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En el Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo en materia de 
oposición de registro de marca interpuesto ante la Comisión de Signos Distintivos 
del Indecopi. La oposición 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 denominación VANETTI y logotipo, para distinguir 
prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la 
Clasificación Internacional de Niza; se encontraría incursa en las prohibiciones 
establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 
486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina. Nike 
Innovate C.V. refiere que (i) es titular de cinco marcas de clase 25 de la 
Clasificación Internacional Niza, de los cuales dos de ellas tienen carácter notorio 
en varias jurisdicciones, incluyendo el Perú (ii) el signo solicitado constituye una 
imitación gráfica de sus marcas notorias y marcas registradas, ya que reproduce 
en su estructura el diseño swoosh, elemento característico de sus marcas; y, (iii) 
el signo solicitado fue presentado mediando mala fe y con intención 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 jurídicas relevantes tales como el 
concepto de marcas notoriamente conocidas, riesgo de confusión, riesgo de 
asociación, oposición, imitación, aprovechamiento injusto del prestigio, entre 
otros. La Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar Infundada la oposición 
e inscribir la marca constituida por la denominación VANETTI y logotipo, en la 
medida que el signo solicitado no constituye una imitación de las marcas notorias 
y registradas por Nike Innovate C.V.; en consecuencia, no es susceptible de 
producir riesgo de confusión en el público consumidor. La Sala Especializada en 
Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió revocar la resolución emitida por la 
Comisión y, en consecuencia, declaró Fundada la oposición denegando el 
registro de la marca de producto solicitado por Corpvanetti S.A.C. 
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I. RELACIÓN 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. solicitó el registro 

de la marca de producto constituida por la denominación VANETTI y logotipo, para 

distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la 

Clasificación Internacional de Niza1. 

 

1.1.2 La solicitud de registro de la referida marca cumplió con los requisitos formales 

previstos en la normativa. De ese modo, el 29 de noviembre de 2017, dicha solicitud 

fue publicada en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI). Como consecuencia de ello, con fecha 16 de enero de 2018, Nike 

Innovate C.V. formuló oposición contra la solicitud del registro de marca, a nombre de 

Corpvanetti S.A.C. 

 

1.2 Hechos principales: 

a) Oposición formulada por Nike Innovate C.V. 

 

1.2.1 El 16 de enero de 2018 y dentro del plazo previsto en el artículo 1462 de la Decisión 

486 de la Comunidad Andina, Nike Innovate C.V. formuló la oposición a dicha solicitud 

de registro, para ello, señaló entre sus principales argumentos lo siguiente: 

 

1.2.2 El signo solicitado por Corpvanetti S.A.C. constituye una imitación gráfica de las 

marcas notorias de diseño swoosh de propiedad de Nike Innovate C.V. y que fueron 

reconocidas en varias jurisdicciones, incluyendo Perú. En ese sentido, se encontraría 

incurso en la prohibición contemplada en el inciso h) del artículo 1363 de la Decisión 

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

                                                
1 Conforme a la Clasificación de Niza, se categoriza a los productos y servicios con el fin registrar las marcas de 
fábrica o de comercio y las marcas de servicios. 
2 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo 
interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.  
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días 
para presentar las pruebas que sustentes la oposición (…)” 
3“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) 
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 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 confusión o de asociación con 
ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su 
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 



Nike Innovate C.V. presentó artículos periodísticos y diversos catálogos de sus 

productos, así como citó resoluciones dictadas en el Perú que reconocieron el carácter 

notorio de sus marcas de diseño swoosh. 

 

1.2.3 El signo solicitado para registro constituye una imitación gráfica de las marcas notorias 

de Nike Innovate C.V., ya que reproduce en su estructura el diseño swoosh, elemento 

característico de sus reconocidas marcas. Principalmente, argumenta que la 

solicitante procedió a tomar el referido diseño, convirtiendo sus líneas curvas en rectas 

y agregando un vértice en la parte inferior, siendo que dicha conformación no evitaría 

que los consumidores perciban la similitud entre las figuras de los signos materia de 

análisis. 

 

1.2.4 Además, señala que, de una comparación entre el signo solicitado y sus marcas 

registradas, los mismos guardan semejanzas a nivel gráfico y conceptual ya que el 

solicitante ha reproducido como elemento principal el diseño swoosh, con la intención 

de aproximarse a las características de sus marcas registradas, además de existir 

identidad entre los productos que pretende distinguir.  

 

1.2.5 El signo solicitado, al constituir una imitación, permitirá que Corpvanetti S.A.C. se 

aproveche de la reputación obtenida por Nike Innovate C.V., debido a que trasladará 

a los productos que pretende identificar la imagen positiva de las marcas notorias de 

diseño swoosh. 

