mente de los
consumidores, no sélo por su publicidad sino por el auspicio de
competencias deportivas reconocidas en el medio nacional. Por otro lado, se
ha acredifado que ambas marcas mantienen presencia a nivel intemacional
(...).

Al respecto, de la revisién de Ia citada Resolucién, y de los actuados en el

presente expediente, se ha verificado que las situaciones de hecho y de

derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado mediante la

Resolucion N° 1169-2012/TPI-INDECOFPI, sobre el caricter notorio de las

marcas NIKE y &, razén por la cual se considera que éslas siguen

manteniendo su condicion de notoria, para identificar productos de la clase

25 de la Clasificacion Internacional.

(...) se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han
variado y no habiendo transcurrido mucho fiempo desde el reconocimiento
efectuado por la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante
la Resolucién N° 3469-201 5/CSD-INDECOP!, de fecha 02 de diciembre de
2015, sobre el cardcter notorio de las marcas " y &== (certificado N°
24674) se considera que ésta sigue cumpliendo con los requisitos exigidos

por la legislacién vigente para ser consideradas notorias, como signos que
identifican productos de la clase 25 de la Clasificacidn Internacional,

3.3.3. Conclusién del anélisis de Ia notoriedad

(...

- Con relacién a las marcas &=~ =" (certificado N° 24674)

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas &,
S (Certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente
conocidas; por lo que a criterio de esta Comisién, corresponde analizar si
en el presente caso resufta de aplicacion la prohibicién contenida en el
articulo 136 inciso h} de la Decisién 486."

- La Resolucién N° 2427.2017/CSD-INDECOP] de fecha 24 de agosto de
2017, senala:

3.2, Notoriedad de las marcas ‘===~ y ="

NIKE INNOVATE C.V., al formular oposicidn sefialé que las marcas NIKE,
=y & gozan de proteccion internacional y han sido reconccidas
como marcas notoriamente conocidas en varias Jurisdicciones, Incluyendo
el Pert, en razén de ello dicho signo se encuentra incurso en la prohibicién

de registro establecida en el articulo 136 Inciso ) de la Decision 486.
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Asimismo, sefiald que las-citadas marcas s0n notorias en el Perd, debido a
su amplia difusién y extensién conccimiento entre el ptblico consumidor,
por lo que no resulta ser casualidad que el solicitante pretende registrar un
signo que contienen como efemento distintivo un disefio de caracteristicas
sustancialmente semejantes a las marcas mencionadas.

Agregd que las Resoluciones N°s 1287-2012/TPI-INDECOP! de fecha 23
de julio de 2012 recaida en e/ expediente N° 408756-2009, 2548-2015/TE)-
INDECOP!, recaida en &l expediente N° 536826-2013, 1352-2013/CSD-
INDECOP! recaida en ef expediente N° 498431-2010, 701-2014/CTSD-
INDECOP! de fecha 16 de setiembre de 2014, recaida en el expediente N°
552304-2015, 0323-2015/CSD-I NDECOP! recaida en el expediente N°
586176-2014, 141-2015/CSD-INOECOP! de fecha 23 de enero de 2015
recaida en el expediente N° 579761-2014, se determiné que las
mareas (== y & continuaban ostentando el caracter de notarlas. De
igual modo, refirié que la marca NIKE ha side reconocida como marca
notoria en el Pert, conforme la Resolucién N° 1520-2015/CSD NDECOF],
recaida en el expediente N° 582225-2014.

Finalmente, sefialé que se encuentra acreditado que las marcas f=" 1%
titularidad de NIKE han sido reconocidas como marcas ‘notorias” en
el Perd, en relacion con los productos de la clase 25 que distinguen.

En este orden de ideas, esta Comision procederd a evaluar la notoriedad
de las marcas NIKE, &= y & de conformidad con los criterios
sefialados y en razén a los medios de prueba presentados por la opositora.
(...

En el presente caso, NIKE INNOVATE C.V. con la finalidad de acreditar |a
alegada notoriedad de sus marcas, NIKE, o=y & (it las siguientes
rescluciones:

- Resolucion N°s 1287-2012/TPI-INDECOP] de fecha 23 de julio de
2012 recaida en el expediente N° 408756-2000.

- Resolucion N° 2548-2015/T) PI-INDECOPI, recaida en el expediente
NP 538826-2013.

- Resolucion N° 1352-2013/CSD-INDECOP! recaida en el expediente
N° 498431-2010.
Resolucion N° 701-2014/CTSD-I NDECOP! de fecha 16 de
septiembre de 2014, recaida en el expediente N° 552304-2015.

- Resolucion N° 0323-2015/CSD-I  NDECOP] recaida en el
expediente N° 586176-2014.

- Resolucion N° 141-2015/CSD-INDECOP! de fecha 23 de enero de
2018 recaida en el expediente N° 579761-2014,

- Resolucién N°  1520-201 5/CSD-INDECOPI, recaida en el
expediente N° 582225-2014.

- Resolucién N° 3459-2016/CSD-I NDECOP! de fecha 16 de
diciembre de 2016.

Por ofra parte, adjunt6 los siguientes documentos:

7. Impresion del Ranking 2015 'BEST GLOBAL BRANDS 2015
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INTERBRAND.

Impresiones de Ia péagina web www.interbrand.com de fecha de
Impresion 13 de mayo de 2014.

Impresién del ranking 'BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE
GLOBAL BRANDS 2015 :

Impresiones de Jas paginas web www.sovdg.com, www.
arteysportweb.com, 1 www.novaerag.com,
htp://sobrecuriosidades.com y http/blog.cuylas.com  sobre Ia
historia del disefio del lago de NIKE, siendo que no se aprecia
fecha de Impresion claramente.

Impresiones de paginas web referentes catdlogos de Saga
Falabella y Ripley, correspondientes a los afios 2013, 2014, 2015 y
2016.

3.2.2.1. Evaluacion de los medjos probatorios

De los documentos descritos en los puntos 1, 2 y 3 se advierte que
los mismos hacen referencia a Rankings del afio 2015 sobre
valoracién de marcas en el mundo, elaborados por Interbrand y
Millward Brown, siendo que en dichos rankins se verifica que la
marca & gp encuentra entre las posiciones 17 y 28
respectivamente, de las marcas més valiosas del mundo.

En cuanto a las impresiones de Jas péginas web sefialadas en ef
item 4, cabe indicar que aun cuando no se aprecia la fecha de
Impresion en algunas de las copias, se advierte que el contenido se
encuentra referido a Ja historia del disefio def fago NIKE y otros
femas relacionados.

Las impresiones de las paginas web descritas en ef punto 5
corresponden a catalogos publicitarios de Saga Falabelia y Ripley,
los cuales permiten verificar la existencia publicidad realizada con
relacién de la marca NIKE y la figura de ala estilizada &

De Ja revisin de las resoluciones citadas se ha verificado o
siguiente:;

En la Resolucion N° 1287-2012/T PILINDECOPI de fecha 23 de Julio
de 2012 recaida en e/ expediente N° 408756-2009, se sefiala lo
siguiente:

“Teniendo en cuenta que la notoriedad alegada por Nike
International Ltd. ha sido reconocida por la Sala de Propiedad
Intelectual mediante Resolucién N° 1169-2012/TPILINDECOP! de
fecha 6 de julio de 2012, dado que fas situaciones de hecho y de
derecho no han variado desde la fecha de dicha resolucién,
corresponde reconocer la notoriedad de la marca constituida por la
representacion de la figura de una saeta en relacion con Jos
productos de fa clase 25 de /a Nomenclatura Oficial (inscrita bgjo
Certificado N° 24674), al cumplir con los Supuestos exigidos por fa
legislacién para ser considerada una marca con dicha calidad”

En las Resoluciones N° 2548-2015/TP-INDECOP], N°  701-
2014/CTSD INDECOPI, N° 0323-2015/CSD-INDECOPI, N° 141-
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2015/CSD-INDECOP, Ne 1520-2015/CSD-INDECOPI, y
Resolucion N° 3459-2016/CSD-1 NDECOPI, se ha continuado
reconociendo Ia calidad de notorias a las marcas & y (o
(certificado N° 24674), sefialando que las situaciones de hecho y de
derecho no hablan cambiado desde la emisién de la Resolucién N?
1169-2012/TPI-INDECOP! de fecha 6 de Jfulio de 2012.

Mediante la Resolucisn N° 1169-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 06
de julio de 2012, recaida en el expediente N' 421686-2010, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOP!
determiné lo siguiente:

"(...) tos medios probatorios presentados acreditan Ia calidad da
notoriamente conocidas da fas marcas NIKE y & habiéndose
acreditado la extension da su grado de conocimiento y usoenel
Perd, habiéndose incluso acreditado que dichas marcas se han
implantado en la mente de los consumidores, no sélo por su
publicidad sino por el auspicio de competencias deportivas
reconocidas en el medio nacional. Por ofro lado, se ha acreditado
qua ambas marcas mantienen presencia a nivel Internacional {...).

Al respecto, de la revisién de fas citagdas Resoluciones, as! como de las
pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de
derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado
mediante las Resoluciones citadas sobre el caracter notorio de Jas marcas
NIKE (certificado N° 24812) (s (certificado N° 24674) y ; razon por la
cual se considera que éstas siguen manteniendo su condicién de notoria,
pera Identificar productos de la clase 25 de la Clasificacion internacional.

3.2.2.2. Conclusién_del anélisis de la notoriedad respecto a las marcas
NIKE, &= v

Por o expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas NIKE
(certificado N° 24812) b y (oo (certificado N° 24674) y gozan de la
calidad de notoriamente conocidas; por lo que a criterio de esta Comisién,
corresponde analizar si en el presente caso resulfa de aplicacion la
prohibicién contenida en el articulo 136 inciso h) de la Decisién 468.”

- La Resolucién N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre
de 2016, seitala;

3.2, Notoriedad de los signos de la opositora

¥,/
NIKE INNOVATE C.V. sostuvo que Jas marcas &=, (e v ‘ﬁ/ han
sido reconocidas como marcas notorias en ef Perd.

Siendo asi, esta Comisién procederé a evaluar si la opositora ha cumplido

con acreditar la notoriedad de dichos signos, a fin de determinar si el signo
solicitado se encuentra incurso en la prohibicién de registro establecida en
el articulo 1386 inciso h) de'la Decisién 486.
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(-..)
3.2.2

Medios de prueba resentados por /a opositora

En el presente caso, Ia opositora adjunté con la finalidad de acreditar la
alegada notoriedad de sus marcas, los siguientes documentos:

Impresién  del Ranking 2015, "BRANDZ TOP 100 MOST
VALUABLE GLOBAL RANDS" correspondientes a los afios 2013,
2014 y 20185, .

Catdlogos de SAGA FALABELLA.COM. correspondientes a Ios
afios 2013 y 2015. Catélogos de RIPLEY de los afios 2014 y 2015.
Articulos periodisticos de Perd perlenecientes a los afios 201 0,
2011, 2012 y 2013, '

Impresiones de las péginas web:

® WwWw.soydg.com

www.arteysporiweb.com/201 1

ww.aguntesgestion.com/marketing

www.novaerage.convhistoria-iogo-de-nike/

httg://sobrecuriosidades.c:om/2009

hitp:Ublog, cuvias.com/2011
hitp://ovacion.pe/atletismo/nike-1 Ok-runners
www.elpopular.pe/espectaculos/2013-1 0-18
http://munecadetrapoperu.bio spot.com/2013
httD:Utodosobrecamisetas.com/2013.

S 0 e o o @

Asimismo, la opositora ha citado las siguientes resoluciones mediante las

cuales

sefiala se ha acreditado Ia noloriedad de sus marcas NIKE, "

ey & :

Resolucién N°  916-2013/CSD-/ NDECOP!, recaida en ef
Expediente N° 49509(- 2012, mediante Ia cual se acredité la
calidad de notoriamente conocida de la marca &

Resolucidn N°  364-2014/CTSD-/ NDECOP!, recaida en e/
Expediente N° 545481~ 2013, mediante la cuaf se acredité /a
calidad de notoriamente conocida de fas marcas & , e,

Resolucién  Ne 2938—2014/CSD-INDECOPI, recaida en ef
Expediente N° 579761- 2014, mediante la cual se acredité /a
calidad de notoriamente conacida de las marcas =" , (e

Resolucion  N° 759~2014/CTSD—INDECOPI, tde fecha 22 de
seliembre de 2014, recaida en el Expediente N° 554005-2013,
mediante la cual que las marcasé~", ¢ ostentan el cardcter
de marcas notorias.

Resolucion N° 1352-201 3/CSD-INDECOPI,  recaida en el
Expediente N° 498431-2012, mediante a cual se determiné que las
marcas & (‘=w"contingan ostentando el cardcter de marcas
notorias.

Resolucién Ne 323-2015/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente
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N° 586176-2014, mediante la cual se deferminé que las marcas
, t=="contintan ostentando el caracter de marcas notorias,

- Resolucion N° 141-2015/CSD-INDECOPL recaida en el Expediente
N° 579761-2014, mediante la cual se determiné que las marcas
, te==contindan ostentando ef caracter de marcas notorias.

- Resolucién N°  524-201 4/CTSD-INDECOPI, recaida en el
Expediente N° 559657-2014, mediante la cual se determiné Ggue fas
marcas & _—contindan ostentando el cardcter de marcas
notorias.

- Resolucién N° 261 6-2014/CSD-INDECOP! , recaida en el
Expediente N° 552066-2013, mediante la cual se determing que las
marcasé"" | (-==contingan ostentando el cardcter de marcas
notorias.

- Resolucion N° 355-201 6/CSD-INDECOPI, recaida en el Expediente
N° 629744-2015, mediante la cual se deferminé que las marcas
Sl ¢=—gozan de Ia calidad de marcas nolorias,

- Resolucién Ne 1 520-2015/CSD-INDECOPI, medijante |a cual se
determiné que la marca NIKE goza de la calidad de notoriamente
conocida.

3.2.3  Evaluacitn de los medios probatorios

De la revisién de los medios probatorios, se desprende lo siguiente:

° Respecio de la impresién de los Rankings "BRANDZ TOP 100
MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS", se verifica que la marca
“figura de saeta” se encuentra entre fas 100 marcas mas valiosas
de/ mundo, no obstante, dicho documento no revela el grado de
conocimiento efectivo que tendria la marca citada entre el piblico
consumidor pertinente en el Pert o cualquier otro Pais Miembro de
fa Comunidad Andina.

. Respecto de las impresiones de las paginas web, los catafogos de
Saga Falabella y Ripley y los artfculos periodisticos, éstos permiten
verificar la publicidad realizada respecto de la marca NIKE y Ia
figura de ala estilizada y que los productos distinguidos con la
citada marca han estado a dispasicién de los consumidores.

J De la revisién de las resoluciones citadas se ha verificado fo
siguiente:

- En la Resolucion Ne 759-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 22 de
setiembre de 2014, la Comision de Signos Distintivos del
INDECOFPI, determind o siguiente:

"(...) Por lo expussto, se concluye que se ha acreditado que las

marcas &=, &= gozan de fa calidad de notoriamente conocidas

(..)"
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En la Resolucion N° 323-2015/CSD-I NDECOPI, de fecha 25 de
febrero de 2015, Ja Comision de Signos Distintivos del INDECOP!,
determiné lo siguiente:

..) de la revision de /as resoluciones citadas, asi como de las
pruebas presentadas, se advierte que; en primer lugar, en las
resoluciones cifadas no se ha reconocido el cardcter de

noforiamente conocida de la marca‘w’ ;Y en segundo lugar,
luego de analizados /os medios de prueba éstos no acreditan Ia

N
notoriedad de la marca & .

Por otro lado, no obstante o sefialado en el parrafo anterior, se ha
verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han
variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el cardcter
notorio de la marcas &=, Lo (certificado N° 24674), razén por
la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos
exigidos por /a legislacién vigente para ser consideradas notorias,
como signos que identifican productos de la clase 25 de |a
Clasificacién Internacional.”

En la Resolucion N° 1 41-2015/CSD-INDECOP), de fecha 23 de
enero de 2015, la Comisién de Signos Distintivos def INDECOPFY,
determiné lo siguiente:

'(...) Ahora bien, de la revisién de las resoluciones citadas, asi
como de las pruebas presentadas, se advierte que; en primer lugar,
en las resoluciones citadas no se ha reconocido el caracter de

. . A
notoriamente conocida de la marca ‘JE/ y en segundo lugar,
luego de analizados fos medios de prueba éstos no acreditan fa

notoriedad de la marca

Por ofro lado, no obstante Io seflalado en ef parrafo anterior, se ha
verificado que las situaciones de hecho y de derecho- no han
variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carscter
notorio de la marcas &, (- (Certificado N° 24674}, razén por
la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con Jos requisitos
exigidos por la legisiacion vigente para ser consideradas notorias,
como signos que identifican productos de Ja clase 25 de la
Clasificacion Internacional {... )"

En la Resolucion N° 2616-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 28 de
agosto de 2014, la Comision de Signos Distintivos determiné lo
siguiente:

(..) Realizado el examen comparativo entre of signo  mixto
solicifado y las marcas figurativas notorias5, se advierte que
resuitan semejantes entre si*,
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- En la Resolucién N° 355-2016/CSD-{ NDECOPI, de fecha 03 de
febrero de 2016, la Comisién Transitoria de Signos Distintivos
determind lo siguiente:

"( ...) Por Jo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las
marcas &, (== (Certificado N° 24674), gozan de Ia calidad de
notoriamente conocidas (...)"

- En fa Resolucion N°1520-2015/CSD-INDECOPI:

(..) de Ja revisién de la citada Resolucién, y de fas pruebas antes
citadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho
no han variado respecto al reconocimiento efectuado mediante Ja
Resolucién N° 1169-2012/TPf INDECOPI, sobre el cardcter notorio
de Ja marca NIKE: razén por la cual se considera que éstas siguen
manteniendo su condicién de notoria, para identificar productos de
la clase 25 de la Clasificacién Internacional,"

Ahora bien, de la revisién de las resoluciones citadas, asi como de las
pruebas presentadas, se advierte que en las mismas no se ha reconocido

el cardcter de notoriamente conocida de la marca AW’ y luego de
analizados los medios probatorios éstos no acreditan la notoriedad de
dicha marca, dado que del anélisis conjunto de estas ditimas no se puede
determinar el grado de difusién y/o conocimiento de la marca cuya
notoriedad se alega por parte del piblico consumidor pertinente en el
mercado peruano o en otro Pafs Miembro de la Comunidad Andina.

Por ofra parte, del andlisis integral de las pruebas aportadas, se ha
verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado
respecto al reconocimiento efectuado sobre el cardcter notorio de las
marcas NIKE (certificado N° 24812),~"y ‘= (certificado N° 24674),
razén por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los
requisitos exigidos por la legislacién vigente para ser consideradas
notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de I3
Clasificacion internacional,

Conclusion del andlisis de la notoriedad

(.. |

- Con refacidn _a jas marcas NIKE (certificado N° 24812}, &=y
(= (certificado N° 24674)

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas NIKE
(certificado N° 24812) &y {l—=(certificado N° 24674), gozan de Ia
calidad de notoriamente conocida; por lo que, a criterio de esta Comision,
corresponde analizar si en el presenfe caso resulfa de aplicacion |la
prohibicién contenida en el articulo 136 inciso h) de fa Decision 486."
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Asi, teniendo en cuenta las resoluciones citadas, las cuales

declararon la notoriedad de las marcas ‘/ yéy’ se advierte que la calidad
de los signos mencionados como notorlos se mantiene en la actualidad
debido a que las situaciones de hecho y derecho no han variado, debiendo
la Comisién mantener dicha calidad en el actual procedimiento.

Sin perjuicio de ello, ofrecemos el mérito de catalogos recientes
con publicidad y promocién de productos de la clase 25 distinguidos con las

marcas “notorias” & y = ., los que se detallan a continuacion:
(ANEXO 3)

e Catalogo “retod2k” de RIPLEY, con publicidad y promociones vigente
del 11 de abril al 03 de mayo de 2015, con gran variedad de zapatillas con o
mejor de la moda y la temporada, entre las que se publicitan zapatillas de las

marcas &y & para nifos.

¢ Catalogos de SAGA FALABELLA.COM, con publicidad y promaciones

de zapatillas de las marcas “notorias” (—~ . b y el logo también
en otros colores:

- Catalogo “F.MAGAZINE” vigente del 26 de septiembre al 09 de
octubre de 2015, con publicidad Y promociones de zapatillas de la

marca “notoria” (="

- Catélogo “Feliz Dia Mama SF” vigente del 24 de abril al 10 de
mayo de 2015, con publicidad y promocicnes de zapatillas ("

¢ Catalogo OECHSLE Move con publicidad de gran variedad de zapatillas

de moda y entre ellas zapatilas #®* . Promocisn vigente del 15 de abril
al 01 de mayo de 2016.

Por las consideraciones expuestas, el mérito de las resoluciones
citadas, las pruebas adjuntadas y los Rankings Brandz Top 100 Most Valuable
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Global Brands* e Interbrand “Best Global Brands”, las marcas Cg% y (i
ostentan la condicidn de marca notoriamente conocidas y merecen la proteccion
ampliada conferida por el articulo 136 inciso h) de la Decision 486.

2.2 Aplicacién del articulo 136 inciso h} de la decision 486

La Decision Andina 486 preceptlia en su articulo 136 inciso h), que
no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproduccion, imitacién, traduccién, transiiteracién o
transeripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos
0 servicios a los que se aplique ef signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusién o de asociacién con ese tercero o
con_sus productos o servicios; un a rovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.” (Fl resaltado y subrayado es agregado).

En concordancia con e citado articulo y para efectos de su
aplicacién, la Resolucisn N° 2951-2009/TPIHINDECOP| - que constituye
precedente de observancia obligatoria respecto del significado conceptual de
los términos: reproduccion, Imitacién, fraduccién, transcripcién ¥ transliteracion -
establece respecto de lo que se entiende por imitacién, lo siguiente:

“Se entiende por imitacion aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una
cosa a gjemplo o semejanza de otra. Asi, un signo seréd la imitacion de una
marca notoriamente conocida cuando ambos produzean la misma impresion
fonetica y/o gréfica en la mente del publico consumidor. Una imitacidn se daria
en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender
registrar una nueva como TABLUL,”

i
i constituye

En el presente caso, el signo solicitado #1577

una imitacion grafica de las marcas notoriamente conocidas &= ' (= ya
que reproduce de manera casi idéntica al famoso “Disefio Swoosh”, icono de
las marcas NIKE. ’ '

En efecto, advertira la Autoridad que la solicitante ha procedido a
tomar el disefio SWOOSH convirtiendo sus lineas curvas en rectas y agregando
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un vertice en la parte inferior; siendo evidente que esta conformacién no
evitara que los consumidores perciban la presencia del “disefio SWOOSH”

caracteristico de'las famosas marcas NIKE.

En ese sentido, ha quedado demostrado que el signo solicitado

constituye una imitacion de las marcas notorias " y (_L7" , razén por
la que corresponde evaluar e riesgo de confusion y/o asociacion al que seria
llevado el publico consumidor de permitirse su registro, asi como el
aprovechamiento indebido a la reputacién de la marca notoria.

2.2.1 Riesgo de confusion vio asociacion

A efectos de determinar el riego de confusion y/o asociacion al
cual sera inducido el ptiblico consumidor de permitirse el registro del signo
solicitado, se debera efectuar ¢ examen comparativo de [os signos. Si bien la
normativa requiere una examen que tenga en cuenta la totalidad de los signos,
en el caso de las marcas notorias dicho examen debe efectuarse de manera
particular.

; A -a;gf;'i

Wl lrBiETHLL con las
marcas notorias —" y & se advierte que las mismas generen una
impresion grafica y visual marcadamente- similar, toda vez que el signo

Asi, al compararse el signo solicitado

solicitado se constituye como una imitacién de las marcas notorias de
NIKE INNOVATE C.V.

A lo expuesto se suma el hecho que el signo solicitado

Sal7E T pretende distinguir en el mercado los mismos productos de la

clase 25 que distinguen las marcas notorias (& y & , lo que

A e

determina que el signo A AE T 4 sea susceptible de generar riesgo de
confusion y/o asociacién en el publico consumidor.
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2.2.2 Aprovechamiento indebido de |a reputacion ajena

El aprovechamiento indebido de Ia reputacion ajena ocurre
cuando un tercero pretende beneficiarse de Ia buena imagen que irradia una
marca notoriz a través del sign.o que reproduce, imita o se constituye como
.una traduccién, transcripcion o transliteracion del signo notorio.

Conforme sefiala Ferndndez-Névoa ‘Bl aprovechamiento
indebido del zarcter distintivo de la marca es un fenémeno intimamente
entroncado con el def aprovechamiento indebido del renombre. Es mas, en
la practica ambos supuesfos apareceran-en la mayorfa de los casos-
eniremezclados, puesto que la conducta parasitaria del tercero que utiliza un
signo idéntico o semejante a la marca renombrada tendera simultaneamente
a explotar tanio el renombre como el cardcter distintivo de la marca” (Carlos
Fernandez-Névoa. Manual de Propiedad Industrial. Marcial Pons 2014, p.
687)

En el presente caso, dado que el signo solicitado constituye
una imitacién de las marcas notorias (—" y " , Se advierte que el
solicitante aprovechara la reputacion obtenida por nuestra mandante
con sus marcas notorias y se beneficiara de ella indebidamente,
obteniendo el reconocimiento ganado debido al uso de un signo que
imita el famoso disefio SWOOSH.

En ese sentido, no puede pemmitirse un aprovechamiento
injusto por partz del solicitante, del prestigio, reputacion y poder distintivo de

las marcas notorias (" y & , €8 decir del valor econdmico de la

hdo trasladar a los productos que pretende identificar el

marca, pretencie
]

signo ‘HLlETEd 1a imagen positiva de las marcas de nuestra mandante,
actuando de forma parasitaria pues el posicionamiento de la marca deriva

del esfuerzo desplegado por tantos afnos en el mercado internacional.
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Lo anterior resuita contraproducente para los derechos de
nuestra mandante, pues esta forma de presentacién permitiria al publico
consumidor ser atrafdo por las evidentes semejanzas que presentan el signo
solicitado y las notorias marcas de nuestra mandante.

En consecuencia, el signo solficitado se encuentra incurso en la
prohibicién de registro contenida en el articulo 136 inciso h) de la Decisién
486 y debe ser denegado.

A continuacion, procederemos a  citar  diversos
pronunciamientos emitidos por la Autoridad Administrativa en los cuales se
ha determinado denegar el registro de marcas que imitan la famosa
marca figura SWOOSH de nuestra mandante NIKE INNOVATE C.V.

- La Resolucién N° 304-201 7/ICSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de
2017, en ella se ha reconocido la notoriedad de Ia marca disefio de

AMS
swoosh ( (" y & ) ¥ se deniega el registro del SigNo  cams ReTLAW
que imitaba las caracteristicas principales de las marcas notorias de
nuestra mandante, en virtud a los siguientes argumentos:

1.7

£n el presente caso, habiéndose determinado que las marcas ="

gozan de fa calidad de noforiamentes conocidas en ef Peri y
teniendo en cuenta ademdas que éstas pertenecen a un tercero distinto
al solcitante, corresponde defterminar si el signo solicitado constituye k
reproduccion, imitacicn, traduccién, translieracion o franscripcion fotal o

parcial de las marcas notorias.

CAMS RETLAW

| o
A\ M S _
gam o

Asi, analizados bs signos en conflicto, la Comisién advierte que el signo
solicitado incluye en su conformacién los frazos que conforman el
efemento figurativo de las marcas notoriamente conocidas, a saber el
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contorno de la figura de una saefa, por b que nos encontramos frente a
un supuesto de imitacion de los elementos de las marcas notorfas.

Habiéndose determinado que el signo solkcitado constituye una imiacion
de ks marcas notorias Que pertenece a un tercero, corresponde
determinar si ef registro def signo solictado es susceptible de causar
un riesgo de confusién o de asociacién con la marca notoria; o un
aprovechamiento injusto de su prestigio; o @& dilucidn de su fuerza
distintiva o valor comercial,

[..] .
- Respecto a las marcas notorias =" y(—

Realizado el examen comparativo entre el signo softitado CAMS
CAMS RETLAW y fogotipo y las marcas notorias, se determina que
vistos en su conjunto y de forma sucesiva, los signos resuftan
semsjantes.

CAMS RETLAW y

En efecto, se determina que la simifitud entre bs signos radica en
que el signo solicitado presenta en su conformacion el disefio
estilizado de dos figuras que asemejan a la representacién de la
saefa que forma parte de las marcas notorias, lo que determina que
los signos generen una impresién gréfica de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien of signo solicitado presenta elementos
fonéticos adicionales, dicha inclusién no resulfta suficiente a
efectos de desvirtuar |a semejanza antes sefialada, toda vez que,
debido a la similitud antes indicada los consumidores podran

pensar que se lrata de variaciones de una misma marca.

- Conclusién
Por lo anterior, dadas ks semejanzas existentes entre los signos en
conflicto, asi como el hecho de que se encuentren destinados a
distinguir algunos de los mismos productos y ofros vinculados, esta
Comisién considera que el otorgamiento del registro solicitado sera
susceptible de producir confusion en el publico consumidor, por b
que corresponde declarar fundada la oposicion en esfe extremo.

]

En el presente caso, conforme se ha determinado precedentemente,
el signo solicitado y las marcas notorias son semejantes.

Asl, a criferio de esta Comision se determina que las semejanzas
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existentes entre Jos signos bajo andlisis permiten concluir que
cuando ef piblico consumidor de los productos de & clase 25 de Ia
Clasificacién Intemnacional aprecie el signo solicitado, va a evocar a
las marcas notorias, '

Por io tanto, Ia imagen y el prestigio que proyectan Jas marcas
nolorias, es susceptible de ser transferida a Jos productos que

pretende distinguir ef signo solicitado.

En ese sentido, se considera que de otorgarse el registro del
signo solicitado, para distinguir productos de Ia clase 25 de Ia
Clasificacion Infernacional, se produciria un aprovechamiento
injusto def prestigio de las marcas noforias; razén por la cual
corresponde declarar fundada la oposicion formulada por NIKE
INNOVATE C.V. en este extremo.

[.]

Conclusisén de Ia aplicacion def. articulo 136 inciso h) de la Decisién
486 '

Por b expuesto, al haberse determinado que el signo solitado es
susceptibl de causar riesgo de confusisn 0 asociacién con las marcas
notorias & y & (certificado  N° 24674), asi como un
aprovechamiento injusto de sy prestigio, se concluye que corresponde
declarar fundada la 0posicion formulada en este extremo...”

Resolucion N° 345-2017/T PI-INDECOP! de fecha 06 de febrero de 2017,
en ella se ha reconocido la notoriedad de la marca disefio de swoosh (

&y &)y se deniega el registro del signo “‘m&’ que

imitaba las caracterfsticas principales de las marcas notorias de nue

mandante, en virtud a los siguientes argumentos:

7.7

4. Prohibicién contenida en el articulo 136 inciso h) de Ia Decisién 486
[...]

stra

En el presente caso, ef efemento figurativo que conforma al signo solicitado
presenta un similar disefio a las marcas notorias, observéndose en ambos
la representacion de Ja figura de una saeta o ala, con la minima diferencia
que el efemento figurativo en e/ signo solicitado se encuentra invertida )%
uno de los extremos presenta dos puntas, por lo que se desprende que el
signo so!icitado.constituye la limitacién del elemento que conforma a las

mareas notorias.
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En consecuencia, corresponde determinar si ef riesgo del signo solicitado
es susceplible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con las

marcas noforias; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

4.1. Determinacién del riesqo de confusion

La Sala considera que e/ riesgo de confusion debe analizarse feniendo en
cuenta la interrelacion de todos log elementos: productos — servicies,
signos y fuerza distintiva de los signos.

[.]

4.1.1. Respecto de los productos

En el presente caso, los productos que pretende distinguir el signo
solicitado  (calzados) comprenden a algunos de los productos que
distinguen las maras notorias (zapatillas).

4.1.2. Examen comparativo

{.J

Realizado el examen comparativo enire el signo solicitado y las marcas
notorias se advierte lo Siguiente:

Si bien el signo solicitado presenta un término (JHAROL) que no se
aprecia en las marcas notorias, ambos signos se encuentran conformados
por la figura de una saeta o ala en disefios similares. En efecto, las figuras
de saeta en los signos presentan la misma estructura de lineas curvas,
presentando ambas un extremo angosto el cual se va ensanchando hasta
llegar al ofro extremo, Si bien Ia figura de saeta del signo solicitado se
encuentra inveriida, a comparacion de fas marcas noftorias, ¥ su extremo
derecho presenta dos puntas, ello no evita que las figuras al ser
apreciadas en su conjunto causen un impacto visual semejante.

Teniendo en cuenta que los signos bajo anélisis distinguen algunos de los

Mismos productos, e incluyen de manera relevante en su conformacion la
figura de una saeta en un similar disefio, se determina que, tomando en
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consideracién e' grado de atencién que se presta para este tipo de
prodtictos, se configura un supuesto de confusién indirecta, ya que podria
inducir al pablico consumidor a creer que la marca materia de nulidad
constituye una variacion de las marcas notorias o una nueva linea de los
productos que distinguen dichas marcas.

Si bien en la clase 2 de fa Nomenclatura Oficial se encuentran registradas
diversas marcas que presentan en su conformacion fa figura de una saeta,
corresponde sefialar que en el presente caso las semejanzas entre los
signos bajo anélisis es de tal grado que fa existencia de otras marcas que
lfeven la figura ce saeta no determina, en opinion de esta Sala, que los
signos se diferenzien uno del ofro.

4.2. Determinacién de/ riesqo de asociacién

[..]

4.2.1. Aplicacién al caso concreto

Tal como se incic anteriormente, para que se produzca el riesgo de
asociacion, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor
asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en confiicto y
que estos presenien semejanza o identidad.

Respecto a lo primero, en el presente caso, se ha verificado que existe
identidad entre los productos que distinguen los signos bajo analisis.
Respecto a lo segundo, tal como se indicé en el numeral 4.1.2. de la
presente resolucisn, el singo solicitado se encuentra conformado por Ia
figura de una saeta, la cual resulta semejante a las marcas notorias
conformada tambsén por la figura de una saeta.

En afencion a lo anteriormente seflalado, en ef presente caso es razonable
suponer que el pablico consumidor considere que entre ef titular del signo
solicitado y de tas marcas notorias existe algun tipo de vinculacion
comercial, o que perienecen al mismo grupo empresarial, lo que
determinaria que exista riesgo de asociacion en los consumidores.

En consecuencia, existe riesgo de inducir a los consumidores a asaciar

ambos signos en el mercado como provenienfes del mismo origen
empresarial,

[-]

4.4. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

4.4.1. Marco conceptual v doctrinal

[..]

4.4.2. Aplicacidn &l caso concreto

La Sala considere que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus
propios productos o servicios sin contar con la autorizacién del titular,
surge ef aprovechamiento indebido def prestigio de la marca notorfa, toda
vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la
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Inversion necesaria para la creacicn ¥ consolidacién de esa imagen
positiva.

En el presente caso, se advierte que Ia Imagen de las marcas notorias (

y oz ), es la de productos de la clase 25 de Ja Nomenclatura
Oficial de gran calidad; asi, dicha imagen y el mensaje positivo que irradian
podrian ser transferidas a los productos que distingue el signo solicitado,
con lo cual, se configura un aprovechamiento del prestigio obtenido por las
marcas notorias,

4.5. Conclusion

En virtud de lo sefialado en los numerales precedentes, se determina que
el registro del signo solicitado provocard un riesgo de confusion y de
asociacion con las marcas notorias, asf como un aprovechamiento injusfo
del prestigio de las mismas, por lo que se encuentra incurso en la
prohibicion prevista en el articulo 136 inciso h} de la Decisién 486, no
correspondiendo acceder al registro solicitado.

Consideramos que los criterios expuestos en dichos casos
deben ser tomados en consideracion, toda vez que concurren situaciones de
hecho y derecho sustancialmente similares.

3. El_signo solicitado se encuentra incurso en la

prohibicién de registro establecida en el articulo 136
inciso a) de la Decisién 486

Como hamos sefialado en el acapite 1. del presente escrito, las

N N
marcas ‘ﬁ/ » P Yy ACG, y el logotipo “Disefio de Swoosh” &——" y

V gozan de proteccion registral para distinguir productos comprendidos en
la clase 25.

3.1 Familia de marcas a favor de NIKE INNOVATE C.V.

La figura de la familia de marcas consiste en el uso de un
elemento. comdn en la conformacion de un conjunto de marcas registradas,
el cual posee tal fuerza distintiva que permite indicar, por si solo, un origen
empresartal determinado.
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Al respecto, el Tribunal Andino se ha pronunciado respecto de
la familia de marcas, especialmente en la Sentencia 96-1P-2002:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluraiidad de marcas que posean un rasgo distintivo comin, Si este
elemento comdn figura al inicio de Ia denominacion, seré, por lo general, el
elemento dominante. El elemento dominante comin hard que todas las
marcas que lo incluyan produzcan una impresién general comin, toda vez
gque inducird a los consumidores a asociarias entre si y a pensar que los
productos a que se refleren participan de un origen comiin. Dado que ef
elemento dominante comin obra como un indicador de pertenencia de |a
marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio
considere que el producto donde figura el cifado elemento comin
constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de
marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto
titular, podria inducir a confusién,”

Por su parte, la Autoridad Nacional ha seftalado lo siguiente
respecto a la familia de marcas:

“Sin embargo, la figura de la familia de marca también puede ser invocada
por quien solicita el registro de un signo, cuando se pretenda invocar Gle
el signo solicitado a registro no es susceptible de inducir a riesgo de
confusion respecto de otro signo anteriormente solicitado o registrado,
sustentando su capacidad para ser otorgado en el hecho de que el signo
solicitado serfa un s$igno mas de suya existente familia de marcas y, porlo
tanto, el publico consumidor o usuario asociaré el signo solicitado
Unicamente como uno més de su familia de marcas conformada en base a
una particula o palabra determinada.

En dicho supuesto, sélo se debers analizar, como ya se ha sefialado lineas
arriba, el hecho de que exista un término comun de la familia de marcas
que sea capaz de identificar un origen empresarial, de tal forma que el
publico crea que fodos los signos que llevan este término comiin proviene
del mismo origen empresarial Y Una vez reconocida la existencia de |a
alegada familia de marcas, se debers proceder a efectuar el respectivo
Examen comparalivo para determinar si, aun asi, existe riesgo de
confusion entre el signo solicitado y el signo base de la oposicién.”

En el presente caso, conforme advertira Ja Autoridad, nuestra
mandante NIKE INNOVATE C.V. es titular de una famiiia de marcas en
virtud de la presencia de la reconocida figura SWOOSH en sus marcas
registradas en [a clase 25,
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En efecto, conforme hemos sefialado en el acapite 1. del

N
presente escrito, las marcas J—/ Y sus variaciones, y el logotipo “Disefio

de Swoosh” (" y & gozan de proteccion registral para distinguir
productos comprendidos en la clase 25, siendo que el reconocido disefio

SWOOSH se encuertra presente en todas ellas a favor de NIKE INNOVATE
C.V.

En ese sentido, corresponde a la Autoridad tener en cuenta
la familia de marcas que se ha formado a favor de nuestra mandante al
momento de efectuar el examen comparativo entre los signos, elio en la
medida que la proteccion que se le debe conferir a los registros marcarios de
nuestra mandante debe ser reforzada.

3.2 Los signos en conilicto guardan una notoria semejanza
grafica

AC G

(Marcas registradas)

Advertira que el signo solicitado &% F4d reproduce en
forma principal a la marea preexistente “Disefio de Swoosh” & . No cabe
duda que el solicitante ha reproducldo el citado disefio como elemento

principal de su marca, con la intencién de aproximarse a las
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Vo

caracteristicas graficas y conceptuales de las emblematicas marcas

M

M- & A
V , V , , A'? y ACG para generar confusidn

entre los consumidores peruanos de articulos de la clase 25.

En el presente caso, el elemento figurativo de los signos en
conflicto goza de relevante presencia dentro de la estructura de cada cual,
siendo sumamente original y atractivo, por lo que goza de un alto poder
individualizante, Se constatara que su presencia genera notoria semejanza a

ren ‘o -

hivel grafico entre los signos en colisién, ya que el signo solicitado Ml BE rFii
ha sido concebido tomando en cuenta e principal aspecto del peculiar y
altamente distintivo disefio de la marca &= de propiedad de NIKE INNOVATE
C.V. y que conforma sus signos antes citados.

La presencia como elemento relevante en la conformacién
de los signos en conflicto del disefio swoosh, suscita un impacto visual
de acentuada semejanza, por lo que de otorgarse el signo solicitado se
crearian fundadas posibilidades de riesgo de confusién para el ptblico
destinatario de los productos que distinguen.

La semejanza grafica de los signos determina también su
semejanza conceptual, ya que ambos evocaran en el consumidor la misma idea
0 concepto.

En numerosas resoluciones, la Autoridad Administrativa ha
determinado denegar el registro de signos que resultaban graficamente
similares a las marcas de NIKE INNOVATE C.V., especialmente, al incluir
elementos figurativos similares al disefio SWOOSH, generando riesgo de
confusién para el ptiblico consumidor objetivo. Citamos los siguientes casos:

- Resolucion N° 304-2017/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2017,
é AMS

en ella se deniega e! registro del signo camsremav  que imitaba las
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caracteristicas principales de las marcas de nuestra mandante, en virtud a
los siguientes argumentos:

oT.]
3.4. Familia de marcas alegada por Ia opositora
Nike International Ltd., manifesté que ostenta dos familias de marcas, una

conformada por ef elemento comun

[..] .
En el caso concreto, se advierte que el dibujo estilizado de ala &
forma parte de diversas marcas registradas a favor de NIKE
INTERNATIONAL LTD., que distinguen productos de la clase 25 de /a
Clasificacion Internacional, por fo que considerando que dicho elemento no
se encuentra presente en ningtin otro signo de la referida clase inscrita a
favor de terceros; se concluye que se cumple con el elemento objetivo para
que se configure una familia de marcas.

Asimismo, considerando que ef dibujo estilizado de ala & es capaz de
indicarle al consumidor que dicho signo identifica un origen empresarial
determinado, en este caso, el de la opositora, para distinguir productos de
la clase 25 de la Clasificacion Interacional; se concluye que se cumple
con ef elemento subjetivo necesario para que se configure una familia de
marcas.

En tal sentido, al estar presentes los supuestos necesarios para establecer
una familia de marcas, es posible reconocer su existencia a favor de la

opositora respecto af dibujo estilizado de ala (V ' ).

3.5. Evaluaciondelriesgo de cotfusion

La opositora también sustenté su oposicion sobre la base de ks
siguientes marcas:

24674 25

(—
A 53793 25
f.]

- Con relacion _al_signo solicitado v la marca G%’ {Certificado N°

1
f
1

Pagina 29 de 44



"BARREDA
MOLLER

b

24674)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada con Certificado N° 24674, se advierte que son semejantes.

gLams. (——

CAMS RETLAW

En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica
principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformacién dos
figuras que semejan Ia figura de una saeta que forma parte de la marca
registrada, lo que determina que los signos generen una impresion gréfica
de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos
adicionales, dicha inclusién no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la
semejanza antes sefialada, toda vez que, debido a la similitud antes
indicada los consumidores podrén pensar que se frata de variaciones de
una misma marca,

- Con relacion al signo solicitado v fa marca inscrita con
certificado N°66417

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada con certificado N° 6641 7, se advierte que son semejantes.

Lars -
LAMS RETLANW

En efecto, se determina que la similitud entre Jos signos radica
principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformacién dos
figuras que asemejan la figura de una saeta que forma parte de la marca
registrada, lo que determina que los signos generen una impresion gréfica
de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos
adicionales, dicha inclusién no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la
Semejanza antes sefialada, toda vez que, debido a la similitud antes
indicada Jos consumidores podrén pensar que se trata de variaciones de
una misma marca,

N
- Con relacién al signo solicitado v la marca  ~ ' ' hscrita_con certificado
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N° 91601
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado Yy B marca
registrada inscrita con certificado N° 91601, se advierte que son
semejantes.

CAME RETLAW Al R

En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica
principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformacién dos
figuras que asemejan Ia figura de una saeta que forma parte de la marca
registrada, lo que determina que los signos generen una impresién gréfica
de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos
adicionales, dicha inclusién no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la
semejanza antes sefialada, toda vez que, debido a la similitud antes
indicada los consumidores podran pensar que se lrata de variaciones de
una misma marca.

- Con refacién _al signo solicitado y la marca S inscrita con
certificado N° 53793

Realzado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada con certificado N° 53793, se advierte son semejantes.

g AMS

3 =TLAW
CAIGS RETLA m - CE

En efecto, se determina que la similitud entre fos signos radica
principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformacién dos
figuras que asemejan la figura de una saeta que forma parte de la marca
registrada, lo que determina que los signos generen una impresién gréfica
de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos
adicionales, dicha inclusién no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la
semejanza antes sefialada, toda vez que, debido a la similitud antes
indicada los consumidores podran pensar que se trata de variaciones de
una misma marca.
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343. Conclusién

En virtud de lo expuesto, dado que los signos se encuentran referidos a
los mismos productos y/o productos vinculados y dadas las semefanzas
existentes entre Jos mismos, la Comision determina gue ef
olorgamiento del registro solicitado es susceptible de generar riesgo de
confusion en el publico consumidor, por lo que corresponde declarar
fundada la oposicion formulada. ..”

- Resolucion N° 345-201 7/CSD-INDECOPI de fecha 6 de febrero de 2017,

en ella se deniega el registro del signo *mﬂmm;g"" que imitaba las

caracteristicas principales de las marcas de nuestra mandante, en virtud a
los siguientes argumentos:

1.1

1. Determinacion del resgo de confusion

Teniendo en cuenta que Ia opositora no solo fundamento su oposicion en
Sus marcas notorias, sino también en ef Supuesto riesgo de confusién entre
el signo solicitado y sus marcas registradas, corresponde determinar si ef
signo solicitado se encuentra incurso en |a prohibicién de registro previsia
en el articulo 136 inciso a) de la Decisién 486.

Para tal efecto, se debe tener en cuenta, en lo que resulte aplicable, las
consideraciones expuestas en los punios 4.1 y 4.2 de la presente
resolucion.

[.]

5.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependeran de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atencién que
usualmente se dé para la adgquisicion y contratacion de esos productos o
servicios.

[.]

Realizado e/ examen comparativo entre los signos bajo anélisis se
desprende lo siguiente:

a) Entre el signo solicitado v las marcas re istradas con Certificados N°
2474, N° 65812 N° 53406, N° 53296, N° 53407 y N° 117697

| SioNoSoLTADS | WARGAS REGISTRADAS. |
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Si bien el signo solicitado presenta la denominacién JHAROL, que no se
aprecia en las marcas registradas, ambos signos se encuentran
conformados por la figura de una saeta o ala en disefios similares, £n
efecto, las figuras de saeta presentan la misma estructura de lineas
curvas, presentando ambos un extremo angosto el cual se va
ensanchando hasta llegar al otro extremo. Si bien la figura de saeta del
signo solficitado se encuentra invertida, a comparacién de las marcas
registradas, y su extremo derecho presenta dos puntas, effo no evita que
las figuras al ser apreciadas en su conjunto causen un impacto visual
semejante.

Teniendo en cuenta que los signos bajo andlisis distinguen algunos de fos
mismos productos o productos vinculados (segun comesponda), e
incluyen de manera relevante en su conformacion la figura de una saeta en
un similar disefio, se determina que, tomando en consideracién el grado de
atencion que se presta para este tipo de productos, se configura
un supuesto de confusion indirecta, ya que podria inducir al publico
consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variacién de las
marcas registradas o una nueva linea de los productos que djstinguen
dichas marcas.

b) Entre el signo solicitado v las marcas reqistradas con Certificados N°

91601, N° 66417 y N° 65840

Si bien los signos presentan denominaciones que no se aprecian uno en el
ofro (tal es el caso de la denominacién JHAROL en el signo solicitado y
NIKE AIR y NIKE en las marcas registradas), ambos signos se encuentran
conformados por la figura de una saeta o ala en un dissfio similar
(sefialadas en fa letra a).

Teniendo en cuenta que los signos bajo analisis distinguen algunos de los
mismos productos o productos vinculados (segin corresponda), e
incluyen de manera relevante en su conformacién la figura de una saeta en
un similar disefio, se determina que, tomando en consideracion el grado de
atencion que se presta para este tipo de productos, se configura
un supuesto de confusion indirecta, ya que podria inducir al publico
consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variacion de las
marcas registradas o una nueva linea de los productos que distinguen
dichas marcas.

Cabe precisar que si bien en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se
encuentran registradas diversas marcas que presentan en su conformacion
la figura de una saeta, corresponde seflalar que en el presente caso las
semefanzas entre Ios signos bajo andéfisis es de tal grado que la existencia
de ofras marcas que lleven la figura de saeta no determina, en opinién de
esta Sala, que Ios signos se diferencien uno del ofro.
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5.3.  Conclusiénde Bevaluacién delries ode confusion
En virtud de lo sefalado, el signo solicitado se encuentra incurso en la
prohibicién de registro establecida en el articulo 136 inciso a) de /a
Decisién 486, no correspondiendo accedsr a su registro,

Se solicita a su despacho aplicar los mismos criterios en
oportunidad de evaluar, en el presente caso, el riesgo de confusion entre el signo
solicitado y las marcas preexistentes registradas a favor de NIKE INNOVATE
C.V., en donde se aprecia una semejanza mas marcada que la advertida entre
los signos sobre los que recayeron los pronunciamientos citados.

3.3 Los productos que distinguen los signos son idénticos

L.a Sala de Propiedad Intelectual ha dejado meridianamente
establecido en sus resoluciones, que “la confusién entre dos signos es
tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexion competitiva entre
los productos o servicios a distinguir con los mismos’.”

En el presente caso, la solicitante pretende obtener el registro

de la marca i’yﬂﬂfﬁﬂ, para distinguir “prendas de vestir, calzado y
articulos de sombrereria”, de Ia clase 25 de |a Clasificacion Internacional.

Al respecto, podra verificar la Autoridad que existe identidad entre
los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que distinguen
las marcas registradas de nuestra mandante, cumpliéndose asi con el segundo
requisito para que se genere riesgo de confusion entre los signos.

En atencidn a dichas consideraciones, el signo solicitado se
encuentra incurso en la prohibicion de registro contenida en el articulo 136 inciso
a) de la Decision 486, por lo que corresponde a la Autoridad denegar su registro,

4. La solicitud materia _de analisis ha sido presentada
mediando mala fe y con la intencién de perpetrar, facilitar y
consolidar actos de competencia desleal

' Res. N® 1635-2007/TP-INDECOP*
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4.1 Sobre el concepto de mala fe

l-a conducta de mala fe aunque no se encuentra expresamente
definida, responde a la exigencia del conocimiento de un hecho anterior, que en
este caso serfa el derecho de marca de un tercero, y a una voluntad de
perturbacién de ese derecho de marca que implica una conducta contraria a la

buena fe en las relaciones comerciales.

En ese sentido, no se podria justificar que tras el conocimiento
previo de una marca ajena v Ia intencién de registrarla, no se esconda una
conducta basada en la mala fe, ya que el solicitante es consciente de que existen
derechos anteriores pertenecientes a un tercero, y en rigor lo que pretende es
obtener un beneficio perjudicando al titutar, aprovechandose del hecho que no
estan registrados tales derechos (marcas) en el Per(.

El Tribunal del INDECOPI al expedir un reciente fallo
(Resolucion N° 0896-2013/T PILINDECOPI) cuya copia presentamos, ha
sefialado interesantes comentarios sobre la mala fe, citando a algunos
autores, al indicar literalmente lo siguiente:

(Pgs. 8, 9y 10)

‘3.1 Concepto y naturaleza juridica de /a Buena Fe

{...)

De la Puente y Lavalle sefiala que fa buena fe es considerada en forma
consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho
ha recibido dandole precisiones técnicas para transformarlo en un
conceplo juridico. La buena fe no es una creacién del legislador, que ha
preestablecido su contenido; es la adaptacién de un principio inherente a
la conducta de los hombres, en la esfera més amplia de todas sus
relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener
efectos juridicos. Por su parte, Jimenez Vargas-Machuca sefiala gue la
buena fe, como principio general del derecho, constituye una via de
comunicacion del derecho con la moral social Yy con el ética, lo cual
Supone fa canalizacion del derecho hacia sus metas més elevadas.

Agrega la autora nacional dltimamente citada que si bien nuestro Cédigo Civil
es asistemndatico en su conceptualizacion — af consideraria un principio general
inferpretativo de los contratos y los actos Jjuridicos, mientras que, por ofro lado,
menciona que los contratos se rigen por ‘las reglas de la buena fe y comun
intencién de las partes” — la ubica como principio precisamente en la norma
que establece la forma como debe interpretarse el acto juridico.
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Con relacién a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha
sefialado recientemente en el proceso 65-IP-2004 lo siguiente:

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

En el régimen marcario andino e/ principio de la buena fe debe regir
las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas
como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho
registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es
sancionado por e! régimen juridico, con la nulidad de Ia actuacion que
estuvo regida o alimentada por efla (...).

En el ambito acministrativo, Ia Ley 27444 (Ley del Procedimiento
Administrativo General) establece como uno de los principios en los que
se sustenta el procedimiento administrativo (Articulo IV del Titulo
Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por lo
cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o
abogados y, en general, todos los participes del procedimiento, realizan
sus respeclivos actos procedimentales guiados por respeto mutuo, la
colaboracion y la buena fe. Ninguna regulacion del procedimiento
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna
conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por
comentaristas nacwonales y extranjeros”, (Los resaltados son nuestros)

En lo que se refiere al sistema competitivo de mercado indica lo
siguiente:

(Pg.11)

3.3 El papel da Ia buena fe en el sistema competitivo del mercadop

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier
relacién juridica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se
manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la
actuacion de la Administracion se orienta hacia e/ mantenimiento de la
seguridad juridica que reclama el trafico mercantil, relacionandolo con el
fenémeno de la competencia econémica y las ramas del derecho que
giran dentro de ese entorno, como sucede con ef Derecho del Propiedad
Industrial y el Derecho de Ia Competencia.

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 Ia
marca registrada supone fa ruptura de un principio tan fundamental
como es el de la seguridad del trafico Juridico, cuya consecuencia
ineludible debe ser - dependiendo en ef momento en el que se
produzca — alguria de las siguientes: desconocer el derecho de
prelacion obtenido por Ia presentacion de sus solicitud de registro;
denegar el registro en atencién a la causal contenida en el articulo
136 inciso d) de la Decisién 486, o sancionar con nulidad el derecho
de exclusiva obterido sobre determinado signo”.
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(Pg.12) .

‘3.4 Lamalafe en la etapa pre vy post reqistral

(...)

Ante eflo, debe tenerse en consideracién que, al haber impuesto la norma
legal aplicable en la materia, Ia carga en la administracion de no
reconocer la prelacién del solicitante cuando quede demostrado que
0bré sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un
derecho (derecho de prelacién) cuya vigencia natural es pre-registral, la
consecuencia légica es la de reconocer a los actos de mala fe no
contemplados expresamente en el articulo 136 d) de la Decision 486
como causal de prohibicién relativa al registro, cuya aplicacién
procedera en forma analoga al procedimiento de nulidad.

(...)

Debido a que la nocién de mala fe constituye un concepto general, cuyo
contenido esté representado por una gran diversidad de situaciones que
deberdn ser analizadas por la autoridad competente en cada caso
concrefo, la enumeracion de Jos Supuestos que pueden generar la aplicacion
del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en

»

términos generales, siguiendo Io establecido en el derecho comparado,
que incurre en mala fe quien — en forma reprobable y valiéndose de
una solicitud de registro — tenga por finalidad alcanzar un derecho
formal sobre una marca con Ia deliberada intencién de perjudicar a
un competidor”. (Los resaltados son nuestros)

4.2 Sobre los actos de competencia desleal

La legislacién en materia de Propiedad industrial impide el
registro de signos que tengan por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar
actos de competencia desleal.

Es decir, no se admitiran a registro aquellas solicitudes de
registro que tengan por finalidad, como parte de una estrategia integral,
capturar el mercado e impedir que otros competidores puedan colocar sus
productos y/o servicios en el referido mercado.

En el mismo sentido Abelardo Aramayo sefiala que e/ agente
economico que desarrolla la conducta descrita busca convertirse en titular de
marcas de productos que no elabora, a efectos de ser el importador absoluto
de marcas extranjeras reconocidas en un mercado especifico.
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Asi, los actos de competencia desleal, se encuentran referidos
a acciones que contravienen la buena fe empresarial; es decir, estos se
producen 'al Jograr o pretender lograr la preferencia de los demandantes por
causas distintas a ia propia eficiencia (Pierino Stucchi. Los Actos de
Competencia Desleal que distorsionan la valoracion de [a oferta en la nueva
ley de represién de la Competencia. En Revista de Derecho de Ia
Universidad de Piura).

Asimismo, Pierino Stucchi sefiala que Jlos actos de
competencia desleal de un concurrente son capaces de producir sobre olros
competidores un dafio concurrencial que no corresponde al dafio esperado

por efecto de la competencia bajo reglas de eficiencia.

Respecto a los actos de competencia desleal, en cuanto a los
actos de confusion, éstos vienen dados por aquellos actos capaces de
generar una inducciér a error sobre el origen empresarial de determinada
oferta, donde suele arreciarse en su caracterizacién la utilizacién de signos
capaces de aludir un origen empresarial que no es real (...) se caracterizan
por conducir al destinatario de una comunicacion comercial publicitaria o no
publicitaria —incluida aquella consistente en Ia presentacién de envases o
en la apariencia de establecimientos o de personas que atienden en dichos
establecimientos ~ a oue considere o pueda considerar que se encuentra
ante la oferta de un agente econémico distinto del que, en la realidad, le
propone una determinada fransaccién (Pierino Stucchi).

Efectivamente, abunda Stucchi en sefialar la nocividad de
estos actos (de confus'én), los cuales pueden considerarse como aclos de
engaro especiales en cuanto a sy materia, pues se configuran como una
induccion a error sobre ef origen empresarial de la oferta de un concurrente
en el mercado, al proyectar, desde comunicaciones y/o diferentes elementos

informativos, la idea de que la oferta que se presenta corresponde a otro

agente en el mercado.
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4.3 Aplicacién al caso concreto

Conforme lo hemos sefialado en el punto 2. del presente recurso
de oposicidn, nuestra mandante es titular de los famosos disefios SWOOSH, los
cuales son aplicados en sus prendas de vestir y comercializadas a nivel mundiali,
fogrando un conacimiento extendido a Io largo del tiempo.

En ese sentido, resulta evidente que las personas que deseen
comercializar calzado procuraran utilizar sighos que se asemejen al
famoso y notorio disefio SWOOSH de nuestra mandante, por lo que no

puede deberse a i{a mera casualidad que [a solicitante haya peticionado el

signo Yair 4 para distinguir productos de la clase 25, sino que se
debe a una clara intencién de aprovecharse de la reputacién de un signo
preexistente en el mercado, el cual ademds resulia sumamente reconocido.

En el presente caso, de permitirse el registro del signo solicitado
se perjudicaria a nuestra mandante, quien con grandes y prolongados

esfuerzos ha venido promoviendo sus notorias marcas " y éy .

Por lo tanto, la Autoridad debers declarar fundada nuestra
oposicion y denegar el registro del signo solicitado, al haber sido presentado
mediando mala fe y en aplicacién de lo estabiecido en el articulo 137 de Ia
Decisién 486, puesto que Ia cuasi-identidad de! signo solicitado con las marcas
notorias de nuestra mandante no puede deberse a una simple casualidad.

A continuacion procedemos a citar un pronunciamiento emitido por
la Safa Especializada en Propiedad Intelectual, en Ia cual se ha denegado el
registro de un signo que imitaba el famoso disefio SWOOSH, determinandose
que dicha imitacion no se debia a Ig mera casualidad, sino que ella se
encontraba determinada POr un accionar contrario a la buena fe comercial.

I3

10. Aplicacién al caso conecreto
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En él presente caso, la opositora manifests que el solicitante conocia de Ia

existencia de las marcas de su propiedad, asf como de su reconocimiento
FOCCA

Y prestigio al momento de soficitar el registro de fa marca V )
ademas que la intencién del soficitante es atraer a la clientela de sy
empresa, a lravés de una marca que se aproxima a las caracteristicas de
Sus marcas, por 1o que es evidente que este actud mediando mala fe y con
la intencion de perpetrar actos de competencia desfeal,

En el presente caso tal ¥ como se ha sefialado en los considerandos 3
y 4 de la presente resolucién los signos (- y & constituyen
marcas notorias, gozando por tanto de gran difusién entre el piblico
consumidor; en se sentido, se entiende que la solicitante ha tenido
conocimiento de las mismas.

De acuerdo a lc anteriormente sefialado y de conformidad con Ja

comprobada difusion de Ias marcas (—" vy dentro
del sector de prendas de vestir, asi como del riesgo de confusién
FOCCN

existente entre af signo solicitado W Y las marcas noftorias; se

concluye que e/ solicitante Aniceto Urday Rosas ha solicitado el
rFocen

registro de la marca W a sabiendas que era utilizada por Nike
Innovate C.V. para identtficar prendas de vestir (entre ellas Zapatillas),
lo que hace inferir que el solicitante tuvo la infencién de perjudicar a
la opositora obstruyendo su actividad concurrencial,

Por lo expuestc, la Sala considera que el solicitante tuvo un

comportamiento contrario a la buena fe comercial al solicitar el
Focch

registro del signo &

£En ese sentido, se concluye que el soficitante actio de mala fe, por o que
su solicitud de registro debe ser rechazada, resuftando de aplicacién lo
establecido en el articulo 137 de ia Decisién 486..." (Resolucion N° 4481-
2015/TPI-INDECOPY)

(el resaltado es nuestro)

Finamente, procedemos a citar el mas reciente
pronunciamiento emitido por su instancia, en el cual se ha determinado que
1a solicitud de registro 4e una marca ha sido presentado mediando mala fe
debido a que la soiicitante debia tener conocimiento de la existencia de las
notorias marcas é—" Y &= de nuestra mandante, ello en virtud de sy

caracter notorio.
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J

Aplicacion del articulo 137 de Ia Decisitn 486
J

A

[..
8,
[.
9

. Apficacién al caso concreto

En el presente caso, Ia opositora manifasts que la solicitante conocia de la
existencia de sus marcas, asf como de sy reconocimiento y prestigio,
siendo la infencién de esta ef atraer clientela de sy empresa, a fravés de
Una marca que se aproxima a las caracteristicas de las marcas noforias,
por lo que es evidents que actus mediando mala fe y con Ja intencién de
perpetrar actos d= competencia deslear.

Al respecto, tal Yy como se ha sefalado en el considerando 3 de Ia
presente resolucion, los signos &y (== constituyen marcas
notorias, por tanto gozan de gran difusién entre el piblico
consumidor; infiriéndose a partir de ello que la solicitante tiene

conocimiento de Ia fama y prestigio de las mismas.

En atencién a lo sefialado ¥ dado al riesgo de confusién existente
entre el signo solicitado y las marcas notorias se concluye que
Magale Raquel Maldonado Blas solicits el registro de la marca
JHAROL y logotipo con el fin de beneficiarse ilicitamente del prestigio
y de Ia reputacion de sus marcas notorias, lo que hace inferir que el
solicitante tuvo ia intencién de perjudicar a la opositora obstruyendo
Su actividad concurrencial.

En consecuencia, se concluye que el emplazado fuvo un comportamiento
confrario a la buena fe comercial al solicitar el registro del signo
solicitado...” (Resolucion N° 345-201 7/CSD-INDECOPI)

(el resaltado es nuestro)

Consideramos que dichos criterios deben ser aplicados al caso
concreto, toda vez que concurren situaciones de hecho y derecho similares.

il. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La presente oposicién se formula al amparo de los articulos
136 incisos a) y h), 137 y 46 de la Decision 486:

Articulo 136.- No podrdn registrarse ccmo marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando: .

a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o regstrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales ef uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion;
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h) constituyan una reproduccion, imitacién, traduccién, transfiteracion 0
transcripcién, total o parcial, de un signo distintivo noforiamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacién
con ese tercero o con sus productos o Servicios; un aprovechamiento
infusto del prestigio de/ signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario.

Articulo_137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios
razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado
para perpelrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrs
denegar dicho registro.

Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a Ia fecha de ia
publicacion, quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola
vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar ef registro de la marca,

A solicitud de parts, fa oficina nacional competente otorgard, por una sola vez
un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten Ia
oposicion.

Las oposiciones temerarias podrén ser sancionadas si asi lo disponen las
normas nacionales.

No procederén oposiciones contra Ia soficitud presentada, dentro de Jos seis
meses posteriores af vencimiento del plazo de gracia a que se refiere ef articulo
133, sf tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la
solicitada,

2. El Decreto Legislativo 1075, establece en sus articulos
45, 46, 47 y 48:

Articulo 45° - Determinacién de semefanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes Y capaces de inducir

a confusion y error al consumidor, la Direccién competente tendré en

cuenta, principaimente los siguientes criterios:

a) la apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de
conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias

b} el grado de percepcion del consumidor medio;

c) la naturaleza de Jos productos o servicios Yy su forma de
comercializacion o prestacion respectivamente,

d) el cardcter arbitrario o de fantasia def signo, su uso, publicidad y
reputacion en ef mercado y,

&) siel signo es parte de una familia de marcas.

Articulo 46°- Signos denominativos

Tratdndose de signos denominativos, en adicién a los criterios Sefalados
en el artfculo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrs en cuenta o
siguiente: '

a) fla semejanza gréfico-fonética;

b} Ja semejanza conceptual, y
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¢) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizars e/
analisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva,

Articulo 47.- Signos figurativos

Traténdose de signos figurativos, en adicion a los criterios sefialados en el

articulo 45 de este Decreto Legisfativo, se tendrs en cuenta o siguiente:
1.1. Si las figuras son sem

efantes, si suscitan una impresion visual idéntica
0 parecida.

1.2, Silas figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Articulo 48.- Signos mixtos

Traténdose de signos mixtos, formados por una denominacion y un
elemento figurativ

©, en adicién a los criterios sefialados en los articulos 45,
46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendra en cuenta lo siguiente:

a) fa denominacion Que acomparia al elemento figurativo;
b) la semejanza conceptual; y,

c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al

elemento gréfico, con ef objeto de identificar |Ia dimensisn
caracteristica def signo.

il PETICION
Por lo expuesto, a su despacho solicitamos se sirva tramitar la

oposicion interpuesta y, en su oportunidad, declararla FUNDADA y

DENEGAR el registro solicitado.

POR TANTO

Sirvase correr traslado de Ia oposicion y resolver de acuerdo a
ley.

OTROSI DECIMOS: Acompariamos copia de los siguientes documentos:

ANEXO 1 :Copia del documento de poder otorgado por
NIKE INNOVATE C.V. a favor de BARREDA MOLLER.

ANEXO 2 : Artfculo periodistico referido al estudio MARCAS
2.0 efectuado por Arellano Marketing, publicado el 16 de mayo de 2016.

ANEXO 3 : Diversos catalogos de los productos de NIKE
INNOVATE C.V., segun detallamos a continuacion:
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e Catalogo “retod2k” de RIPLEY, con publicidad Y promociones vigente
del 11 de abril al 03 de mayo de 2015, con gran variedad de zapatillas con lo
mejor de la moda y Ia temporada, entre las que se publicitan zapatilias de las

marcas &y & para nirios.

» Catalogos de SAGA FALABELLA.COM, con publicidad y promociones

de zapatillas de las marcas “notorias” (== . “ y el logo también
en otros colores:

- Catalogo “F.MAGAZINE” vigente del 26 de septiembre al 09 de
octubre de 2015, con publicidad Y promociones de zapatillas de |a

marca “notoria” (‘="

- Catélogo “Feliz Dia Mama SE” vigente del 24 de abril al 10 de
mayo de 2015, con publicidad Yy promociones de zapatillas ="

* Catalogo OECHSLE Move con publicidad de gran variedad de zapatillas

de moda y entre ellas zapatillas g - Promocidn vigente del 15 de abril
al 01 de mayo de 2016.

Lima, 16 de enero de 2018

(. fam

M.,

/ BARREDA MOLLER\ _
ALFREDO BARREDA ZEGARRA
Av. Angamos Oeste (200
Lima 18, PERU
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POWER OF ATTORNEY
B it known that NIKE INNOVATE C.V,

A limitsd partnership crganized and existing under the laws of ths
Netheriands, having ils ragistared address at One Bowerman Drive,
Beaverlon, Oretran B7005-58453, United Stales of America

doies) hereby grant to: HARREDA MOLLER andlor BARREDA
MOLLER . CIVIL de R. L., and/or ALFREDO BARREDA ZEGARRA,
andior FERNANDO BARREDA ZEGARRA

indistinclly, full and sufficient power of aliomney so that each person,
may apply. manage, obtaln and succeed in getling from Ihe
appropriate  national offices end euthoriles patents, breeders
cerfiicates,, registrations of Industrial designs and utllity madels,
regisiralions of frademarks and service marks, trads names,
commercle! slogans, collective marks and cerlificalion marks,
geographical ndications, fabels or emblems, oblal, renewals or
extensions corresponding therals, and In genaral any other element
of Industrizl Property end Copyright, belng empowered 1o take all
necassary steps for the purposes staled abova, Including, but pot
limited to prepaing and signing petilions and applicstions, make
statemenls, pay official faes, taxes and confibutions, intleding
examiner's fees, order the publications and nofices as required by law,
succeed in gelting tiles or ceriflicales, as wel as entating and
recording the registration of trademarks, patenis and copyrights before
Customs aulhorities, In addilion, they may request the canceflation of
reglstrations oblained by the Principal; file obsevabions andior
oppositions to applications for registratlon fled by third parles, answer
observetions and/or opposillons; file appeals for cancedation and
answer them; fite annuiment actions of Industrial Property rigis o
Copyrights in the name of third parties and respond to such attions; file
replevin aclions, withdraw such acllons; enter inlo setlement
agreements and agreements on cosxistenca of distinclive signs,
accede lo conciliation proposals and enter Intp any olher form of
dispufe seftiament agreament, Inchiding mediation; request the
recordal of licenses, assignments, changes of name, mergers; walve
regisiralion #ights fofakly or padially; Imit andlor excde products or
seivices; and, in genaral, any act to modily the records of 2 particular
application for registration or reglstration, accept essignmanis mada by
Wird pariies in favor of the Principal, slgning for such purposas the
appropriste  agieements, including  arbitration clauses; request
amendmenis 1o the descriplion of goods and services In respect to
regisirations of trademarks or senice marls, including limitation of
goods or services during reglsiration formaliies, ence Issuad or atthe
lime of renewal, justify ulllizations; file actions for violation of te law of
unfalr competition, actions for Infingement of tadustrial Piopenly righis
and Copyrighls, complaints for violation of Advertising and Consumer
Prolection law, before the approprate authorities, wilh sufficient
powers [ take the appropriate selion, including the power to request
inspections, 1o appoint and accept tha appointment of examiners, lo
condust preparatory proceedings and produce evidence, fo answer
Infingemsnt aclions based on vielation of Industrial Properly Rights,
unfalr compefifion actions, as wel as aclions for violalon of
Advertising, Cansumer Prolection and Copyright law Bied by third
parles against the Prinipal, with {uif power 1o represent itin the whole
administrative procedure; request Ihe issuance of precautionary
measures as well as the payment of caur costs and atiomeys' fees,
and collect them; request the pertinent compensation for Improper use
of Intellectual property elemenis or commission of unfair competilion
acls, being empowered o draw and collect deposlis or checks made
for hesa items, They are also empowered fo file any kind of appeals,
Including malions for reconsideration, appesls and declavaflon of
nufity. They are also empowered 1o fle contentlous-adminisirative

FODER
Consta que NIKE INNOVATE C.V.

una socledad de responsabiikdad limitada, organizada y egistanle
balo Ias layes de los Paises Bajos, tenlendd su direcclon regisirada en
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-58453, Unlted Statas
of America

por €l plesente olorga a: BARREDA MOLLER ylo SARREDA
MOLLER §, CIVIL DE R.L., y/o ALFREDO BARREDA ZEGARRA, yla
FERNANDO BARREDA ZEGARRA

Inaistinlamente, poder ampllo y suflciente para sofcliar, gestionar,
oblener y recabar de las oficinas ¥ auloridades nacionales que
camespanda patentes de Invencian, certiicados de oblentor, regisirog
de disefios industriales y modelos de uliikdad, registros de marcas de
predicios 6 serviclos, nombres comerciales, lemas comerclales,
marcas coleclivas y de cerliicecién, ndicaclones geograficas, rétulas
0 ensefias, la oblenclén de las renovaciones o promogas que
criTespondan, y, en general, cualquiar olro elemento de Propladad
indusirial y de Darechos de Aubor, facultindoles de manera 8¥prasa
pam dar fados fos pasos nacesarios Incluyendo, sin fimiiacien, el
prepaar y suserbir peliciones y soiciiudes, hacer declaraciones,
pagar lasas, contibucknes e impuestos, incluyende honorarios de
perilos, ordener les publicaclones de ley, recabar los titwlos o
corificados, asi como anotar ef reglsto de marcas, paentes y
Derachos de Aufor ante autoridades de Aduanas, Puedan lgualments
sglicitar la cancefacion de registos obienidos por ¢l podendanis;
formular chyervaciones ylu oposiclones a solicliudes ge reglstro
presentades por feiceros, contestar observeclones yiu oposiciones;
interponer recursos de cancelaclén y contestarios; interpener acciones
de nulidad de Derechos de la Propledad Indusirial y de Derechos ge
Aulor de propledad de lerceras v contestarias; planiear zccidn
reivindicalona, desistise de Jos mismos, celebrar convenias
fransaceionales y acuerdos de coaxistencla de signos distintivas,
accadar a propuestas de conclliacitn y celebrar cualquier fpo de
convenio que resushva el conflicto, incluyende mediackn; solicilar Ja
inseripcidn de licencias, rensfarenclas, camblos da nombre, fusiones;
renunclar parclal o totalmente al reglstro; Mmitar ylo exclulr praductas o
senlcios; y, en general, da lodo acls modificaloris da solicitud de
registra o de reglsin, aceptar fransferencias que ferceros hagan a
faver del podardante suscriblendo, para el efecto, los contratos
comespondientzs, Incluyendn clausulas de somelimiento g arbitrajs;
sollcar modificaciones & la descripcién de producios o servicls a
reglstros de marcas de [ibrica o de sewviglo, incluyendo la de
fimitacién durants el irémife de reglstro, expetide 8ste o al momenty
de 3u repavackin; ustificar explotaciones; Inlerponer acclonzs par
vialaclén de fas normas de Represién de la Competencia Desleal, de
infraccién de derachos da Propledad Indusiral ¥ Derechos de Autor,
denuncias por violacin de Normas ds Publicidad ¥y denuncias por
violzclon a Jas nomnas de Proleccion al Consumidor, ants cualquier
organismo cotmpelente, con fodes las faculiades requerkias para el
trémite comespondiente, incluyendo la de salicitar inspecciones,
nombsiar y aceptar el nombramisnio de perilos, conduclr difigencias
preparatorias ¥ actuar prushas, contestar acclones de Infraccln de
Derechos de Propledad Industdal, denuncias por competencia desteal
y de violacion de Nomas da Publicldad, de Proteccidn 21 Consumidor
¥ de Desecho de Autor fonmuladas por lerceros contra ef poderdante,
representandolo duranta ftodo el procedimiento administrative
comaspondiente; solicitar 1a adopcion de medidas caulelarss asi come
&l pago de log coslos y costas del procedimianto, ¥ cobrarles yio
recoleciarios; sollitar ol page de bs  indemnizaciones
comespondianles &l uso Indebido de elementos constitutivos de Ia
prop edad Intelactual o a la comision de actos de competancia desteal,
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¢ Cudles son las marcas mas
recordadas por los peruanos?

Estudio Marcas 2.0 de Arellana Marketir 8 muestra como las lendencias de Ia vida
moderna influyen y tfeterminan la recordaclan
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LEA TARABIEN.,,

Las mareas son claves en los resulados de las empreses, sy
performance dllerencla & Ins negocios exilosos de aquellos que no
dlzanzan a serlo. Sl Ios margas, los negocios simple y lanamenis,
no exlgien, En fierpos en los qua 3l consumidor es mas exigenla
¥ menos fial 3 los sroductos y servicles, eatar presenie an su
mente y purimanecer en ella 8s cada vez mas imporlanle para tag
firmas, peca Bmbvn mas diffeil

3 Gamic o @Porlni=Cra:

L0Iu& marcas forman parie dal imaginario de los paruanas? Come

hace |2 ahos, Aellano Mdrketing slaboro para el anjversarlo do

Dfat su esludlo Mareas 2.0, a fravés de coai 56 bhsca responder a
ecla pregunia. Este afio, 2l documento nes permile descubir cémo

M 5
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Siblen Glona slgee siendg la Hdor indlsculible gn primara
recordacién esponldnea, escalones mis abajo dos marcas, Cocae
Coln 9 Inca Koly, que contintian disputandose ¢l segundo y lercer
puesla, ya no eslin aalas, hoy tiertair nieva compalencia Adidag y
Mike,

Aunnue Ias marcas ¢ o gasensas Gensn una posicidn preferancial,
cuando sa inchiye fa infermacian de mrovinclas, el escenarly o8
dislinto tanto para ta primera recordneidn eipontinea (Yop of mind)
£omo para el Total § menciones [cincy marcas que e} consumidor
recuerda), coma se puede ver en I3 Infegraftia,
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Hew o .
Lilizna Avarade, direcora de 3 Escusla de Pasgrado da la UTR,
LIE® QUG B5I8 pANesaria €5 consacuencia da la expansién de
Adidag y Mk ne soko 18 1a mano do Ias 2apaleries, sino a vavés da
Pusites de venla propies. En el caso da Adidas, hoy no sole exisls
Ia iradicfonal llenda d fa mMares, sino su versidn Qriginals fropa
urbana} y Kids. Esta dvarsificacién responderia, a suvaz, & los
cambios en ol estiio de vids. “Hoy es ‘coal astar lilness y estas
Mmalcas proyectan ests Imagen de ser saudabls, por o que Ios
cansumildores usan sus producles®, explica la sspaclalista,
James Loigh, diracior da Ia tarara de Adminisiraclon y Mérketing
de la UPC, pyraga que ol crecimlento de [ poblacién joven (donds
3k recuerda mds eslas marcas) también Influyen en este avance,
Sefala que al haber un mayor poilar ecantinico al Interlor g6 pals,
estos compradores llsmen [a posibifdad de adquirir (a lines de topa
de su jugardar preferide {ton &l fue estas mamas tienen acuerdns)
o, Ja camisala de su ECUIpo. Cabe recordar, en esta Inga, gae
Adidas trabaja con Sperting Crisial ¥ Nike con Allanza Lima.

Con aste répido avance, Jpadrén estas marcas sacarle mas
veniaja a Coca-Cola o nca Kola? Alvarado sefatz que armbas
Marcas tienen un buen trabajo de ‘branding’ por lo que sera
camplicado, Aunque en los negoclos ada esw dlcho,

TECNOLQGIA DEL Dix A Dia

Samsung s la marca cue ucupe el quinio puesta en el Total §
mancianes, Para Danked Carbajal, su gerante de Mirketing
Carparative, la Innoyaciin bazada an af entendimisnle dal
cangumidor es un factn- clave que s ha llevada a resaltor,

A aslo se suma la diversiicacidn de sy portafolio: los esfuarzas an
el punto de venty y dislibucion ¥ las auspicios a enlidades y
eYaNnies defonives, contg con of Comiia Qilmpico Poruano.