 

1.2.6 Nike Innovate C.V. es titular de una familia de marcas en base al diseño de swoosh 

de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios4. En el 

presente caso, se evidencia que el signo solicitado es semejante al diseño swoosh de 

las marcas registradas por Nike Innovate C.V., lo cual genera riesgo de confusión o 

de asociación para el público consumidor, aunado a que existe identidad entre los 

productos que se pretende distinguir, encontrándose en la prohibición establecida en 

el inciso a) del artículo 1365 de la Decisión 486. 

 
 

                                                
4 Clasificación de Niza, 11ª Edición, Versión 2017. 
5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, 
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” 

 



1.2.7 La solicitud de registro de marca ha sido presentada mediando mala fe y con la 

intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, debido a 

que no puede deberse a una simple casualidad que el signo solicitado se asemeje a 

las marcas notorias, observándose la clara intención de la solicitante de aprovecharse 

de la reputación de un signo preexistente en el mercado, por lo que resulta aplicable 

lo establecido en el artículo 1376 de la Decisión 486. 

 

b) Absolución del traslado del recurso de oposición por parte de Corpvanetti SAC 

 

1.2.8 El 20 de febrero de 2018, el solicitante absolvió el traslado de la oposición 

manifestando entre sus principales argumentos lo siguiente: 

 

1.2.9 No existe semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados, dado 

que el signo solicitado se encuentra conformado por dos líneas rectas diagonales. La 

primera en sentido vertical con la parte más ancha en la parte superior y terminada en 

punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la línea 

vertical terminando en punta, formando ambas líneas la letra “V”; por lo que, no se 

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

 

1.2.10 Nike Innovate C.V. alegó que sus marcas son notorias; sin embargo, dicha condición 

no ha sido acreditada con medios probatorios idóneos.  

 

1.2.11 Nike Innovate C.V. no ha probado la supuesta actuación 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. 

 
c) Recurso de apelación formulado por Nike Innovate C.V. 

 

1.2.12 El 26 de julio de 2018, Nike Innovate C.V. interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución N° 3347-2018/CSD- INDECOPI de fecha 26 de junio de 2018, en tanto 

que declaró infundada la oposición interpuesta. En dicho sentido, reiteró los 

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

 

                                                
6 Artículo 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, podrá denegar 
dicho registro. 



1.2.13 El solicitante no refutó el reconocimiento por parte de la Comisión con relación a la 

calidad de marcas notorias de los diseños swoosh de Nike Innovate C.V., razón por la 

cual resulta innecesario evaluar, nuevamente, las pruebas que lo acreditan. Asimismo, 

el opositor resalta la importancia de la protección reforzada con la que cuentan los 

signos notorios. 

 
1.2.14 El elemento figurativo del signo solicitado por Corpvanetti S.A.C. constituye una 

imitación gráfica de sus marcas notorias, y a su vez, pretende distinguir los mismos 

productos que distinguen aquellas marcas notorias, produciendo riesgo de confusión 

y asociación al público consumidor. En esa misma línea, indicó que el signo solicitado 

obtendría un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias, en la 

medida que el público consumidor concebirá que los productos ofrecidos por el 

solicitante poseen las mismas características de calidad que aquellos ofertados por 

Nike Innovate C.V. 

 
1.2.15 De otra parte, señala que también es de aplicación el inciso a) del artículo 136 de la 

Decisión 486, puesto que existe un claro riesgo de confusión 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 gráfico sustancialmente similar al 

diseño swoosh. 

 
1.2.16 Finalmente, Nike Innovate C.V. indica que, ante la presencia de signos y/o diseños 

idénticos, o que copien o imiten las características principales de signos y/o diseños 

de competidores presentes en el mercado, la solicitud de registro presentada por 

Corpvanetti S.A.C. se efectuó mediando mala fe y con el fin de perpetrar, consolidar 

o facilitar un acto de competencia desleal, encontrándose incursa en la prohibición 

establecida en el artículo 137 de la Decisión 486. 

 

d) Absolución del recurso de apelación por parte de Corpvanetti SAC 

 

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

apelación interpuesta por Nike Innovate C.V., señalando lo siguiente:  

 

1.2.18 La resolución impugnada se encuentra conforme a ley en tanto se encuentra 

debidamente motivada, ya que se realizó una exposición válida de las razones 

jurídicas y de los hechos probados que justifican de manera suficiente la decisión 

adoptada. 

 



1.2.19 La resolución 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 resolución 

apelada debe ser confirmada en todos sus extremos. 