Al iauat que Nike y Adidas, |a forlaleza ge la surcureana lambidn se
Asonma degde las provinzias, sehre lodo en e v Arequipa. "El
intarior es una parcion importants de nuesirg negecio, En ol sur
VEMDS que el movimlen o econtmico estd Impylsando la compra de
mas produclos de tetnefogla”, menciond,

Si bien Samsung liene una pasicidn preferenle, no es {a Gnica
marca tecneldglea an ol contza, En las veinie primeras positlones
d2l Top of mind anconlramos a Apple, mieniras que an ef Tolal 5
menciones a LG y Sany. Leigh exphica qua asta es refgjo da i
socledad mas conectade en la que vivimos. "Mas el 55% de los
pervanos, aproaimadaiments, usa un smariphony ¥ of Pery llane
une de tos mayores erecimiantos en Lalnoemdrica®, sedalu

Esta Inizrconexian, & manera de ver de Alvarado, es producty de
@&l glohalzagidn a fa que eslamos Sxpuesios cada vez mas os

MUNCD TEND

U9 & nurs -n:rmu: LRV FTmvhen
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§l Dlplomado an Control de Gestlsn

EUa

IRy Canirol dn Gaskifin y plien dable
cenificaciin, Mico: 85 da mayo mscibete
Aguy

o Www.udep edu.pe/lCDG

& Maasiria on Deracho de Ja

=l Empresa

“| Preparate pora asr al gerania hagal de
Impamintes anpuesus Esudia en la mgjar
unlveraldad del pala.
Poagrado.aucp.edupe

iLes mejores ofertas en Hiraakal

Mir bag sarires favontas, TV Mitay 2 solo s/
749
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“voltear [a pagina®
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estratanias. pokencian sus mareas, pero sohrs tods, shilenizan gon comenlarios
&l consumidor focal,

SORPRESAS DEL ESTUDIC

¥~ Bt trabalo de Nesilé, La suizz es a uinica empresa da consumo
maslvo que llene su marca corporaliva en esfe conteo, La
diversilicactsn el Rorialuilo, a buena construccicn da sys marcas y
8t irabaje de RSE han sido claves en eere recanacimlento,

» Fagtor medidico. Otrz sorpresa:ha sido la aparicidn dy Renzo
Costa, pusiblsments se debe a 1a AxXpOsicion de su gerente general
¢n medios de faranaula, Vala dacir que &b mayar recordacion es en
ol nore, cuna de sy muy conocida novia,

FDiaria £ Comercio (Peri) @

J0B.683 Ma jjusia

56 ¢l primery te as mmiges an fndica quo la usia eslo,
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Hay es lunes, 03 de agosto de 2014

Lo mas popular en DePeru.com

03 de agosto - Dia Internacional de la
Planificacién Familiar
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Receta: Papa a la huancaina

Anuncio: Vuelos Baratos!! Mejores Precios
Garantizados|!

Radio Television Continental en Arequipa -
Arequipa - Arequipa

Palabras que se escriben con pla, ple, pli, plo, plu
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1
Siguiente ;

'
]

Pertada

Anterior

Catalogo: Mylife
Zapatillas 24x7

rmacién del Catalogo Impreso de Ripley

W1yiife Zapatillas 24x7
] =

de 2014

Catalogo de
Ripley » Mylife

hipesiwww.depery.comicmaligos melife-zapacitos-24<7-2905 Ll [U3/067201 5 239235 HATA|
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Catilage: Mylife Zapatiftas 2467 - p ipley

Zapatillas 24x7

Ripley presenta su catalogo de
zapatillas de temporada,
Vigencla del 4 al 18 de julio de
2014,

Todos los Catalogos de;
TIENDAS POR

DEPARTAMENTO RIPLEY

Descripcién del Catalogo Myiife Zapatillas

24x7
Anuncins Google .
. En el encarte apreciamos varados modelos ¥ colores de
> Zapatillas zapatillas y balerinas para damas, cabalieros y nifios.
¥ Catalogo de zapatos
b Catalogo oferiag

.......................

-----------

halerinas ofertas

......... R gt

Sorteos de Tablets

Enviar Mensajes {SMS)

Haga un Curriculo Vitae

Historias Romanticas y

Comentarios Comunidad
Reflexion

Acceder -

Autos y Brevetes

Recomendar Ordenar por los mas -

nuevos:
Nombres Peruanos

Apellidos de los peruanos Inicia el debate...

Anuncios Googly

» Zapatillas

® Catalogo de zapalos
B Catalogo afertas BiE E BINErO S Inentar
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IAPATILLAS: LAS NUEVAS ALIADAS DE TODA

JORNADA CON ESTILO
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Cardloge: retwk - Ripley

‘@DePeru‘.c'bm I':_‘j.Cétabg'c; '.".Emprésa  Noticias

Clima  Contictenos "
Porrat de lntf:nct [

Dia Internacional de la Planificacion Familiar F+Info]

Transparencia, cercania y agilidad.

Hoy es lunes, 03 de agoste de 2045

f!

Lo mas popular en DePeru.com

03 de agosto - Dia Internacional de Ia
Planificacion Familiar

Receta: Papa a la huancaina

Anuncio: Vielos Baratos!! Mejores Precios
Garantizados!!

Radio Television Continental en Arequipa -
Arequipa - Arequipa

Palabras que se escribah con pla, ple, pli, plo, plu

"Portada  Catdloges  Tiendas per Departamanto

E',sur|ha5u.bﬁ}aque_da -

e | Anterior Siguignte -
i

2015 New Catélogo: reto42k
Fashion

Em br‘oidery Informacién del Catélogo Impreso de Ripley
Lace... " reto42k
STl 17,98 US$  Abrilde 2015 n .
| Big Save on
High Qualit
| Items Catdlogo de
" AliExpress, ¢ Ripley »

retod 2k

Ripley presenta su catdlogo

lttpreive wiv.dupery contculogas/mind 2.3 T67.ml[ 030872015 p2.91 25 pm i



Catialogo: reedk « Riplev

de ofertas en ropa y
accesorios deportivos de
tempaorada, Vigencia de! 11
de-abril al-3 de mayo de
2015,

Descripcién del Catdlogo retod2k
, o3 Gaeal En el encarte encontramos zapatilias, polos, buzos, shorts,

maquinas para ejercicios,

Sorteos de Tablets

Enviar Mensajes (SMS)

Haga un Curricuio Vitae

. L Comentarios Comunidad Acceder -
Historias Romanticas ¥

Reflexidn

Autos y Breveies Recomendar S;gig:r por los mas

Nombras Peruanos

inicia el debate. ..
Apellidos de los peruaros

Anuncios Googla
¥ Cafalogo ofertasg
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§agafa|aheua Catalogo de Zapatillas Urbanas Septiefibre 2013

: i @ x: Saga Falabella Catalogo de Zapatillas, valido haslta el 13
iBarcel6 Capella de Septiefibre del 2013:

\Beach - Al *'

Conoce kodas las marcas, novedades y ofertas que nns' trae Sa
. Falabella en su Catalego de Zapatillas Urbanas y llevate lo (itimao
InCIUS ve la moda juvenil, Para este nueva temporada Saga Falabella te trae
' - entre una gran surtldo y con el mejor precio: Zapatlllas Caonver:
Zapatillas Nike, Zapatillas con tachas Skechers, Zapatlliaé con flec
Denim Lah, Zapzatilas Urbanas CAT, Zapatllias con Taco, Zapatil
urbanas Adidas, Zapatlilas Puma, Zapatlllas urbanas Doo Austral
Zapatillas Urbanas Merrell, y muchisimo mas, Ademas no te pierdas
coleccian de zapatillas urbanas de nifios,

;;%Booking.com

Precio Minimo
Garantizado

' ' . Ver el Catalogo Virtual de Saga Falabella
176,27 $

M s

f & SHOES AREBORIN

s e WEAH*SNEAKERS i

" g

¥

Conozcamos fas ditimas novedades de Ia mods

+ que nos trae entre sus paginas el Catalogn Sagm Falabella. Zapatillas Urban;
2013:

i0/01/2014
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{” EXP: 728944-2017 Feuios 14

@gﬁ fnaecopi © PRINCIPAL 5
ESCRITO N° Y}\

SUMILLA: ABSUELVE TRASLADO DE

OPGSICIOCN 1\ SENALAMOS
DOMICILIO PROCESAL.

ABFEB 20 P 3 o

s ~ -
' r ey -
b S Iy
Fohd L

SENOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
SIGNOS DISTINTIVOS - INDECOPI:

CORPVANETTI S.A.C., debidamente
reEESEEEEEaémmbbr su Gerente General
Sra. MARILU VANESSA PAITAN_ MONTES;,
sefialando domicilio procesal en la Aw.
Inca Garcilaso de la Vega 911, Of.
1004?“65?3556”&é“Lima;'en los seguidos
sob&e registro de marca de producto
“WANETTI” y logotipo, para la Clase 25

de la Clasificacién Internacional; a

i} indecopi

‘ARIA TECNICA DE LA
CSESRETAR TESNOR B s

21 FEB. 2018

AREADEMARCASﬁONTEN&OSAaMCO

RECIBIDO

traslade de la oposicién a la solicitud de nuestra marca de

Ud. atentamente, decimos:

Habiendo tomado conocimiento del

producto “VANETTI” vy logotipo, para 1la Clase 25 de la

Clasificacién Internacional, encontréndonos dentro del plazo de

Alzamora

GADO
12848

Ley; recurrimos a su Instancia con la finalidad de ABSOLVERLA, en

=\od P s _ .

B, % los términos que se indica y solicitamos se declare infundada la
AR

§ Oposicion en razon de los fundamentos que se expone a
el

&' continuacién:

I. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICION A REGISTRO DE MARCA DE
PRODUCTO. -

NIKE INNOVATE C.V., formula Oposicién a la solicitud de
Registro de Marca de producto “WANETTI” y logotipo, para

distinguir: Prendas de vestir, calzado y articulos de



sombrereria; de la Clase 25 de 1a Clasificacién

Internacional, oposicién que carece de fundamentos, pues la

oponente, tal como, se muestra a continuacién, no ‘ha

aportado argumento valido que sustente su pedido:

La oponente sustenta su pedido en su titularidad sobre las

siguientes marcas:

Marca de producto “NIKE” Y logotipo, para distinguir
productos de la Clase 25 de la Clasificacién Internacional,

certificado N° 66417, vigente hasta el 09 de abril de 2022.

Marca de producto “NIKE AIR” Yy logotipo, para distinguir
productos de la Clase 25 de la Clasificacién Internacional,
certificade N° 91601, vigente hasta el 08 de mayo de 2026.

Marca de producto figurativa, para distinguir productos, de
la Clase 25 de 1la Clasificacién Internacional, certificado
N°® 24674, vigente hasta el 5 de octubre 2024,

Marca de producto “aCGg” y logotipo, para distinguir
productos, de la Clase 25 de la Clasificacién Internacional,

certificado N° 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2018,

Marca de producto figurativa, para distinguir producteos, de
la Clase 25 de la Clasificacién Internacional, certificado
N°® 17393, vigente hasta el 9 de agosto de 2027.

En la péagina 4 de su escrito la ocponente sefiala:

"En virtud de lo expuesto, notard la Autoridad gue las
marcas gozan de proteccién internacional como marcas de
producto, y han sido reconocidas como marcas notoriamente
conocidas en varias jurisdicciones, incluyendo el Peri.
Debido a su extensidn en el use, a los altos niveles de

venta de los productos que distingue y a su amplia difusidn



en el mercado, sus marcas estdn consideradas como las marcas

globales mds valiosas del mundo”

La oponente para  sustentar la Supuesta notoriedad de su
marca describe el "“RANKING BRANDZ TOP 100 MOS VALUARLE
GLOBAL BRANDS” elaborado por la Consultora Milward Brown
para el afio 2017; asimismo adjunta las siguientes
Resoluciones del INDECOPI:

Resolucidn N° 141-2015/CSD-INDECOPT de fecha 23 de enero de
2015.

Resolucién N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero
de 2015.

Resolucién N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 3 de febrero
de 2016.

Resolucidn N° 2427-2017/CSD~INDECOPI de fecha 24 de agosto
de 2017.

Resolucién N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de
diciembre de 2016.

En la pagina 17 la oponente sefiala que:

"La Decisidn Andina 486 preceptiia en su articulo 136 inciso
h), gque no podrdn registrarse como marcas aquellos signos
tuyc uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de

un tercero,..

En ese sentido, ha quedade demostrado gque el signo
solicitado constituye una imitacidn de las marcas notorias,
razon por la que corresponde evaluar el riesgo de confusidn
y/o asociacién al que seria llevado el publico consumidor de
permitirse su registro, asi como el aprovechamiento indebido

a la reputacidn de la marca notoria”.

Con lo indicado la oponente pretende sustentar su posicién

en el inciso h del articulec 136 de la Decisidn 486.

WA



C.AL 12848

b

En la pagina 27 la oponente para sustentar su oposicidn en
el inciso a del articulo 136 de la Decisién 486 establece

que:

"Advertird que el signo solicitado VANETTI reproduce en
forma principal a la marca preexistente “Disefio de Swoosh”.
No cabe duda que el solicitante ha reproducido el citado
disefio como elemento principal de su marca, con la intencidn
de aproximarse a las caracteristicas grdficas y conceptuales
de las emblemdticas marcas para generar confusidn entre los

consumidores peruanos de articulos de la clase 25.

En el presente caso, el elemento figurativo de los signos en
conflicto goza de relevante pbresencia dentro de Ila
estructura de cada cual, siendo sumamente original y
atractivo, por lo que goza de un élto poder individualmente..
Se constatard que su presencia genera notoria semejanza a
nivel grdfico entre los signos en colisidn, ya que el signo
solicitado VANETTI ha sido concebido tomando en cuenta el
principal aspecto del peculiar y altamente distintivo diseflo
de la marca de propiedad de NIKE INNOVATE C.V. y que

conforma sus signos antes citados.

La presencia como elemento relevante en la conformacion de
los signos en conflicte del disefio swoosh, suscita un
impacto visual de acentuada semejanza, por lo que de
otorgarse el signo solicitado se crearian fundadas
posibilidades de riesgo de confusidn bara el pitblico

destinatario de los productos gue distinguen.

La semejanza grdfica de los signos determina también su
semejanza conceptual, ya que ambos evocardn en el consumidor

la misma idea o concepto”,

La oponente sustenta ademas su oposicidén en una supuesta

mala fe:



II.

(o]
[a]
<t
Lo}

C.AL. 12840

Al respecto en la pagina 35 establece gue:

"La conducta de mala fe aungue no se encuentra expresamente
definida, responde a la exigencia del conocimiento de un
hecho anterior, que en este caso seria el derecho de marca
de un tercero, y a una voluntad de perturbacidn de ese
derecho de marca que implica una conducta contraria a la

buena fe en las relaciones comerciales”.

CUESTION CONTROVERTIDA.-

Su Instancia deberad determinar si el signo solicitado
“"VANETTI” y logotipo, para la Clase 25 de la Clasificacién
Internacional, se encuentra incursa en la prohibicién de
registro establecida en ‘el articulo 136, incisos a) y h}; y
137 de la Decisién 486 o de lo contrario cumple con los

requisitos de ser admitida a registro.

ABSOLUCION DEL TRASLADO DE LA OPOSICION. -

Absolviendo el traslado de oposicidn al Registro de 1z

marca de Producto “VANETTI* y logotipo, para la Clase 25 de

la Clasificacién Internacional, se debe establecer que la

openente no tiene razén, ni Fundamento que sustente su
pedido, por lo que deberd ser declarada infundada, en
consecuencia otorgandosenos el registro de 1la marca

solicitada:

1) En primer lugar, Resulta pues que los cuestionamientos
al registro de la marca solicitada en autos por una
Supuesta similitud, y el andlisis comparativo realizado
por la oponente, no resiste un sencillo analisis Yy cae

por su propio peso.

2) Resulta que las marcas invocadas por la oponente en su

escrito de oposicién son totalmente distintas al signo

W
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queé pretendemos registrar, por lo cual a la oponente, no
le asiste argumento vadlido, para que en el presente
Caso, aduciendo falazmente similitud con sus marcas
pretenda impedir el registro del signo solicitado en
autos,

Resulta inverosimil que la oponente, en abierta
infraccién de los criterios de comparacién establecidos
en los articulos 45, 46, 47, 48 Yy 49 del Decreto
Legislativo N° 1075, lejos de realizar un examen
conjunto, ha fragmentado los signos y ha concluido de
manera absurda en una inexistente semejanza de los
signos en conflictos. Ello cuando aduce que existe
semejanza entre los componentes figurativos de los
signos confrontados, 1lo que resulta falso de toda
falsedad, un argumento que no resiste un simple
andlisis, pues basta una simple comparacién entre los
S1gnos para concluir que no existe similitud alguna, tal
como se muestra a continuaciég:

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
Certificado 66417

Ty

AP
oy
/-

Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza
entre los elementos figuratives de 1los signos
confrontados. Basta un  simple golpe de vista para
apreciar gue ambas figuras son completamente distintas Y
no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es
absurdo, irracional e incoherente; Pues en su intento de
tratar de hacer coincidir vy generar una supuesta
similitud que solo se da en su fantasia, extrae de modo
irreal vy absurdo, que 1la figura presente en el signo
solicitado tenga de alguna forma una similitud con el
disefioc swoosh. En efecto en el Signo solicitado, 1a



N
figura se encuentra compuesta por dos lineas rectas
diagonales, la primera en sentido vertical con la parte
mas ancha en la parte superior y terminada en punta en
la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la
parte central de la linea vertical terminando en punta,
formando ambas lineas la letra “W*, la cual es la
primera letra de la denominacién “VANETTI”, en ese
sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el
elemento gréfico del signo solicitado se componga de
alguna manera del disefic de swoosh como tendenciosamente
afirma la oponente. Razén por la cual no existe

similitud ni semejanza alguna entre los signos ‘en
conflicto.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
Certificado 91601
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Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza
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entre los elementos figurativos de los signos

confrontados. Basta un simple golpe de vista para

apreciar que ambas figuras son completamente distintas y
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no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es
absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de
tratar de hacer coincidir vy generar una supuesta
similitud que solo se da en su fantasia, extrae de modo
irreal y absurdo, que la figura presente en el signo
solicitado tenga de alguna forma una similitud con el
disefio swoosh. En efecto en el signo solicitado, la
figura se encuentra compuesta por dos lineas rectas
diagonales, la primera en sentido vertical con la parte
mas ancha en la parte superior y terminada en punta en
la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de ‘la
parte central de la linea vertical terminando en punta,

formande ambas lineas la letra "V, la cual es la
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primera letra de la denominacién “VANETTI”, en ese
sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el
elemento grafico del signo solicitado se componga de
alguna marera del disefio de Swoosh como tendenciosamente
afirma la oponente. Razén por la cual no existe

similitud ni semejanza alguna entre los signos en
conflicto.

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
Certificado 24674
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Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza
entre los elementos figuratives de 1los signos
confrontados. Basta un simple golpe de vista para
apreciar que ambas figuras son completamente distintas vy
no existe similitud alguna, lo gque aduce la oponente es
absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de
tratar de hacer coincidir Y generar una supuesta
similitud que scle se da en su fantasia, extrae de modo
irreal vy absurdo, que 1la figura presente en el signo
solicitado tenga de alguna forma una similitud con el
diseflo swoosh. &En efecto en el signo solicitado, 1la
figura se encuentra compuesta por dos lineas rectas
diagonales, 1la primera en sentido vertical con la parte
mas ancha en la parte superior y terminada en punta en
la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la
parte central de la linea vertical terminando en punta,
formande ambas lineas la letra "W, la cual es 1a
pPrimera letra de 1la denominacidén “"VANETTI”, en ese
sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el
elemento grafico del signo solicitado se componga de
alguna marera del disefio de SWoosh como tendenciosamente
afirma la oponente. Razén por la cual no existe

similitud ni semejanza alguna entre los signos en

conflicto.
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SIGNC SOLICITADO MARCA REGISTRADA
Certificado 53793
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Donde se aprecia que no existe similitud nj semejanza
entre los elementos figuratives de 1los signos
confrontados. Basta un simple golpe de vista para
apreciar que ambas figuras son completamente distintas \Y
no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es
absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de
tratar de hacer coinecidir Y generar una supuesta
similitud que solo se da eén su fantasia, extrae de modo
irreal vy absurdo, que 1la figura presente en el signo

solicitado tenga de alguna forma una similitud con el

disefio swoosh. En efecto en el signo solicitado, 1la-

figura se encuentra compuesta por dos lineas rectas
diagonales, la primera en sentido vertical con la parte
mas ancha en la parte superior y terminada en punta en
la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la
parte central de la linea vertical terminando en punta,
formando ambas lineas 1la letra "V, la cual es 1la
primera letra de la denominacién “"VANETTI”, en ese
sentido nada apunta a gue: se pueda afirmar gue el
elemento grafico del signo solicitado se componga de
alguna marera del disefioc de swoosh como tendenciosamente
afirma la oponente. Razdén por 1la cual no existe
similitud ni semejanza alguna entre los signos en

conflicto,

SIGNQO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
Certificado 17393
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Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza
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entre los elementos figurativos de 1los signos
confrontades. Basta un simple golpe de vista para
apreciar que ambas figuras son completamente distintas y
no existe similitud alguna, lo que aduce 1la oponente es

absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de

tratar de hacer coincidir Y generar una supuesta’

similitud que solo se da en su fantasia, extrae de modo
irreal vy absurdo, que 1la figura presente en el éigno
solicitado tenga de alguna forma una similitud con el
disefioc swoosh. En efecto en el signo solicitado, 1a
figura se encuentra compuesta por dos lineas rectas
diagonales, la primera en sentido vertical con la parte
mas ancha en la parte superior y terminada en punta en
la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la
parte central de la linea vertical terminando en punte,
formando ambas lineas la letra “W7, la cual es 1la
pPrimera letra de 1a denominacién "VANETTI”, en ese
sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el
elemento grafico del signo solicitado se componga de
alguna marera del disefio de swoosh como tendenciosamente
afirma la oponente. Razén por la cual no existe
similitud ni semejanza alguna entre los signos en
conflicto.

La oponente, aduce que su marca es una marca Notoria. Y
4 ese respecto ha relatado una’ historia muy interesante,
Péro irrelevante para los efectos del presente debate.
En todo caso, si la otra parte considera due SU marca -es
“Notoriamente Conocida”, debera acreditarlo, con medios
probatorios iddneocs, conducentes, suficientes 1
actualizados. No tiene relevancia los Supuestos medios
probatorios mencionados, pues dichos elementos no tienen
relevancia en la zona geografica relevante, es decir en
el mercado peruano; por lo que 1los instrumentos
adjuntados, son insuficientes e carentes de mérito

probatorio para acreditar la supuesta notoriedad gue

10
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aduce; sin perjuicio de que dada la absoluta
inexistencia de similitud Y semejanza entre el signo
solicitado y las marcas base de la oposicién, resulta
completamente irrelevante que las marcas base de 1la

presente oposicién sean notorias o no.

5} Debemos hacer notar a su Instancia, que la contraparte,
atribuye una Supuesta mala fe, al recurrente, sin
embargo, no brinda ni formula una mayor fundamentacién,
en otras palabras, se ha limitado a mencionarilo de

manera genérica, pero no ha desarrollado, bajo qué

modalidad y en qué forma el recurrente ha incurrido en

mala fe. Pues el soélo conocimiento de la existencia en
el mercado, afirmacién puramente subjetiva y no probada,
de las marcas de 1la oponente, no es suficiente para
atribuirnos mala fe. Por lo cual este extremo de la
oposicidén no reviste de mayor relevancia, toda vez que
no ha sido meridianamente fundamentada, ni tipificada,
ni desarrollada, limiténdose a hacer mencién de forma

genérica e indeterminada.

Por lo expuesto en lineas anteriores,
la oponente no tiene base para su oposicién por lo que la misma
debe ser declarada infundada Y en consecuencia deberd otorgarnos

el registro de la marca solicitada en autos.

POR TANTO:

A Ud. seflor Presidente, rogamos tener por contestada la
oposicidén y al momento de resolver la presente controversia se
declare infundada la Oposicidén y en éonsecuencia se otorgue el

registro de la marca solicitada en autos.

PRIMERO OTROSI DECIMOS. - Que, solicitamos a los miembros de la

comisién que al momento de resolver la presente controversia

tener en cuenta que nuestra parte antes de iniciar el tramite de

registro sequimos las recomendaciones del asesor de marcas de

11



vuestra institucién, quien nos ordend realizar las budsquedas

denominativa y figurativa, luego de varios dias de haber obtenido

dichos resultados Ieégresamos a la asesoria de registro de marcas

que brindan en sus oficinas, luego de un examen de
registrabilidad realizado por el encargado de asesoria de marcas

nos recomendd solicitar el registro de la marca que ahora se

encuentra en controversia.

SEGUNDO OTROSI DECIMOS. - Como prueba de lo sefialado en el pPrimer

otrosi decimos, anexamos conjuntamente con el presente escrito:

1) Fotocopia de 1la solicitud de registro donde se aprecia el
sello del funcionario que seflala “servicio de asesoria.de
marcas ventanilla 39 con su debida aprobacién”.

2) Solicitud de bisqueda figurativa de fecha 03 de noviembre de
2017, con el cual se anexo el logotipo de la marca que se
solicita en autos y nuestra verdadera voluntad conforme se lee
€N s5u parte descriptiva: “EIL LOGO ES UNA LETRA V (UVE) DE LAS
INICIALES VANETTI DELINEADA Y BORDEADA HACIA EI LADO DERECHO
RELLENADO bN FONDO DE COLOR”.

TEJ&ERO OTROSj ECIMOS.- OQue, adjuntamos copia del presente
escrito para la otta parte.

\ Lima, 19 de febrero del 2018.

) 1 Voo
César Apolin Alz '
T T AN
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‘ 1 Saliéud.-de Bisquada
@iﬁ Indecopi o ’ de &nfssstentes.

e o £y o 4 i innal) a
BERL: W7 Y -3 ) gSegee Gpsienal 1

MITED ST RF AN MY 3 0
S bt furna 1r 3nsiie

{
Figuiativa | M )] -
- ~

{  Fonéliea |

- SOLICITANTE: e limziime
Nombres y Apellidos 7 Razén Social N° DNI /N°
{Nambre de I peracna nalural o uldicn 3 ta quo so emitird la Solete de Vents o Fagturs, RUC N C.E,

= Pot favar, H'ene con lala cara y leclble) -
MARI Lo itAwESSd PATTAN MOMNTES Y130 £604

Teléfono: | T E-maik
| .

Nota:-'Los.rasullades s entragaréin, con Ia ;ra'santaclén de Ja Bolela de Venta o Faclura, Para ol ‘caso da
Bifsquedas Flguratlvas, ¢! reporte o resuitado se emitird con el nombre agul consigneda,

. DATOS DE LA SOLICITUD: :
Para atender 512 soliphud e INDISPENS&BL'E que consigne’los slguientes datos;

T R e AT R o e - =
S L) ST AT STy L

Clase(s) ".

il

et

i g Descripclén del logotipn . - Clase (s)
& 1260 €5 wp terea Y (we) of s
FMCIES YANETTI DELIKEADA Y BOZTEADY
LA EL tdoo DESreH  Peitew bbD Con
_Fowip DE (to,

Imporianis:

1. Se dija donslancia qua Iz prosemts bisqueds de antecadentes no aa definliva para ol cegisiro de un slgny, puUss Una vez
- presentada Ja sollciiud, 1a Ditaccién de Signas Plstintivos slectuard of sxamen cormespondente. ’ :

A

2, La entregn del reavitado o reporte de Iniszuadl do antecedentas fondlicos an una clase demora apmxmadamente 30
= Ll. h’ﬂ':g;’.ludas de antecedenias fondlicos en mi9 do una clase, por Ulular, danunciante y donunclads se aniragardn
enun dls {01 18 '

3. Lea biisquadas do snlesndantes Ngurativos dematardn enira iras {03}y diez [40) dfas hdbiles, dependiends del nimero da -
" clasea salicladas, El plazo se cuenia desde ¢ &a sigulbnis de su prasantacian ¥ el resiitado o reporie sp entregars al dia
slgulente de vencida et plazo, . :

El gllgzo'mi:dmn para racoger los foportas s de 30 dias calendare, conoiuldo ase plazo, 1a Infemasian saré destrulda y no
habrd lugar a reclamn,

»q
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DIRECCICN DE SiGNOS DISTINTIVOS
SCLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO { SERVICIO YIC MULTICLASE

1. DATOS DEL SOLICITANTE N° de Sollﬂi?ai;?és?(ﬁln caio?de se% més de 1 solicltante llenar el alnexo‘A

por cada scolicitante adlcional)

PE§§ONA JURIDICA
e

D PERSONA NATURAL Tipo de em resa (*'}'(lﬁérque a8 ch‘fisponder)
| [ Micro [ Hedi&nB T Medianal | Otra:
~ Nombre o Denominacion | Razon Sockl (conforme aparece en sy dasumento deidentidad, o de, songtitucion) . ..o
’ CORPVANETTI S.A.C. '

R R Sl i3 R Dacuments delldentidad (mar ey

.... Nacignalidad f:Palsde Constifucionsii.«...| ParsonaNatural DNIL | G.E- E] ASARORTEL Ji/E
- 20601542154
PERUANA

pier-¢aso’de.ser Persona‘duridlca)‘ :

Distrito: CARABAYLLO Provincia: LIMA Departamento:  LIMA

Referencias de domicilio: .
ENTRE LA AV. SENOR DE CAUDIVILLA Y LA AV. TRAPICHE ~ AL COSTADO DE LA LOZA DEPORTIVA "PETRAGOL"

943251222 1/ 920216507

2. INFORMACION REFERENTE Al PODER DE REP REPRESENTACION (marcar la opcion de corresponder):

({De tener el solicitante un

documento de poder privado, se considerara como denominacién del solicitante lo sefialadoen e i
t .

| efitabezado :
del documento de poder; en casa de tener una partlda registral, se tomard fa denominacion que consta en dicha pa‘mda) :

D Se adjunta documentacién que acredita representacicn.

i Documentacién que acredita representacion ha sido presentada en el expediente N°:
(Este expediente no debe tener una antigbedad mayor de 05 afios, conforme a lo establecido en el articulo 40 de la Ley N*- 27444)

D Bajo declaracion jurada informo que la facultad de representacién se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida

registral-N°_ - Asiento N°

3. PAGO:DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher) .

Fecha de pago

N° de comprobante

4. PRIORIDAD EXTRANJERA (marcar la opcion de corresponder): L

D Marcar este recuadro i reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

5. INTERES REAL PARA OPOSICION ANDINA (llenar sb6lo de ser el caso_)_

76 et SONCIUO TR

,_d' =
A u.rﬁﬂmi\ ns,

3.2013-PRODUCE sera considerada como micro empresa, aquella que tenaga ventas anlialesaﬁo?av ralas 150
lla que tenga ventas anuales no menor & las 150 U.LT. ni mayor a las 1700 U.L.T x‘fqegilana b uelia que

tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.1.T. ni mayor a las 2300 U.LT
INSTITUTO NACIONAL DE BEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELEGTUAL
: calle De la Prosa 104, $an Borja, Lima 41 - Perth Telf: 224 7800 e TS

E-mafl: asesoriavirtualdsd @indecopl.gob.pe / Web: www.indecopl, gob.pe

{*) De acuerdo con el D.S. 01
L.1.T.; pequefa empresa, ague

F-MAR-03/03 .. -




U Yiow do Warca: B.2. En casc de haber inarcado la | 6.3. Reproduccién del Signo
opcidn DENOMINATIVA, fraan
naminativa {compuesto sdio por escriba la denominacién af'.En‘caso de haber marcado la opcién’
7 nimeros) solicitar DENOMINATIVA CON  GRAFIA,
© 7t Denominativa con grafia CMIXTA; ™ TFIGURATIVA™ ™70
i ; | TRIDIMENSIONAL, inserfar fa

¢ 7 {tampuesla por una o mds palabras con
' yipede ietra parilcular, con o sin

il

i| s reproduccién de la marca.

qgﬁ Mlixta loombinacion de palabrasy
; slemariae grafloos)

v Tndimnensional (constituida por

¢ set u otras formas, vistas de fodos e ,

o FNGUIos} Se sugiere enviar copia fiel del mismo logetipo
. al comreo: - logos-gsdi@indecopigubpe (formato
Figurativa (compuesta solo por una o “sugerido: JPG o TIFF; & 300:dpi y bardes ehfre 1 a-

s figloss, cen o sin colores) Spixeles) " . L owve.e . LT
- 86 considérarn. loé-colofes que:se aprecianten,a .
. . reproducelsn - adjurita, ', salve - comunicaclon en
ario en cada expediente.”’ - . o

L Otros: . contrari S
" 4. Precise s desea proteger el color o colores como parte de Ia Marca: Cl | NO [ ]

;e cest de NO MARCAR alguna opcion, y de contener el signo aigln color, se prategeran éstos conforme aparecen en la
« regroduccion adjuntada) :

£4 LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (De solicitar una marca multiclase, deberé pagar una tasa de tramitacién por cada
& gue solicita el registro. Asimfsmo, es responsabilidad del usuario |a correcta inclusién de los preductos y/o servicios en la
¥ £ posterior verificacion en Ja Gaceta electrpica del Indecopi) ’

i ’iﬁﬁ%&? Gicheraonatlf _?\@ﬁ T
AN K A R e G B R Al D e N S
RUANIZADII0S S6-SRCUGnUA disbarIbIe e I%E

248 Prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria.

" Me e ser sufleiente el espacio anterjor, indicar las clases, productos y/o servicios adicionales en el ANEXO B

T riRMiA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

2
s X
R '.“”g‘?lxﬁgg‘:u fo

MARILU VANESSA PAITAN MONTES
GERENTE GENERAL

Toda in'fcrmacién consignada en esta solicitud se considera cierta, en atencién al Principio de presuncién de veracidad
& ot Tewio Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiente Administrativo General, la misma cue estard sujeta a
* pasterior .

= FORMA; Dentro de los quince (18) dlas habiles contados a partir de la fecha de presentacidn de la solicitud, la Direccion verificara
3 3 cumole won todos Jos requisitos previstos en los articulos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075. S

@ solciud contiene todos los requlsitas, la Direccin emitira a correspondlente orden de publicacion.

AZE BEL PROCEDIMIENTO: 180 dias hébiles cantados desde el dia siguiente de la presentacion de |a solicliud de registro.

ciiente de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de proteccion de Datos Personales, le informames que los datos persanales que
s proporcione seran utilizados y/o tralados por el Indecopi (por sf mismo o a través de terceros), estricta y Unicamerte para administrar
‘i Je promoclon, registro y prateceldn de derechos de propledad intelectuat (signos distintives, invenciones y nuevas tecnologlas, y
2Cho i autor) en sede adminisirativa, asf como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de
- Pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopl.

-& Gue ef Indecopi podrfa compartir y/o usar yfo almacenar yfo transferir su informacién a terceras personas, estrictamente con el
obietivo de reatizar las actividades antes mencionadas.

; i¢ simcer, guando corresponda, sus derechos de informacion, acceso, reclificacion, cancelacion y oposicién de sus datos personales

omento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopl.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE L& PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prasa 104, San Borja, Lima 41 - Perd Telf: 224 7800
E-mail: asesoriavirtualdsd @irdecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
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PERU :F.’.resi(.:léncié' L
PERU. del Consejo de Ministros:

TS

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION N° 3347 -2018/CSD-INDECGP!

EXPEDIENTE : 728944-2017

SOLICITANTE : CORPVANETTI S.A.C.

OPOSITORA : NIKE INNOVATED C.V.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICION

Lima, 26 de junio de 2018.

- 1. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de noviembre de 2017, CORPVANETTI S.A.C., de Pery, solicitd el reQistro
de la marca de producto constituida por la denominacién VANETTI y logotipo, conforme
al modelo adjunto:

et

-,
L4

1=/,

Para distinguir prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria, de la clase 25 de
ta Clasificacién Internacional.

.M'ediante escrito de fecha 16 de enero de 2018, NIKE INNOVATED C.V., de Reino de
los Paises Bajos, formulé oposicién manifestando lo siguiente:

- Es titular de las marcas:

Pagina 1 de 25

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De [a Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Per Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mall; postmaster@indecopl.gob.pe / Web: www.Indecopl.gob,pe
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Sus marcas C=="y & , ostentan |a calidad de notorias, lo que acredita con las
pruebas presentadas y con las resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOP] de fecha
23 de enero de 2015, N° 393.2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrerc de
2015, N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016, 2427-
2017/CSD-INDECOP! de fecha 24 de agosto de 2017, N° 3458-2016/CSD-
INDECOP! de fecha 16 de diciembre de 20186.

. Es fitular de una familia de marcas en virtud de a figura "swoosh” (e y &
Los signos en conflicto son semejantes.

- Los productos distinguidos por los signos en conflicto son identicos.

. La solicitud ha sido presentada mediando mala fe y con la intencion de perpetrar,
facilitar y consolidar actos de competencia desleal, dado que, sus marcas son
famosas, las personas que deseen comercializar calzado procuraran usar signos
que se asemejen a ellas, por lo que no puede deberse a Ia casualidad gue la
solicitante haya peticionado el regisiro del signo solicitado, sino que se debe a una
clara intencién de aprovecharse de su reputacion.

Gitd jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de! INDECOPI que
considerd aplicable al caso.

Ampard sus argumentos en io establecido en los articulos 136 incisos a) y h), 137y 146
de la Decision 486, asi como en los articulos 45 a 48 del Dacreto Legislativo N° 1075.

Miediante escrito de fecha 20 de febrero de 2018, CORPVANETTI S.A.C., absolvid el
irastado de la oposicién formulada manifestando lo siguiente:

- Los signos en conflicto no son similares.

. La notoriedad de sus marcas debera ser acreditada con medios probatorios idoneos,
no teniendo relevancia los presentados y siendo insuficiente.

. La opositora le atribuye una supuesta mala fe, sin embargo, no brinda mayor
fundamentacion.

- Antes de iniciar el presente tramite, siguié las recomendaciones de (a asesoria
recibida en Indecopi y realizo la respectiva blsqueda de antecedentes.

Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2018, NIKE INNOVATED C.V., adjunto copia
de 1o Resolucién N° 2514-2017/TPI-INDECOP! de fecha 21 de agosto de 2017 en la
cual se reconocio la notoriedad de sus marcas.
Mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2018, NIKE INNOVATED C.V., adjuntd copia
de ta Resolucién N° 3208-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2017 en la
cual se reconocié 1a notoriedad de sus marcas.
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Mediante escrito de fecha 04 de abril de 2018, NIKE INNOVATED C.V. reiterd los
argumentos de su oposicion y afadié que la blsqueda realizada por la solicitante es
referencial.

Mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2018, NIKE INNOVATED C.V., adjunté copia
de las Resoluciones N° 3866-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 201 7,
N° 1811-2018/CSD-INDECOP| de fecha 10 de abril de 2018 y N° 1830-2018/CSD-
INDECOP! de fecha 10 de abril de 2018, en las cuales se reconocié la notoriedad de
5US marcas.

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2018, NIKE INNOVATED C.V,, adjunté copia
de las Resoluciones N° 2706-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2018 y N°
2706-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2018, en las cuales se-reconocié
la notoriedad de sus marcas. :

2. CUESTIONES EN DISCUSION

l.a Comisidn, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo-siguiente:
i. Si las marcas W y [~ tienen la calidad de notoriamente conocidas; y,
de ser el caso, si es aplicable el articulo 136 inciso h) de la Decisi6n 486,
il Si Nike Innovate C.V. es titular de una familia de marcas a su favor.
.« L Si existe riesgo de confusién entre el signo solicitado y las marcas registradas
. a favor de Nike Innovate C.V.
v, Sila presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe y con la
finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. )

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Cuestion Previa

Respecto a la blsqueda de antecedentes realizada por la solicitante

La solicitante sefial6 que antes de iniciar el presente tramite, siguid las recomendabi,one_s
de la asesoria recibida en Indecopi y realizo la respectiva biisqueda de antecedentes.

Al respecto, cabe precisar que las blsquedas fonéticas son meramente referenciales,
por lo que no son definitivas para otorgar o denegar dicho registro como marca, dado
que en el examen de registrabilidad de los signos, la Comisién tiene Ia obligacién: de
evaluar cada nueva solicitud que se le presente determinando si, en el momento en que
la evaltia, cumple con los requisitos de registrabilidad y no incurre en alguna prohibicion
de registro. "

3.2, |nforme de antecedentes

De los antecedentes regisirales que obran en el expediente, se ha verificado lo
siguiente: ,
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Nike Innovate C.V., de Reino de los Paises Bajos, es titular de las siguientes
rmarcas.

|.a marca de producto constituida por el dibujo estilizado de ala, conforme al modelo

adjunio:

inscrita con certificado N° 24674, vigente hasta el 05 de octubre de 2024, para
distinguir zapatos, ropa de deportes y demas productos, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.

Al respecto, HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Pert, con fecha
17 de marzo de 2017, mediante expediente N° 697454-2017, solicité la cancelacion
de la referida marca.

Mediante Resolucién N° 3446-2017/CSD-INDECOPI de fecha 02 de hoviembre de
2017, la Comision de Signos Distintivos, declaro fundada ia referida cancelacion.