 

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS 

DEL EXPEDIENTE 

 

2.1 Identificación de los problemas jurídicos: 

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

jurídicos 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 artículo 136 de la Decisión 

486). 

- Si la solicitante actuó de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia 

desleal. 

 

2.2 Análisis de los problemas jurídicos: 

 

2.2.1 Consideraciones previas: 

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

es necesario precisar, brevemente, lo siguiente: 

2.2.1.2 Sobre las marcas de productos 

 

La Decisión 486, en su artículo 134 indica que: 

 

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto 

para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al 

cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán 

constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de 

palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, 

etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; 

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



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

indicados en los apartados anteriores.” 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005, ha señalado 

que: “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un 

bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, 

imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, 

escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de 

colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, 

individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, 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 confusión o error 

acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración 

enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta 

enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los 

tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el 

alcance de la noción de marca”.  

 

Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico, las marcas son signos distintivos empleados 

para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado. Estos signos distintivos 

deben poder ser representados gráficamente y tener aptitud distintiva. 

 

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

2006, ha señalado 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 característica esencial 

que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el 

presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar el origen 

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

Conforme al artículo 1527 de la referida Decisión de la Comunidad Andina, el registro de una 

marca tiene duración de diez (10) años y podrá renovarse por el mismo periodo. 

 

                                                
7 Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su 
concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años 



Cabe resaltar, que el sistema de propiedad intelectual peruano es constitutivo con referencia 

a las marcas (con excepción a las marcas notorias que mantienen un estatus particular). En 

dicha línea, el derecho de exclusiva nace con el registro de la marca8. 

  

Con respecto a su clasificación, 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 Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de 

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

 

Asimismo, las marcas pueden clasificarse en tres categorías según su composición. En ese 

sentido, existen las marcas denominativas, figurativas y mixtas. Las marcas nominativas son 

aquellas que están constituidas por denominaciones, las figurativas son aquellas que están 

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 será que 

no se obtendrá la protección jurídica. 

 

2.2.1.3 Marcas notoriamente conocidas 

 

Según Fernández-Novoa (1984), marca notoria es: 

“aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida 

por los consumidores de la clase de productos a los que se 

aplica la marca. La difusión 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 público objetivo tiene conocimiento de ella en el mercado, debido a su difusión a 

través de cualquier medio. De acuerdo al artículo 228 de la Decisión 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 País Miembro; la duración, 

amplitud y extensión geográfica de su utilización o promoción, dentro o fuera de cualquier 

País Miembro; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo o para promover el 

                                                
8 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá 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 País Miembro en el que se pretende la protección; el 

grado de distintividad inherente o adquirida del signo; entre otros. 

Cabe indicar que las marcas notoriamente conocidas en el Perú gozan de una protección 

especial, puesto que su protección no se limita al principio de inscripción registral, 

territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad. Dicha extensión de 

protección implica que, las marcas notoriamente conocidas gozan de protección frente a otros 

signos: (i) así no sea utilizada en el país o no se encuentren registrados o en trámite de 

registro en el país; y/o (ii) si es que el signo idéntico o similar en conflicto busca distinguir 

productos o servicios de distinta naturaleza o no vinculados económicamente a aquellos para 

los cuales fue registrada la marca notoria. 

2.2.1.4 Riesgo de confusión 

 

El riesgo de confusión 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 confusión, PACÓN (1993) 

señala lo siguiente: 

“El riesgo de confusión puede producirse, en principio, por dos 

causas. El consumidor puede atribuir erróneamente 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 confusión 

directo>; en el segundo frente al <riesgo de confusión 

indirecto>.” (p. 307) 

Cabe indicar que no podrá registrarse como marca, un signo que pueda generar riesgo de 

confusión, 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 artículo 136 de la Decisión 486); o, de aquellos que constituyan una 

reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo 

distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero (inciso h) del artículo 136 de la 

Decisión 486). 



2.2.1.5 Riesgo de asociación 

 

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 35-IP-2008, 

al analizar los riesgos mediante los cuales se debe proteger los signos distintivos según su 

grado de notoriedad, señaló lo siguiente sobre el riesgo de asociación: 

 

“El riesgo de asociación 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 relación o vinculación 

económica”. (p. 15) 

En dicho contexto, si bien no existe una vinculación entre los productos o el origen 

empresarial, los signos debido a ciertas circunstancias podrían ser susceptible de generar en 

el consumidor la percepción de que existe una relación económica entre los empresarios que 

brindan ciertos productos o servicios. 

 

2.2.2 Análisis de los problemas jurídicos: 

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 artículo 136 de la 

Decisión 486). 

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

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

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o 

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de 

confusión o de asociación; 

(…) 

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 

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 confusión o de asociación con ese 

tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del 

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

 

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



y relativas. Así, las prohibiciones absolutas refieren a causales por las cuales un signo no 

puede acceder a registro y que están vinculadas con la naturaleza propia del signo, es decir, 

se trata de situaciones intrínsecas 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 cuestión podría ser admitido como marca en sí mismo, pero por su relación, vinculación o 

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

 

En esa misma línea, ALONSO y LÁZARO (2002) afirman que: 

 

“Por su parte, las prohibiciones relativas se basan en la 

protección de bienes o derechos anteriores de terceros que 

resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende, 

razón 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 posición de los 

titulares de otras clases de bienes inmateriales y de derechos 

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

 

Se procederá a analizar a la prohibición relativa contenida en el literal h) del artículo 136 de 

la Decisión 486, conforme al siguiente detalle: (i) marca notoriamente conocida (ii) constituye 

una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, (iii) 

determinar si genera riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos 

o servicios, y/o (iii) determinar si genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca 

notoria: 

(i) Marca notoriamente conocida 

Conforme a la definición sobre las marcas notoriamente conocidas señalada en párrafos 

precedentes, es preciso indicar que, en el presente caso, Nike Innovate C.V. alegó tener 

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

 

Cabe señalar que, mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la Sala de 

Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de 

observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener 

en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como 

al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.  En dicho sentido, señaló 

que: 



 

“La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que 

se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal 

situación. Así, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde 

a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada 

en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad 

administrativa respecto a la notoriedad invocada.” 

 

Sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo señalado en diversos pronunciamientos de la 

Comisión de Signos Distintivos 9, 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. presentó como medios de prueba artículo periodístico 

referido al estudio MARCAS 2.0 efectuado por Arellano Marketing, publicado el 16 de mayo 

de 2016, diversos catálogos de sus productos (Ripley, Saga Falabella y Oechsle); así como 

hizo alusión a las Resoluciones dictadas recientemente que reconocen la calidad de 

notorias de sus marcas de diseño swoosh (Resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOPI, 

N° 323-2015/CSD-INDECOPI, N° 355-2016/CSD-INDECOPI, N° 2427-2017/CSD-

INDECOPI y N° 3459-2016/CSD-INDECOPI). En dicho sentido, considero que la opositora 

cumplió con acreditar el carácter notorio de sus marcas de diseño swoosh. 

(ii) Constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 

transcripción, total o parcial 

En el Precedente de Observancia Obligatoria emitida por laSala de Propiedad Intelectual 

del Tribunal del INDECOPI, se definió a la reproducción, imitación, traducción, 

transliteración o transcripción de la siguiente manera: 

 

                                                
9 Resolución N° 3493-2016/CSD-INDECOPI de fecha 19 de diciembre de 2016: 
“Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico 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 dependerá del caso 
concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca 
notoria permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aún 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 difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, 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 reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia 

de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. En 

consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de 

procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el 

scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal 

sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca 

notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta. 

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una 

cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca 

notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o 

gráfica en la mente del público consumidor. (…). 

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que 

está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un 

texto. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente 

conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, (…). 

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entenderá 

que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos 

elementos de la marca notoriamente conocida. (…). 

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. 

Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una 

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

 

Sobre el particular, es preciso señalar que las marcas notoriamente conocidas de la 

opositora cuentan con una figura de una saeta cuyos extremos terminan en punta, siendo 

que la punta del extremo derecho se va extendiendo y aumentando de grosor hacia el 

lado izquierdo; así 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 pequeña extensión sobresalida. 

 

En atención a lo señalado en los párrafos precedentes, se aprecia que no estamos frente 

a una reproducción, traducción, transcripción o transliteración; sin embargo, se observa 

que el signo solicitado fue elaborado a semejanza de las marcas notoriamente conocidas 

de la opositora, por lo que configuraría una imitación de las marcas notorias de la 

opositora. 

(iii) Determinar si genera riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o 

con sus productos o servicios 



3.1 Riesgo de confusión: 

 

A efectos de determinar la existencia de riesgo de confusión, ya sea directa o indirecta, 

resulta pertinente evaluar la relación existente entre el producto o servicio, el signo y su 

fuerza distintiva. 

 

Respecto de los productos, es preciso señalar que el signo solicitado pretende distinguir 

prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación 

de Niza. Dichos productos también se encuentran comprendidos dentro de los productos 

que distinguen las marcas notorias de la opositora. 