Contra tal Resolticién, Nike Innovate C.V., con fecha 08 de enero de 2018, formulé
apelacion, la cual se encuentra en tramite ante la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del Indecopi, por lo que la referida marca sigue vigente a la
facha.

La marca de producto constituida por la denominacion NIKE usada en combinacion
con la figura estilizada de un ala, conforme al modelo adjunto:

i

Inscrita con certificado N° 66417, vigente hasta el 09 de abril de 2022, para distinguir
calzado y vestidos en general, de |a clase 25 de la Clasificacion {nternacional.

La marca de producto constituida por la denominacion “NIKE AIR" y el disefio de un
ala estilizada, conforme al modelo adjunta: - Lo

inscrita con certificado N° 91601, vigente hasta el 08 de mayo de 2028, para
distinguir vestidos, calzado y demas, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
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L.a marca de producto constituida por el logotipo conformado por fas letrag "ACG"

con su escritura caracteristica y la figura estilizada de un ala sobrepuesta a dos
figuras triangulares, conforme al modelo adjunto: -

Inscrita con Certificado N° 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2019, para
distinguir vestidos, calzado, sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion. .
Internacional.

La marca de producto constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:

&

" Inscrita el 09 de agosto de 2017, con cettificado N° 17393!, vigente hasta el 09 de

o agosto de 2027, que distingue articulos de sombrererfa, calzado; prendas de vestir,

a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta),
puléveres, sudaderas, pantalones para correr, lencerfa, ajustadores deportivos
(ropa interior), vestidos, faidas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas
deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas
de vestir), prendas de calceteria, bandas para el braze (prendas de vestir), bandas
para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la
cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (articulos de sombrereria), bandanas

- (pafiuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el

sudor, bufandas, trajes de bafio, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta
de compresion (prendas de vestir), pantalones cortos de compresién (prendas de
vestir), pantalones de compresion (prendas de vestir), leggings de compresion
(prendas de vestir), jerseys de compresion (prendas de vestir), y chalecos; de
compresion (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar
balompié, fatbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de fa Ciasificacion
Internacional.

Asimismo, es titular de:

l.a marca de producto constituida por Ia figura, conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 28 de octubre de 2008, con certificado N° 144603, vigente hasta el 20 de

! Bs un certificado multiclase que abarca las clases 09, 18 y 41 de 1a Clasificacién Internacional,
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octubre de 2018, que distingue calzados; ropa, principalmente, pantalones, shorts,
-.camisas, polos, camisetas sin cuello ni mangas, puldver, sudaderas, pantalones de
antrenamiento, ropa interior, sostenes deportivos, vestidos, faldas, suéteres,
casacas, casacas resistentes al viento, sacos, chaquetas de esguimal, medias,
sombreros, gorras, viseras, vinchas (prendas de vestir), badanas de sombrerg,
guantes, cinfurones, calceteria, chalecos, jersey, uniformes de deportes, trajes
térmicos, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

b} Enla clase 25 de la Clasificacién Internacional se encuentran en tramite de registro
o se encuentran concedidos a favor de terceros, signos distintives que contienen en
su conformacion la figura de una saeta, tales como:

Marca Clase Certificado

V- 25 75846

/ 25 119108

V)7 A 4
o
‘““, 25 146263
o
T—, 25 157008
25 127530
25 165020

2.3. Notoriedad de las marcas = y &

Nike Innovate C.V., al formular oposicién sefialé que sus marcas (e y &
astentan la calidad de notorias, lo que pretende acreditar con las pruebas presentadas
y con las resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, N°
323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015, N° 355-2016/CSD-
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INDECOP de fecha 03 de febrero de 2016, 2427-2017/CSD-INDECOP! de fecha 24 de
agosto de 2017, N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2018. En
ese sentido, invocd la aplicacion del articulo 136 inciso h) de la Decision 485.

Asimismo, adjunté las copias de las Resoluciones N° 2514-2017/TPI-INDECOPI| de
fecha 21 de agosto de 2017, N° 3298-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de
2017, N° 3866-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2017, N° 1811-
2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018 y N°® 1830-2018/CSD-INDECOPI de
fecha 10 de abril de 2018.

En este orden de ideas, esta Comision proceders a evaluar fa notoriedad de las marcas
ey &= de conformidad con los criterios sefialados y en razén a los medios de
prueba presentados por la opositora.

3.3.1. Marco conceptual v legal

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sefiala que “la marca notoria [es] aquella
que relne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes
a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a
los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dIChO grupo 2

_ e
Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es'la base
jurfdica para otorgar a un signo una proteccién especlal dentro del sistema de’ marcds :
proteccién que trasciende el principio de inscripcidn registral, territorialidad e incluso
puede frascender e! principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, segln la normativa

"vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en
el caso de ias marcas notoriamente conocidas, la proteccién de las mismas no se da en
funcién del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si

una marca ha adquirido prestigio y reputacién por su uso eh el mercado, debe generar
un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a
alcanzar la calidad de notoria. '

De igual modo, si bien la estricta aplicacién del principio de territorialidad, impone que
la proteccion que se otorga a una marca registrada se extienda Unicamente al territorio
del pais en que se concedi6 el registro, fratdndose de marcas que han alcanzado el
grado de notorias, es probable gue terceras personas pretendan aprovecharse del
prestigio alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorigs-que
perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro pais por su legitimo titular.
Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepcion al
principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son
nrotegidas mas allé del pafs en el cual se encuentran registradas o son uﬂhzadas segun
sea el sistema de adquisicién marcaria. e ;f-“f

Asimismo, la estricta aplicacion del principio de especialidad determina que’ia proteccnon
gque se otorga a una marca reglstrada, se encuentre referida a productos o servicios

2 Proceso 49-1P-2008. Pag. 16. Al respecto puede consultarse la pégma web del Tribunal de Justicia d_e a

Comunidad Andina; hitp://www.tribunalandino.org.ec.
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idénticos o similares'a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso
de marcas notoriamente conocidas, la proteccién puede extenderse aln contra las
pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o
servicios de distinta naturaleza y no vinculados econdmicamente a aquellos que
distingue la marca, lo cual dependera del analisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un determinado signo distintivo, el articulo 228

de la Decision 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tormados en

cuenta, los mismos que se detallan a continuacion:

‘a"} ?'_el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

by la duracién, amplitud y extensién geogréafica de su utilizacién, dentro o fuera de
cualguier Pals Miembro;

¢) la duracién, amplitud y extensién geogréfica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
axposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de
la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversién efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; :

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais
Miembro en el que se pretende |a proteccion,;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g} el valor contable del signo como activo empresarial;

h} el volumen de padidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
det signo en determinado territorio; o

i) ia existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en el que se busca

.. proteccion;

i) . los aspectos del comercio internacional; o,

Ig) ia existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
_distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, se sefala el grado de conocimiento entre los miembros de! sector permitente.
Asi, dicha referencia debe analizarse sistematicamente con el articulo 230 de la
Decisién 486, el cual establece que se entendera por sectores pertinentes de referencia
para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de
consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicios a los que se aplique;
las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que acttan en -
giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se
aplique. Asi, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastara que sea
conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados. '

Adicionaimente a ello, cabe sefialar que mediante Resolucién N° 2951-2009/TPi-
INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009%, la Sala de Propiedad Intelectual del

5 Resolucién publicada en el Diario Oficial £/ Peruano el 26 de diciembre de 2009,
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Tribunal de! INDECOPI establecié como precedente de observancia obligatoria los
criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de

. notoriamente conocida, asl como al aplicar el inciso h) del articuio 136 de la Decision

Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual sefialé que "la notoriedad de una marca
debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; asi, quien alega |a notoriedad
de una marca debe probar tal situacién. [En efecto] en virtud del principio de que la carga
de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe]
aportar los medios probatorios que logren crear conviccién en la autoridad administrativa
respecto a la notoriedad invocada”. )
De ello se advierte que para la demostracion de la notoriedad de una marca resulta ..
inaplicable a su respecto la méxima notoria non egent prabatione. Y es que, a diferencia
del hecho notorio, la notoriedad de Ia marca no se halla implicita en la circunstancia de
ser ampliamente conocida, sino que es necesarla la demostracion suficiente de su
existencia, a través de ia prueba [...]"

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "varios son Ios<

‘hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los

productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores,
publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para
calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa conviccién deben ser probados

-y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que

una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que
ser presentada a juicio tal resolucion o sentencia, constituyéndose en una prueba con
una carga de gran contenido procedimental™.

En este orden de ideas, esta Comisidn procederd a evaluar la notoriedad de las'marcas
alegadas por la opositora de conformidad con los criterios sefialados y a la'luz de los
medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.3.2. Analisis de la alegada notoriedad

Previamente al analisis de la notoriedad alegada por la opositora cabe indicar queiaun
cuando la notoriedad es un fenomenc dinamico que debe ser acreditado por'quien’lo
alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas, tendientes a acreditar-la
notoriedad de una marca, deban ser presentadas cada vez que esta se invoca, sino due
elio dependera del caso concreto. Para tal efecto, se debera tener en cuenta que Ia
extension del conocimiento y difusién de una marca notoria, asi como el prestigio y la

- dea de calidad que ella evoca, permanece en el recuerdo de los consumidores por un
“fiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado

correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en forno
a elia determina que sea dificil que la condicién de notoriamente conocida desaparezca
en corto tiempo. Asi, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la

" atitoridad administrativa correspondiente, en fecha relativamente reciente, se é_ntiénde

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-1P-2005. Pag. 12.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 08-IP-2008. Nota N° 17. Pag. 13. La referencia
corresponde al Proceso N° 08-{P-85. '
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que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada
nuevamente.

En el presents caso, Nike innovate C.V., con la finalidad de acreditar la alegada
notoriedad de sus marcas &=y &= cité las siguientes Resoluciones:

& 5 & 2 O

Resolucidn N°® 141-2015/CSD-INDECOP! de fecha 23 de enero de 2015,
Resolucion N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015,
Resolucion N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016.
Resolucion N° 2427-CSD-INDECORI de fecha 24 de agosto de 2017.
Resolucion N° 3459-2016/CSD-INDECOPI! de fecha 16 de diciembre de 2016

Asimismo, presentd los siguientes medios probatorios:

1.

Copia de las Resoluciones N° 2514-2017/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto
de 2017, N° 3208-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2017, N°
3866-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2017, N° 1811-
2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018 y N° 1830-2018/CSD-
INDECOP! de fecha 10 de abril de 2018. (fojas 136 a 150; 159 a2 201 y 238 a
300)

tmpresion del BRANZ TOP 100 MOST VALUABLEE GLOBAL BRANDS 2017
(fojas 17)

Impresion del articuio “;Cudles son las marcas mas recordadas por los
peruanos?”. Edicion digital de El Comercio de fecha 21 de abril de 2017. {fojas
59 a 61)

Impresion de Catalogos "mylife” vigente del 04 al 18 de julio de 2014, “reto 42k"
de abril de 2015, "Urbano zapatillas” de setiembre de 2013, “Verano 2018” del
09 de octubre de 2015, "Feliz dia Mama de enero marzo de 2016, “Desafio Fit",
"A conquistar América”, Jeans & zapatilias OE", “Oeschie Skaters”, “Oeshle
Move". (fojas 62 a 107).

Evaluacion de los medios probatorios

De la impresidn descrita en el punto 2, se advierte que hacen referencia a
Rankings del afic 2017 sobre valoracién de marcas en el mundo, siendo que en
dicho ranking se verifica que la marca &"se encuentra en la posicién 26, de las
marcas mas vaiiosas del mundo.

Dei articulo sefiaiado en el punto 3, se advierte referencia a un estudio de mercado

‘en el-cual se determina gue el consumidor peruano recuerda, entre ofras, a la
" marca NIKE.

De las impresiones de los catélogos descritas en el punto 4, se advierte que

- corresponden a documentos publicitarios de diversas empresas, entre ellas, Saga

o

Falabella y Ripley, en los cuales se verifica publicidad realizada con relacién de la
marca NIKE y la figura de ala estilizada & sobre zapatillas.
De la revision de las resoluciones citadas y presentadas se desprende lo siguiente:

En ia Resolucion N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015,
recalda en el expediente N° 579761-2014, se sefiala lo siguiente:
Pagina 10 de 25

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE L& COMPETENCIA Y DE LA PROTEGCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pent Telf; 224 7800 / Fax: 224 0348
E-rail: postmaster@indecopl.gob.pe / Web: www.Indecopl.gob.pe



]

Presidencia .. - S
del Consejo de Ministros -

2

“Ahora bien, de la revisién de las resoluciones citadas {(...) se ha verificado
que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto del”
reconocimiento efectuado sobre el carécter notorio de las marcas &= y
&= (cortificado N° 24674), razén por la cual se considera que éstas.
siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislacion vigente para
ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase
25 de la Clasificacién Internacional”. '

En la Resolucién N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015,
recaida en el expediente N° 586176-2014, se sefiala lo siguiente:

“Ahora bien, de la revision de las resoluciones citadas (...) se ha verificado
que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto del
reconocimiento efectuado sobre el carécter notorio de las marcas &= y
& (cortificado N° 24674), razén por la cual se considera que éstas
siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legisiacién vigente para
ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase
25 de la Clasificacion Internacional”.

En la Resolucién Ne 355-2016/CSD-INDECOPI de fechas 03 de febrero de 2016,
recaida en el expediente N° 529744-2015, se sefiala lo siguiente:

“Def anélisis en conjunto de las resoluciones citadas, ranking de marcassy
articulos periodfsticos e impresiones de diversas paginas web, 'se"advierte
que (...) . se ha verificado que las situaciones de hecho y deérecho y.rio
habiendo transcurrido mucho tiempo desde el reconocimiento efec_tpadd’ﬁdr
la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolucion” N°
3469-2015/CSD-INDECOP! de fecha 02 de diciembre de 2015, sobré’ el
cardcter notorio de las marcas &= y (=="" (ceriificado N° 24674), se
considera que éstas siguen cumpliendo con los requisifos exigidos por la
legislacion vigente para ser consideradas notorias, como signos que
identifican productos de la clase 25 de la Clasificacion internacional”.

En la Resolucion N° 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017,
se sefala lo siguiente: :

“Af respecto, de la revision de las citadas Resoluciones, asl como de las pruebas
presentadas , se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han
variado respecto de los reconocimientos efectuados mediante las Resoluciones
citadas sobre el carécter notorio de las marcas NIKE (certificado N° 24812) y
(== (certificado N° 24674) y; razén por la cuales se considera que éstas siguen
manteniendo su condicion de notoria, para identificar productos de la clase 25
de la Clasificacién Internacional”. '

R ,.‘-.’r,r

En la Resolucién N° 3208-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de ‘octubre’ de

FiL
5l

2017, recaida en el expediente N° 690001-2017, se sefiala lo sigUi_gbte;' fax
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"Af respecto, de la revisién de las citadas Resoluciones, asf como de las pruebas

presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han

variado respécto de los reconocimientos efectuados mediante las Resoluciones

citadas sobré el carédcter notorio de las marcas &= y (== (certificado N°
.. . 24674) razén por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su
 condicién de notorias, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional”,

-~ beONCIUSION

Al respecto, de la revisién de las citadas Resoluciones, asi como de las pruebas
presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado
respecto. de los reconocimientos efectuado en las referidas Resoluciones, sobre el
caracter notorio de las marcas =" (certificado N° 24674) y & razén por la cual
s@ considera gue éstas siguen mantenlendo su condicion de notoria para identificar
productos de la clase 25 de la Clasificacién Internacional.

3.3.3. Aplicacion del articulo 136 inciso h) de [a Decisidn 486

El articulo 136 inciso h) de la Decision 486 establece que “no podran registrarse como
marcas los signos que constifuyan una reproduccion, imitacién, traduccion,
transliteracion o transcripcién, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacidon con ese tercero .o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de
suvaior comercial o publicitario”. '

}91, anal:ms del articulo 136 inciso h) de la Decision 486, se advierte que antes de
analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga proteccion en dicha norma, deben
vc;rn‘lcarse !as siguientes condiciones:
- Que el signo solicitade constifuya la reproduccion, imitacion, traduccion,
. “transliteracion o transcripcion total o parcial de un signo distintive notoriamente
" conocido; vy,
- Que el signo notortamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante
del registro.

I=n el presente caso, habiéndose determinado que las marcas "oz (certificado N°

24674) y M gozan de la calidad de notoriamente conocidas en el pais en que se
solicita el registro y teniendo en cuenta ademas que éstas pertenecen a un tercero
distinfo al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la
reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de las
marcas notorias.
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Asi, del analisis del signo solicitado se advierte que este no constituye una reproduccion,
imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de las marcas notorias.

En efecto, |a figura que conforma el signo solicitado, no reproduce ni tampoco imita las
marcas notorias, ya que el signo solicitado presenta tres extremos en punta orientados
hacia la izquierda, derecha en diagonal hacia arriba y hacia abajo en diagonal hacia la.
derecha; mientras que las marcas notorias presentan dos (2) extremos definidos en punta, - .
ubicando el extremo mas alargado a la derecha. ST

Asimismo, el signo solicitado no constituye la traduccién de las marcas notorias, por cuanto
no se expresa en otro idioma o lenguaje a tales marcas, las cuales son exclusivamente
graficas. De la misma manera, el signo solicitado no constituye la fransliteracion de las
marcas notorias al ser estas exclusivamente gréficas.

Finalmente, el signo solicitado no constituye la transcripcion total ni parcial de las marcas
notorias, ya que el signo solicitado deja una impresién visual y sonora distinta a la que
producen las marcas notorias.

Siendo asi, en el presente caso no resulta de aplicacion lo dispuesto en el articulo 136
inciso h) de la Decisién 486, por lo que corresponde declarar infundada en este extremo la
oposiclén formulada.

3.4. Familia de marcas alegada por la opositora

Nike Innovate C.V. manifestd ser titular de una familia de marcas en virtud de la figura
sswoosh’ (="y CL e

Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que pertenecen a una sola
persoha y que comparten un elemento comun. Este elemento comin, conocide coma‘el
apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una silaba u-otro
elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen empresarial de cada marca
miembro de la familia. Asf, como estrategia de mercado, muchos agentes econdmitos
a fin de distinguir los diversos tipos de productos o servicios gue ofrecen, utilizan: la
figura de familia de marcas. '

Al respecto, la doctrina ha sefialado que “para que se configure una familia de marcas
es imprescindible que los consumidores reales o potenciales capten y retengan en su
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memoria la unién existente entre el grupo de marcas y los productos o servicios
diferenciados por las mismas’s.

En este sentido, para que se configure una familia marcaria resulta necesario que se
encueniren presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y
otro subjsetivo.

a) Elemento objetivo: se basa en la existencia de una pluralidad de marcas registradas
a favor de un mismo titular, que presenten algin elemento distintivo en comun, el
cual ademas debe ser de exclusividad de dicho titular. Asimismo, dichas marcas
deben estar destinadas a distinguir productos o servicios idénticos ¢ relacicnados
entre si,

b} Elemento subjetivo: implica que dicho términec o particula comtin sea susceptible de
ser percibido y reconocido por los consumidores como caracteristico o proveniente
" de un origen empresarial determinado, de manera tal que el publico consumidor se
haya acostumbrado a que diversos productos o servicios de dicho origen

& empresarial sean distinguidos con la misma particula o término comun.

Siendo asi, esta Comisién procedera a evaluar si las marcas sefialadas por la opositora

forman una familia de marcas a partir de la figura "swoosh” = y b para
distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

En relacién a la marca ("

Al respecto, se ha podido verificar que en atencién a las marcas registradas por la
opositora en la clase 25 de la Clasificacion Internacional, no se cumple el elemento
objetive senaiado,.dado que la opositora Unicamente tiene una marca registrada.en
dicha clase mencionada, por lo que, en base a ella, no es posible establecer la existencia
de la familia de marcas alegada.

En relacién a la marca &

k=n el caso concreto, se advierte que ia figura “swoosh” & forma parte de diversas
marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V. que distinguen productos de la clase
25 de la Ciasificacion Internacional, por lo que considerando que dicho elemento no se
encuentra presente en ningln otro signo de la referida clase inscrita a favor de terceros;
se conciuye que se cumpie con el elemento objetivo para que se configure una famlha
Je marcas.

Asimismo, considerando que la figura “swoosh” & s capaz de indicarle al
consumidor gue dicho signo identifica un origen empresarial determinado, en este caso,
©f .de la opositora, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional; se concluye que se cumple con el elemento subjetivo necesario para que
ge configure una familia de marcas.

8 »’\REAN LALIN, Manuel. £/ cambio de la forma de la marca. Contribucién af estudio de la marca denvada
!nstatuto de Derscho Industrial de la Universidad Santiago de Compostela. Santiago, 1985. Pag. 118.
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En tal sentido, al estar presentes los supuestos necesarios para establecer una familj
de marcas, es posible reconocer su existencia a favor de la opositora respecto a la figura
“swoosh” V en la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

3.5. Evaluacion del riesgo de confusién

NIKE INNOVATE C.V. sustentd su oposicién en base a la titularidad de las siguientes
marcas registradas:

25 91601
25 53793
ACG
Fo— 25 17393

El articulo 136 inciso a) de la Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
sefiala que ‘no podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuanda sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion”.

La confusion a la que puede ser inducido el ptiblico consumidor o usuario en el'mercado
puede darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presenta cuando dos productos
o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo
tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, segtin el
caso, en la creencia errénea que se trata del producto o servicio del competidor. Por sy
parte, la confusién indirecta, no esta referida a los productos o servicios en si, sino al
origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun
diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que
ambos pertenecen a un mismo titular.

Adicionalmente, resulta pertinente tener en cuenta que, en doctrina, existen dos tesis
sobre el concepto del riesgo de asociacién, a saber, Ia tesis de que el riesgo de
asociacion es una figura cuyos contornos son mas extensos que los del riesgo de
confusion, v, por otro lado, la tesis de que el riesgo de asociacion se encuentra contenido
dentro del riesgo de confusion.

“En atencién a lo expuesto, y tal y como el Tribunal Andino sostuvo en el Proceso 032-
|P-2008, la figura del riesgo de asociacion contemplada en la Decisién 486 debe ser
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analizada dentro de la del riesgo de confusién, asimilandola a la figura de riesgo de
confUsion indirecta.

e lo expuesto se concluye que para el andlisis del riesgo de confusidn se debera tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sl, como [a naturaleza de los productos
o-servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, el riesgo
de confusién entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.5.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

&zn cuanto a los productos y servicios, cabe sefialar gue uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
caracter general la posibilidad de oponer una marca reglstrada frente al registro o uso
de un signo identico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Asl, el registro de tina marca otorga proteccién a su titular no sélo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que también opera en
relacidon a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusién al
publice consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en.una misma clase de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de
Nizg es irelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestion. Asf [o entiende el articulo 151 de la Decision 486 en su segundo
gérrafo, al establecer expresamente que ‘(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendides en una misma clase de la Clasificacion
fnternacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

£n consecuencia, para determinar e! alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segln su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utifizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.

- Con relacién a la marca #—"{(certificado N° 24674)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y
articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Por sut parte, la marca registrada identifica zapatos, ropa de deportes y demas
P! roductos, de ia clase 25 de la Clasificacién internacional.

r '5 5 .
Af ’respecto 88 adwerte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado, se
mcuentran comprendidos en los productos que distingue la marca registrada, en tanto
dsta Gltima distingue todos los productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacionai.

En ese sen'ndo se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
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riesgo de confusién en el mercado, guedando por determinar si los signos son,. o no,
semejantes al grado de inducir a confusion al plblico consumidor. Ademas, dada la
identidad de algunos de los productos a que los se refieren los signos en conflicto, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser
mads riguroso en el examen comparative de los signos

. Con relacién a la marca & | certificado N° 88417)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y
articulos de sombrererfa, de 1a clase 25 de la Clasificacién Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue calzado y vestidos en general, de la clase 25
de la Clasificacién Internacional.

Al respecto, el signo solicitado y la marca registrada distinguen algunos de los mismos
productos; a saber, calzado y prendas de vestir / vestidos en general.

Por otro lado, los articulos de sombrereria que pretende distinguir el signo solicitado, se
encuentran vinculados con el calzado y los vestidos en general que distingue la marca
registrada, toda vez que se trata de productos que se encuentran destinados a ser
utilizados como vestimenta de las personas, siendo de uso complementario y conjunto.
De igual manera, los mismos estan dirigidos el mismo publico consumidor y son
susceptibles de ser comercializados en los mismos establecimientos. Finalmente,

resulta frecuente que una misma empresa se dedique a la fabricacién’ y/o

comercializacién conjunta de tales productos.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son, © No,
semejantes al grado de inducir a confusién al plblico consumidor. Ademas, dada‘la
identidad en algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta
Comisién considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser

-mas riguroso en el examen comparativo de los sighos,

. Con relacién alamarca_*1# (certificado N° 91601)

et e i

_ flE.n»'ei ﬁresente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, éalzédo y

articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Por su .parte, la marca registrada distingue vestidos, calzados y demaés, de la Q|a5e 25
de la Clasificacién Internacional. , :

Al respecto, se advierte gue los productos que pretende distinguir e! signo soli’cit'ad_cj !' se
encuentran comprendidos en los productos que distingue la marca registrada, en tanto
esta Ultima distingue todos los productos de la clase 25 de la Ciasificacic’m__iqt.e‘r.naqiq:n_r;\!.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusién en el mercado, quedando por determinar si los signos son, 0.0,
semejantes al grado de inducir a confusién al plblico consumidor. Ademas, dada la
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identidad de algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser
mas riguroso en el éxamen comparativo de los signos,

7. Lon relacion a la marca RC G (certificado N° 53793)

) . . - , .
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado vy
articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue vestidos, calzado, sombrereria de la clase
25 de la Clasificacién Internacional,

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen los mismos productos.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en ef mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusién al publico consumidor. Ademas, dada la
identidad de los productos a los que se refieren los signos en confiicto, esta Comisién
considera que se incrementa el riesgo de confusién, por lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Con relacion a la marca & (certificado N17393)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y
articulos de sombrererfa, de la clase 25 de la Clasificacion internacional.

Hot su parte, la marca registrada distingue articulos de sombrereria, calzado; prendas
- dewvestir, a.saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta),
putoveres, sudaderas, pantalones para correr, lenceria, ajustadores deportivos (ropa
interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas
para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir),
prendas de calceterfa, bandas para el brazo {prendas de vestir), bandas para la cabeza
(prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber,
sombreros, gorras, viseras (articulos de sombrereria), bandanas (pafiuelos para el
cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de
bafio, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresion (prendas de
vestir), pantalones cortos de compresién {(prendas de vestir), pantalones de compresion
(prendas de vestir), leggings de compresion (prendas de vestir), jerseys de compresién
{prendas de vestir), y chalecos de compresién (prendas de vestir), zapatos deportivos
con toperoles para jugar balompié, fatbol, béisbol, softball golf, cricket, de la clase 25
de la Clasificacién Internacional. :

Al respecto se advierte que ios signos en conflicto distinguen los mismos productos, a
saber: articulos de sombrereria, calzado; prendas de vestir.

De otro lado, las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado incluyen a
iosycalzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), puléveres,
sudaderas, pantalones para correr, lencerfa, ajustadores deportivos (ropa interior),
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vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el
sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de
calceterfa, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas
de- vestir), tapados, chalecos; jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor,
bufandas, trajes de bafio, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de
compresion (prendas de vestir), pantalones cortos de compresion (prendas de vestir),
pantalones de compresién (prendas de vestir), leggings de compresion (prendas de
vestir), jerseys de compresion (prendas de vestir), ¥ chalecos de compresion (prendas
de vestir), que distingue la marca registrada.

Presidencia
dei Consejo de

Ministros:

E| calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye a los zapatos deportivos
con toperoles para jugar balompié, fltbol, béisbal, softball, golf, cricket, que distingue la
marca registrada.

Los articulos de sombrereria que pretende distinguir el signo solicitado inciuyen a las
prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (articulos de
sombrereria), bandanas (pafiuelos para el cuello), capuchas que distingue la marca
registrada. A

o
L

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se gen'éire‘“f“«}“
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusion al puiblico consumidor. Ademas, dada-la
identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comisién considera que se incrementa el riesge de confusion, por lo que se debera ser

" mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

3;56.2. Examen comparativo

-* . Con refacién a la marca (=" (certificados N° 24674 Y 17393)

.Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con
certificado N° 24674, se advierte que no son semejantes.

© ol

ey

En efecto, desde el punto de vista grafico, se determina que el elemento figurativo que
conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas
_registradas, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia
. .abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en
. el caso de las marcas registradas se advierte una figura de dos puntas mas ancha en ia
parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de

Péagina 19 de 25

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA YDE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD !NTEL-ECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borfa, Lima 41 - Perl Telf; 224 7800 / Fax; 224 0348
E-mall: postmaster@Indecopi.gob.pe 1 Web: www.Indecopl.gob.pe



Presidencia ;
f del Consejo de Ministros

conjunto distinto.

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta ia denominacién VANETT), lo cual, en el
presante caso, contribuye a las diferencias sefialadas.

- Con relacion a la marca wf (certificado N° 66417)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con
certificado N° 66417, se advierte que no son semejantes.

En-efecto, desde el punto de vista gréfico, se determina que el elemento figurativo que
conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma la marca
registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia
abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en
el caso de la marca registrada se advierte una figura de dos puntas mas ancha en la
parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de
conjunto distinto. ST

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan
elementos denominativos (VANETT], en el caso del signo solicitado y NIKE en el caso
de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias sefialadas.

&

- Con relacidén a la marca i '(certificado N° 91601)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con
cettificado N° 91601, se advierte que no son semejantes.

SIGNQ SOLICITADO ...

K

 MARCA REGISTRADA .

A 1R

kn efecto, desde el punto de vista grafico, se determina que el elemento figurativo que
conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas
registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia
abajo 'y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mienfras que en
el caso de la marca registrada se advierte una figura de dos puntas més ancha en la-
parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de.
canjunto distinto. -
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Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan

elementos denominativas (VANETTI, en el caso del signo solicitado y NIKE AIR en el
caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias sefialadas.

- Con relacion a ia marca % (certificado N° 53793)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca regisirada con
ceriificado N° 53793, se advierte que no son semejantes. .

_En efecto, desde el punto de vista grafico, se determina que el elemento figurativo que
‘conforma’ el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas
registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia
abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en
el caso de la marca registrada se advierte dos figuras triangulares contrapuestas
formando una figura triangular de mayor tamafio sobre la cual se advierte una figura de
dos puntas (una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia
arriba a la derecha), fo que determina un impacto visual de conjunto distinto. :

En efecto, desde el punto de vista grafico, se determina que el elemento figurativo que
conforma el sigho solicitado, a saber: una figura irregular de tres puntas, una dirigida
hacia arriba a la izquierda, otra central de menor tamafio dirigida hacia -arriba y otra
horizontal dirigida hacia la derecha, es distinto al que conforma la marca registrada, a
saber: dos figuras triangulares contrapuestas formando una figura triangular-dé mayor
tamafo sobre la cual se advierte una figura de dos puntas (una inclinada hacia arriba.a
la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha), lo que determina un
impacto visual de conjunto distinto. o

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan
elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo solicitado y ACG en el caso
. de la marca registrada) o cual, contribuye a las diferencias sefialadas.

'3.5.3. Conclusidon

“Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de Ics mismos
productos y ofros vinculados, dado que no son semejantes, esta Comisién determina
que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir _riesgo de
confusion en el publico consumidor, por lo que corresponde declarar infuhdada la
oposicién formulada en este extremo. .
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~%8: Mala fe — Aplicacién del articulo 137 de la Decisién 486
En el presente caso, la opositora sefialé que la solicitud ha sido presentada mediando
mala fe y con la intencidn de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia
desleal, dado que, sus marcas son famosas, las personas que deseen comercializar
calzado procuraran usar signos que se asemejen a ellas, por o que no puede deberse
a la casualidad que la solicitante haya peticionado el registro del signo solicitado, sino
que se debe a una clara intencion de aprovecharse de su reputacién,

La buena fe representa la concretizacion de ios usos sociales. Asi de acuerdo a lo
sefialado por Baylos: (...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba
ia conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos

(..

La necesidad de praceder conforme a la buena fe para la eventual configuracién de un
derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial
a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En general, se considera que existe maia fe cuando el titular del derecho adquirié su
posicién juridica a través de un comportamiento que contraviene las normas juridicas,
ie buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante serd que este
comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen
“tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro
‘sighios que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresion de un derecho

gjeno, ya que conforme se ha sefialado, el actuar en forma deshonesta o desleal
.ébnstituye-un compartamiento no admitido por el ordenamiento jurldico.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicién indispensable para
que fa Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca,
la administracion debera tener en consideracion la observancia de este presupuesto.

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido
el registro de su marca con mala fe, sino que hace faita ademas que se transgreda uno
de los deberes de la leal competencia comerdial,

Elarticulo 137 de Ja Decision 486 establece 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 desieal, podra denegar
dicho registro.”

Asimismo, el articulo 258 de la Decision 486 establece que: "Se considera desleal todo
.acto’vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea

Edritrario‘a jos usos y practicas honestos.”

Gabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
mr‘npiémanﬁe enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son .

TBAYLOS bbRROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pag.336.
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susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
conereto. Conforme lo sefald el Tribunal de la Comunidad Andina, *(...) de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulacion y jusces nacionales la determinacion de

otros eventos de ios que razonablemente pueda deducirse la intencion o proposito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario”s.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la gque se
desenvuelven los agentes econdmicos, siendo el caso que quien invogue [a mala fe
debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presuncion. En efecto, los
individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presuncion que debe regir la evaluacion
por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sélo se podra determinar la existencia
de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las pruebas
presentadas en cada caso concreto.

A fin de acreditar la mala fe y los actos de competencia desleal atribuidos a los
solicitantes la opositora ha presentado las pruebas sefialadas en el numeral 3.2.2. de la
presente Resolucién.

Evaluacion de los medios probatorios

- De la impresion descrita en el punto 2, se advierte que hacen referencia a
Rankings del afio 2016 sobre valoracion de marcas en el mundo, siendo que en
dicho ranking se verifica que la marca é~"se encuenira en la posicion 24, de as
marcas mas valiosas del mundo. o M

- Del articulo sefialado en el punto 3, se advierte referencia a un estudio de mercado
en el cual se determina que el consumidor peruano recuerda, entre otras, a la
marca NIKE

- De las impresiones de los catalogos descritas en el punto 4, se advierte gue
corresponden a documentos publicitarios de diversas empresas, entre ellas, Saga
Falabella y Ripley, en los cuales se verifica publicidad realizada con relacion de la

_ marca NIKE y la figura de ala estilizada & sobre zapatillas.
- De la revision de las resoiuciones citadas y presentadas se desprende que las
" _marcas & y (= han sido reconocidas como notorias.

‘Del andlisis en conjunto de las pruebas presentadas por la opositora, cabe sefialar que,
no es posible determinar la mala fe ni la intencién del solicitante de perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de _competencia desleal. : )

Cabe precisar, que conforme se advierte del informe de antecedentes, las marcas

(e con certificado N° 24674, "A1%  con certificado N° 91601, ‘-ﬂ/ con certificado
N° 66417, 508 o certificado N° 53793, &= (certificado N° 17393) para distinguir

productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, estan registradas en, el _F"_ertz
a favor de la opositora. Siendo asl, y de conformidad con la naturaleza publica g&tia
informacion del contenido del Registro de Propiedad Industrial que adminisira la

Direccién de Signos Distintivos del INDECOPY, se advierte que dicha marca habria sito

8 Praceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11..
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conacida por el solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin
embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comision que éste haya
actuado de mala fe 0 haya cometido actos de competencia desleal. En efecto, la norma
juridica presume el conocimiento publico del contenido del registro, sin embargo, dicho
conocimiento no puede por sf solo ser considerado como sustento para atribuir una
conducta de mala fe o la comision de actos de competencia desleal.

Finalmente, cabe sefialar que, en atencion a lo sefialado por la opositora, relativo a que,
dado gue sus marcas son famosas, las personas que deseen comercializar calzado
proclraran usar signos que se asemejen a ellas, por fo que no puede deberse a la
casualidad que la solicitante haya peticionado el registro del signo solicitado, se
concluye que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora
considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de mala fe o la
intencion de cometer actos de competencia desleal, siendo necesario ponderar otras
circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte del solicitante, lo
cual no se ha verificado en el presente caso; por lo que corresponde desestimar en este
extremo la oposicidn formulada.

3.7.  Aplicacion de jurisprudencia invocada

De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual v de la Comisién de Signos Distintivos
del INDECQOPI ,

En el presente caso, la opositora invocé la aplicacién de criterios contenidos en algunas
de las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y de fa Comisién
de Signos Distintivos del INDECOP}

Al respecto, cabe sefiaiar que, de conformidad con el articulo 43 del Decreto Legislativo
N? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del Indecopi: *Las resoluciones
de tas Comisiones, de las Oficinas y de! Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y
~con caracter general el sentido de la legislacién constituiran precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente
motivada de la propia Comision u Oficina, segln fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y.de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, representa una linea de criteric o tendencla resolutiva de la Sala
Especializada en Propiedad- Intelectual y de la Comisién de Signos Distintivos del
Indecopi, se debe tener en consideracidn que las conclusiones a que se arriben en cada
caso dependeran del examen del correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe sefialar que la Autoridad Administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma
cumple con los requisitos para acceder al registro o no vy, si se encuentra incurso en
alguna prohibicion normativa. :

3.8. Examende i(egistrabilidad

‘Réal'i;ado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado gue es
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distintivo y susceptible de representacion gréfica, conforme a lo sefialado en el-articuto
134 de la Decision 486, Régimen Comtn sobre Propiedad industrial, encontrandose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los articulos 135 y 136 de dicha
Decisién, asi como fuera del supuesto del articulo 137 de la referida Decisién y no
habiendo sido solicitado mediando mala fe, por lo que no corresponde acceder a su
registro.

Presidencia

PERU del Consejo de Ministros -

- Consideracion final

Cabe precisar que se han tenido a la vista las marcas registradas y/o solicitadas con
anterioridad que figuran en el literal b) de! Informe de Antecedentes, con las cuales esta
Comisién considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de
confusion, dado que presentan diferencias graficas, fonéticas y figurativas suficientes
que permiten distinguirios entre si. : :

La presente Resolucién se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40,41y 42
de la Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOP!), sancionada’
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto L'egisla];cuj)‘fp-*’
N° 1075: asl como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizaciory*
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecdion de la
Propiedad Intelectual (INDECOP). B

4. DECISION DE LA COMISION

Declarar INFUNDADA Ia oposicion formulada por NIKE INNOVATED C.V,, de Reino de

los Paises Bajos, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad
Industrial, a favor de CORPVANETT! S.A.C., de Perd, la marca constituida por la
denominacién VANETT! y logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas
de vestir, calzado y articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion
‘Internacional; quedando bajo el ampare de la Ley por el plazo de diez afios, contado a
partir de la fecha de la presente Resolucion. s

Con la intervencién de los miembros de Comisién: Hugo Fernando Gonzalez
Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole,

Registrese y comuniguese

e .ﬁ;__w
HUGO F i@ ALEZ CODA R

Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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‘)\/ EXPEDIENTE N° 728944-2017

@ E 181 D EORMULA APELACION

‘ . .o A DE PARTES R 7
A LA DIRECCION DE'STGNOS DISTINTIVOS — INDECOPI | 102877

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

)

NIKE INNOVATE C.v., debidamente representada por Alfredo
Batreda Zegarra y/o Femando Barreda Zegarra, en el Expediente N° 728944-

A
:

e

,ls'ﬂ en la clase 25, atentamente decimos:

Que hemos sido notificados el- 05 de julio de 2018, con la
Resolucién N° 3347-2018/CSD-INDECOP| de fecha 26 de j!.lnio de 2018,
que resuelve declarar infundada la presente oposicién, No -estando de
acuerdo con dicha resolucion presentamos formal APELACION en base a
los fundamentos siguientes:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
1) Eundamentos de la resolucién impugnada

La Comisién de Signos Distintivos, mediante Re.soluc'ién N°
3347-2018/CSD-INDECOPI, ha considerado que n
lo establecido en el articuio 136 inciso h) de la D

tia_de aplicacion

ision 438 vodonia = 1o

T
e n!cTINTJVOS

3U JUL. 2058

‘"[.__] ., : ARge UE MARGAL C'UNTENU .
3.3. Notoriedad de las marcas (—="y " = = ﬁ"’”co
Nike innovate C.V., al formular oposicion sefalé que sifé marcas & O
» ostentan la calidad de notorias, Io que pretende acreditar con las

pruebas presentadas y con las resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOP!

de fecha 23 de enero de 2015, N° 323-2015/C8D-1 NDECOP! de fechas

25 de febrero de 2015, N° 355-2016/CSD- INDECOP! ds fecha 03 de

febrero de 2016, N° 2427-2017/CSD-INDECOP! de fecha 24 de agosto de
<2017, N° 3459-2016/CSD-INDECOF! de facha 16 de diciembre de 2018, En

ese sentido, invocd la aplicacién del articulo 136 inciso h) de la Decision

488.

siguiente:

Asimismo, adjuntd las copias de las Resoluciones N° 25714-2017/TPI-
INDECOP! de fecha 21 de agosto de 2017, N° 3298-2017/CSD-INDECOP!

f5g. 1de 36
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de fecha 20 de octubre de 2017, N° 3866-2017/CSD-INDECOP! de facha
28 de noviembre de 2017, N° 1811- 2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de
abril de 2018 y N° 1830-2018/CSD-INDECOP! de fecha 10 de abril de
2018.