 

Respecto a la similitud a los signos, se tiene en cuenta la visión en conjunto que cada uno 

de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los productos o servicios. A fin de 

evaluar la impresión de los signos mixtos, en principio, se deberá 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; o, 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 gráfico serán relevantes para el público consumidor. Esto se explica 

dado que la denominación del producto es determinante al momento de adquirirlo; así 

como, el diseño y características que contiene el signo, pues será 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 gráfica 

puede dividirse en dos tipos: (a) la marca puramente gráfica, la cual es aquella que evoca 

en el consumidor solo la imagen de la marca, sin asociarlo a un objeto o concepto; y, (b) 

la marca figurativa, aquella que transmite un determinado concepto. (Fernández- 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 señaló en el numeral (ii). En efecto, si se determinase inscribir el 

registro del signo solicitado, ello podría generar riesgo de confusión al público consumidor, 



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

marcas notoriamente conocidas del opositor. 

 

3.2. Riesgo de Asociación:  

 

En esa misma línea, el riesgo de asociación está referido a evitar que el consumidor pueda 

asumir que entre Corpvanetti S.A.C. y Nike Innovate C.V. existe una relación o vinculación 

económica. Dicha vinculación puede deberse a diversas circunstancias, en el presente 

caso, los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y son 

semejantes; por lo que puede inducir al consumidor a suponer que existe un vinculo 

económico 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 Resolución 

N° 0224-2019/TPI-INDECOPI señaló sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de 

las marcas notorias lo siguiente: 

“La buena reputación 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 política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos 

o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables 

ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill 

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 reputación 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 

aplicándose la marca).  

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o 

servicios sin contar con la autorización 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 creación y 

consolidación 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 venía distinguiendo.” 

En el caso materia de análisis, y conforme a las pruebas presentadas por la opositora 

para acreditar la notoriedad de las marcas de diseño swoosh, se puede aprecia que 

dichas marcas gozan de una reputación en el sector de zapatillas y prendas deportivas. 

En ese sentido, si se admitiese el registro del signo solicitado, ello podría 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 prohibición establecida en el 

inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. 

 

De otra parte, la prohibición relativa contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 

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, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso 

de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 

 

Concretamente, Nike Innovate C.V. señaló que cuenta con una familia de marcas debido a 

que las mismas están conformadas por el diseño swoosh, y distinguen productos de la clase 

25 de la Clasificación 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: 

- La opositora cuenta con tres (03) marcas que son de naturaleza mixta, las cuales tanto 

el aspecto denominativo como el gráfico son relevantes para el público 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, evidenciándose algunas 

diferencias que no impiden que exista riesgo de confusión y/o asociación entre ambos 

signos.  

- La opositora 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, evidenciándose algunas diferencias que no impiden que exista 

riesgo de confusión y/o asociación entre ambos signos. 



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

establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 

 

2.2.2.2 Si la solicitante actuó de mala fe o con la intención de perpetrar actos de 

competencia desleal: 

En el presente caso, la opositora señaló que la solicitante actuó 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, observándose la clara intención de la solicitante de 

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

 

Al respecto, mediante Resolución N° 141­2015/CSD­INDECOPI, la Comisión de Signos 

Distintivos de INDECOPI señaló lo siguiente sobre la mala fe: 

 

“En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su 

posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, 

la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será 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 transgresión de 

un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o 

desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico. 

(…) 

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 además 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 pre10 y post registral11; sin embargo, dichos supuestos son 

                                                
10 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
(…) 
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias 
su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un 
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País 
Miembro o en el extranjero;” 
11 “Artículo 172.- (…) 
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un 
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste 



meramente enunciativos, pudiendo la regulación nacional o la autoridad administrativa 

determinar otros supuestos adicionales, conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina12.  

 

De otro lado, y en concordancia con los pronunciamientos de la Comisión de Signos 

Distintivos del INDECOPI13, en el desenvolvimiento de los agentes económicos se presume 

la buena fe, en caso de invocarse la mala fe deberá presentarse pruebas que lo acredite a fin 

de que la autoridad administrativa pueda efectuar la evaluación correspondiente.  

 

En el caso particular, la opositora presentó 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 señalados por Nike Innovate C.V. y los medios probatorios 

presentados no permiten inferir que el solicitante actuó de mala fe y con la intención de 

perpetrar actos de competencia desleal. 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS 

PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

 

3.1 Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión de Signos 

Distintivos: 

 

3.1.1 Con fecha 26 de junio de 2018, se emite la Resolución Nº 3347-2018/CSD- 

INDECOPI a través la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la 

oposición formulada por Nike Innovate C.V. del Reino de Países Bajos, e inscribir en 

el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de Corpvanetti 

S.A.C., de Perú, la marca constituida por la denominación VANETTI y logotipo, para 

distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la 

Clasificación Internacional de Niza.  

 

                                                
se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión 
del registro impugnado. 
 
12 Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del14 de julio de 1998, p.11. 
13 Resolución N° 3493-2016/CSD-INDECOPI: 
“Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los 
agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin 
de desvirtuar dicha presunción. En efecto, los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, 
presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá 
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 Respecto de la oposición formulada, la Comisión determinó como cuestiones en 

discusión: (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 confusión 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. 

 

3.1.3 Con relación a la notoriedad alegada por la opositora, la Resolución indica que, de 

la revisión de los medios probatorios, se ha verificado que las situaciones de hecho 

y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos del carácter notorio de 

las marcas de diseño swoosh de propiedad de Nike Innovate C.V., razón por la cual 

se considera que éstas mantienen su condición de notoria, para identificar productos 

de la clase 25 de la Clasificación Internacional. 

 

3.1.4 No obstante, la Comisión determinó que el signo solicitado no constituye una 

reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de 

las marcas notorias, por lo que no resulta aplicable el inciso h) del artículo 136 de la 

Decisión 486. 

 

3.1.5 Con relación a la familia de marcas alegada por la opositora, la Comisión reconoció 

la existencia de una familia de marcas a favor de la opositora respecto al diseño 

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 

Clasificación de Niza y, además, es capaz de indicarle al consumidor que dicho signo 

identifica un origen empresarial determinado. 

 

3.1.6 La Comisión 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 

confusión en el público consumidor. 

 

3.1.7 La Comisión 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 intención de cometer actos de competencia desleal. 

 

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

Propiedad Intelectual 



 

3.2.1 Con fecha 7 de enero de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en 

adelante, la Sala) mediante Resolución N° 0030-2019/TPI-INDECOPI, declara 

fundado el recurso de apelación formulado por Nike Innovate C.V., en consecuencia, 

revocó la Resolución 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 

denominación VANETTI y logotipo, solicitada por Corpvanetti S.A.C. para distinguir 

productos de la clase 25 de la Nomenclatura Internacional de Niza. 

 

3.2.2 Para ello, analizó los siguientes puntos en cuestión: 

 

i. Prohibición contenida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486: 

 

3.2.3 De acuerdo al inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, se encuentra prohibido 

registrar como marca a aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, 

traducción, transliteración o transcripción, 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 confusión o de asociación con ese tercero o con sus 

productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución 

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

 

3.2.4 Respecto al caso en concreto, la Sala señala que se entiende por imitación aquello 

que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, 

un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos 

produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público 

consumidor. Por ejemplo, una imitación se daría 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 conformación un 

elemento figurativo con similares trazos a los de las marcas notorias de propiedad 

de Nike Innovate C.V. 

 

3.2.5 Así también, la Sala señala que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en 

el Proceso N° 70-IP-2008 indica con respecto a la definición de riesgo de confusión: 

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto 

piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho 



producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión 

indirecta)”. 

 

3.2.6 En el presente caso, la Sala determinó que los productos que distinguen las marcas 

notorias se encuentran comprendidos dentro de los productos que pretende 

distinguir el signo solicitado. Adicionalmente, realizó el examen comparativo para 

determinar si los signos son semejantes; para ello, la Sala parte de la impresión en 

conjunto que cada uno de ellos puede suscitar en el público consumidor de los 

correspondientes productos o servicios. 

 

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

denominativos y mixtos, la Sala indicó lo siguiente: 

 

“En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de 

aquellos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará 

en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto 

fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada 

en el mercado verbalmente. 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos 

que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una 

denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál 

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 sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.” 

 

3.2.8 Asimismo, la Sala citó a Fernández-Novoa (2001) que destaca que “de ordinario, el 

elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento 

denominativo”; sin embargo, dicho autor también señala 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 

que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas 

pertenecientes a terceros); (ii) un segundo grupo, que comprende factores que 



repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en 

el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un 

lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el 

elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). 

 

3.2.9 En consecuencia, la Sala determinó que el signo solicitado será relevante tanto por 

su aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los 

productos en el mercado, como por el lado gráfico, debido a las características y 

combinación de los elementos que los conforman. 

 

3.2.10 Realizado el examen comparativo en el caso materia de análisis, la Sala concluyó 

que 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 pequeña extensión sobresalida, ello no evita que los signos sean 

semejantes. En consecuencia, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado 

sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. 

 

3.2.11 Sobre el riesgo de asociación, la Sala haciendo referencia al pronunciamiento del 

Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009, indicó que “El riesgo de asociación 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 relación o vinculación económica. 

 

3.2.12 Para el caso en particular, la Sala determinó que es razonable suponer que el público 

consumidor considere que entre el titular del signo solicitado y de las marcas notorias 

existe algún tipo de vinculación comercial, o 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. 