En este orden de ideas, esta Comisicn procederd a evaluar la notoriedad
de las marcas (—" y » de conformidad con los criterios sefalados
Y en razon a los medios de prueba presentados por Ia opositora.
[L..]

onclusion
Al respecto, de la revisién de las citadas Resoluciones, asi como de las
pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de
derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado en las
referidas Resoluciones, sobre el cardcter notorio de las marcas
(certificado N° 24674) y &= : razén por la cual se considera que éstas
siguen manteniendo su condicion de notoria, para identificar productos de
la clase 25 de la Clasificacion Internacional.

3.3.3. Aplicacion dsl articulo 136 inciso h) de la Decisicn 486

En el presente caso, habiéndose determinado que las marcas (=
(certificado N° 24674) y & gozan de la calidad de notoriamente
conocidas en el pals en que se solicita el registro y teniendo en cuenia
ademds que éstas pertenecen a un .tercero distinto al solicitante,
cofresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproduccion,

Imitacion, traduccidn, iransliteracidn o transcripcion total o parcial de las

marcas notorias.

Asl, del andlisis del signo solicitado se advierte que este no constituye una
reproduccin, imitacién, traduccidn, transliteracion o transcripeion total o
parcial de las marcas notorias.

En efecto, la figura que conforma el signo solicitado, no reproduce ni
tampoco imita las marcas notorias, ya que el signo solicitado presenta tres
extremos en punta orientados hacia la izquierda, derecha en diagonal hacla
arriba y hacia abajo en diagonal hacia la derecha; mieniras que las marcas
notorlas presentan dos (2) extremos definidos en punta, ubicando el
exiremo mds alargado a la derecha, :

Asimismo, el signo solicitado no constituye la traduccién de las marcas
notorias, por cuanio no se expresa en ofro idioma o fenguaje a tales
marcas, las cuales son exclusivaments gréficas. De la misma manera, el
signo solicitado no constituye la transliteracicn de las marcas notorias al ser
estas exclusivamente gréficas.
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Finalmente, el signo solicitado no constituye la transcripcion total ni parcial

de las marcas notorias, ya que el signo solicitado deja una impresién visual
Y sonora distinta a la que producen las marcas notorias.

Siendo asi, en el prasente caso no resulta de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 136 inciso h) de la Decisidn 486, por lo que’ corresponde declarar
infundada en este extremo la oposicién formulada.”

Asimismo, la resolucién impugnada ha declarado infundada la
oposicién formulada con relacién a la prohibicién de registro establecida en
el articulo 136 inciso a) de la Decisién 486 manifestando lo siguiente:

3.5, Evaluacidn del riesgo de confusion

NIKE INNOVATE C.V. sustentd su oposicién en base a la titularidad de Jas
siguientes marcas registradas:

3.5.2 Examen comparativo

- Con relacién a la marca (=" (certificados N° 24674 Y 17393)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada con certificado N° 24674, se advierte que no son semefantes.

En efecto, desde el punto de vista gréfico, se determina que el 'elemento
figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo
que conforma las marcas registradas, dado que presenta una figura
Irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las olras dos en forma
diagonal a los lados de distinto grosor: mientras que en el case de las
marcas registradas se advierte una figura de dos puntas mds ancha en la
parte inferior y delgada en Ia parte superior, Io que determina un impacto
visual de conjunto distinto.
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Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominacicn VANETT,
lo cual, en el presente caso, coniribuye a las diferencias sefialadas.

- Con relacion a la marca w‘/ {certificado N° 66417)

Realizado e! examen comparativo entre el signo soficitado y la marca
registrada con certificado N° 66417, se advierte que no son semejanies.

En efecto, desde el punto de vista gréfico, se determina que el elemento
figurativo que conforma el signo solicitado difiers del elemento figurativo
que conforma la marca registrada, dado que presenta una figura irregular
de tres punias, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a
los lados de distinto grosor: mientras que en el caso de la marca registrada
se advierte una figura de dos puntas més ancha en la parte inferior y
delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de
conjunio distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada
presentan elementos denominativos (VANETT!, en e caso del signo
solicitado y NIKE en el caso de Ia marca registrada) lo cual, contribuye a las
diferencias sefialadas.

- Con relacién a la marca » ' ® (certificado N° 91601)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada con certificado N° 91601, se advierte gue no son semejantes.

SIGNOSOLICITADOE IARCAREGISTRADA ]

En efeclo, desde el punito de vista gréfico, se determina que el elemento
figurativo que conforma el signo solicitado difiere def elemento figurativo
que conforma las marcas registrada, dado que presenta una figura irregular
de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a
los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de la marca registrada
se advierte una figura de dos puntas mds ancha en la parte infarior y
delgada en la parte superior, lo que delfermina un impacio visual de
conjunto distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada
presentan elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo
solicitado y NIKE AIR en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye
a las diferencias sefialadas.

- Con relacién a la marca S (certificado N° 53793)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada con certificado N° 53793, se advierte gue no son semejanies.
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En efecto, desde el punto de vista gréfico, se determina que el elemento
figurativo que conforma el signo solicitado difiere de! elemento figurativo
que conforma las marcas registrada, dado que presenta una figura Irregular
de tres punias, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a
los lados de distinto grosor: mientras que en el caso de la marca registrada
Se advierte dos figuras triangulares contrapuestas formando una figura
triangular de mayor tamafio sobrs Ia cual se advierte una figura de dos
puntas (una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida
hacia arriba a Ia derecha), lo que determina un impacto visual de conjunto
distinto.

En efecto, desde ef punto de vista gréfico, se determina que el elemento
figurativo que conforma el signo solicitado, a saber: una figura irreguiar de
tres puntas, una dirigida hacia arriba a Ia izquierda, otra central de menor
tamano dirigida hacia arriba y otra horizontal dirigida hacia la derecha, es
distinto al que conforma la marca registrada, a saber; dos figuras
triangulares contrapuestas formando una figura triangular de mayor tamafio
sobre Ia cual se advierte una figura de dos punitas (una inclinada hacia
arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha), lo
que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca regisirada
presenlan elementos denominativos (VANETT!, en ef caso del signo
solicitado y ACG en el caso de la marca registrada} lo cual, contribuye a las
diferencias sefaladas.

3.5.3 Conclusidn

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los
mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes, esta
Comision determina que el otorgamiento del registro solicitado no es
suscsptible de producir riesgo de confusicn en ef publico consumidor, por lo
que corresponde declarar infundada la oposicidn formulada en esfe
extremo.” .

Finalmente, la Comisién también ha sefalado, erréneamente,
que la solicitud de registro no ha sido presentada mediando mala fe en virtud
a los siguientes argumentos:

Meala fe - Aplicacion del artfculo 137 de Ia Decisicn 486

[..]

Del andlisis en conjunto de fas pruebas presentadas por Ia opositora, cabe
sefialar que, no es posible determinar la mala fe ni Ja intencién del

solicitante de perpetrar, facilitar o consolidar un aclo de competencia
deslgal.
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Cabe precisar, que conforme se advierte def informe de antecedentés, las

marcas C_L,/ con certificado N° 24674, A& con certificado N°

81601, M’ con certificado N° 66417, RC. con certificado N° 53793,

(certificado N° 17393), para distinguir productos de la clase 25 de
fa Clasificacion Internacional, estdn registradas en e/ Perd a favor de |a
opositora. Siendo asi, y de conformidad con la naturaleza piblica de la
informacién del contenido de! Registro de Propledad Industrial que
administra la Direccién de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte
que dicha marca habria sido conocida por el solicitants con anterioridad a la
presente solicitud de registro, Sin embargo, este solo conocimiento, no
permite establecer a esta Comisidn que éste haya actuado de mala fe o
haya cometido actos de competencia desleal. En efscto, Ia norma Juridica
presume el conocimienio piiblico del contenido def registro, sin embargo,
dicho conocimiento no puede por si solo ser considerado como sustento
para atribuir una conducta de mala fe o la comision de actos de
compelencia desleal,

Finaimsnte, cabe sefialar que, en atencion a lo sefialado por la oposilora,
relativo a que, dado que Ssus marcas son famosas, las personas que
deseen comercializar calzado procurardn usar signos que se asemejen a
ellas, por lo que no puede deberse 1 Ia casualidad que Ia solicitante haya
pesticionado el registro dei signo solicitado, se concluye que el solo hecho
de solicitar el registro de un signo distintivo, que Ia opositora considera
similar a sus marcas regisiradas no constituye un acto de mala fe o la
intencién de cometer actos de competencia desleal, siendo necesario
ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tino
por parte def solicitante, o cual no se ha varificado en el presente caso; por
lo que corresponde desestimar en esie extremo la oposicién formulada.”

b

Encontrandonos en desacuerdo con los fundamentos

mismos en todos sus extremos,

2) Consideraciones relevantes por las que se debe

i\ I
denegar el registro del signo solicitado WATE T

expuestos por fa Comisién de Signos Distintivos, procederemos a refutar los

Con fecha 24 de noviembre de 2017, CORPVANETTI S.AC.

Clasificacion internacional, cuyo tramite gira bajo el presente expediente.

solicité el registro de la marca mixta F"lﬁﬂﬁllﬂ para distinguir “prendas
de vestir, calzado y articulos de sombrereria” de la clase 25 de la
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Contra dicha solicitud nuestra representada Nike Innovate C.V.
formulé oposicién, invocando la prohibicién de registro establecida en el
articulo 136 inciso h) de la Decisién 486, referida al impedimento de registrar

signos que constituyan, entre otros, una imitacién de marcas notorias, toda
vez que el signo solicitado resuita ser una imitacién de las marcas notorias

Asimismo, se sefialé que el signo solicitado vulneraba lo
establecido en el artfculo 136 inciso a) de la Decisién 486, toda vez que
_ resultaba confundible con ias marcas disefio SWOOSH registradas a favor

de Nike Innovate C.V.,

Invocé también, como otro de los fundamentos de su oposicion,
la existencia de una conducta de mala fe por parte del solicitante,

CORPVANETTI 8.A.C., quien pretendia con el signo solicitado®: 77flzi!,
aproximarse a las marcas de Nike Innovate C.V. constituidas por el notorio
disefio SWOOSH con la finalidad de generar confusion y aprovecharse
parasitariamente de su reputacién, indicios razonables de su intencién de
perpetrar actos de competencia desleal en perjuicio de Nike.

En el presente procedimiento en el que Nike Innovate C.V. ha
formulado oposicidn, la Comisidén de Signos Distintivos ha emitido con fecha
26 de junio de 2018 la Resolucién N° 3347-2018/CSD-INDECOPI,
declarando INFUNDADA la oposicién formulada y OTORGANDO el

registro de la marca MZIAEFTE en clase 25.

En este escenario, en el que su despacho debera pronuneiarse
respecto de la apelacién que Nike Innovate C.V. formula, se solicita a su

despacho tener en consideracién al momento de resolver lo siguiente:
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7117 [ F T I
constituye como una imitacién grafica de las marcas notorias
&y 6 toda vez que ha sido creado en base al dissfio
de las marcas notorias de Nike Innovate C\V.,, tratando de

* Que el elemento figurativo del signo solicitado

asemejarse a las mismas, variando Gnicamente los bordes curvos
por unos ligeramente rectos.

* Que la conducta de mala fe con la que ha actuado
CORPVANETTI S.A.C. se advierte por la intencionalidad de
registrar un signo que, desde una apreciacidn inmediata de los
signos, evoca el concepto que transmiten las marcas notorias

&/yw.

Dicho esto, pasamos a contradecir los argumentos expuestos
en la resolucién impugnada.

3) El signo solicitado vulnera la prohibicién del articulo 136
inciso h) de la Decisién 486

3.1 Aplicacién del articulo 136 inciso h) de la Decisién 486

La Decisién Andina 486 preceptua en su articulo 136 inciso h}, que
no podran registrarse como marcas aquellos signos Cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente ef derecho de un tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproduccion, imitacién, traduccion, transiiteracién o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos

0 servicios a los Que se aplique el signo, cuando su uso fuese suscepiible

de causar un riesgo de confusion o de asociacién con ese tercero o
conh sus_productos o servicios; un aprovechamiento injusto del

prestigio del signo; o la dilucidn de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.” (£ resaltado y subrayado es agregado).

En concordancia con el citado articulo y para efectos -de. su
aplicacién, la Resolucién N° 2951-2009/TPI-INDECOPI - qua constituye
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precedente de observancia obligatoria respecto del significado conceptual de
los términos: reproduccion, imitacion, traduccion, transcripcién Y transliteracicn
- establece respecto de lo que se entiende por imitacion, lo siguiente:

- Se entiende por imitacion aquelio que produce el mismo efecto. Ejecutar
una cosa a efemplo o semejanza de ofra. Asf, un signo sera la imitacién de
tna marca noloriamente conocida cuando ambos produzcan la misma
impresion fonética y/o gréfica en la mente del piblico consumidor. Una
imitacion se darfa en el caso de existir una previa marca registrada como
TABUL al pretender registrar uha nusva como TABLUL.

Previamente, a demostrar que el signo solicitado consiste en
una imitacion gréfica de las famosas y reconocidas marcas (= y

& , consideramos pertinente sefalar que el solicitante no ha refutado el
reconocimiento por parte de la Comisién con relacién a la calidad de marcas
notorias de los disefios SWOOSH de nuestra mandante, razén por la que
resultard innecesario evaluar, nuevamente, las pruebas que acreditan la
notoriedad de las marcas de NIKE INNOVATE C.V.

Resulta imperativo resaltar la importancia de la proteccién
reforzada con la que cuenian los signos notorios, ello en la medida que
el dafio que se generaria a la empresa titular del signo notorio es
mucho mayor que el de cualquier marca registrada.

En efecto, Jorge Otamendi advierte que la calidad de marca
notoria es una aspiracién de todo titular. Asi sefiala que “/a notoriedad es un
grado superior al que llegan pocas marcas. £s una aspiracion que los
titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel
de aceptacion por parte del piiblico que sélo es consecuencia del éxito
que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Jorge
Otamendi, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta
Edicion, Buenos Aires, 2010, p. 341.). (el resaltado es nuestro)

Por su parte el Tribunal Andino sefiala que la finalidad de la
proteccién reforzada de los signos notorios tiene por finalidad evitar el uso
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parasitario, razén por la que la proteccién concedida es extendida por sobre
los principios de especialidad, teritorialidad y uso efectivo de la marca.
Sobre el'ugo parasitario el Tribunal Andino ha sefialado lo siguiente:

“...) en relacién con el riesgo de uso parasitario, se protege al
signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de
su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el
caso anterlor, los productos o servicios gue se amparen. Lo
expuesto, estd ligado a Ia funcién publicitaria de la marca, pero se
diferencia del riesgo de dilucién en que Ia finalidad del competidor
parasitario es tinicamente un aprovechamiento de Ia reputacion,
sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de Ia
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida’ (Proceso
N° 72-1P-2015) [...J"(el resaltado es nuestro)

Prosigue el Tribunal citando a Monteagudo, con relacién a los
competidores parasitarios. Sobre el particular se efectia la siguiente cita:

“El propdsito perseguido por el competidor parasitario es claro: o
bien la similitud entre Jos signos, aunque no medje similitud entre las
prestaciones y sin provocar falsa representacion alguna respecto de}
origen, sirve para establecer una relacién intelectual qgue atrae la
atencién del pilblico consumidor de forma superior a la que
alcanzaria con el empleo de un signo renombrado; o bien fa
semejanza depara la transmisién consciente o inconsciente de Ia
reputacion que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los
productos del competidor con los originarios. En ambos casos la
apropiacion aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo
titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al
signo” (Montiano Monteagudo, “La protecdiBn’ de la marca
renombrade”. Ed. Civitas, Madrid Espafia, 1995. Pag. 283. Citado en el
Proceso 72-1P-2015) /... (el resaltado es huesiro)

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado
consiste en una imitacién de las marcas notorias (—=" y & e
titularidad de nuestra mandante. En efecto, advertira la Sala gue el signo
solicitado ha sido desarrollado en base a la estructura caracteristica de

las marcas notorias mencionadas.

En efecto, de una confrontacién entre el signo solicitado con las
marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V., se aprecia que al usar la

estructura caracteristica de las marcas notorias, el signo solicitado se ha
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limitado a modificar los trazos, manteniendo los mismos rectos y ahadiendo
una protuberancia en la parte baja media, conforme se aprecia a
continuacién:

e o WAAETT

(Marcas Registradas) . (Marca Solicitada) "

En ese sentido, a pesar de las modificaciones efectuadas por el
solicitante, se advierte que la estructura del signo solicitado evoca a las
marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V., por lo que resulta indudable que

. _n - - . . » "‘".
el signo solicitado constituye una imitacién de las marcas notorias (=" y

&

Ahora bien, habiéndose demostrado que el signo solicitado
constituye una imitacin de las marcas notorias (== y & ;
procederemos a mostrar que su registro causarfa riesgo de confusidn y/o
asociacion, asf como un aprovechamiento indebido del prestigio de las
marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V.

3.2 Riesgo de confusién y/o asociacion

El riesgo de confusién y/o asociacién al que hace referencia la
Decisién 486, se encuentra delimitada por la posibilidad que un signo que
constituye una imitacién de marcas notorias, como en el presente caso,
sea susceptible de inducir al publico a errar con relacién al origen
empresarial de los productos marcados con el signo solicitado, considerando
que los mismos corresponden a un producto proveniente de la empresa
titular de las marcas notorias.

En el presente caso, se advierte que al constituir el signo
solicitado una imitacién de las marcas notorias y, adicionalmente, al
pretender distinguir los mismos productos que aquellos que distinguen las
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marcas notorias, el riesgo de confusién y/o asociacion al que sera inducido
el pblico consumidor sers evidente.

A mayor abundamiento, se advierte que el similar impacto
visual entre los elementos gréficos de los signos se encuentra
determinado por el hecho que el signo solicitado generars en la mente
de los consumidores una imagen que evocara al famoso ¥y notorio
disefio SWOOSH, disefio que resulta de féacil recordacién en la mente del
consumidor debido a su uso extendido y continuo.

3.3 Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas
hotorias

Con relacién al aprovechamiento injusto del prestigio de las

marcas notorias (" v & , observaré la Sala que el signo solicitado,
al constituirse como una imitacién de las mismas, obtendra un beneficio
indebido, ello en la medida que el pablico consumidor, al verse inducido a
confusién, concebira que los productos ofrecidos por el solicitante con el

T A e
s B
7

g Em poseen las mismas caracteristicas de calidad
que aquellos ofertados por NIKE INNOVATE C.V. con sus famosas marcas

notorias ="y "

signo solicitado

En tal sentido, la Autoridad Administrativa debe evitar este tipo
de précticas que beneficien a terceros que deseen aprovecharse del
esfuerzo e inversién realizados por nuestra mandante a través de sus

marcas notorias (=="y e

En consecuencia, dado que el signo solicitado constituye una
imitacion de las famosas marcas & y -, siendo susceptible de generar
riesgo de confusion y/o asociacién y su uso causaria un aprovechamiento
indebido de la reputacién obtenida por nuestra mandante a través de sus
marcas notorias, se encuentra incurso en la prohibicién de registro contenida

s
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en el articulo 136 inciso h) de la Decisién 486, por lo que el mismo debera
ser denegado.

4) Aplicacién del articulo 136 inciso a) de la Decision 486:
Semejanzas entre los signos en conflicto

Por otro lado, deseamos seRalar gue, contrariamente a lo
manifestado por la Comisién de Signos Distintivos, de sefeciuarse la
comparacion entre el signo solicitado y las marcas de nuestra mandante, dg
conformidad con las pautas establecidas en la normativa Yy jurisprudencia, se
advertiran grandes semejanzas, por lo que de otorgarse el registro del signo
solicitado se generaria, inevitablemente, un riesgo de confusion entre los

consumidores,

En cuanto al concepto de riesgo de confusién, deseamos citar
Iq sefalado por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior en sus
Directrices Relativas al Examen que la Oficina de Armonizacién del Mercado.
Interior (marcas, dibujos y modelos) habra de llevar a cabo sobre las Marcas
Comunitarias y los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados — Seccién
relativa a las oposiciones, lo cual resulta plenamente valido para comprender
las implicancias de permitir la coexistencia de signos similares a favor de

~

empresas distintas:
ds

1..]

La apreciacién del riesgo de confusion es un cdleulo que se aplica a
situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos de oposicién al
amparo del RMC (Reglamento de Marca Comunitaria), asf como en
procedimisentos de infraccién ante los ftribunales de la UE (Union
Europea). No obstants, ni el RMC ni la Directiva contienen una
definicion del riesgo de confusion o una disposicién que establezca con
precision a qué hace referencia el término «confusién». Por ello, no
resufta sorprendente que el significado exacio de ia expresion «riesgo
de coniusion» haya sido objeto de muchos debates y litigios.

Como se muestra a continuacion, hace tiempo que se ha establecido
jurisprudencia respecto a que el concepio de riesgo de confusién se

refiere, fundamentalmente, a situaciones en las que:
(1) el publico confunde directamente las marcas en conflicto;
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(2) el publico establece una conexion entre las marcas en conflicto y
asume que los productos o servicios considerados proceden de la
misma empresa o de empresas vinculadas econémicamente (riesgo de
asociacion).

(...) el riesgo de confusidn se refiere a la confusién en cuanto a Ia
procedencia comercial, incluyendo a las empresas vinculadas
econdomicamente. Lo relevante es que el piblico crea que el control
de los productos o servicios considerados se encuentra en manos
de una dnica empresa. (...)

Por consiguients, los vinculos econémicos se presumirdn siempre
que el consumidor asuma que los correspondientes productos o
servicios se comercializan bajo el control del titular de la marca. Se
puede asumir que tal control existe en el caso de empresas
pertenecientes al mismo grupo de sociedades Y en el caso de
contratos de licencia, comercializacion o distribucion, asi como en
cualquier otra situacién en la que el consumidor asuma que el uso
de una marca es dnicamente posible mediante acuerdo con el
titular de la misma. Por tanto, partiendo de dichas premisas, el
Tribunal sostuvo que el riesgo de confusion incluye situaciones en las
que el consumidor confunde directamente a las propias marcas o en las
que establece una conexidn entre los signos en confiicto Yy asume que
los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa
© de empresas vinculadas econdmicamente.” [... J{el resaltado es
nuestro)

N

Por su parte, Diego Chijane Dapkevicius, en su Derecho de

sustenta en lo siguiente:

T

La basica funcion de las marcas es decir, la distintiva, resultaria
desvanecida si el sistema juridico admitiera la coexistencia registral de
signos semejantes o idénticos para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios afines. Los diversos agentes def mercado
procuran la celeridad en las operaciones, a tales efectos resulta
fundamental que el publico actie con confianza al efectuar el acto de
consumo, y si considerare que serd inducido en error o que efectuars
una adquisicion aleatoria, se detendrd a analizar excesivamente los
objetos ofertados y sus signos distintivos, lo cual enlenteceria el tréfico
comercial. Por lo indicado, los diversos ordenamientos juridicos
prohiben el acceso al Registro de aquelios signos gue amenacen
introducir confusion en el mercado, error en el consumidor y fallas en Ia
identificacion de los bienes y servicios. Cuando se tutela al signo
marcario en el dmbito del riesgo de confusién, se estd amparando
especificamente su funcidn distintiva, (la identificacion que se efectia

del producto o servicio de que se traie), y no se consideran otros.

valores como el pader de atraccion derivado de su notoriedad.” (Diego

Marcas, sefiala que la razén de la existencia del riesgo de confusidn se
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Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas. Ed. Reus. 2007. pp.
335) [..J"

il

Ahora bien, dado que la comparacién de las semejanzas entre

los signos se encuentra definida por el impacto visual que generen sus

aspectos graficos, correspondera tener en cuenta los criterios comparativos
entre signos meramente graficos.

En cuanto al examen de signos figurativos Fernandez-Névoa
sefiala lo siguiente:

L]

A la hora de comprar marcas constituidas bor signos gréficos, habria
que alender a la impresién estrictamente visual que en su conjunto
producen las marcas confrontadas.

{...)

Deniro de la categoria de ias marcas gréficas hay que diferenciar dos
subcategorias o tipos: la marea puramente gréfica es la que suscita en
la mente del consumidor tan sdlo Ia imagen del signo constitutivo de la
marca. La marca figurativa se caracteriza, en cambio, por suscitar en los
consumidores no sélo una imagen visual, sino también un determinado
conceplo. '

(..)

Debe sefialarse que la comparacion de este tipo de marcas debe
regirse por pautas paralelas a las que son aplicables a las marcas
denominativas. Quiere esto decir que al confrontar las marca puramente
gréficas debe tomarse en consideracion, ante lodo, la pauta de la vision
de conjunto que provocan las marcas colejadas. De modo que con
respecto a las marcas puramente gréficas hay que lener en cuenta
el impacto visual global que el signo produce en la mente de los
consumidores. A este propdsito debe tenerse presente que las marcas
puramente gréficas son facilmente captadas por todos los consumidores
{incluidos los analfabetos y los nifios) porque estas marcas no necesitan
ser traducidas en términos lingiilsticos.

()

El rasgo caracteristico de una marca figurativa estriba en que la misma
no solo suscita en la mente del publico una imagen, sino que al misro
tiempo evoca el concepto u objeto del cual es expresién grdfica la
Imagen constitutiva de la marca. De aqui se sigue que Ia comparacion
de las marcas figurativas debe realizarse desde una doble perspectiva:
tanto en el plano grdfico como en e/ plano conceptual. Porque es
indudable que traténdose de marcas figurativas, el rlesgo de confusion
enire las mismas puede basarse bien en la identidad o semefjanza
grdfica de los signos, o bien en la identidad o semejanza de los
conceptos evocados por tales signos.
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Asi las cosas, hay que sefalar que la comparacién de las marcas
figurativas en el plano gréfico debe efectuarse con arreglo a las
paulas relativas a las marcas puramente grdficas que se han
expuesto en el apartado anterior. Si la aplicacion de tales pauias
muestra que existe semejanza, enire las marcas figurativas en el
plano gréfico, no sers indispensable proceder al andlisis de las
marcas en el plano conceptual. Pero si Ja comparacion de las marcas
figurativas en el plano gréfico arrofa un salde conceptual, Esto es, habrd
que delerminar si los signos considerados gréficamente dispares,
eévocan o no un conceplo concreto idéntico o equivalente.” (Carlos
Femandez ~ Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial-
Pons.2001.P.237-241) [...J" (e resaltado es nuestro}

En el presente caso, notar4 la Sala que existe un claro riesgo
de confusién entre el signo solicitado Y las marcas registradas de
huestra mandante, ello debido a que el elemento relevante del signo
solicitado incluye un elemento grifico sustancialmente similar al
disefio SWOOSH de las marcas de nuestra mandante, conforme se aprecia
a continuacion:

Vv
(Signo solicitado)

(— &

FCG ATR

(Marcas registradas)

En efecto, notard ia Sala que el signo solicitado incluyg
dentro de su conformacién, y de manera relevante, una variante d“éil'
famoso disefio SWOOSH de nuesira mandante. Asi, el signo solicitado
se ha limitado a modificar los trazos del disefio Swoosh, donde sus
lineas se han convertido en rectas y anadiendo una protuberancia. En
tal sentido, podra apreciar la Sala que el solicitante ha modificado ciertos
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trazos del disefio SWOOSH, sin haber modificado su estructura basica yuda
evocacion que ella producira al ser apreciada por los consumidores. N

Todo lo expuesto determina que el impacto visual de conjuntc
de los signos sea sustancialmente similar.

A continuacién  procederemos a  citar  diversos
pronunciamientos emitidos por el Tribunal de INDECOP! en los cuales se ha
denegado el registro de signos que incluyen dentro de su conformacion
elementos figurativos que resultaban similares a los famosos disefios
SWOOSH que forman parte de las marcas registradas a favor de NIKE
INNOVATE C.V., determinado asf la existencia de riesgo de confusién.

~ La Resolucién N° 2309-2016/TPI-INDECOPI, de fecha 06 de
julio de 2016, recaida en el Expediente N° 565297-2014, sefialé lo sigdi'énté‘f;

7.1
5.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de difersnciacién del ptiblico dependeradn de los
productos o servicios a distinguir y especiaimente de la atencién que
usualmente se dé para la adquisicion y contratacion de esos productos
0 servicios.

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas
registradas bajo Ceriificados N° 66417, N° 91601, N° 53793 ¥ N° 65840,
son de naturaleza mixta, debers establecerse previamente si presentan
algdn elemento relevante que determine su impresisn en conjunto.

En ese sentido, en las marcas sefaladas serdn relevantes tanto el
aspecto denominativo, por ser la forma cémo los usuarios solicitardn los
productos en el mercado, como el gréfico, debido a las caracteristicas y
combinacién de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a
continuacion:
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Signo solicitado

Marcas registradas = Certificado N°
w/ 66417 y 65840
‘W/ 91601
AR
53763
= ]

Por ofro lado, las marcas registradas bajo Certificados N° 24674, N°
65812 y N° 53407, son de naturaleza flgurativa, toda vez que se
encuentran conformadas por Ia figura de una saeta o ala, tal como se
aprecia a continuacion. : o

Marca ~ Certificado
fj:._-*‘f«‘-’“"ﬁ 24874 y 65812

V/ {)3407

Cabe sefalar que el publico consumidor puede verse confundido
cuando la impresién en conjunto de los signos es similar al grado de
inducir a confusion respecto a la identificacion de los producios,
servicios o actividades econdmicas mismas. Ello sucederd cuando se
trate de los mismos productos, servicios o actividades econdmicas y los
signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se ests frente a un
riegsgo de confusién directa, en ef cual el publico puede terminar
adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un
establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o
establecimiento del competidor. )

Pero también puede suceder que por Ia similitud o conexién competitiva
de los productos, servicios o actividades y Ia similiiud o identidad de los
signos, el publico crea que ambos signos provienen del mismo origen
empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor
perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos
presenten elementos comunes que, por su cardcter arbitrario o de
fantasia, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al
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consumidor que uno de los signos es Ia variacion de otro anterior o
cuando un signo postetior es considerado por el publico consumidor
como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En
estos supuestos, se produce un riesgo de confusidn indirecto, en Ia
medida en que el publico no confunde un producto, servicio o actividad
con ofro, sino considera erréneamente que Ia segunda marca es una
variacién o nueva presentacion de Ia primera marca inscrita o que el
origen empresarial de éstos es el mismo, Realizado el examen
comparalivo entre los signos bajo anélisis se desprende lo siguiente:

a) Enfre el signo_solicitado y las marcas regisiradas con
Certificados N° 24674, N° 65812 v N° 53407

Marcas registradas

Signo solicitado

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo andlisis se
advierte que, si bien ef signo solicitado presenta ‘la denominacién
VERCO, que no se aprecia en las marcas registradas, ambos signos se
encuentran conformados por la figura de una sasta o ala en un disefio
muy similar. En efecto, las figuras de saeta presentan la misma
estructura de lineas curvas, presentando ambos un axtremo angosto ef
cual se va ensanchando hasta llegar al otro extremo. Si bien a figura de
saeta del signo solicitado se encuentra invertida Y uno de sus extrermos
presenla dos puntas a diferencia de las marcas registradas que
presentan una, ademds de encontrarse ambos signos conformados en
colores distintos, ello no evita que los signos al ser apreciadas en su
conjunto causen un impacto visyal semejanie.

En atencion a lo anterior, aun cuando el publico consumidor logre
percibir y recordar ias diferencias entre los signos en comparacion, y
atendiendo al grado de atencién que prestan para este tipo de
preductos y servicios, se concluye que el hecho de que éstos incluyan
de manera relevante en su conformacion la figura semejante de una
saela constituye un supuesto de confusicn indirecta, ya que podria
inducir al pablico consumidor a creer que el signo solicitado constituye
una variacion de las marcas registradas o una nusva linea de los
productos que distinguen dichas marcas.

b) Entre el signo solicitado v las marcas reqgistradas _con
Certificados N° 91601, N° 66417 v N° 65840 )
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Signo solicitado Marcas registradas

V=200

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo andlisis se
advierte que, si bien los signos presentan denominaciones que no se
aprecian en el otro (tal es el caso de la denominacién VERCO en el
signo solicitado y NIKE AIR y NIKE en Ias marcas registradas), ambos
signos se encuentran conformados por Ia fioura de una saeta o ala en
un diseflo muy similar (sefialadas en el punto a).

En atencion a lo anterior, aun cuando el pubfico consumidor logre
percibir y recordar las diferencias entre los signos en comparacion, y
atendiendo al grado de atencién que prestan para este tipo de
productos y servicios, se concluye que el hecho de que éstos incluyan
de manera relevante en su conformacion la figura semejante de una
saeta constifuye un supuesto de confusién indirecta, ya que podria
inducir al publico consumidor a creer que el signo solicitado constituye
una varlacion de las marcas registradas o una nueva linea de los
productos que distinguen dichas marcas.

c) Entre el signo solicitado v la marca registrada con Certificados

N° 53793

Signo solicitade Marca registrada

A

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo andlisis se
advierte que, si bien los signos presentan denominaciones que no se
aprecian en el ofro (tal es ef caso de la denominacién VERCO en el
signo solicitado y ACG en la marca registrada) y la marca regisirada
presenta la figura de dos tridngulos an direcciones opuestas que no se
aprecian en el signo solicitado, ambos signos se encueniran
conformados por la figura de una saeta o ala en un disefio muy similar
(sefialadas en el punio a). ' 3

En atencion a lo anterior, aun cuando el publico consumidor logre
percibir y recordar las diferencias entre los signos en comparacion, 'y
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atendiendo al grado de atencién que prestan para esle tipo de
productos y servicios, se concluye que el hecho de que éstos incluyan
de manera relevante en su conformacion la figura semejante de una
sagla constituye un supuesto de confusién indirecta, ya que podria
inducir al publico consumidor a creer que el signo solicitado constituye
una variacion de las marcas registradas 0 una nueva linea de los
productos que distinguen dichas marcas. -

5.3 Conclusion de Ia evaluacion del riesgo de confusion

En virtud de lo sefialado, el signo solicitado se encuentra incurso en Ia
prohibicion de registro establecida en el artlfculo 136 inciso a) de Ia
Decisicn 486, no correspondiendo acceder a su registro.”

/B:\o

aF

- La Resolucién N° 1350-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 02 de

“T..]

8.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependsran de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atencién que
usualmente se de para la adquisicion y contratacin de esos productos
0 servicios.

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas
registradas bajo Certificados N° 66417, N° 91601, N° 65840 y N° 53793,
son de naturaleza mixia, debers establecerse previamente si presentan
algtn efemento relevante que deterrmine su impresion en conjunto.

En ese sentido, en las marcas sefaladas serdn relevantes tanto el
aspecto denominativo, por ser la forma como los usuarios solicitaran los
productos en el mercado, como el grafico, debido a las caracteristicas y
combinacion de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a
continuacion:

mayo de 2017, recaida en el Expedients N° 641737-2015, sefialé io
siguiente;
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IVIKLE,

Marcas registradas

" Certificado N®

66417 v 65840

91601

63793

ot v

Por otro lado, las marcas registradas bajo Certificaclos NO 24674, N°
65812, N° 53406, N° 53296, N° 53407 y N° 117697, son de naturaleza
figurativa, toda vez que se encuentran conformadas por una figura que
alude a una saeta o ala, tal como se aprecia a continuacion:

. Certificados/Expediente :

24574 y 65812

. 53406, 53298, 53407 y
V 117607

Cabe sefalar que el publico consumidor puede verse confundido
cuando la Impresién en conjunto de los signos es similar al grado de
inducir a confusion respecto a fa identificacion de los productos,
servicios o actividades econémicas mismas. Ello sucederd cuando se
trate de los mismos productos, setvicios o actividades econdmicas ¥ los
signos sean esencialmenie iguales. En estos casos, se estd frente a un
riesgo de confusién directa, en ef cual el ptiblico puede terminar
adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un
eslablecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o
establecimiento del competidor.
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Pero lambién puede suceder que por ia similitud o conexién competitiva
de los productos, servicios o actividades v la simifitud o identidad de los
signos, el publico crea que ambos signos provienen del mismo origen
empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor
perciba que existen algunas difsrencias entre los signos, pero estos
presenten elementos comunes que, por su cardcter arbitrario o de
fantasfa, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al
consumidor que uno de los signos es la variacién de otro anterior-o
cuando un signo posterior es considerado por el publico consumidor
como parle de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En
eslos supuestos, se produce un riesgo de confusion indirecto, en la
medida en que el pdblico no confunde un producto, servicio-o actividad
con ofro, sino considera erréneamente que la segunda marca es una
variacion o nueva presenlacion de la primera marca inscrita o que el
origen empresarial de estos es el mismo.

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo andlisis se
desprende lo siguiente:

a) Entre el signo_solicitado y la marca registrada con Certificado
N° 24812

Signo solicitado Miarcas registradas

Desde el punto de visia gréfico y fonético, teniendo en cuenta la forma
en la que se encuenira escrita la denominacién del signo solicitado, se
advierte que la conjuncicn de sus 3 primeras letras {IVI), producen fa
impresidn de la silaba NI, por lo que el signo solicitado podria ser visto o
lefdo como NIKLE, el cual genera una pronunciacion e impresién similar
a la marca registrada NIKE.

Si bien el signo solicitado presenta un elemento figurativo que no se
aprecia en la marca notoria, lo anteriormente sefialado resulta suficiente
para establecer semejanzas enire los signos.

b} Entre_el signo solicitado y las marcas registradas con
Certificados N° 24674, N° 65812, N° 53406, N° 53296, N°

53407 y N° 117697.

Signo soiicitado

wuaﬁ?

Marcas registradas
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Si bien el signo solicitado presenta un término (IVIKLE) que no se
aprecia en las marcas registradas, ambos signos se encuentran
conformados por una figura con trazos similares. En efecto, en las
marcas registradas, conformadas por la figura de una saeta, se aprecia
que presentan dos puntas, siendo que una de ellas se va ensanchando
hasta llegar al oiro extremo, caracteristicas que tambidn presenta el
elemento figurativo del signo solicitado, esto es, dos extremes, siendo’
que uno de ellos se va ensanchando hasta Hlegar al otro extremo, fo cual
determina que los signos produzcan una impresion visual de conjunto
semejante.,

c) Entre_e! signo solicitado v _las _marcas regisiradas _con

Certificados N° 91601, N° 66417 y N° 65840

Signo solicitado Marcas registradas

wncl.a? e

-

Teniendo en cuenta la forma en la que se encuenira escrita Ia
denominacicén del signo solicitado, se advierte que Ia conjuncion de sus
3 primeras letras (1V1), producen la impresion de la silaba NI, por lo que
el signo solicitado podria ser visto o lefdo como NIKLE, el cual genera
una pronunciacion e impresién similar a la denominacién NIKE que
forma parie de las marcas registradas. :

Asimismo, se aprecia que las marcas registradas se encuentran
conformadas por Ia figura de una saeta que presenta dos puntas, siendo
que una de ellas se va ensanchando hasta llegar al otro extremo,
caracteristicas que también presenta el elemento figurativo del signo
solicitado, esto es, dos extrsmos, siendo que uno de ellos se va
ensanchando hasta llegar al otro exiremo, lo cual determina que los
signos produzcan una Impresién visual de confunto semejante.

Es asi que vistos los signos en su conjunto se determina que resultan
semsjantes desde el punto de vista grafico y fonético.

d) Entre el signo solicitado v la marca reqistradas con Cartificado
N° 53793

Signe solicitado Warca registrada
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Si bien el signo solicitado y la marca registrada presenian elementos
denominativos que no se aprecian en el otro Y la marca regisirada
adicionalmeénte presenta la figura de dos Iridngulos contrapuestos, se
debe tener en cuenta que ambos signos presentan una figura con trazos
similares. En efecto, en la marca registrada se aprecia Ia figura de una
saeta de dos puntas, siendo que una de ellas se va ensanchando hasta
llegar al otro extremo, caracterfsticas que también se observa en el
elemento figurativo del signo solicitado, esto es, dos exiremes, siendo
que uno de ellos se va ensanchando hasta llegar al otro extreme, lo cual
detfermina que los signos produzcan una Impresion visual de conjunto
semejante. .

Cabe precisar que si bien en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se
encuentran registradas diversas marcas que presentan en su
conformacion figuras que se asemejan a una saeta, corresponde
sefialar que en el presente caso las semejanzas entre los signos bajo
andlisis es de ial grado que la existencia de otras marcas que lleven la
figura que se asemeja a una saeta no determina, en opinién de esta
Sala, que los signos se diferencien uno del otro.

5.3. Conclusidn de la evaluacion del riesgo de confusion

Teniendo en cuenta que los signos bajo anélisis resuitan semejantes y
distinguen algunos de los mismos productos y/o productos vinculados,
se delermina que no es posible su coexistencia pacifica en el mercado
sin riesgo de inducir a confusicn al publico consumidor.

En viriud de lo sefialado, el signo solicitado se encuentra incurso en la
prohibicién de registro establecida en el articulo 136 inciso a) de la
Decisién 486, no correspondiendo acceder a su registro.”

- La Resolucién N° 2514-2017/T PI-INDECOP!, de fecha 21 de

agosto de 2017, recaida en el Expediente N, 657426-2016, sefald lo

siguiente:

“4..]
5.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependerdn de los
productos o servidos a distinguir y especialmente de la atencién que
usualmente.se de para la adquisicion y contratacion de esos productos
O servicios. '

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas
registradas bajo Certificados N° 66417, N° 91601 Y N° 53793, son de
naturaleza mixta, deberd establecerse previamente si presentan algiin
efemento relevante que determine su Impresién en conjunto.
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En ese sentido, en las marcas sefialadas serdn relevantes tanto ef
aspecto denominativo, por ser la forma como los usuarios solicitaran los
productos en el mercado, como el grafico, debido a las caracteristicas y
combinacién de los elemenios que los conforman, tal como se aprecia a
continuacion:

Signo solicitado -

&

VarmfFLy

Marcas rgistrz—adas Cerlificado N°
y/ 868417
yx 91601
| AR
! = . 53783
= band e

Por otro lado, la marca registrada bajo Cerlificado N° 24674 es de
naturaleza figurativa, toda vez que se encuentra conformada par una
figura que alude a una sasta o ala, taj como se aprecia a continuacion:

Marca Certificado

Cabe sefalar que el pdblico consumidor puede verse confundido
cuando la impresion en conjunto de los signos es similar al grade de
inducir a confusién respecto a la identificacién de los productos,
servicios o actividades econdmicas mismas. Ello sucederd cuando se
trate de los mismos productos, servicios o actividades econdmicas vy los
signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se estd frente a un
fiesgo de confusién directa, en el cual el publico puede terminar
adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un
establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o
establecimiento del competidor.
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Pero también puede suceder que por la simifitud o conexién competitiva
de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los
signos, el publico crea que ambos slgnos provienen del mismo origen
empresarial. Ello iambién puede ocurrir aun cuando el consurnidor
perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero esios
presenten elementos comunes que, por su cardcler arbitrario o de
fantasfa, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al
consumidor que uno de los signos es la variacién de otro anterior 0
cuando un signo posterior es considerado por el pdblico consumidor
como parte de una familia de marcas de propledad de un tercero. En
estos supuestos, se produce un riesgo de confusién indirecto, en Ia
medida en que el ptiblico no confunde un producto, servicio o actividad
con otro, sino considera erréneamente que Ia segunda marca es una
variacion o nueva presentacién de la primera marca inscrita o que el
origen empresarial de esios es el mismo.

Fealizado el examen comparativo entre los signos bajo andlisis se
desprende lo siguients:

a) Entre el signo solicitado v fa_marca registrada con Certificado

N° 24674

Signho solicitado

Marca registrada.

vigeio |~

Si bien el signo solicitado presenta fa denominacién VARELO que no se
aprecia en la marca regisirada, ambos signos se encuentran
conformados por una figura con trazos similares. En efecto, en ambos
se observa una figura conformada por una punta delgada a su lado
derecho el cual se va ensanchando hacia e! lado izquierdo, donde se
produce un giro oblicuo hacia arriba formando una nueva pumta, lo que
determina que los signos produzcan una impresion visual de conjunto
semejante. Si bien en la base central del signo solicitado se aprecia un
pequefio orificio, eflo no evita que los signos gensren la semejanza
antes seftalada.

b) Entre el signo_solicitado v _las_marcas registradas _con
Certificados N° 91601 v N° 66417
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Signe solicifado Marcas registradas

L4

Vaddel g w/ |

Si bien los signos presentan denominaciones que no se aprecian uno en
el ofro (tal es el caso de [a denominacién VARELO en el signo solicitado
Y NIKE AIR y NIKE en Ias marcas registradas), ambos signos se
encuentran conformados por una figura en un disefio similar (sefialadas
en ia letra a), lo cual determina que los signos produzcan una impresion
visual de conjunto semejante

c) Entre el signo solicitado v |a marca regisiradas con Certificado

N° 53793

Signo sollzitade Marca registrada.

VaRFLG

Si bien el signo solicitado Y la marca registrada presentan elementos
denominativos que no se aprecian en el otro (tal es el caso de la
denominacién VARELO en el signo solicitado y las letras ACG en las
marcas registradas) y la marca registrada adicionalmente presenta la
figura de dos tridngulos conirapuestos, se debe tener en cuenia que
ambos signos se encuentran conformados por una figura en un disefio
similar (sefialadas en la lotra a), lo cual determina que ios signos
produzcan una impresién visual de conjunto semejanie. Cabe precisar
que si bien el solicitante ha manifestado que el signo solicitado de autos
constituye una modificacion minima de Una marca que ya tiene
registrada (VARELO ¥ logotipo, Inscrita con Certificado N° 119108) para
distinguir productos de Ja clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conviene
sefalar al soficitante que los derechos con los que cuenta no puede
extenderse a otros signos en donde se observe diferencias con el signo
registrado, por lo que a opinién de esta Sala la presente solicitud no
Ppuede considerarse como una variacidn de su marca registrada.

5.3 Conclusidn de la evaluacidn del riesgo de confusidn
=Sl de i evajuacion del riesgo de confusidn

Teniendo en cuenta que 1os ‘signos bajo andilisis resuftan semejantes y
distinguen algunos de los mismos productos, se determina gue no es
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posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de inducir a
confusién al pablico consumidor.

En virtud de lo sefialado, el signo solicitado se encuentra incurso en la
prohibicidn de registro establecida en el articulo 136 Inciso a) de la
Decision 486, no correspondiendo acceder a su registro.”

Consideramos que los argumentos expuestos en las
resoluciones citadas constituyen criterios a ser aplicados al presente caso.

5) El pablico de la clase 25 es poco_atento por lo_gue el

examen debe ser exhaustivo ‘

Una de las pautas a seguir a fin de determinar si existe

-~ posibilidad de riesgo de confusién es considerar la perspectiva del

consumidor medio, es decir, de la persona dotada con un raciocinio y
facultades perceptivas normales Yy, en particular, de aquellos consumidores
interesados en la compra de los correspondientes productos.

Al respecto, Femnéndez-Novoa en el arifculo “EJ grado de
atencion del consumidor ante las marcas’ (Actas de Derecho Industrial.
Tomo 8, Afio 1982) sefiala que “(...) lejos de ser una figura rigida y unitaria,
el consumidor constituye una figura flexible y variable. (...) no es posible
afirmar, a mi juicio, con cardcter general que el consumidor medio o
corriente dotado con normales facultades perceplivas observa siempre
una misma conducta que no se caracteriza precisamente por el cuidado
y diligencia. Con el fin de aproximar en la mayor medida posible la figura
del consumidor y su comportamiento habitual a la realidad del mercado, no
queda mds remedio que relativizar el prototipo del consumidor”.

Asimismo, precisa que “debe presumirse asimismo que el
consumidor examinard con atencién las marcas cuando las mismas
diferencian productos que no estdn destinados a un consumo masivo, sino a
un consumo eminentemente selectivo”.

ral

Pg. 29 de 38



BARREDA
MOLLER

Cabe indicar que el pdblico consumidor de Ia clase 25 de Ia
N.O. no lo constituye un publico especializado sumamente atento al
momento de efectuar su eleccién de compra.

En efecto, lo que ha venido seftalando la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual es que el publico que adquiere prendas de vestir tiene
en cuenta ciertos criterios para elegir las prendas a comprar, criterios que
van ligados a las propiedades de los productos y no de las marcas que los
identifican. Por lo tanto, el examen comparativo de los signos debe ser
exhaustivo.

7) Mala fe de la solicitante

Debemos indicar que toda persona que solicita el registro
de un signo debe efectuar el mismo con la plena intencién de
explotarlo comercialmente, siendo elio una obligacién inherente al
derecho de exclusiva de una marca. En tal sentido, aquellas personas
interesadas en obtener ef registro de un signo deben, adicionalmente a
utilizario, desempefiarse o tener el deseo de desarrollar sus actividades en
un ambito comercial determinado.

Ante estos supuestos, teniendo en cuenta el hecho que toda
inversién requiere de un conocimiento o estudio previo del mercado, se
debe evaluar la existencia de otros competidores concurrentes en el

“mercado en el que se pretende incursionar.

En ese sentido, ante la presencia de signos y/o disefios
idénticos, o que copian o imitan las caracteristicas principales de signos y/o
disefios de competidores presentes en el mercado, nos encontraremos

frente a solicitudes de registro presentadas mediando mala fe y
con el fin de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

7.1.  El signo solicitado imita caracteristicas de las notorias

marcas disefic SWQQOSH
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Podré apreciar la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, V()
que de un andlisis comparativo entre el signo solicitado y el disefio
SWOOSH presente en las marcas registradas de nuestra mandante y que
ademas ha sido reconocido como un signo notorio, se advierte que el signo
solicitado ha procedido a adoptar la apariencia del disefio &
modificando sus trazos; sin embargo, conforme se ha demostrado
previamenie, la impresién visual de conjunto generard una similar
recordacion en los consumidores.

En efecto, el signo solicitado replica la apariencia de!l
famoso disefio SWOOSH donde los trazos que lo conforman se
presenian rectos; sin embargo, mantienen el mismo concepto,
conforme se aprecia a continuacién:

- & VanErri

(Disefio swoosh) (Marca Solicitada)

En ese sentido, se advierte que el signo solicitado reproduce
de manera similar el concepto del diseio SWOOSH de titularidad de NIKE
INNOVATE C.v.

7.2.  La similitud de! disefio solicitado con respecto al disefo

SWOOSH demuestra el actuar desleal de Ia solicitante

La legislacién en materia de Propiedad Industrial impide el
registro de signos que tengan por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar
actos de competencia desleal.

Es decir, no se admitirdn a registro aquellas soficitudes de
registro que tengan por finalidad, como parte de una estrategia integral,
capturar el mercado e impedir que otros competidores puedan colocar sus
productos y/o servicios en el referido mercado.
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En el mismo sentido Abelardo Aramayo sefiala que ef agente
econdémico que desarrolla la conducta descrita busca convertirse en titular de
marcas de productos que no elabora, a efectos de ser el importador absoluto

de marcas extranjeras reconocidas en un mercado especifico.

Asi, los actos de competencia desleal, se encuentran referidos
a acciones que contravienen la buena fe empresarial; es decir, estos se
producen al lograr o pretender lograr la preferencia de los demandantes por
causas distintas a la propia eficiencia (Pietino Stucchi. Los Actos de
Competencia Desleal que distorsionan la valoracion de la oferta en la nueva
ley de represién de la Competencia. En Revista de Derecho de. la
Universidad de Piura).

Asimismo, Pierino Stucchi sefiala que los actos de compelencia
desleal de un concurrente son capaces de producir sobre oltros competidores
un dafio concurrencial que no corresponde al dafio esperado por efecto de la

competencia bajo reglas de eficiencia.

En el presente caso, nos enconiramos frente a actores
concurrenciales en el mercado de la produccién y comercializacién de
zapatillas. En efecto, de una revisién de la pagina Facebook de la solicitante

(hitps://es-la.facebook.com/corpavanettisac/), se advierte que la misma viene
comercializando zapatillas utilizando una figura que se asemeja al disefio
SWOOSH de titularidad de nuestra mandante, asi como a un signo similar al

de una tercera empresa (PUMA), conforme mostramos a continuacion:: - i%
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Asi, al ser la solicitante un agenie que concurre en éli
mismo mercado que nuesira mandante, tiene un mayor conocimientb!"'
de las mismas y sobretodo de los disefios que han venido siendo
utilizados en el mercado, lo cual se acredita por el hecho que aplica a
sus productos elementos que se asemejan a signos de titularidad de

sus competidores.:

En ese sentido, conforme ha quedado demostrado de la
comparacién del disefio solicitado con el famoso disefio registrado
SWOOSH de nuestra mandante, la intencién de la solicitante consiste en
generar confusién entre los consumidores, llevdndolos a considerar que el

disefio que pretende registrar proviene de nuestra mandante.

Por lo tanto, corresponderd a la Sala revocar la 'resol'uc'iénl
impugnada v denegar el registro del signo solicitado, toda vez que el mismoﬁ
ha sido peticionado contraviniendo la buena fe comercial, encontréndoéé )
incursa en la prohibicidn de registro establecida en el articulo 137 de‘la
Decision 486.

" Il. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Pg. 33 de 36



B

ARREDA
MOLLER

A

1.- El articulo 136 inciso a) y h) y 137 de la Decisidén 486

sefala;

Articulo 136.-

No podrédn registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

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

(--)

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transiiteracién o
transcripeidn, lotal o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o setvicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese
tercero 0 con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio def signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario

Articulo 137.~

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrd denegar
dicho registro.

huf§

2.~ Los articulos 12, 45, 46, 47 y 48 del Decrefo Legislativo N°

1075, sehalan lo siguiente:

Articulo 12.- Prelacion de derechos .

La prelacidén en el derecho de propiedad industrial se determinaré por el
dfa y hora de preseniacién de fa solicitud de registro. La prelacion a
favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no
se reconocerd fal prefacién cuando quede demostrado lo contrario.

Articulo 45.- Determinacién de semejanza

A efectos de eslablecer si dos signos son semejantes y capaces de
indueir a confusion y error al consumidor, la Direccién competente
tendrd en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a) la apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de
conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) el grado de percepcion del consumidor medio;
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¢) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercializacion o prestacion, respectivamente;
d) el cardcter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y
reputacidn en el mercado; y, '
e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Articulo 46.- Signos denominativos

Tratdndose de signos denominativos, en adicion a los criterios
seflalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrd en
cuenta lo siguiente:

a) la semejanza gréfico-fonética;

b) la semejanza conceptual; y, '

c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizard el
andlisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva,

Articuio 47.- Signos figurativos

Tratdndose de signos figurativos, en adicion a los criterios sefialados en
el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se fendré en cuenta lo
siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual
idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evecan un mismo concepto.

Articulo 48.- Signos mixtos

Traténdose de signos mixios, formados por una denominacién y un
elemento figurativo, en adicidn a los criterios sefialados en los articulos
45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrd en cuenta lo
siguiente:

a) la denominacién que acompafa al elemento figurativo;

b} la semejanza conceptual; y,

¢) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al
elemertto grédfico, con el objeto de identificar la dimensidn caracteristica
del signo.

£

3.- Asimismo, los articulos 132, 133 y 134 deI' Decreto
Legislativo N° 1075, sefialan lo siguiente:

Articulo 132.- Recurso de apelacién

Salvo en Jos casos de acciones por infraccién, procede interponer
recurso de apelacion, tnicamente contra la resofucién que ponga fin a la
instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los
quince (15) dfas siguientes a su notificacion.

Ariicuio 133.- Alcances del recurso de apelacion _
El dnico recurso impugnativo que puede interponerse durante |a
tramitacion del procedimiento de infraccin es el de apelacion, gue
procede tnicamente contra la resolucién que pone fin a la instancia,
conira la resolucion que impone multas, contra la resolucidn que dicta
una medida cautelar, contra los actos que determinen la imposibilidad
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indefansion.
El plazo para la interposicidn del recurso de apelacién en las acciones
por infraccidn es de cinco (5) dias hébiles. ‘

de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir /\L\%

Articulo 134.- Concesion de la apelacion

Los recursos de apelacion deberdn sustentarse ante la misma autoridad
que expidic la resolucidn, con Ia presentacién de nuevos documentos,
con diferente interpretacion de las pruebas producidas o con cuestiones
de puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el presente
articule y en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
del Indecopi, la Direccidn competente deberd conceder Ia apelacion y
elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

lil. PETICION
Por las consideraciones anteriores solicitamos al Tribunal que

en su oportunidad declare fundada la apelacién modificando la resolucién de
Primera Instancia y denegando el registro solicitado.

POR TANTO

Sirvase conceder la presente apelacién por ser de ley.

QTROSI DECIMOS: Que estamos acompafiando copia de las
Resoluciones N° 2309-2016/TPI-INDECOPI, N° 1350-2017/TPI-INDECOP| y
N° 2514-2017/TPI-INDECOPI

Lima, 26 de julio de 2018

fam

ﬁ—- < &-—/‘
BARREDA MOLLER

FERNANDO BARREDA ZEGARRA
Av. Angamos Oeste 1200
Lima 18, PERU
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PRINCIPAL -
TSP U . g
ESCRITO N° < X b:\
SUMILLA: ABSOLVEMOE, }r RASLADO = DE
APELACIONM =Ll DO

SENOR PRESIDENTE DE LA SALA DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI:

CORPVANETTI S.A.C., debidamente
representada por su Gerente General
Sra. MARILU VANESSA PAITAN MONTES,
segin poder que obra en autos, en los
seguidos sobre solicitud de registro.de
marca de producto “VANETTI” y logot:.po,
para la clase 25 de la Clas:Lf:Lcacion

Internacional; a ud. atentamente,

decimos:

Habiendo tomado conocimiento del
traslado de la apelacién formulada por la otra parte, contra la
Resolucién N° 3347-2018/CSD-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2018
que resolvié: “declarar infundada la oposicidon formulada por NIKE
INNVATE C.V. de Reino Unido De los Paises Bajos..”; dentro del
plazo de Ley; recurrimos a su Instancia con la finalidad de
ABSOLVER LA APELACION, en los términos que indicamos vy
éolicitamos que la misma sea declarada infundada, en consecuencia

L

confirme la recurrida, en el extremo apelado, por cuanto se

L ST

encuentra arreglada a derecho, tal como se demostramos en 1os

fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer. -a

continuacién: .

v e,

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATIVO DE APELACION. -

NIKE INNOVATE C.V., en su recurso impugnativo de apelacién
expresa los siguientes fundamentos:



En la pigina 10 respecto a la notoriedad de su marca indica
que:

“En el presente caso, se advierte que el signo solicitado
consiste en una imitacién de las marcas notorias de
titularidad de nuestra mandante. En efecto, advertird la
Sala gue el éigno solicitado ha sido desarrolladec en base a

la estructura caracteristica de las marcas notorias

mencionadas.

En efecto, de una confrontacién entre el signo solicitado
con las marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V., se aprecia
que al usar la estructura caracteristica de las marcas
notorias, el signo solicitado se ha limitado a modificar los
trazos, manteniendo los mismos rectos y afladiendo una
brotuberancia en la parte baja media, conforme se aprecia a

continuacidn.

L
[3A

En ese sentido, a pesar de las modificaciones efectuadas por
el solicitante, se advierte que la estructura del signo
solicitado evoca a las marcas notorias de NIKE INNOVATE
C.V., por lo gque resulta indudable que el signo solicitado
constituye una imitacién de las marcas notorias

(..)

En el presente caso, se advierte que al constituir el signo
solicitado wuna imitacién de las marcas notorias vy,
adicionalmente, al pretender distinguir los mismos productos
que aquellos que distinguen las marcas notorias, el rieng
de confusidn y/o asociacidén al que serd inducido el piiblico

consumidor serd evidente”.

En la pagina 13 la apelante sefiala que: a8

“Por otro lado, deseamos sefialar que, contrariamente ‘@ o

manifestado por la Comisién de Signos Distintivos,. de

2
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CAL. 12848

IT.

efectuarse la comparacidén ente el signo solicitado y las
marcas de nuestra mandante, de conformidad con las_pautas
establecidas en la normativa y jurisprudencia, se advertlran
grandes semejanzas, por lo que de otorgarse el reglstro dEI
signo solicitado se generaria, inevitablemente, un’ rlesgo de

confusidn entre los consumidores.

(.. continua en la pdgina 16)

En efecto, notard la Sala que el signo solicitado incluye
dentro de su conformacidn, Yy de manera relevante, una
variante del famoso disefio SWOOSH de nuestra mandante. Asi,
el signo solicitado se ha limitado a modificar los trazos
del disefio SWOOSH, donde sus lineas se han convertido en
rectas y afladiendo una protuberancia. En tal sentido, podra
apreciar la Sala que el solicitante ha modificado ciertos

trazos del disefio SWOOSH, sin haber modificado su estructura

bdsica y la evocacién que ella producird al ser apreciada

por los consumidores.

R

Todo lo expuesto determina que el impacto visual de conjunto
de los signos sea sustancialmente similar”.

ABSOLUCION DEL RECURSO IMPUGNATIVQ DE APELACION. -

Absolviendo el traslado de la apelacioén, se debe establecer
que los agravios invocados por 1la apelante no constituyen
agravios, y no expone argumento valido para desvirtuar los
fundamentos y lo resuelto por la apelada, en todos sus
extremos, la cual, se encuentra arreglada a derecho:
. it
1} En primer lugar, debemos dejar claramente establq@%&g
que, tal como se ha venido afirmando hasta el momenﬁo,
la apelada se encuentra arreglada a derecho, sg
encuentra debidamente motivado y en consecuenciag ,no
incurre en ninguna causal de nulidad de acto

administrativo, siendo que ha expuesto con claridad los

3



2)

3)

3)

.hechos puestos a su evaluacién y ha aplicado

acertadamente la norma.

En este orden de ideas, la Resolucidén 1mpugnada% se
encuentra adecuada a derecho en tanto cumple a.caballdad
con lo estatuido en los incisos 1, y 2 del art. 10 de la
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administratiyvo
General. -

Asi, contrariamente a lo alegado por la otra parte, con
respectoc al inciso 1 del art. 10, la Resolucién
impugnada se encuentra arreglada a las leyes, esto es,
a los incises 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 vy 1.15 del art. IV
del titulo Preliminar:; e, incisos 2 y 4 del art. 3,
inciso 5.4 del articulo 5 e incisos 6.1 y 6.3 del
articulo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, incisos a y h del articulo 136
de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, e incisos 3 y 5 del art. 139 de la Constltucloﬁ
Politica del Estado.

Por otro lado, con relacidén al inciso 2 del art. 1o“ée
la Tey 27444, se debe indicar que al emitirse 1la
Resolucién apelada, se ha tomado en cuenta y no se ha
incurrido en omisién de los requisitos de validez de los
actos administrativos, pues se ha dictado conforme al
ordenamiento juridico, comprende las cuestiones surgidas
de la motivacidn, resultan ser suficientemente expresas,
relacionada, en forma concreta y directa de los hechos
probados relevantes del caso; asimismo ha realizado una
exposicidén valida de las razones juridicas y normativas
y de los hechos probados que justifican de manéra

suficiente la decisién adoptada. P T

La Resolucién apelada, se encuentra adecuada a derecho,

ha realizado wuna correcta, adecuada vy suficierite

8. lu
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evaluacién y valoracién de los hechos pPuestos a su
conocimiento y ha aplicado la norma pertinente. Todo
ello conlleva a que no se encuentra incursa en causal de
nulidad dado que se encuentra, adecuada; suficiente vy
debidamente motivada.

En efecto, la apelada atendiendo a las razones de la
oponente ha establecido que las marcas de 1la oponente

resultan ser notorias, asi en la pégina 12 dice:

“"Al respecto, de la revisidn de las . citadas
resoluciones, asi como de las pruebas bresentadas, se ha
verificado que las situaciones de hecho ¥ de derecho no
han variado respecto de los reconocimientos efectuado en
las referidas Resoluciones, sobre el cardcter notorio de
las marcas certificado 24674, razdén bor la cual se
considera que éstas siguen manteniendo su condicidén de
notoria, para identificar productos de la clase 25 de la

Clasificacidn Internacional”

Asimismo, respecto a la supuesta similitud del signo
solicitado con 1las marcas notorias la apelada sefiala

que:

"3.3.3. Aplicacidn del articulo 136 inciso h) de la
Decisidén 486

{..)

Asi, del andlisis del signo solicitado se advierte que
este no constituye una reproduccidn, imitacidn,
traduccidn, transliteracidn o transcripcidn total o

parcial de las marcas notorias.

En efecto, la figura que conforma el signo solicitado,
o reproduce ni tampoco imita las marcas notorias, ya
que el signo solicitado bresenta tres extremos en punta

orientados hacia la izquierda, derecha en diagonal hacia

\
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8)

.arriba y hacia abajo en diagonal hacia la derecha;

mientras que las marcas notorias presentan dos (2)
extremos definidos en punta, ubicando el extremo mds
alargadec a la derecho.

.
-

Asimismo, el signo solicitado no constituye la
traduccién de las marcas notorias, por cuanto no se
expresa en otro idioma o lenguaje a tales marcas,. %as
cuales son exclusivamente grdéficas. De la misma manera,
el signo solicitado no constituye transliteracidn de las
marcas notorias al ser estas exclusivamente grdficas.

Finalmente, el signo solicitado no constituye Ia
transcripcién total ni parcial de las marcas notorias,
ya que el signo solicitado deja una impresidén visual y

sonora distinta a la que producen las marcas notorias”.

Por otro lado en 1la péagina respecto al examen
comparativo, de manera acertada, la apelada indiea que:
“"- con relacién a la marca (certificados N° 24674 Y
17383) :
Realizado el examen comparativo entre el signo
solicitado y la marca registi‘ada con certificado N°
24674, se advierte que no son semejantes. _ I
En efecto, desde el punto de vista grdfico, se determina
que el elemento figurativo gue conforma el signo
solicitado difiere del elemento Ffigurativo que conforma
las marcas registradas, dado que presenta una figura
irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las
otras dos en forma diagonal a los lados de distinto
grosor, mientras que' en el caso de 1las marcas
registradas se advierte una figura de dos puntas mds
ancha en la parte inferior y delgada en 1la .parte
superior, lo que determina un impacto visual de conjunto

distinto. RN

-
o



. Cabe precisar gue, el signo solicitado presenta la
denominacién VANETTI, lo cual, en el presente caso,

contribuye a las diferencias sefilaladas.

- Con relacién a la marca NIKE (certificado N° 66417)

. . - : 1]
Realizado el examen comparativo entre el signo
solicitado y la marca registrada con certificado N°

s

66417, se advierte que no son semejantes.

En efecto, desde el punto de vista grdfico, se determina
gue el elemento figurativo gue conforma el signo
solicitado difiere del elemento figurativo gue conforma
la marca registrada, dado que presenta una figura
irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las
otras dos en forma diagonal a los lados de distinto
grosor, mientras que en el caso de las marcas
registradas se advierte una figura de dos puntas mds
ancha en la parte inferior y delgada en la parte
superior, lo que determina un impacto visual de conjunto
distinto. A
Cabe precisar que, el signo sclicitado presenta .l&
denominacioén (VANETTI, en el caso del signo solicit;do v
NIKE en el caso de la marca registrada) lo cual,

contribuye a las diferencias sefialadas.

- Con relacién a la marca NIKE AIR (Certificado N°
91601)

Realizado el examen comparative entre el signo

solicitade y la marca registrada con certificado N°

91601, se advierte que no son semejantes.

En efecto, desde el punto de vista grdfico, se determina
que el elemento figurativo que conforma el signo
solicitado difiere del elemento figurativo que confozma

1



.la marca registrada, dade que presenta una figura
irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las
otras dos en forma diagonal a los lados de distinto
grosor, mientras que en el caso de las marcas
registradas se advierte una figura de dos puntas mds
ancha en la parte inferior y delgada en la- parte

superior, lo que determina un impacto visual de conjunto

distinto.

PEe f
Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la
denominacidén (VANETTI, en el caso del signo solicitads v
NIKE AIR en el caso de la marca registrada) lo cual,

contribuye a las diferencias sefialadas.
~ Con relacidén a la marca ACG (certificado N° 53793)

Realizado el examen comparativo entre el signo
solicitado y la marca registrada con certificado N°
53793, se advierte que no son semejantes.

En efecto, desde el punto de vista grdfico, se determina
gque el elemento figurative que conforma el signo
solicitado difiere del elemento figurativo que conforma
la marca registrada, dado que presenta una figura
irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo. y las
otras dos en forma diagonal a los lados de distinto
grosor, mientras que en el caso de las marcas
registradas se advierte una figura de dos puntas mds
ancha en la parte inferior y delgada en la parte
superior, lo que determina un impacto visual de conjunto
distinto. '

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la
denominacidén (VANETTI, en el caso del signo solicitado y
ACG en el caso de la marca registrada) lo cual,

contribuye a las diferencias sefaladas.



i =

\)@b
. 3.5.3 Conclusién _ :JA‘M

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto
distinguen algunos de los mismos productos y otros
vinculados, dado que no son semejantes, esta Comisidn
determina que el otorgamiento del registro solicitado no

es susceptible de producir riesgo de confusidn en el
piblico consumidor, por lo que corresponde declarar

infundada la oposicidén formulada en este extremo”.

9} Los extremos glosados de la apelada se explican por si
mismas, la apelada eprne de manera razonada y acorde
con los hechos y el derecho que efectivamente no existe
similitud ni semejanza alguna entre las marcas basg de
la presente oposicién y el signo solicitado, por lo que
la oposicién formulada resulta temeraria, carente de
todo sustento y en esa medida, en insustancial, razones
por las cuales, la apelada deberd ser confirmada en

todos sus extremos

Por lo que en consecuencia, 1la
apelacidén deberid declararse infundada, en consecuencia confirmar
la recurrida, en todos sus extremos, toda vez gque se estéd
arreglada a derecho y no incurre en causal de nulidad, y se
encuentra debida, suficiente y adecuadamente motivada.

POR TANTO:

o

N b=
A Ud. sefior Presidente, rogamos tener por absuexggie;
traslado del RECURSO IMPUGNATIVO DE APELACION, y atendiendo a los
fundamentos expuestos en el principal declararla infundada vy en

cynsecuencia chnfirmar la recurrida, en todos sus extremos.

OTROS$. DECIMOS.}+ O
la otrq7ba e.

, adjuntamos copia del presente escrito para

]

tlit Lima, 10 de setiembre del 2018.
&mm&' \
César Apolin Alzaho ( r\[
ABOGBADO
CAL 12848

9 wctod \JAnerel SAC
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RESOLUCION N° 0030-2019/TPLINDECOFI
 EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

SOLICITANTE - " CORPVANETTI S.AC.
OPOSITORA | © NIKEINNOVATE C.V,

Notoriedad mareca - figurativa -~ Riesgo de . confusién, asociacién,
aprovechamiento del prestigio y dilucién de la fuerza distintiva ~ Riesgo de
confusion eritre signos  que distinguen productos ‘de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial - Mala fe. .

Lima, siete de enero de dos mil diecinueve:
I ANTEGEDENTES

Con fecha .24 dé.nbvie@ﬁre de 2017, Co’r:gy_én,_etti '_S.-AQ:C-.-,-‘_(l-;.’,'g_ﬁﬁ)-.__solieité ,él-registro
de la marca de producto -consfituida. por-la;;,denominacion. VANETTI y. logotipo,
conforme al .modelo,: p_ar'a-.Qisting:uin:_\prendag.’. de vestir;.calzado-y.articulos de

sombrereria de la clase 25 de'la. Nomenciatira:Oficial;; - Lo

Con fecha 16 de enero de2018, Nike nrioy:
formulo oposicién maniféstando 1o sigiiente’ - -
- Estitularde _las’.s-igu,ientesmarca__,s: L

M-SPIO1/01 - : 1-38
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53793 25

17393 25

- Lasmarcas & y ‘=" han sido reconocidas como marcas notoriamente
conocidas en varias jurisdicciones, incluyendo el Perd.
- El signo solicitado constituye una imitacién grafica de sus marcas notorias,

ya que reproduce en su estructura el disefio Swoosh (8 ), elemento
caracteristico de sus famosas marcas. Asi, solo ha procedido a tomar el
 disefio swoosh convirtiendo ‘sus lineas curvas en- rectas y agregando un
- vértice en la parte inferior, siehdo que dicha conformacion no evitara que los
consumidores perciban similitud entre las figuras. de los signos bajo analisis,
por lo que sus marcas notorias merecen la proteccion conferida por el
articulo 136 inciso h) de la Decisién 4886. '

- También resulta de aplicacién el inciso a) del articulo 138 de. la normativa
antes mencionada, teda vez que, de una comparacién entre .el signo
solicitado y sus marcas. registradas,.los mismos guardan semejanzas a nivel
grafico y conceptual ya que el primero: ha reproducido como elemento
principal el disefio 'de Swoosh, con la intencién de aproximarse ‘a las
caracteristicas de sus marcas registradas, ademas de existir identidad entre

los productos a los que estan referidos dichos signos.

- Estitular de una familia de marcas en base al disefio de swoosh (&#"
la clase 25 de la.Nomenclatura Oficial. = =

- Lasolicitud.de autos-haside presentada mediandomala:fe y con la intencién
de perpetrar, facilitar y ‘coiisolidar actos ‘de competencia desleal, toda vez
que no:puede deberse a una simple casualidad que el signo solicitado se
asemeje a sus marcas notorias, observandose la clara intencién de la
solicitante de aprovecharse de la reputacion de un signo preexistente en el
mercado.

Adjunté diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de las marcas
alegadas. -

) en
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Con fecha 20 de febrero de::_2018,_Q9r;pVa~_n_§_tti_ S.A.C. -absolvi6. el traslado de la
oposicién-fonnuiadq,_ sefalando lo siguiente; . . - :

= No_existe semejanza’ entre'. los. elementos figurativos . de- los signos

confrontados, toda. vez.que. el signo solicitado. s@ encuentra conformado por

dos lineas que forman la‘ietra \/. no-asemejéndose-al disefio-de swoosh que

confo_rman-.a,.la,s.m'agmas:_degia.Op'qs,itor_a.. _

- La opositora ha. alegado. que:.sus. marcas.son notorias; sin embargo, tal

- condicitn debe.ser acreditada con medios. probatorios:idéneos,.lo.cual no ha _

-ocurrido en el presente.caso,.,. - . L g T

-~ El solo conocimientode”la exisiencia. de una.marca. en el mercado no es
suficiente. para atribuirle que ha actuado de mala.fe. ~

Con. fecha- 4 de’ a_bri[,l‘:ﬁe‘_:.2(},1'55:‘_.'—.'l};liké‘.'lhﬁoyate CV refteré. los argumentos
expuestos en su escritode oposicién. . -

* Con fechas 27 ¥.28.de.marzo, 3 de mayo y 22.de:junio-de 2018, Nike innovate

- C.V. citd y adjunté.resolucignes, solicitando, gue. en.el presente caso se.apliquen
los mismos criterios que en'los de Ia‘jurisprudencia invocada, - K

Mediante Resolucion N° 3347.2018/CSD-INDECOPI ds fecha 26:de junio.de 2018,

. la Comisitn: de Signos Qisti_ntivps,..}defpl_aﬁéil_NF;U:N:DA’DA;:La.---,op[cgsici__c':n.;f.grmu-[ada por

" Nike' Innovate C.V. .:en consecuencia, OTORGO el registro-del-signo-solicitado.

Considers lo siguiente: . .. . .. 0 0 L T T

() Notoriedad de las:marcas ey &= .. -

- -De la revision de las. resoluciones: citadas; . asi: como de.las: pruebas

" presentadas se ha verificado que las situaciones. de- hecho y.de.derecho no

han -variado respecto del reconocimiento efectuado en las referidas

- Fesoluciones, sobre.el-caracter: notoric:de: las imareas: &z (Certificado N°

24674).y &, razon porda-cual:se consi era:que éstas: siguernz:manteniendo

- su.--condicion .de notoria;. para -identific «productos . de:la clase-25 de.la

.- AR . .

. Nome.ndé!tu;a}Oﬁc__i.a}:-‘z'-}.‘_-.-J_; Sr A TR R o AR L S

- Analizados_los. signos en_ cuestion, seadvierte-que el:signo.-solicitado - no

- constituye la'reproduccién; imitacion; traduccidn; ‘transliteracion o transcripeion
total-o. parcial de las:marcas, ‘notorias, ;por. lo-que, no:resulta..de aplicacién el

articule 136 inciso h).de Ia- Decision:486, en: ese ‘;Séﬂtid@;}:Sel;:ld_‘;ec_:‘laﬁé infundada

la oposiciéhf{fennu-_ladg eneseextremo. | . xae e i B

=
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Familia-de marcas alegada por la opositora _

Al estar presente los supuestos necesarios-para estableécer una familia de
marcas, es posible reconocer su existencia a favor.de la opositora respecto a
la figura de swoosh & en la‘clase 25 de-la Nomenclatura: Oficial,
-Evaluacién del'riesgo-de confusién: ' S

Los productos que pretende distinguir el'signo-solicitado son algunos de los
mismos que distinguen fas marcas registradas. - - N
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas
registradas se advierte que los elementos figurativos que los conforman son
-diferentes, toda vez que el primero esta conformado por una figura irregular
de tres puntas, mientras’ que el segundo por-una figura de dos puntas, lo que
determina que tengan una impresion visual de conjunto distinto. .
En virtud a lo expuesto, si bien los signos en comparacién estén referidos a
algunos de los mismos productos, teniendo én cuenta ‘que no existen
semejanzas entre ellos, se considera que el otorgamiento del registro
solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusién en el pablico

~ consumidor; por-lo que se declaré infundada la oposicion formulada en ese

(i)

extremo. .