 

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

alusión al Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008, que señala lo siguiente: 

 



“En relación 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 protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la 

anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento 

de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la 

capacidad distintiva. 

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente: 

“El propósito 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 representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación 

intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que 

alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la 

transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese 

a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos 

casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el 

valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo.” 

 

3.2.14 En el presente caso, la Sala determinó que las marcas notoriamente conocidas de 

propiedad de Nike Innovate C.V. gozan de reputación en el sector zapatillas y 

prendas deportivas, lo 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 imitación de las marcas notorias puede determinar que el 

prestigio de estas sea transferido por el público consumidor a los productos que 

pretende distinguir la solicitante, generando un aprovechamiento indebido del 

prestigio de las marcas de la opositora. 

 

3.2.15 En virtud de lo antes expuesto, la Sala concluyó que el registro solicitado provocará 

riesgo de confusión y de asociación con las marcas notorias, así como un 

aprovechamiento injusto del prestigio de las mismas, encontrándose incurso en la 

prohibición estipulada en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. 

 
 

ii. Prohibición de registro prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 

468: 

 



3.2.16 Conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 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, o para los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo 

de confusión o de asociación. 

 

3.2.17 De las marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V. y que son materia de 

análisis, tres (03) de ellas son de naturaleza mixta y dos (02) de naturaleza figurativa. 

Respecto a las marcas de naturaleza mixta, la Sala determinó que tanto el aspecto 

denominativo como el gráfico serán relevantes a efectos de realizar el examen 

comparativo. 

 

3.2.18 De la evaluación del riesgo de confusión, la Sala concluyó que los signos bajo 

análisis distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanzas, por lo 

que no es plausible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a 

confusión al público consumidor, estando incurso en la prohibición establecida en el 

inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 

 

iii. Si el solicitante ha actuado de mala fe o con la intención de perpetrar actos de 

competencia desleal: 

  

3.2.19 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 señala que: 

 

“(…) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación 

sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o 

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 causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia 

económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un 

cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese 

cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo 

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

 

3.2.20 Asimismo, la Sala hace referencia al artículo 258 e inciso a) del artículo 259 de la 

Decisión 486, en las que se determinan que se considera desleal todo acto vinculado 

a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los 



usos y prácticas honestos; así como se constituyen actos de competencia desleal, 

entre otros, a cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que 

sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial 

de un competidor. 

 

3.2.21 En consecuencia, en el presente caso, la Sala concluyó 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 

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

 
3.2.22 Posición fundamentada: 

 

3.2.23 Si bien coincido con la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI emitida por la 

Comisión de Signos Distintivos, en el extremo de reconocer el carácter notorio de las 

marcas de diseño swoosh de Nike Innovate C.V.,  identificarla existencia una familia 

de marcas en favor de la opositora y, que no se acreditó que la solicitante haya 

actuado de mala fe y/o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal; 

considero que no se tomó en cuenta el concepto de “imitación” contemplada en la 

Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (Precedente de observancia obligatoria), 

así como no se realizó un análisis exhaustivo de los criterios para el examen de 

comparativo establecidos en los artículos 4514, 4715 y 4816 del Decreto Legislativo N° 

1075.  

 

                                                
14 "Artículo 45.- Determinación de semejanza 

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la 
Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:  
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las 
semejanzas que en las diferencias;  
b) El grado de percepción del consumidor medio;  
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;  
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,  
e) Si el signo es parte de una familia de marcas." 

 
15 " Artículo 47.- Signos figurativos  

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. 
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto". 

 
16 “Artículo 48.- Signos mixtos 

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios 
señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;  
b) La semejanza conceptual; y,  
e) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la 
dimensión característica del signo". 



3.2.24 En consecuencia, mi posición personal es concordar con lo señalado por la Sala de 

Propiedad Intelectual en la Resolución N° 0030-2019/TPI-INDECOPI por los 

siguientes aspectos: 

 

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

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

 

 la opositora cumplió con presentar los medios probatorios que acreditan 

la notoriedad de sus marcas de diseño swoosh, toda vez que citó y 

presentó copia de resoluciones, así como adjuntó impresiones de 

artículos, rankings y catálogos que reconocen la notoriedad de dichas 

marcas, por lo que estas seguirían manteniendo su condición de notoria 

para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, tal 

como lo señaló la Comisión en la Resolución N° 3347-2018/CSD-

INDECOPI. 