Mala fe - Aplicacién del articulo 137 de la Decisién 486

Las pruebas presentadas no acreditan que la solicitante haya actuado de mala
fe y/o con'la intencion de perpetrar un acto de competencia desleal al solicitar
el presente registro. El sdlo-hecho de solicitar el registro de un signo, que Ia
opositora considera similar a sus marcas. registradas no constituye un acto
de mala fe ni permite inferir que la presente solicitud de registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar © consolidar un acto de compstencia

- desleal. -

Confecha 26 de‘jullio'-'-dé-'-201'8, Nike Innovate C.V. interpuso recurso de apelacién
‘contra‘la Resolucion: N> 3347-2018/CSD-INDECOPI en todos sus extremos, esto

es;

cuestionando’ que:-i) se haya determinado que’ el signo solicitado no se

encuentra incurso en la prohibicién de registro prevista.en el -articulo 136 incisos
a) 'y h)-de la Decisién 486y ii) que no se haya acreditado que. la solicitante haya
- actuado de mala-fe: o con la inteéncién de perpetrar actos de competencia desleal
al solicitar el presente. registro. Al respecto, reiters los argumentos- expuestos en
su escrito de oposicién-en relacion a‘los extremos-apelados. Agregd que no se ha
cuestionado el reconocimiento de calidad de notoria de sus marcas, razén por la
cual resultaria innecesario evaluar nuevamente dicha condicion. '
Cit6 y adjunt6 jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
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Con fecha ;10 de.setien;brend.t_a:-201-8,-.:(;orpvan‘etti;;.s.-A.C;_;absolvié,el traslado de la

apelacion sefialando lo siguiente:  ** sl ™ Lo e © gl

.= La resolueion ~~i_mpi£gﬂ§d§_-8§-.._,.encuentna-.QanSJj!me:-"&: ley:-en tanto se ha

e ..realizgdo;_una;..ccr.repta'-y;adecpada;..:evaluaeiioin.z:de.?::los_t-heﬁbhe&‘wst..e_a-ha:aplicado
. la norma: pertinente, 16-que conlIQva'_'~-a;..cbnﬁrr'_xr_;l.a.r;:cflu,ef".;.-_d_it_:'h'é:‘ resoluicién no se

.'.encuqntr‘a;incu@a engausalde nulidad. - - o o
- La Pri,mepa‘,!ﬂsta,n_cia;ha;estabIg_e,ido razonablemente que no-gxiste.semejanza
- -enfre .el -signo. solicitado y las, magcas;'\:basfe;f.;d“e‘;,;la{;oppsi_c;_iép, por-lo que la

resolucién apelada dese.ser.confimada: en:fodos sus:extremos. ... -
Con..fecha 9 de hoviembre. de” 2018, Nike Jnnovate V. -cit6:-y. adjunts

resoluciones, solicitando.que en-el _pr_es:.ente=ifcjasp-:se,_.;ﬁa;ijigyga,lo_s’;’.mismos_:criterios
que en los de'la jurisprudencia-invocada: ' S

. CUESTION EN DISCUSION it el

La Sala Especializada en Propiedad_‘Ihtelleqtdé!-l.'debe_ré: determinar:

~a) - "8izel signo: solicitado- -?s;;:-sffenb:iehtra-'-?~'in7¢t|r,é'éii’f‘;'7eﬁ'j'3‘.i hibicion’de registro

‘establecida-enel artfculo136"incisos a)y-hyi e la‘Dacision 486,

by - Si-Ia-'s;bli‘c'-ii'ta-ﬁ‘téﬁﬁa}:é;l:fgédo-i‘a‘é*-'n‘-t'é{a:}fé'f‘b?-g:d__ intenéion de pérpetrar actos
de competentia desleal, e e DR W e

Hl.  ANALISIS DE LA .CUES-I"'!-'.;ION EN DISCUSION

1. . Informe de Antecedentes

Se ha \ieriﬁéadp que el

a) L‘a. opositora, Nike Innovate C.V. (Estados’ -Uhiabé'def"Arﬁér_icé); es titular de
. las siguientes.marcas:. - . . . . TR P

- La marca’ multiclase’ de_piodutcto -y/0. servigio ; constituida. por la figura
- coriforme al’_jf,'ri:io_dé]q,;tq'ljije‘-‘jfdisfingu,j_.é}"‘ art ' iide-j‘f;.;éombr;éfr.aciha-,‘".Kcalzado;
prendas de: " vestir, a _saber, calzoncillos; . ‘pantalones.-cortos,.. gamisas,
camisetas (de manga cotta), .puléveres; sudaderas; pai talones para-correr,
lenceria, ajustadores deportivos (ropa Interior), - vestidos; faldas, ‘suéteres,.
chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas:para‘el sudor. (prendas de -
: S B “ § de vestir), ‘prendas. de: -

~ vestir),  guantes, mitenies; ™ cinturones” (prenda
M-SPI-01/01 , 5-38°
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~ calceteria, bandas para‘el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza
(prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas dé vestir-para la.cabeza, a
saber,  sombreros; ‘gorras, viseras (articulos de - sombfereria), bandanas
(pafiuelos parael cuello); capuchas; jerseys (prendas de vestir),.bandas para
el sudor, bufandas; trajés de bafio, prendas de vestir para‘atiétismo; a saber,
camiseta de compresion (prendas -de - vestir), pantalones cortos de
compresion - (prendas. de” vestir), ‘pantalones -de compresién (prendas de
vestir), leggings-de compresion (prendas de vestir), jerseys de compresion
(prendas-de:vestir); y-chalecos de compresion (prendas de vestir), zapatos
deportivos con toperoles para jugar balompié, fitbol, béisbol, softball, golf,
cricket de la clase 25-de la:Nomenclatura Oficial, inscrita el 9 de agosto de
2017, bajo Certificado N°-17393, vigente hasta el 9 de agosio de 20271,

- Lamarca de producto constituida-por el dibujo estilizado de ala, conforme al
modelo, .que distingue zapatos, ropa de deportes y demas productos de la
clase 25 de Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N°.24674, vigente
hasta el 5 de octubre de 2024.

Cabe precisar que con fecha 17 de marzo de 2017, mediante Expediente
N° 687454-2017, Carlos Alejandro Hinostroza Huaman solicitdé la
cancelacion del referido registro.

Mediante Resolucion N° 3446-2017/CSD-INDECOPI de fecha 2 de
noviembre de 2017, la Comisién de Signos Distintivos declaré fundada en
parte la accién de cancelacibn interpuesta, ‘en consecuencia, canceld
parcialmente el referido registro, manteniendo vigente dicha marca
- Unicamente para ‘zapatos y ropa de déportes de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial: ‘

“+"Cabe pre'ciséf‘qﬁé_.dicho registro dié_tingue ademas productos y/o servicios de las clases 9, 18'y 41 de la
Nomenclatura Oficial. : |
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Mediante Resolucién N° 1366-2018/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de

/2018, la Sala Especializada -en. Propiedad - Intelectual declaré ‘NULA . la

Resolucién ...N°

-:3446:2017/CSD-INDECOPI, : - disponiendo, - devolver los

- actuados - & 13- Primera_ . Instancia - a; fin “de.. que .emita..un: nuevo

-, Pronunciamiento: en: el ‘que -se evalle; la: notoriedad .de: la<marca (—

(Certificado .- N° 24674) a efectos -de-analizar. si--correspende. o no. la

cancelacion del referido signo.

Mediante Resolucién N° 6527:2018/CSD-INDECOP] de fecha 12 de
diciembre de 2018,la Comisién:de: Sjgnos Distintivos declaré fundada en
parte la accién de cancelacion- interpuesta, en’ consecyencia, canceld
parcialmente el referido “registro, rmanteniendo  vigente -dicha marca
Unicamente para .zapatos y ropa ‘'de deportés. de la clase 25 de Ia
Nomenclatura Oficial. : IR My T

Dicha resolucién se_encuentra dentro del plazo de ser.impugnado. En ese

“sentido, mientras no exista: u. ci to definitiva'en el procedimiento

de cancelacion, Ta marca inschita* bajo” Certi

ficado"N° 24674 mantiene . su
plena vigencia.’ o o

La 'rharéé;‘j de '_p'rq:c_i:'ujctb ‘anétittiida._ pdrﬁ' Ja denomlnacmanKE .usada .en

“combinacion con' Ia figira estilizada. de-un ala,” conformie al modelo, que

.distingue calzados y vestidos.en general, de la

Oficial, inscrita ¢on Certificado N° 66417; vigénte h asta'el 9.de abril-de 2022.

' La _marca de: prodcto 'éqr:létitui,g':_l,a' por-la denomlnaGIOH‘NlKEAlR"y el

disefio de. un ala ‘estilizada; conforme .al- ‘modelo,: que ;. di

calzado y.demas de la clase 25 de la. Nomenclatura ,Oficial, inscrita con

Certificado N° 91601, vigente hasta el 8.de mayo.de 2026. - .. . .

b

stingue .vestidos,
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_ La marca’ de producto constituida por el logédtipo conformade por las letras
"ACG" con "su -escritura caracteristica y la figura estilizada de un ala
sobrepuesta a-dos figuras triangulares, conforme al-modeio, que distingue
vestidos, calzads, sémbrereria; de la clase 25 de la-Nomenclatura- Oficial,
inscrita-con Certificads N° 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2019.

2. Notoriedad de las marcas &y ="

En Ia Resolucion impugnada se ha reconocido la notoriedad de las marcas & y
C===", como signos_que identificar productos de la clase 25 de la Nomenclatura

Oficial,

En la medida que el reconocimiento del caracter notorio de dichos signos no ha
sido materia de apelacién por la solicitante, no corresponde analizar nuevamente tal
~ condici6n en el presénte caso. Sin embargo; corresponde determinar si el signo
solicitado sé encuéntra incurso en la causal de prohibicion contenidaen el articulo
136 inciso h) de la'Décision 486. ' ”

3.  Prohibicién contenida en el artici;[o‘ 136 inciso h) de la Decisién 486

El articulo 136 inciso h) de la Decisién 486 establece que no podran registrarse
~como marcas aquellos signos que- constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccién, transliteracion o transcripeién, total .o parcial, de un signo distintivo
'~ notoriamerite: conocido -ciyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
‘productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese tercero o ‘con
sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o Ia
dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
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En fal sentido, “corresponde - determinar -.si. el - signo:. solicitado. constituye la
reproduccién, imitacién, traduecién, transliteracién o. transefipcion parcial o-fotal de
la marca notoria. . - S SaasTpes il W g

Al respecto, conviene.fener -en ‘cuenta previamente el significado -conceptual de
estos términos: - B opint o0 TR N el T

— Se entiende por reproduccion a Ia._cesa.:que;:r:@pneducee:q;cgpia'.-un‘ originai; copia
de un texto, una:obra;u objeto de:arte: conseguida.poi medios. mecénicos?. En
consecuencia, -la:tepreduccién tierie:lugar:cuande: sé-copia: bn:modelo-a través:
de procedimigntos manuales o meeanicos; tales:como:el-calco; fa-fotocapia o-el

- Scanner, conekresultado:de:obtener una: presentacién: iénticaial:modelo..En tal
duccién:de-una: marca

- sentido,.se entendera.que: un:signosconstitiye:la:reprodt
notoriamente: cor;ocidaiguandose‘a;idéntiso:'05e;’éactp.;a:::é_sta-"?;e:-: N L1

— . Se entiende:par-imitacién-aquello que. produce el mismo:efecto:4: Ejecutar una
cosa a -ejemplo:--e:z‘&e'mejanza=é;deI.Dtr'a_.-»"As:i?‘;‘ﬁ‘lﬁ‘ln,‘r:s;igm0:‘-:‘{.seré’-"}lé_l?z‘-;iimfi"t'aciﬁn"“'r.de una
marca . noforiamente - coriocida; cuandoi :ambossproduzcan:la :misma impresion
fonética y/o grafica en [a mente. del publico: consumidor.. Una-imitacién. se daria

en el caso.de existir una previa marca registrada ‘como TABUL. af pretender

‘registrar una,nnueva-cqmqﬁiABLUL;; e U g e SR AR T, D

g

— Se entiende portraduccion, la:accién o-';eféctoyde..expi:qs'-ari:en'-unéi.le’ngua fo que
esta escrito 0. se-ha-expresado antes:en ofrao; lasinterpretacion: que se‘da a un
texto®. Se.considerara que-un.signo es la:traduceion deiuna-marca:netoriamente
‘¢onogida cu__andq--la=~conteng‘a;expres'a'dai-e_mf..'étrOjt";iquma._- ‘lenguaje;:como seria
el caso de. pretender registrar: la’marca DIAS:FELICES existisndo:uha:marca
notoria HAPPY DAYS, 0. MEMOIRS. si-existe MEMORIAS. :

Cabe-precisar que la traduccion se:aplica en
denominativas en:las:que el-elemento denominal

: ”p_:‘reiaéﬁtieran_te.'

3

Asimismo, se debe.teneren.cuenta que la:Salaentisndepor "« -

Diccionario de la Lengua Espafiola, Real Academia Espafiola, Tomo:l, 24 edicit »Madrid 1992, p. 1776.
Pachon / Sanchez Avila, El'Régimen Andino.de la Propiedad Industrial,:Bogota 1 895;p.252.

Garcla Pefayo y Gross. Pequefio Larousse llustrado, Buenos Aires 1095;:p: 562. -

Diceionario de la Lengua Espafiola {nota 2), p. 2004, - gt g R TR

]
oo WN
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- Transeripcién: copiar en una parte Io escrito en otra®. Frente a ello, se entendera
que existe transcripcidén parcial cuando el signo. solicitado adopte cierfos
elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala
conviene en'precisar que no se estd ante un caso de transcripcién cuando se
utiliceen un-signo; colocandolas ‘en un orden ‘diferente, las mismas letras que
contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serfan
transcripciones de esa marca las dehominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun
cuando contengan:las:mismas letras.que la-marca notoria. Asimismo, no se esta
-ante-una transcripcion -parcial-cuando- se- utilicen algunas letras de una marca
notoria;:por.ej. las denominaciones MAR, RAM O-ARA no serian transcripciones
parciales-de la:marca notoria- RAMA. En tal sentido: si se consideraria que las
-denominacienes:RAMABDEN-o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA
(dado que ‘contienen la totalidad de sus-letras ubicadas. en el mismo orden,
- habiéndole afadido una:particula: final a modo . de sufijo). Asi también, si la
marca notoria fuera RAMASIL, la denominacién' RAMA seria una transcripcién
parcial-de la marca-RAMASIL (dado que -contiene-una parte' mayoritaria de sus
letras: ubicadas -eri- el -mismo orden, -habiendo - eliminado la parte final,
manteniendo en-forma :intacta y susceptible de ser independizada a la marca
notoria). . : L '

— Transliteracion: escribir con un sistema de caracteres lo-que esta escrito con
otro. Representar elementos fonéticos, fonoldgicos, léxicos o morfolégicos de
una. lengua o-dialecto-mediante -un sistema de esecritura. Un ejemplo de ello
seria la transliteracién-a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida
consignada: en- letras .del ;atfabeto -griego -0 en caracteres chinos o cirilicos.
También cuando se. reproduzea parcialmente ‘elementos figurativos de una
marcay se omitan las expresiones denominativas. - a

En el presente caso, el signo solicitado presenta en su conformacién un elemento
figurative con similares. 4razos a los- de: las marcas notorias. En efecto, ambas
presentan una-figura com-extremos que terminan:en punta, siendo que la punta del
extremo derecho se va extendiendo y aumentando de grosor hacia el lado
izquierdo. Si bien Ia figura:del-signo slicitado a diferencia de as marcas notorias se
encuentra invertida y se apreeia en su extremo izquierdo superior una pequefia
extension sobresalida, ello no evita que el elemento figurativo del signo solicitado
‘constituya una imitacién de'las marcas notorias. '

8 Dieclonario de la Lenglja Esparicla (nota 2), p. 1330,
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~En ponsecuenciai_;cprresppnqe de_term_-i_na’r,.;gi;;;;e‘l;;n_;siggg_ solicitado. es- susceptible de

causar un. riesgo. de. confusion “o- de ..asoefacién.’con s -marcas. notorias;..un
dilucion - de. su fuerza.distintiva

-aprovechamiento injuste del prestigio del signo; o la
© de su valor comercial o-publicitario. ' -

- 3.1 Determinacién delriesgo de confusion.. . .. e Bape

La Sala considera que el riesgo de confusiéh debe:an
la interrelaqién.dé..5tddes_-._lg's elementos: productos
di,stint‘_iv_a,de,gosjgjgnqs:;..'—,‘__'_:..; abal 4 sad. e Sl e

'En la interrelacién,de. estos elementos. se: determina el-riesgo. de confusign. :Asi,
puede, ser.que :ante;marcas idénticas, ‘en.caso.q marca: registrada: anterior
fenga una. fuerza.distintiva-muy.grande;-aufi-con- na:conexion-competitiva,
se determine que_ existe riesgo.de- confusi Por: -lado, ante ‘productos o

' ' ser‘suficiente para: que

servicios Idénticos, cualquier similitud de l6s: signos:pue rsuficiente ¢
] pesar de la*similitud de

exista un riesgo.de confusién. Asimisimo, puede serqu &

los signos. y aunque. se. determine . que .existe: simiit 0eonexién: compétitiva
_entre los, p{gd_uctggg,-;Q;:.;s'efviigiqsg-;no...,-ﬁsg'."‘d,e'tej‘zzz_r; e esgo-de::confusion, si .la

marca 'regis:fradg;z.-agtéyiQrft;s.;Jmuy;d‘é__,b,il,-‘-,;gp'q'r;.;!j(?g que:cuenta-con:una proteccion
limitada. ' S FEEP N S Tt T o e

De ofro lado, el riesgo .de asociacion es uha fig,g{_g;;‘r‘eggl_gggg,_rgcig_n_tgmeqte en el
derecho de marcas de la.Comunidad Andina a:través dela Decision 4867, A decir

P

7 Se trata de una ﬁgum.-desamiléda por la jurisprudencia del Tribd_ﬁal del Benelix y adoptada. en el

Derecho de marcas de la Unién Europea a través de la Diréctiva;comunitaria89/104:-Asi en &l texto de”

los articulos, 4.1 (b).y. 5.1 Z(b);de la mencionada: direcfiva:figura ‘el:inciso’ ';';jns_erigggd *de~confusion que
comprenda el riesgo de asociacion con la marca anterior”, - . e X e
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de Fernandez - Novoa®, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de
asociacion. En 1inéas generales; existe 1a tésis’de que -el'Hesgo de asociacién es
una figura cuyos contornos son mas extensos que los del riesgo de confusion, y
existe la tesis de que élriesgo de asociacidn se encuentra contenido dentro del
riesgo de confusion. . o ' '

Respecto al criterio dé! Tribunal de Justicia de [a-Comiinidad ‘Andina, cabe sefalar
que en la Interpretacién Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaida en el
Proceso “N° 70-IP-2008; el Tribufial trat6 “de manera separada  al riesgo. de
confusion y™ al de -asociacion. Asi,: en-la’ citada interpretacion, establece lo
~ siguiente: ' s - '
“El riesgo de confusién es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que esta adquiriendo otro (confusion difecta), o que piense
que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente
- posee (corifusion indirecta)”.- ' ‘ '

Por otro lado, cabe sefialar que el Tribunal de Justicia de la Comuriidad Andina ha
establecido recientemente que 1a marca notoriaments conocida se caracteriza por
-sus atributos especificos, asi como por-la- difusidn y reconocimiento logrados en el
mercado -entre- los. ‘consumidores del producto o' del servicio que protege.
Asimismo; ha ‘establedido quée cuando el atributo de notoriedad ha sido ‘probado,
- la ‘marca’ goza de. especial proteccién que no se limita por los -principios de
‘especialidad-y territorialidgd. : ' R

Cabe sefialar, finalmente:que, si bien traténdose de marcas noteriamente conocidas,
los criterios.para-evaliar la:existéricia 0. no de riesgo-de-confusién seran los mismos.

que se emplean en:las maréas comunes; debe tenefse eh cuenta que la proteccion
que se brinda a-las marcas notorias es mucho méas amplia. :

-3.1.1 Respecto de los productos
En el presente caso, los productos que distinguen las marcas notorias se

encuentran comprendidos dentro de los productos que pretende distinguir el signo
solicitado (prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria).-

)

Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona,
2001, p. 292 y ss, - F .
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3.1.2 r_-:‘xamen' corﬁiparativo

Para determinar si 'dd$--signos son 'semej'anfes, espréct

ctica. de esta Sala partir-de la
Impresion . en conjunto-.qile cada: uno_de .ellos: ‘pueda-:suscitar::en el:pablico
- consumidoer- de: los: cor_rgéptane'jent_;e__s{_prod uctos :0- servicios. :Por:lo :general - el

consumidor 10-podrdccomparar.ambos.signos:simultaneamente::Mas:bien.eksigno

que tenga..al:frente-en .un:momento ':.é_ietem'ii?na?do;-‘;yaw_;-a;—:lser..,;c,c?irﬁnfl:ergzt_ado con el
igno:ahterormente: percibido. .Por

recuerdo méas: 0:menos:vago:que:guarde.idel:
..ello, al-comparar-dos, signos. distintives: debe:considerars
caracteristicas ‘que ‘puedan- ser recordadas por - el-‘piiplico- consumidor. "L:o:mas
importante. a considerar son: lag-sémejanzas yino las: difé encias:de-los signosien
“cuestion. Las:diferencias:sé Aendran-influencia:en: npresion:en: conjunto si-son
tan fuertes-frente & las:simitudes; ique dejan; un:recuerdo. en_Ia. menté. do.

consumidores:. Estos-criter an-sido- sefialados:enreiterada - arisprudenciadel
- Tribunal. "Anding.: _;mé@:ﬁ;"ré‘ciahtemgnte{-.f?:e'r-;_r!--lq's;. Pr Nes::55:P-2000° y
7.6-IP_-"20031°--- D Bt [ i ELAScp y fab sl e -

R 3 PO SR B

El recuerdo y ¢apatidad:de. diferenciacion ‘def_:-hqb}icoa{dép_endeté;n;gié, los-productos
0 serviciosa distinguir y@speclalmente.de‘la atencidn que usualmiente;se dé para la

-adquisicic'pg.:y-.cqrjtr_aj:éicic_?)n{de__"e;'s’fos;-p;:_dd.u‘g“tt_)s-;.g;isé’ﬁhq;|o_s;.-«, WL TRARE. 5n 0 e

En este orden:de:ideas; |a-impresién: an:conjunto-de:signos:denominativos fo:de
aquéllos en - los. ‘que-Jesulta ; mas« rélevante. ‘elemento:: denominativo) ~se
-determinara.:ené,prjmer..Iugar;'fpor’-.:su aspecto-fonético. y grafico.<En -muchos €asos,

el aspecto fonético sera el mas importante-porque:por 16.géneral la:denominacion

es utilizada en ekmercado verbalmerite.:

También se.debe partir de-la impresién en -conjunto én el caso de los signos
mixtes que, -de-actierdo..a:{ a-legislaciénnacional;: Séns"eaqElelgl,q‘s‘.__;‘.’c-:onformades por
. una denominaeién:y un.elemento: figurativo:Enrestos.c 0s,:deberd determinarse
cudl s el :elemento relevante: del:signe;: que::si a
- empresarial de los productos:o:servicios.. Existen‘dh
+a)-que todos:los: elementos:del signo-mixtc en

-origen empresarial de;los;ptoductos oise

- er FN B

‘posibilidades: <. ..
usconjun sirvan-para:indicar el
/icio I e L

% Gaceta Oficial del Acuerdo ds. Cartagena N° 633 del 17 de enero del afio 2009, p. 7.
10 Gaceta Oficial de! Aguerdo de Cartagena:N® 633:(riota 9), p. B R P
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b} que sbio uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo sefiala Fernandez - Novoa'', “...a /a hora de comparar una marca
mixta con otro-signo «distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visién en
- conjunto comola-ultérior:pauta antes.expuests; a saber: la de la supremacia del
- elemento dominante-que iimpregnha-a visién de=conjunto’ de la correspondiente
marca: .Porconsigulente;:dé manera paralela:ajo. que sucede en Ia hipétesis de la
comparacién: de-las-marcas- denominativas complejas, en el caso de que en Ia
~ comparacion - entre signos:. distintivos “intervenga. -uria -marca. mixta, hay que
esforzarse por encontrar el. elemento-dominante dela’ correspondiente. marca
‘mixta”, - 0 TR T ' : ‘
-Sefiala que “dé: ordinario, el selemento .dominante ' de ‘una- marca mixta -esta
- constituido’por el elemento-denominativo de-la misma"; precisando que “cuando
“en- la-comparacion ‘entre- signos distintivos participa una marca mixta, debe
~aplicarse la pauta: de"-que -en -una marca ‘mixta- &l elemento denominativo
prevalece, por-regla general, sobre el componente gréfico o figurativo.” Gonsidera
que la primacia de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos
revestidos con una marca gréfico - denominativa, el pablico demanda los
productos: en.el-comercio- sefialéndolos por.su-denominacién y no graficamente.
(...) En. algunos casos, el predominio del.componente-denominativo de una marca
mixta: puede verse reforzado por-una circunstancia ulterior, a saber: -que la propia
naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el publico
‘confemple tal componente:como un elemenio meramente decorativo que lejos de
actuar-como un indice-identificador del producto, desempenia tan sélo el papel de
- contribuir "a ornamentar la -presentacién del producto. Esta pauta deja de
-aplicarse, no- obstants, en:los supuestos en los que .por ‘ciertas’ razones el
elemento " figurativo de .una marca mixta predomina sobre su -componente
denominativa”. ' -

-El -autor’ sefiala .que-.entre los factores: que desplazan-a un primer plano el

componente. figufativo de una marca mixta deben" diferenciarse’ dos grupos, a
-saber: i) un primer-gtupo, que. comprende factores-que inciden negativamente en

el componente denominativo.{taies.como: la naturaleza-deseriptiva del mismo y la
- circunstancia-de-que.el.elemento denominativo forme parte de un elevado ntimero
de marcas pertenecientes. a-terceros); ii)- un segundo grupo, que comprende
factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando

" Ferngndez - Novoa, Tfatado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p 264 a 258,
M-SPi-01/01 14-38
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su:presencia-en-el conjunto:de.la correspondiente: marca mixta: (tales COMO:.qué: Ia

palabra ocupe un, lugar:infimo-dentro de: la;estructura:total:del: :8igno;-la notonedad :

adqumda -por.el. elemento fi guratlvo o} Ia origlnahdadsmtrinseca del mlsmo)

En el Ccaso ooncreto atendiendo a que el sngne sellmtado es- de naturaleza mixta,
debera establecerse -previamente . si- presenta algun elemento mreievante que
determine.su |mpresmn~en con;untm L eV el i e
En ese sentldo en:el S|gno sol:cltado VANETTI y Iogotlpo sera relevante tanto eI
aspecto denomlnatlvo« por- ser- la. forma. sCOMO; los consumldores sohc1taran los
productos en el mereado, -como el grafico; ‘debido™ a" las -caracteristicas 'y
. combinacion -de- los - elementos que Ios cenformam tai-ascom'a $61 aprecla a
, contlnuacmn i

Stgno saolicitado

En el caso de las marcas: graf’ icas, debera tenerse en cuenta los cntertos de

comparacion establecidos en-fa:norma aphcable

a) silas ﬁguras son seme;antes SI suscltan una |mpresmn wsual |dent|ca -0
parecrda D o LA

b) si las fig guras son dlstlntas si evocan el mlsmo concepto

De acuerdo:a-la doctrlna sobre la: malterla12 Iav marca graf ca‘ e»subleldee.en dos
tipos dlferencradosr LT S
- La‘marca puramente graf ca; Susclta enlla‘ _"e‘nte del censumldor tan
~sdlo. !a imagen-del signo-constitutivo ‘deila :marca SI"‘"‘ somar Ia mismamon
: nlngun objeto:o’ conceptor concreto oldbstractor "
- . ~La ‘marba; figurativa: Sus‘clta L en-16s" consu
|magen “visuak*sino también- un\defermmado 1CE

1'*".Fi;zrna'lnde‘z - Novoa, Traiado sobre-Derecho de Marcas (nota 1), p. 237 fr;ssa_ B2
M-SPI-01/01 ) 18-38.
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- .Tra_téndose.;.de-~‘ma'r‘cas%-:pu‘ra'menté graficas, existira-semejanza entre ellas, -aun
‘cuando presenten~=.varia'ci0nés--o."modifica'ciones, si suscitan’ una idéntica o
parecida. impresion- visual -eh-la-mente da los-consumidores. Por su parte, en el
caso de las marcas figurativas, la comparacién debe realizarse desde las
< perspeétiva's-'=-g'réﬁca§fiy cenceptual. Si la aplicacion ‘de:tales pautas muestra que
existe semejanza: entre las: marcas figurativas en-.el plano- gréfico, no sera
indispensable proceder al analisis de las marcas-en el-plano conceptual; Pero si la
comparacion de las marcas figurativas en el plano grafico arroja un saldo
negativo, debera procederse a examinar el-plano conceptual, a fin de determinar
silas-marcas:evocan ¢ ho un-concepto concreto idéntico o equivalente?3,

- En. el caso: concreto, las siguientes marcas notorias se encuentran déntro de |a
‘categoria de signos figurativos, toda vez que estan conformados por la figura -que
alude a una saeta o ala; i .

Marcas notorias

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas notorias se
advierte lo siguiente;

El signo-solicitado presenta.un elemento denominativo (VANETTI) gue no'se
aprecia en las marcas notorias; sin embargo, ambos signos se encuentran.
- -conformades.por uha-figura: con-trazos similares..En. efecto, ambos presentan una
figura-con extremos.que terminan-en punta, siendo.que la puntadel extremo
derecho se va extendiendo Y aumentando de grosor hacia. el lado-izquierdo, lo que
determina.que:los signos-tengan un impacto visual semejante. Si bien la figura del
signo solicitado & diferencia-de las marcas notorias se encuentra invertida y se
‘aprecia en su extremo. izquierdo superior una-pequefia.extensién sobresalida; ello
no evita que los signos generen ia semejanza antes sefialada.

8 Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (nota 11), p. 238-241.
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Teniendo en. cuenta.gue:los sagnos bajo. anahgls d1stmguen algunos de los mlsmos
. productes y resultan seme}antes S8 determl : -

.3 2 Determmaclon del nesgo de asocnaclé

._'EI articulo 136 inc:so a)‘_ ¢ ‘Ia Deczsnén 486 establece;_-que‘-eno podran reg:strarse

: marca antenermente sohc:tada para reg!stro
* mismos:- productos o:senvicios; 0 para: preduc

el uso de la marca pueda causar un riesgo de- confusmn 0 de ‘asomac;on,

Conforme se: desprende del artlculo antes c;ltado;--elerles_gq de asomamon es una

existe Ia tes:s de que el r1esge de aSBGIaCI@n \es

mas extensos que los del riesgo de confusnénﬁ,_'y emste Ia te3|s ele que el rlesgo
de’ asoclaelénxse encuentra cmntemdo dentro del ' lesgo d 2

14 Tratado sobré’ Bereaho de marcas Marclal Pons Edlclones Juridlcas y"S'
2001, p. 282y ss. - 34200 ; _ 1

-5 De acuerdo a:la; doctrlna hula desa eI nesgo de asoc:acl‘n d be ‘
doctnna y junsprudencla de i & l "

el publlco padrfa ‘pensar: que*entre elrtltular de Ia marca:y:de
(Iicenua franqunma o sponsorship), y debe comprender el -riesgo’ sta, e la semejanza entre’
los s:gnos el pubhcc podria establecer conexuones o asocsaqlones._ basadas en el hecho de que la

6. |

tutulares, pero cree*erréneamente gues entre tales empresasaemsten vinculos economicos u orgamzatwos
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Sobre el rigsgo-de. asociadion 86 ha’ pronunciade el Tribunal Andino, ‘en el
Proceso 140-1P-2009"7, sefialando lo-siguiente:

“Este-Organo Jurisdiccional, en SU.jurispriidencia, ha:manifestado que no
es necesarjo .que el sigrio solicitado :para: registro +induzca a error a Jos
consumidores, sino-qué es suficients 1a:existencia del-riesgo de confusion o
de asociacion para que se configiire fa irregistrabilidad.
(o) | - g
-Tambiéir: es::importante. ‘tener en cuenta: que ‘ademés del tiesgo de
confusion,: que se-bustasevitar enlos:conislirhidores of/a existencia en ef
- mercado. de: marcas iidénticas o similares; 1a ‘Decisién’ 486 se refiere al
denominado «riesgo. de asociacién», en particular, los articulos 1 36 literales
a), b),c), d)yh); y 155 literal ). - o . '
Sobre el riesgo de asociacion, el Tribunal ha -expresado’ que “El riesgo de
asociacion es'fa ‘posibilidad de que el-consumidor, que aunque dijferencie
las marcas en conflicto y ef ofigen-empresarial del preducto, al adquiririo
piense“queel:productor-de dicho producto: y ofra empresa tiehen una
relacion o- vinculacién- econémica”. (PROCESO 70-IP-2008.- Inferpretacion
prejudicial-de: 2:de julio de 2008; publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de
agosto:de 2008). . ' , _
En. ése:sentido; :se:busca-evitar que:el. consumidor asocie el origen de un
- producte :0--servicio :a-otro origen empresarial distirito, ya que con la sola
-posibilidad- del. surgimiento. -de - dicho- riesgo, los -empresarios se
-beneficiariansobre id:base de Ia aclividad ajena”.

En tal séntido; el.riesgo. deasociacién: se producird cuando'a pesar.de rio existir
vinculacién o conexion competitiva entre los productos y/o servicios que
__._‘id.en_‘ti_rfica__n..los:-fgigngs,iqn conflicto; es factible que el.consumidor llegue a pensar
que entre’las empresas titulares de.los referidos signos. existe una relacién o
vineulacién® econdmica: “Ello- puede ‘ deberse faf\qﬁé’;,f‘ccjmq_:cpn.s_ecuencia de la
difusién, en el sector 'Ceresp'Qf)diente;_,de;.cie'rta_s précticas-comerciales y por e
empleo de similar tecnolegia o Insumos para la fabricacin de:los-productos o Ia

-Esta tesis es la que-se acoge en. la,:Exhosiciéh-Oﬂ_cial,:de;Mét'i\i_Ezs_':“d_elil?roy;ecto de Ley. por el que se
reforma-e| Derecho. aleman de marcas con el fin de franspener la Directiva comunitaria 89/104. Ver nota,
144. p. 298 y.ss, L P ]

7 Informacion extraida de-la pagina web de la Comunidad Andina, W Lcomunidadandina.org.
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prestaclon de los servicios, el consumidor puede. aseczarJos productos o: sérvicios
mducaendolo a pensanque exnste algun tlpo de relaclon-entre Ias—empresas

Tal como se |nd|cé antenormente para que se produzca e! rzesgo de asoclacion
deben presentarse dos. circunstancias: que el consumidor asocie. los.productos o
servicios - distinguides con los: 51gnos en- confllcto Y sgue-: estos presenten
semejanza o identidad. :

'Respecto a lo primero, en el presente caso se ha Venflcado\que exlste |dent|dad
entre los. productos que d1stlnguen Ies 3|gnos bajo anahsm

'.Respecto a Io segundo tal como se md;co \enqel numeral 3 13 2 de la- presente
. resolucian, el 31gno sollm’cade resulta- semejante a Ias'" arcas: notonas.

En atenmon a Io antenormente senalado, en el.,spresente casa_ es: razenable
suponer que el:publico ‘consumidor- considere - .que entre el titular  del 'signo
- solicitado.y .de las- marcas ‘notorias:.existe: algun tipo'de: culacm 'comerctai o

que pertenecen al:mismo.grupo: empresanal Io que dete minaria; qu ,..'eXIstawrlesgo-

de asociacién en ios consumldores P g

3 AN

_En consecuencra ex:st& nesge de mductr a; Ies consumldores a asoclar ambos
sngnos enel: mercadarcomo prevementes del mlsmo erxgemempresaﬁai- L

3.3 Dtluclon de !a marca

3.3.1 Marco concegtual y doctrmal B

La ﬁgura ]uridlca de ]a dlluclon acege un *supueste excepclonal de protecmon en el

: b 3 ar; la-asociacion marca -
or:parte:de-terceros
“servicies: de «distinta

del mismo: 51gno o deucune rmuy smlar para.‘_produ-—_ 0S50
naturaleza ; o

M-SP1-01/01 19-38
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El Tribunal-dela:Comunidad-Andira’® ha ‘precisado que: “Respecto del riesgo de
dilucién,: se:busea salvaguardara los signos rictoriamente -conocidos de cualquier
uso de ofros signos idénticos o similares que cause el debifitamiento de la altisima
capacidad distintiva que ef signo notoriamente - conocido ha ganado en ef
mercado, aunque se use .para productos que no tengan ningtn grado de

conexidad-con: los que ampara:e/ 8igno notoriamente ¢anocido”
Asimismo, ha estatlecido lo'siguiente:

“La dilucién es e/ debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor
publicitario y, por tanto, de’su valor comercial, -

El riesgo de dilucion busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de
Cualquier uso dé otros sighos idénticos o similares que cause el debilitamiento de
la capacidad -distintiva- que-el signo- notoriamente conéeido ha -ganado en ef
mercado, aunque se use para producfos que no tengan ningtin grado de
~ conexidad-con fos queampara el-signo notoriamente conocido”, . :

Sobre este: tipo de riesgo que,- pér o generaL _ha estado ligado-con la protéccion

mediante el debilitamiento de sy extraordinaria capacidad - djstintiva ganada a
través de la propia eficiencia, " (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Proteccién de Ia
Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid Espafia, 1995, p4g. 283)".

Si bien - de acuerdo a Ia doctrina antes citada - 1a figura juridica de la dilucisn solo
-se. ap‘licar:%a-:=marrcaf's;~:re'n'0'mbradas-; atendiendo-a lo ‘expuesto por el Fribunal Andino,

de 1a’ condicién de.notoria, dado que en la-actual riorma -anding - entiéndase la

- Decisitn 486 -no serhace distincion entre marcas notorias Y renombradas.

La doctrina refiere que la utilizacion de un signo idéntico o similar a la marca por e,
tercero enturbia esa vinculacién exclusiva que el trafico establece entre el concreto

"8 En el Proceso 6-1P-2000 (Gaceta Oficial N° 1727 da fecha 30 de junio de 2009).
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término, o entre el'signo y su fuente de procedencia®®; -~ o o - :
Carlos:Feméndez:Novoa?? sefiala dque: “Esinnegable:que-al-aereditar que Ia marca
es conocida por-el sector pertinente. del publico-opor-elpiblicoien:generai;:el titular
habra’ establecido prima facie ‘la presuncion de-que Su:marca diene:un. elevado
cardcler distintivo. Un indicio -a este efecto relevante puede ser la originalidad.del
' signo:constitutive.de-la- marca:porque, obviamente, «unsignororiginaltiehe per.se un
elevado cardcter distintivo; .otro-indicio. muy: significativo: pi
signo constituido-de Jasmarca:.el-carécter-distintivo:de la
-alfo si enlos restantes sectores:del mercado noswxiste

signo de alto renombre.y los productos o. sefvicios.a los que:se-aplicd en:primer

la-marca’seré-a todas luces
areas idénticas”.

E! mismo autor-sefiala, respecto.del - debilitamiento:o:di cion deraifuerza distintiva
de una marca, que si.el-plblice.comprueba que la narca renombrada;es usada por
un tereero’:en relacion.:con productos: diferentes’ ide*aquelios“a-los que’ viene
aplicandose-la:marca, no:fiene lugar:ciertament
indudable.que ‘en tal- hipbtesis:el piblico wacordal
misma no.-es-usada: ‘Unicamente. . por- &l titul:
desvanecera el cardcters distintivo v el
renombrada. - b

*y. alpercibir queila
s-ojos ‘del” ptblico-se
blicitario'd¢ - la~mdrca

Tal como lo-'sefiafa: Monteagudo; la ‘formiarztjpﬁiga‘?-_;yl tradiciorial ‘de diluicion- es la
-utilizacién -délsmismo?Sign_‘é‘éeﬂuﬁb-:-m_pif-_pé'rjé‘i;id_o’_' ara:disting I"productos:o servicios
ihie : ion*frente al-riesgo

completamente diferentes. Sihiembargo; sostiene on'r 1 rie
cién-de la“marca:que
i “lo-querrequiere “tUanto

de-dilucién: no se - satisface impidisrido a ferceros:
pueda comportar. ufi #provechamiénta: de’ 4! fama ‘aje E ] _

menos la homogeneidad-del grupo de destinatarios alos:que:el titular:de 1a marca y
el tercero destinan sus prestaciones, sino que.ha'de ermitir. objetar-a terceros la

utilizacion de’:'Iairmar'cafeﬁﬁfcéf:i.e‘?ciéﬁ',cqni{eua"I_ﬁ‘tfq‘t_uie_ﬁ:t:i;p;’cl:fi::de’ productos:o:servicios, aun .

los més distanciades competifivamente: En esé sentido; cua er-utilizacion: de la
marca: por un tercero es capaz:de socavar esa cones 6 carentre el signo y-los
productos o servicios para-los que Ia .emplea su.titular.? sfo,-agrega’que no
- se puede. descorieer-quesrio-gon menos-rélevantes: os’efectos derivados-de ‘una

AP,

8. Feméndez-Novoa, Fundamentos.de Derecho de Marcas; Madid
20 “Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418:""

21 La proteccion frente a‘iIéiﬁl’ijciénf?é‘uﬁo'neiléf-'mteI,a‘-‘"é_’spec'i-ﬁcafgql?\;élt::"r::érﬁﬁrésjarjélfqﬁé' posee Ja fiarca-de - °

deser-la-unicidad del

confusidn; pero-es-

alto renombre-con su:importante penetracién en ei:mercado: fuerza-publicitaria-y: éxcepeicnalidad qug han -+~

"de ser protegidos frente-a actuaciones de terceros susceptibles.de r]i‘h}é_riq's_i:_"aiba’iﬁi.‘ééé"‘sinQQ!ar‘-‘b’o'sigj_i‘c‘:ii.

Edicién;Madrid*1995; p. 277.

Monteagudo, La preteccion de la'marca renombrada, P rimera
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proliferacion excesiva en la.utilizacién de la marca para productos: o servicios
incluso plenamente compatibiles:22 . Y

. -Asimisme,. el Tribunal ‘Andifo-ha 'sefialado?, .en relacion con las figuras de Ia
confusion' y .dilucién; -que se- busca: salvaguardar los signos. notoriamente
- conocidos:.de lo siguiente; . - : .

n ;E_vitar;iqpe.ae[-'p.ﬂ.bl-i_eo'-con_sUmidor, caiga: en error, al-adquirir determinado
- producte-pensando:que esta adquiriendo otro, - '
. Ev_itar.:iq‘_ue_,.;e_l:'p.ab.licoh-cons-umidor,- caiga en error, en relacién con el

origen.empresarial-del signo notoriamente conocide. :
* Evitar que el plblico’ consumidor, caiga en error, al pensar que las
empresas producteras tienen algun-grado de vinculacién.

La Sala conviene:en: précisar: que la dilucién opera; principalmente, respecto a
- productos o servicios que.no.guardan. relacién ni conexion competitiva alguna, pero
que, pbr.la_fuerza distintiva de Jla-marea;: particularmente en e} caso de marcas de
-fantas[a,-s_e-»-fcrata-de,.:-evitaryque-:_el.pod_er de la.marca se desgaste y que pierda su
poder distintivo,-asf-como su. valor.comercial o publicitario.

3.3.2 Aplicacién al caso concreto

- Dado.que-en el presente:caso-el signo solicitado y:las-marcas notorias distinguen
' algunos, de-los.mismos productos, carece de objeto analizar el supuesto fiesgo de
~ dilucién de. las:marcas.notorias;en-tanto la figura.de ia-dilucion opera cuando se
_aplica-a.una marea notoria-que:distingue productos o servicios distintos a los que
~se pretende distinguir con-el.signo. solicitado, lo que no ocurre en el presente
caso, . SR . :

3.4. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de'la- marca notoria

- 3.4.1 Marco conceptual v doctfinal
.La.buena.;r“epu:t_acién%o.s-prestig_io._._de,la marca nototia ha:sido lograda-en el mercado |
por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y —- sobre
fodo — a través de una politica. empresarial encaminada a ofrecer bajo 1a. marca
productos o servicios dé alta- calidad. Ademas, ese prestigio proporciona al titular
- Innegables .ventajas. puesto que tal reputacién tiene -un -valor -econdmico: en el

2 Monteagudo {nota 21), p.-281. o : )
% En el Proceso.24-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1734 publicada el 22 de julio de 2009)
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-acentuado-. goedwill..de - la. marca se - condensan. _|ag. preferencias . de los
consumidores. motivadas: por-a calidad: de- los. productos:y daipublicidad: .De esta
forma; la buena réputagion. de’ ;Ia;;:;ma__rca_,‘;.es;;L]n':-;a3¢tiy_;3)J5-:_emnryesarial‘-sen“-iel' que se
- consolidan 3'las=:iny_e_rsiones_at_-;ffe.gtuadasr:porize-lit'itular;~a: ste:activo-puede serexplotado
por. el titular.de-fa-marca diréctamente. {lanzando:productos:‘o senvicios bajo esa
marea) o indirectamente; (a;través-de licencias: -terceros: réspecto:de-productos o
servicios: diferentgs.a los qué ha venido aplicand osedamarca). vy

P

. Sin embargo;. cuande un: reere-aplica:una mlarcél:;ﬂQth:ia.-‘?a;S_t{S:fQFOPiOS?pEoductos_ 0
servicios sin_contar. con -.:}!_a:c..-{:autqriza’cic’;h;ei-:dg;l;%ﬁtﬂl surge:el:aprovechamiento
indebido del. prestigic de Ia marca notoria, toda vez ‘que_el-usuario- de la marca
obtiene. un.beneficio:sin contribuir al-pago: de: los:costes necesarios:para-la: creacion

¥ consolidacion de.esa:imagen: positiva; Este aprovechami ‘s posiblesperquela
roductos- :0.7servicios

imagen positiva, de: la::marea--notoria - es:transferible:
dife_rentes_a—l_os-quetVenfgg.q.is,ting_uiendog?",.__ R L
Respecto. al .aprovechamiento injusto -del;prestigio: de. |
- Andino.en el Proceso N° 70:1P-2008 sefiala:lo:sigui

P

w

arca:notoria, :el-Fribunal

- . AR CL TR Y T NI S Ay PR LIS e 8T g !
‘En relacién ‘con el riesgo de uso parasitario se_protege-al signa:notoriamente

conocido contra el ‘aprovechamiento 'injusto- del. prestigio. de ‘dichos signos, sin
- importar._(...). los productos:-o-- servicios ique: -ampare:-el: signo::notoriamente
conocido. - Esta-proteccion -esté.ligadaa-la funcién:publicitaria:de*la-marca:y, -se
diferencia. de.la:aterior; .en: que la-finalidad:dei- mpetidor-parasitario: es-séfo.un

‘Que:.se:presente un

aprovechamiento - de-la “reputacionsin:que: seax1
debilitamiento de la capacidad distintiva; :

Sobre_,',el fema: la;dodﬁnaha;méhife._stado o ;sigaigmfté

e

ci‘ali?’déli'ge‘il"defﬁgfi@ﬂé’ 1998,

24 De-acuerdo -a-1o restielto por el Tribunal-Supremo ‘de. Suiza“en'la:Senter
-+ recaidaen Ia;demanda:interpuesta 'p'a‘r*Nik'efIqt_e_;_rnationaI'"-g.:fm't_'edﬁ‘:(t'tcila‘ [ larca'NIKE registrada-en
Suiza, para’distinguir productos lag clases: 18, 25 “contra:iCan -S.L.(titular. de la-marca
NIKE inscrita en Espafia’para: stinguir:artictlos de perfum arca:renombrada tiene
COMo rasgo caractéi istico'elqueisu elevado‘potencial p d explotado no sélo en‘relacion
can los: productos o:servicios regisfrado también:
reservada al titularde la marca‘renombrada.-El Togro del- nombr
marca, debe aprovecharse del’praducto de los-frutos de ‘tales;
atribuidos a uri tefeero... Ala-vista.dei renombre alcanzado por |a

m esfuerzos. El titular de'la -
erzos; “tales . frutos. no- pueden ser
la:demandante salta-a la-vista
iandadas-se-aprovecharon

que.vendar sus:productos. de:perfumeria’y cosméticos-masculino
- .objetivamentede .I'a_.buer_'!a-famarde-{la_i—r:narqa; defa:dema idant
" que el publico asceia con la marca:de-la. demandante’ esiiper

cesméticos en cuya comercializacién también se ensalzé la deportiva”. s - =

ctamentetransferible’a-una-linea_de « °

M-SPI-01/01 : 23-38
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‘El- proptsito:: perseguido “par- el competidor :parasitario- es ‘claro: ‘0 bien la
- similitud-entre'los:signos; -aunque:no'medie similitud entre las prestaciones y

. .8in -provocar. falsa--representacion - alguna respecto- del origen, sirve para

-~ establecer: una’ relacion - intéléctual que - atrae :la- atencién. del publico
.consumidor de-forma supérior a la que'alcanzaria:con el'empleo de un signo
renombrado;. o bien- Ja: semejanza ‘depara:-la. fransthision consciente o
inconsciente de: la- reputacién -que 'simboliza. el signo ‘pese a la falta de
semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos’la-apropiacion-aprovecha los-esfuerzos plblicitarios del legitimo-titular
-0 el valfoso:caudalinformativo que. el consumidor asocia al signo”. - '

La-doctrina sefiala-queel stpuests: de: aprovechamients. indebido’ dal renombre de

la :marca®s implica:quela:‘marca: correspondiente : posee una-imagen positiva o

renombre entre: el “pablico. La:imagen-y el-mensaje-positivo que-irradia la marca
~renombrada son transferibles a productos y serviciog gue no.son en sentido estricto
- similares . a los:productos: para- os-que viene-siendo -utilizada la -corréspondiente

marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca tenombrada a otros

productos se efectia mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente
- del. consurmidor2, - : K

l:a -sala-considera que‘ciiando un tercero aplica una marca notoria a-sus propios
© productos. © “servicios. sin “.contar "con la- autorizacién - del  titular, surge el
~-aprovechamiento.indebido:del prestigio‘de la-marca notoria; toda vez que el usuario

de la- marca- obtighe:.un-beneficic sin: contribuir- & la inversién ‘necesaria para la

creacion y consolidacién de esa imagen positiva, . P el e oE :

No obstante, cabe -precisars'-que*,:-re,specto"fal'abrovécham‘-iento.-de fa. :;éputacién
ajeria, el Tribunal Andino ha manifestado que ef riesgo de uso parasitario es la
Pposibilidad. de-.que .un. .competidor parasitario. se. aproveche injustamente del

~prestigio-de-los:signos notoriamente conocides, aunque.la aecién se realice sobre

- productos o' sérvicios. querio_tengan hingn grado..de’ conexidad- con los. que

ampara 6l sigho notoriamente.conocido. No basta con.probar.la.notoriedad de la
- “Mmarca para otorgar su-proteccién més alld de los principios:de territorialidad y de

% 8i bien.en la cita en.cuestién se_habla de la marca ‘renombrada’, tal como se ha sefialado.anteriormente,
-el. Tribunal de Justicia de-la Comiunidad Andina no hace distincién entre marca renombrada y marca
notoria, es decir, ambas deneminaciones las trata' coma.sinénimos. -

% Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.
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especialidad, sino que se debersd probar tamblen el 1185900 :los. nesgos dé
difucion, uso paras:tarfo 0 asoc:ac;on‘f? (eI subrayado es nuestro)

- 3.4.2 Agllcaclon al caso concret

En: el presente caso Ias marcas notonamente conocndas sustemo de la oposmaon
gozan de una reputacion-en el sector-de zapatilias'y prendas deportlvas, lo-que se
materializa enla imagen positiva gue tiene el consumsden:@qp re:-la-calidad deos
productos que identifican. El. hecho de que en el: 'signo sq]lcntade" se“imite dichas
marcas puede determinar: que:elprestigio;de ‘estas: sea: transferido por-el; pubhco
consumidor & los:productos: .que ‘préetende - distinguir Taisg cstante :coH o scual-se
-configuraria:-un- . -aprevechamiento:: mdebndo deI presttglo:--n de Ias marcas
notoriamente conocidas de la opos;tera : K Mew

3.5 Conc:usién-_, 5

En vsrtud de le senalado ens los numerales prece_'j
registro del sxgnefseilmtado provocaré un riesgo-de:co
las marcas notorias as: como*'un ‘aprovéchs tc

supuesto ‘ziesgoude confusmn entre el- SIgno
solicitado ! y sus marcas reglstradas bajo’ Certificado N°'24674 N° 17393 (en el
extremo ‘que dlstmgu Iz ¢ N

N° 86417, N° 91601 y'N° 53793, correspond
encuentra incurso-en la prohlbicién de' reg|stro
de la Decision 486

‘minar si el sigrio-solicitado se
i ta en-el: amculo 136 inciso. a)

4. Determinacién del riesqbr de confusion

Para tal efetto, se debe - tener en cuenta ﬂen “lo- «que resulte aplicable, las
consxderaclones expuestas‘en 1os puntosa 1y324d 'a;prqsgante r_ese!uclén.

‘@ Sentencia 26-1P-2009.
M-SPI-01/01 ! | 25.38.
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4.1 Res ecto'f‘de'i!_éis':! roductos .

‘Teniendo en. consideracién los productos que estan destinados a distinguir los

signos bajo analisis, se advierte que los productds que pratende distinguir el signo

solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las
- marcas registradas. : ‘ '

4.2. Examencomparative™ - -~ -

- ‘Ahora “bien; -atendiendo-a:que: el signo:‘solicitado y las-marcas' registradas bajo’
~Certificados: N° 66417,. N* 91601y N° 53793;-son de-naturaleza mixta, debera
' establecerse-previamente si‘presentan algtn elemento relevante que determine su
impresién en conjunto. ‘ ' ' T my = B

En ese sentido, en las marcas sefaladas seran relevantes tanto el aspecto
denominativo, por ser la forma cémo los consumidores solicitaran los productos en
- el-mercado,“‘como- el gréifico, ‘debido-.a las caracteristicas 'y combinacion de los
- elementos que los conforman; tal.como se aprecia-a continuacion:

. 91601

53793
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Por otro lado, las. marcas. reg:stradas bajo. Cemf' cados:N%24674: N°‘1'7393 son
de naturaleza fi guratwa toda-vez que se encuentran conformadas"_' 'or una figura
que alude. auna saeta [ ala tal como se aprecla a contlnuaclén

Realizado el examen comparattvo entre el s:g

as marcas registradas
se adwerte lo-siguiente:- S04

a) Entre eksigno sol10|tado'._'7

A N° 17393

El signo- sollc:tado presenta un. elemento d
aprecia en las marcas’ reglstradas sin embar
conformados;por una figura:con trazos: similares;. En:efecto, ambos presentan:una
_figura--con -extrémios: que _termman én. punta endo-que: |
. derecho se.va- extendiendowy aumentando*de ‘grosor: haclar:e‘ ado zquaerdo o+ que
determina que: les signos: tenganﬂun lmpaeto vusual-i~semejante Sr!'blen g
signo solicitado .a diferencia: de:las: marcas: regis 3
aprecia en sy extremo ‘izquierdo- superlor una' p
no evita que- Ios &gnos generen la-sémej

las marcas registradas bajo Certificados N° 24674

'_matlvo \ ANET['I) que no:se
:-ambo signes .se.encuentran
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b) . Entre &l sigrio-soli¢itado:

-y N° 91609 . -

igno. solicitado y las marcas

las ‘marcas registradas bajo Certificados_N“ 66417

Si bien el registradas presentan elementos

denominativos. que no se aprecian: en.el-otro, §& tener:en-cuenta qué.ambos
~ signos presentan-unz ra-con-traz i ‘(senalados’en ¢l literal a), lo que
. determina que los signos produze n visual de conjunto semejante.

Entre ¢l sighiosolicitade v |

Si bien el -signo -solicitado y la marca registrada presentan elementos
- denominatives:gue-ne:se aprecian:en el ofro y la marca registrada adicionalmente
. presenta:la: figura:de dos:triangulos ‘contrapuestos,. se :debe‘téner en cuenta que

‘ambaos: signesipresentan: una figura con trazos similares (sefialados.en el literal a),
-lo-'que ‘determina. que los-signos -produzean: una imipresion visual de conjunto
: semejante;_;-- s E 0 T P . _ : .

arca registrada
g
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: 4 3 .GonclusuSn de la. evaluacian deI nes 0, de confusmn_

De acuerdo a !e senalado ios s:gnos. bajo anahsls dlshnguen algunos de los
mismos productos y presentan semejanzas, lo qus, temendo en cuenta -el- grado
de atencién queﬁse:presta :para este:{ipo de:productos; determina ‘que:no:sea
posibie su- coezgstenclaapacif ica.en. el mercadovsz
publico- consumxdor B R il Mt g

N

En. consecuencla el mgno sollmtado 5 se encuentra-: Jneurso.- en la
causal de prohlblclonde -registro -establecida::en. el artlculo- 4136: inciso- a): dela
Dec:|S|on 486, razén por.la cual no correspende su acceso a reglstro ' -

5. Derecho de prelacmn v buena fe

5. 1 Concepto v naturaleza luridlca de Ia buena fe .

. ﬂ's‘- IR ‘~\-="."‘: .

EI derecho camparado 1Ia doctnna nac1onal commden en consuderar a-la -buena
fe28 COmO"un:pringipio: general del.derecho; aunque' fambié S¢ *utullzagel concepto
para establecer un estandar’ jUfIdIGO o.un modeloide conduc‘ca a segu;r En efecto
- Torres Vasquez?: sefiala .queios: ‘principios:genéral

-fundamentan- o sustentan.todo el ordenamiertoijuridico:: >

. un- principio. general de: mtegracmn afalta:de: y-o:de te m'bres fos vacios que

presenta el ordenamlento ]Ul‘idice se; mtegran ‘con: Ios pr:nmpies enerales entre
los que figura la. buena fe.: e mE e R BUAR

De |a Puente y Lavalle®® sefiala que la buena fe._es: cons:derada en forma
consensual-per. la.:doctdina . ‘como. un- elemento-de- la vida: “que zel+deracho “ha
recibido dandole:. prems&ones tecrucas para: transformarl 'cancepto juridico.
La’ buenafe. no " es:una creaeion- del: Iegis"'d :
contenido; es la. adaptai:lén de-tn: ‘prineipio:inherer :
hombres, en la esfera mas amplla'-de todas sus. relacmnes que ha sudo premso

-3

2 a Real Academla Espanola deﬁne a Ia buana fe como eI cnten de onducta al: que ha de adaptarse el
. comportamierito: honestc delos: su;etos de-derecho’;: ‘mientra "quera Jfeila:
temeridad con que se.hace' a!go 0.5€ ‘oseeo detenta @lgan:| :
la Lengua Espariola = Vigésima- Segunda Edicion;:Real Academ Espafio '

2Torres Vasquez, Anibal. "Acto-Juridico”; ldemsa, Lima-- ‘Perll; 200 pp: 426427

ltado por Pérez Gallardo Leonardo en _Cédlgo Cnnl Comentad Edit!

132,
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regular para.que sea susceptible de tener efectos juridicos. Por su parte, Jiménez
Vargas-Machuca3 sefiala que:la ‘buena fe, como’principio general del derecho,
constituye una via de cornunicacion del derecho con la moral social y con la ética,
lo-cual supone:la-canalizacién. del derechc-hacia sus metas mas-elevadas.

‘.i:A-gr!e'g-a:la é:utéra-:-'né-cional‘:-'lﬁiltirﬁaménte-‘-citada- que.si-bien nuestro deigo Civil es’

; 'asis.temé_tieo:i;en"-s-s'ui;j-\;'ceneeptua'lizacién. — -al ‘consideraria un- principio general
interpretativo de Jjos contratos ¥ los actos juridicos, mientras que, :por otro lado,
menciona que los contratos -se- rigen por “las reglas de la buena fe -y comun
intencién:de las partes” = ia ubica comio principio: precisamente en-la norma gue
establece la-forma como:debe interpretarse el acto juridico®2, .

Con relacién a la.propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha sefialado en el
Proceso-65-IP-2004% |0 siguiente: EELE |
‘La buena ‘fe es concebida como Ia conviccién o conciencia de no
perjudicar a otro o de no:defraudar la.ley.-Lo. contrario de la actuacién de
buena fe.es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos
- arteros, faltos de sinceridad: o dolosamente coricebidos Y, sobre fodo, con
la:intencién-de-obrar eriprovecho propio’y en.petjuicio del inferés ajeno.
-En -el-régimen-marcario-andino el principio.de la:buena.fe-debe regir las
_.actuaciones -.tanto,z::dc-:ﬁquienes:‘solicitan;e!*re'g'istro:de las marcas como de
. quienes-as:impugnan-o-formulan. observaciones a:dichc registro, El obrar
- en:sentido -contrarie,:es decir, con mala:fe 'es ‘sancionado por el régimen
Jjuridico, con la nulidad de la actuacion que estuvoregida-o alimentada por
ella(...)". _ -

'-En-;el-‘fémb'ito—.':admsi‘nistrativo, el-TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento
.fAdministrati\mr:General)-.--establece'-rcomo uno-de los:.principios ‘en los que se
sustenta’-el: procedimiento -administrativo (Articulo IV del - Titulo Preliminar) . al
Principio de:buena“ fe-procedimental®4 (numeral 1:8), .por-el cual 1a autoridad

# Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de 1a buena fe'y su trascendencia en

-+ el:Dereche moderna?, En:.Contratacién Privada, Jurista Editores; Lima - Peri:2002, pp. 85. ;
Asimismo, sefiala:que-el.concepto deda-buenafe:es generalmente:asociado.con la rectitid, honradez, buen
‘proceder, buena-intencién,: confiariza'en a ~erdad:de un-acto-juridico, ingenuidad; candor, inocencia, etc.
teniendo siémpre:una-connotaclén:icable y'sana, socialmerite aceptable y deseatile. = -

%2 lbidem (nota 31), pp. 83:84.. . - A . s

%3.Gaceta Oficial-del Acuérdo de:Cartagena N> 1102 del6.de agostodel 2004, p. 19,

3 Articulo 1V del Titulo. Prelimi incipios i i inistrativo

iminar.- Principios de! Procedimiento Ad
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administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general,
todos. los -participes del:;procedimiento, ..realizan sus:respectivos.. actos
- procedimentales guiados: por- el respeto- mutuoclamo}aboracxon-y la:buemafe: La
--autoridad.. administrativa: :no: puede -actuar  contraxsus: pr@plqs -actos; salvo :los
.-supuestos - de;revision-:dex-oficio: contempiades en: la- presente: ‘key: Ninguna
regulacién. del proced|m|eﬂto,;admm|stratwo~ puede:mterpretarse de:modo-tal-que
ampare_ alguna.“conducta: contraria. .a::la:.-buena-fes procesal slo:~que. *ha:sido
destacado-por comentanstas naclonalesyextranjeros35 BV e 2o

5. 2 CIasnflcaclén de la buena fe

Aunque el pnnclpio de buena fe goza del atrlbuto de umdad Ia doctrma ha
establecido una clasificacion entre buena fe. objetiva:y: buena fe subjetiva.:Esta
clasn“ cacion responde en buena cuenta a Ias dos fermas en: que se: manlf esta eI

admlmstratlva 103 admlnlstrados sus

representantes o  abogados. y; en-general; todos los part icipes:del, ocedlmlento ‘realizan sus respectwos
actos procedimentales: Guiados “por- el Téspeto . mutuo, ' 3 )
administrativa: no~puedeizactuar-contra” sus’ pl'DpIOS actos, salvo Ios .supuestos de rewsuen*’de OﬁGIO
contemplados en la presente Ley.
Ninguna regulacxén del: procedimiento . admmistratwo puede lnterpretarse de modo taI que ampare alguna
conducta contra la.buena fe procesal" ’ 5
o Allan R, Brewei-Carias.en su. obra’ 4‘F’ru’»lclpmsadel Procedlnuento Adm|mstra voien Aménca Latlna (Ed.
_Legis, Colombia. 2603): senal&qu la: : rincipic “de la: buena:fe del
interesado se ‘encuentra recngldo. E ‘
(op. 149-151).
Asimismo, Juan Carles. Moron Urblna en sus "Cornentanos a';la Ley de Procedlmlentcr Adm:nlstratwo
General". (Ed: Gaceta Juridica, ‘Lima:-.Peri-2003)-precisa que-con:e acogimiento''de:la bienaife en la
actuacién administrativa, el ordenamlento busca [a; proteca & onﬁa d'de 'I‘a pariencia: generada en
la.otra parte-per.su:propia 'oonducta. al -haber : generado i
ejercitara dicha facultado daque la ejercutaré de-otro'modo.'Agr
como..es. conocido -este pnnmpao e’ otros:. ordenam:ento 5 ber
comportamiento:prepio:de las autoridades; ios: admmistrados ‘los: representantes ¥ abogados (p- 37)
%8 Cfr. José Luis delos Mozos. El Prmclp:o de ia buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p:-39.~

confianzalegitima;
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Se admi'te“:ésimismo;fque*el_flég_i,slad.r)r pueda-establecer un-marco. de tratamiento

def-principio:de la-buenaife:en:sentido negativo estableciéndose conductas- tipicas

que no son- aceptadas. en-el- frafico “mercantil, ‘porque se-considera- que. atentan’

contra su-funcionamiento yel de_senvblvimiento--'dez:—lai—-compe‘tencja'en el mercado.

,.!:a‘l“-prin‘1a'ciaa&fdel-:aéFé‘en'~.',‘_.pt"rbiico':-fsobre'-*elf principio :de:1a- ‘buena ‘fo subjetiva se
enCUentra';‘%reﬂejada%-‘:en‘--Iaé Normas'legales sobre fa materiad”. Esta disposicién ha
excluido expresamente de su-ambito 1Ia -aplicacién- deiarticulo 2014 de| Cédigo
Civit3, :

5.3 Elpapel de la buena fe en el sistema comnetitivb.de mercado

3.3.1: Considetaciones ; enerales

C e

‘I;a'i:buena:ife:%'cb;h'stia:uye-;u.nf::ipri-ncipio de observancia; general para cualquier relacién
~juridica.Sin- embargo;-enel eampo ffdel‘:derec’hb"industrial-,‘:'sef:maniﬁesta- con un
x e’mayor.%‘gradb*.'d“e!;ex'ige‘n'cia.'J-Gans-ecue_nt_emente;. la-actuacién de Ia Administracion

-se:orienta hacia:el:mantenimiento :de la’ seguridad-juridica-que reclama g trafico
mercantil, relacionandolo con e| fenémeno:dela-competencia econdmica' y las
ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho
de ia Propiedad Industrial Y el Derecho de Ia Competencia,

Aplicando: i6"antarior &l contexto que nos ocupa, Ios.signos distintivos constituyen
el elemento identificador de los productos Y servicios' existentes en e mercado,
que contribuyen de'manera sighificativa a recoriocer- el -origen’ empresarial que
fes'ﬁb”ﬁaé:pﬁr:‘eflloé; . ,.a‘l_i}séntiab{"débé.‘as‘egurars'e ‘Su tranisparencia en beneficio
no st’:lo;de-lds--‘emprtasarics que compiten-entre.sj sino fundamentalmente de los

7 a déélafjaﬁi'éh de nulidad de._uh régistro ~deterr'nina,. éon efectos retroactivos, ‘que ‘ni -éste ni la sélicitud que
fo_ ;priginé;1.-_hsiy‘ah‘-éurtiqq:‘lds._:efeptos_.pre'viétosen Ja presente .I.:ey, o oo e

. ejecutados con anterioridad a-la:misma. . . . .
-No "es:de-‘-apii_qar_:ién_-_:_en"los €asos-de.nulidad de un registro lo dispuesto por el Articule 2014 del Cadigo Civil.
- %8 Articulo 2044.- £l tercera.que de buena fa adquiere a titulo’ oneroso algun derecho de: persona que en el
~tegistro ‘aparece- con--facultades - para otorgarlo, mantiene. su adquisicién ‘una: vez inscrito. su derecho,
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no.consten en los
registros publicos. .
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consum|d0res ylo. usuarios. que son Ios uitlmos beneficlaﬂos de dtchos blenes y
serv:c;os ey 2 A | o hen M i T S e A

En atenclon a le anterlor €l empresano ‘que sollclte els: reglstro «de - una’ nueva
marca-ha-de semeterse: asun; cor njunto:de normasy. regla juridicas, -entre-las que

- destacan dquellas: Guya flnaildad~-esenc|al no.sélo.es la deievitar:el riesgo de

confusién:con otras. mareas:que.ya gozan: de: protecc:on reg:strahsmo ademas,
definir su-origen:propiciando - “Una--conducta;" Ieal \ ':.-hanesta ponf parte de quien
solicita el registro de-un nuevo:sigrio: i o e ok

Para gue una marca reglstrada llegue a- consohdarse. €5 necesano ‘que su titular
haya obrado. .de-buena:fe <al:momento’ de -solicitar- su:;,_eglstro Elecompm:tamtento
desleal o de mala: fe'.del t[tular de-la-marca reg{strada -supone: la: ruptura: de un
pnnclpto tan fundamenial: -como:es:.el-de- Ja: segUrldad del: trafco -juridico, cuya
consécuencia. ineludible :debe - 'SEr — depend.'endo* en'el. momento ‘en-el-que - se
produzca: -alguna de Jas &gunentes desconoce“_‘ : I;-::derecho e: prelacion obtenido
por-la: presenta{:l@n de:su solicitud ‘de- reglstr enegat istro:en: atencion- a la
causal contenida en-el -articulo 1367inciso- -d)-de.la:Decisién:4863%: -0 sanclonar con

nulidad el derecho de excluswa obtemdo sobre determlnado‘agna

~de la- supremama del principio
_‘g-ulacmn tienepor: objeto
] “intereses “de -los
3> Decisién 486
stablecimiento de
juesregulan-en forma
feporque atentan contra el

conservarla- transparencia:del; .mercado;: protegtend ; -
competidores ‘eomo: los::de: Ios consumdores Es:por: eIIo que_

prohibiciones -absolutas: y: relativas; ‘Pero tamblenr es: verdad“' u

desenvolvimiento-de la. competencla y-a_transpareticia: _
actnndad deshonesta y des!eal en Ias practlcas comerclales :

5 3. 2 La mala fe en la etana Dre v post reqnstral

P W e

" %9 Aticulo 1362 “No podrén reglstrarse como’ marcas aque[los slgnos cuyo uso en el GOI'I'IEI'OIO afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

d) sean idénticos o se asemejen a-un signo distintive de urr tercero,: siempre .que dadas las Gircunstancias © .
ohcntante_sea o-haya sido-un. .-

-SU_uso- pudiera. ongmar un:riesgo de. ‘confusién or de: asoclaclén ‘cuando,
représentante, {in distribuidor o una persona expresarnente autonzada por e |tular _ et'sugno protegxdo«en el
Pais Miembro o en el extranjero, {43 )" e . :
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En nuestra:legislacién vigente en materia de propiedad-industrial, el principio de la
buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre Y post registral. .

| (.

En.la etapa:pre-registral:se pone de-manifiesto  través de la prohibicién de
registro contenida-én.ef.articulo - 136-inciso. d)-de-la-Decisién 486, segtin la

. cual se-denegars €l registro de: un signo.cuando el solicitante sea o haya sido

- un representante, un. distribuidor o una persona expresamente autorizada. por

el titular: d_é'lzsig—_naspf'rotegido-'ena-’el‘p‘al's miembro.o-en-el-extranjero®, En estos

casos, la Autoridad denegars el registro de un signo solicitado.

El supuesto- antesdescrito no. es. el .tnico. caso:'de mala fe que -puede
presentarse: al solicitar: el-registro de' un- Signo distintivo; para los demas

‘supuestos: debera:tenersé:en consideracion: que, al-no’ haber una causal de

prohibicién;.no ‘es:posibledenegar de- oficio o-a‘pedido de-parte el registro de
un signo-basado ‘en tales . supusstos. Ello resulta-atn mas - relevante si,
durante:-la: etapa. preiregistral:- |a- actuacion defa ‘Administracién ha de
orientarse especialmente-hacia el-mantenimiento. de la seguridad juridica que
exige el tréfico'merecantil.” o : E

‘Ante ello, ‘debe. tenerse en consideracién que, al haber impuesto la norma

legal aplicable: en la materia; la -carga.en-la-administracién de.no-reconocer la

- prelacién:del solicitante:cuando quede demostrado que-obrésin buena fe y al

o haben:relacionadg—:sdicha-:consecuenc:‘ia ‘con un derecho (derecho de prelacion)
- Cuya: vigencia. natural -es- pre-registral; la :‘consecuencia légica es la de

recorocer -a:los:actos de:‘mala fe. no contemplados -expresamente en el

. articulo. 436 inciso.d)-de la Decisién 486 cemorcausal:de prohibicion relativa al
- registre; -cuya. aplicacién- procedera en- forma: analoga-al procedimiento’ de
nulidad. R " : . P .

(it

Con relacion a la etapa post-registral, el articulo 172 de Ia Decisién 486
establece que la autoridad_;_znac‘_i_onal-;_-,competenteA:decretaré_d'e‘: oficio o0 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 Decisién 486
no describe — ni siquiera a titulo de ejemplo, como si io hacia'la Decision 34441 —

- Tﬁiého --_supuestb ;estab_a 'expre'sa}'nehté éontemplédo en el articufo-113-de la derogada Decision 344 como
‘un-supuesto de mala fe, .

4 El aiticulo 113 literal c) de la Decisién 344 estableciz lo siguiente:
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‘qué conductas constituyen.acios -de-rmalal-:-.fg.;gg'r:; se;:.;,repﬂrobab‘l'egg objetivamente,
Ya que son;contrarias:a.la.seguridadjuridica yreprasentan. un:ebstaculo para el

desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la-nocién de mala fe constituye un coneepto general, cuyo contenido
estd representado » POF:sUna-_gran: diversidad: deusitugciones .que deberan. ser
analizadas por. Ja; Auteridad .competente-en .cada; ca o:.concreto;:la:enumeracion

4 v . 0

de los suptestos-que pueden:generat:la: aplicacion del:concepto-de mala fe no.

puede ser establecida taxativamente. . . -

Frente a -esta. complejidad: de. situaciones::. convierie mienclonar;: en - términos.

generales; siguiendo 10:establecido -en: el:derecho; comparado?2, ‘quesincurre en
mala-fe-quien—~:én.forma-reprobable y: valiénde na;:solicitud: de:registro —
tenga por finalidad: aleanzar un.defecho formal sobre a marcaxcon la deliberada
intencién de perjudicara-un competidor. .< " - SRR R

En '-e'_ste_.Qrde_ngij_dg,;'-ideas,-;-el;_.-\-_]frib_unal-;de ;;Jus‘ﬁc‘ia’-:::&_ije%ﬂla;;:i;’(%muﬁidadr.'*{Andima ha
© (...).para determinar.si una_persona-obro:c nsmala:fe.es necesario

_. Que su actuacion sea-consecuencia de’la intencion o de fa . conciencia- de
- Vielar..una:disposicién: legal=o*contractial:ioscausar-un J
ilegal. La injusticia: e ilegalidad;del perjuicio esulta:de:lasmayorimportancia,
pues:bajo-determinadas.circunstancias:el-ordenamie oifolera:la:causacion
de- un-dafio, v. gr. en punto de la competencia. écondmica-es- hatural. que

. cuando-un-.agente del mercadologra:conquistar:asun:cliente; ello implique
'+ Unperjuicio. para los .competidores. i(que;ya:noico itardr::con-ese: cliente),

decretar, de. oficio;0- a pefigitn deiparte interesadasfa nulidad ‘del

registro de una marca, previa audiencia:de partes interesades, ciiando: - - N . '
(.-) ©) El registro:se haya obtenido«ds miala fe. Se consideran casos de mala fé; entre otros, los siguientes:
1. - Cuando un'representante; distribuidor'o U ‘deltitula
solicite: y- obtenga’el-regdistro:a<su nombie-de- esa

La éutorida‘d nacional -competente._ p6d

iotral indible:’conaquélla,-sin el

consentimiento expreso del fitular qé-Ia__ﬂ‘-l'éirf;}me)ttraﬁjéra.‘ L amigins iy R
*2.  Cuando la solicitud de, registro hubiere sido presentada o ¢l registro hubiére sido obtenitlo por quien
desanolla como actividad'habitual el registro de marcas para:su comercializacién. ,

‘pérjuicio-injusto o -

ca:registrada’en el extranjero, .

“2 Por ejemplo, 1a jurisprudericia alemana: ha establecido que la figura juridica general del.abuso del'derecho. - -

s aplicable también al derecho de‘marcas cuandd se esta ante el.supuesto de:una:solicitud de Jegistro de :.

‘marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da: Edici6fi, Munich 1999, pp. 1367.y ss.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.'9, -
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- pero:el:mencionado:perjuicio ests permitido, y hasta se-tutela a quien Io
produce,. en cuanto:no se hayan utilizado. medios desleales”,

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefiala que:

L ..)seprestume:ique. tode comportamiento: ests- conforme. con los
~ -deberesqueise: desprenden ‘del:principio de.1a- buena fe. Por ello, -quien
- afirme ‘susinobservancia- debe: probarla, para:con’ base ‘en ‘ello deducir las
especificas consecuencias juridicas dispuestas por. el ordenamiento. Se
presume. ademés -que el comportamiento de una persona no se ha
.. desplegadoeon Ja'-intencién - de causar- dafio- algino, o de viclar una
. disposicién-normativa-o-de abstenerse de‘ejecutar un-deber propio, como
resultado:defo cual-quien pretenda afirmar-lo contrario debe probario”,

5.4. Aplicacion del artiéulo 137 de a Decisién 486" -

- competente tenga indicios razonables que 1e permitan. inferir que un registro se
hubiese solicitado para. perpetrar, -facilitar o consolidar un-acto de' competencia.
desleal; podra.dénegar dicho registro”. . - v : B

Et:articulo 137-de-la Decision*486-sefiala lo-siguiente: ‘Cuando a.oficina nacional

- De -.qanfo‘n‘mfikdad -con=‘zld:,,«'establ“e>cido:- en el -articulo 258 de’la Decision 4886, se
‘considera- desleal:todo:acto:vineulado a'la propiedad-industrial realizado en el
ambito empresarial-qiie sea-contrario a los usos y'practicas-honestos.
= Segln:. lo-'establecido -*-fen:'\*.é'l..;~-;_falrt-iculo;259‘ inciso a). de ‘la: norma comunitaria,
-constituyen-actos. de:competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,
entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, .respeclo del. establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de:un-competidor”; . : '

Cabe precisar que ios: actos. de competericia desleal ne, involucran sélo a marcas

' registradas; - sino también - a la forma de -presentacion de los. productos en el
mercado (frade dress). ‘ SRS ‘ -
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'5.5. Aglicacidn al caso coricrefo

La opositora. mamfesto que la: sohcﬁud ha: su:lo pres ntada P 'Corpvanettl SiA C
mediando:mala;: -feyy cona’ tenmon de perpetpa hsoﬂdar actos de .
competencia desteal toda: vez que ‘
_que.el-signo: sohmtado— :asemeje a. sus marcas: etona porz
clara intencion: de;la:so icitante de: aprovecharse ‘de:la:rep
cual preemste en el mercado. T

de su s:gno»«el

aan e e
\;v,'.-“_. =

Al respecto si-bien-se: ha=:acredttado la: notonedad de: l_aswmarcas '-;"/y M y
. que-éstas: gezam,daeg,preshglo ante el: piblic G e
para deterrnlnarara mala. ;d l:solicitante:

En efecto, el -solo hecho: de solrcstar el regtstro de un. S|gno dtstlntlvo gue la
opositora considera similar:a_ sus marcas notorlas (0¥ reglstradas no constltuye un -
acto de mala fe 0 un mdl‘ permit ‘

bien, hace. falta que
competencia: comerma!

Asi, revisado lo: actuado se advierte que- no se: han presentado pruebas ni ex:sten
indicios que.hagan presumir,-que; al solicitarse:el’ reglstro ela:marca VANETTI y
‘logotipo, se:haya tenido- la -intencion de perjud:car ala: epos:tora obstruyendo su
- actividad- concurrenctai para obt T un beneﬂcm econom:co ;

Por'lo expuesto an el presente casono se ha acred|tado lei supuesta-mala
Ia solicitante al pretender "AI';_reglstro del 3|gno VANETTI y logat’ 0.: :

6. Conclusnon “F nal

En atencion a lo expues‘o en ios cenSIderandos de Ia presente resoluclon el
signo solicitado. se enctientra incurso-en las: prohlblmones de registro -establecidas

en el articulo. 136 inmsos a)-y h) de la DEG!SIBH 486 por Io que ‘NO: corresponde
acceder a su- reglsfro :
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IV. RESOLUCION DE LA SALA

Declarar- FUNDADO-¢ls gctirso:de-apelacion form ulado:per:Nike“Innovate C.V.; en
“consecuencia; REVOC a-‘iRe"s‘“dilu'ciénf'N°_f?‘3'3;4::7’-20*;1{818‘8D'-_'l'NDEC'OPI, de fecha
26 f-'de;:juni'o_'vdej-.]20ﬂ-?8-‘;zf-pnﬁiorf-:qu_e.:erco"r'res'_‘ponde"-D’ENEGAR-re‘I‘--r_‘egi‘étro de la marca de
- producto constituida. pcir.-'i:!ar:l‘dene'r'n'inacién‘f?\/ANEﬁfT"fl‘ y:logotige, conforme-al modelo,
~ solicitada- por “Corpvanatti:SA.C. para distinguir. productos: de la clase 25 de Ia
Nomenciatura Oficial. R ‘

. Con Ia intervencién-:de-:los-:Vocales: Néstor Manuel- Escobedo ‘Ferradas,
--'-Gonzalo=-Ferr}ero:.Biez.;*cams‘eco;°Mar‘ia=.«SoledaﬂisFerﬁeyras'ﬁeastaﬁ'eda, Carmen
Jacqueline Gavelan Diaz y Ramiiro Alberto del Carpio Bonilla

UEL EECOBEDO FERRADAS -
pecializada en Propiedad Intelectual -

12 FEB, 2019
RAY ME;GN!GARCIA-‘_
Irectar

Direcclon da Slgnos Distintives
. INDECOP - o
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