 

 En relación al argumento de la opositora que señala que el signo solicitado 

configura una imitación de sus marcas notorias, es preciso indicar que, de 

acuerdo a la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI17, “Se entiende por 

imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a 

ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca 

notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión 

fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. (…).”18 

 

 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 imitación 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 común - el diseño 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 Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI. Visible en: Buscador de Resoluciones del INDECOPI. Recuperado 
de: http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam 

about:blank


y artículos de sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, 

siendo algunos los mismos productos que distinguen las marcas notorias 

por la opositora. 

 Respecto a la dilución de la marca, es preciso señalar que dicha figura 

opera para productos o servicios que no guardan relación ni conexión 

competitiva alguna, pero que por su fuerza distintiva se trata de evitar que 

el poder de la marca se desgate. En esa línea, no corresponde analizar la 

dilución 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 

prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 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 

que presentan una figura con trazos similares lo que determina que los signos 

produzcan una impresión visual de conjunto semejante. Asimismo, respecto a las 

marcas figurativas registradas por Nike Innovate C.V., se debe tener en 

consideración 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 intención de la 

empresa Corpvanetti S.A.C. de perpetrar, facilitar y consolidar actos de 

competencia desleal, se aprecia que dicha invocación se encuentra en 

conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486; sin embargo, el Tribunal de 

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

 

"(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes 

que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su 

inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas 

consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume 

además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con 

la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición 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 cumplió con presentar pruebas respecto a que, al solicitar el registro 



de la marca VANETTI y logotipo, se haya tenido la intención de perjudicarla, a 

través de actos de competencia desleal, por lo que coincido con la Comisión y la 

Sala, al señalar que no se ha acreditado la mala fe de la solicitante. 

 

IV. CONCLUSIONES 

4.1 Las marcas notoriamente conocidas se caracterizan por su reconocimiento en el sector 

correspondiente, independientemente de su forma de difusión, conforme lo establece 

la Decisión 486 en su artículo 224. En el presente caso, Nike Innovate C.V. cumplió con 

presentar pruebas que acreditan la calidad de notoriamente conocidas de sus marcas 

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

 

4.2 La imitación consiste en la elaboración de un signo a semejanza de otro, produciendo 

el mismo efecto en el consumidor. Al respecto, en el caso materia de análisis, se aprecia 

que si bien el signo solicitado era de naturaleza mixta (contaba con elementos 

denominativo y gráfico), todos sus elementos resultaban ser importantes para el 

consumidor al momento de adquirirlos. En atención 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. 

 

4.3 El riesgo de confusión podría ser un efecto de permitir que se registre como marca un 

signo que sea considerado como imitación, traducción, transliteración o transcripción, 

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero. 

Dicho riesgo de confusión puede estar relacionado con la obtención 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 evaluación que los signos bajo análisis son similares e, inclusive el signo 

solicitado busca distinguir algunos de los mismos productos de las marcas notoriamente 

conocidas, por lo que su registro generaría riesgo de confusión en el consumidor. 

 

4.4 A diferencia del riesgo de confusión, se considera que el signo solicitado genera riesgo 

de asociación cuando el consumidor asuma, por diversas razones, que los signos tienen 

una vinculación o relación económica. 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 podría generar que el consumidor asuma algún tipo de 

vinculación empresarial entre ambos signos. 



 

4.5 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. adjuntó 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 podría haber conllevado a que los productos de Corpvanetti SAC se 

beneficien indebidamente de dicho prestigio. 

 

4.6 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 común. Nike 

Innovate C.V. cuenta con una familia de marcas, puesto que algunos de sus signos 

distintivos están conformados por su diseño swoosh de color negro como elemento en 

común, permitiéndoles poseer una fuerza distintiva capaz de indicar el origen 

empresarial. 

 

4.7 Con relación al riesgo de confusión y de asociación de las marcas mixtas y figurativas 

de la opositora (las cuales cuentan con el diseño swoosh de color negro), es preciso 

indicar que dichas marcas cuentan con un elemento figurativo similar al del signo 

solicitado, si bien este último se encuentra invertido y cuenta en su extremo izquierdo 

superior una pequeña extensión 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 inscripción del 

signo solicitado como marca podría generar riesgo de confusión y asociación en el 

consumidor. 

 

4.8 La mala fe radica en la adquisición de un beneficio a través de un comportamiento que 

quebranta la normativa, la buena fe comercial o las buenas costumbres; así también es 

preciso señalar que se presume la buena fe de los agentes económicos, siendo que si 

alguien alega un comportamiento de mala fe deberá ser debidamente probado por el 

mismo. En el caso en particular, se aprecia de las pruebas adjuntadas por la opositora, 

que no resulta plausible concluir que la solicitante actuó de mala fe, pues no resulta 

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

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

en la prohibiciones del inciso a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. 
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