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En el informe juridico se analiza un procedimiento administrativo de registro de
marca a raiz de una solicitud presentada ante la Comision de Signos Distintivos
del INDECOPI. La solicitud para este registro de marca fue presentada por el Sr.
Manuel Enrrigue Afiazgo Moreano a efectos de solicitar el registro de la marca
de producto constituida con la denominacién ELITE (sin reivindicacion de
colores) en la clase 11 de la Clasificacion Internacional de Niza, que distingue
productos de alumbrado, refrigeracién, instalaciones sanitarias y analogas. La
solicitud se presentd mediante el formato oficial F- MAR-03 y se presenté como
anexo el comprobante de pago el boucher de depdésito del Banco de La Nacion
por el monto de S/. 534.99 nuevos soles y la copia simple del DNI del solicitante.
La comision procede a expedir orden de publicacion en el diario oficial, a lo cual
el solicitante cumple con la publicacion. La empresa CMPC S.A. formula
oposicién contra el registro de la marca solicitada, fundamentando que es el
titular de la marca ya registrada ELITE y logotipo que distingue productos de la
clase 16 de la nomenclatura oficial, a lo cual el solicitante absuelve el traslado
de la oposicion, sefialando que no existe riesgo de confusion por que los
productos a distinguirse son distintos y tienen otra finalidad. La Comisién declara
Fundada la oposicion formulada y deniega el registro de la marca solicitada por
el administrado, considerando que: i) los signos confrontados son similares por
su similitud grafica y fonética sin embargo distinguen productos que no se
vinculan entre si y es posible su coexistencia, ii) se verifico de oficio que
Comercial Asturias de Peru tiene inscrita la marca ELITE ILUMINACION y
distingue productos de la clase 11 de la clasificacion internacional y que con este
signo si existe riesgo de confusion, iii) respecto a la marca HOMELITE de la clase
11 no se genero riesgo de confusién por que presentan diferencias graficas y
fonéticas. El solicitante interpuso recurso de apelacion manifestando que el
termino ELITE es de uso frecuente en la clase 11 de la nomenclatura oficial. El
administrado solicito suspensién del procedimiento de registro de marca hasta
gue se resuelva el trdmite de cancelacion de la marca que habia iniciado contra
el registro de la marca Elite lluminacion por falta de uso. La Sala Especializada
en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, resuelva revocar la
Resolucién expedida por la comisién en el extremo que denegé el registro del
signo solicitado y reformandola Otorgd el registro de la marca denominativa
ELITE a favor del solicitante para distinguir productos de la clase 11 solicitada,
sefalando: i) que habiéndose cancelado la marca Elite lluminacion por falta de
uso carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusion
entre el signo solicitado y dicha marca, ii) realizando el examen de registrabilidad
se ha determinado que si cumple con los requisitos exigidos por el articulo 134°
y no incurre en las prohibiciones de los articulos 135° y 136° de la decision 486
de la comunidad andina.
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Nuestro de ordenamiento juridico establece un sistema constitutivo de derechos, y en
el caso de la propiedad industrial constitutivo de registro, por el cual, una vez inscrito el signo
distintivo, se confiere al titular el derecho exclusivo de usarlo, asi como también el poder

oponerse a la inscripcion de un signo que pueda confundirse con el ya registrado.

Iniciamos el presente Informe exponiendo los hechos dentro de los cuales se

desarrolla todo el presente procedimiento administrativo.

El presente es un procedimiento administrativo de evaluacion previa, el cual inicia una
vez presentada la solicitud por el administrado o solicitante para el registro de marca
ante el érgano de administracién competente en este caso INDECOPI a la Direccion
de Signos distintivos, la cual procede a realizar un examen de registrabilidad y emite
una orden de publicacion en el diario Oficial, posterior a ello es un tercero quien
interpone un escrito de oposicion ante la solicitud del registro de marca y es esta
misma Administracion Publica quien dirige y decide este suscitado conflicto de

intereses y es esta misma quien ejerce el rol de instructor y decisor de la causa.

Los principales hechos a exponer son los siguientes:

Con fecha 10 de enero del 2017 el ciudadano Manuel Enrique Afiazgo Moreano acude
a la direccion de signos distintivos de INDECOPI, a efectos de solicitar el registro de
la marca de producto constituida con la denominacion ELITE (sin reivindicacion de
colores) en la clase 11 de la Clasificacion Internacional de Niza, que distingue
productos de alumbrado, refrigeracion, instalaciones sanitarias y analogos. La
solicitud se presentd mediante el formato oficial F- MAR-03 y se presenté como anexo
el comprobante de pago el boucher de depdsito del Banco de La Nacion por el monto

de S/. 534.99 nuevos soles y la copia simple del DNI del solicitante.

A lo cual con fecha 24 de enero del 2017, La Direccion de Signos Distintivos de
INDECOPI expide orden de publicacion y dispuso que el signo solicitado sea
publicado en el diario Oficial EI Peruano (a partir del Decreto Supremo N°071-2017-
PCM publicado el 29 de junio del 2017, se implementd la modalidad de Publicacion

en la Gaceta Electronica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la



Proteccion de la Propiedad Industrial), con lo cual el solicitante cumplio realizando la

publicacién dentro de los 30 dias habiles.

Con fecha 18 de abril del 2017, la Empresa CMPC S.A, formulé oposicion contra el
registro de marca solicitado fundamentando que: es el titular de la marca ya registrada
ELITE y logotipo que distingue productos de la clase 16 de la nomenclatura oficial,
referido a papel, cartén, papel higiénico, servilletas, entre otros, y que el signo
solicitado es susceptible de confusion y/o riesgo de asociacion en el mercado con su
marca ya registrada y por ser gréfica y fonéticamente iguales, pudiendo pensar los

consumidores que son nuevos articulos de la marca.

Con fecha 28 de abril del 2017 el solicitante Manuel Enrique Afiazgo Moreano
absuelve el traslado de la oposicion presentada sefialando que: solo existe confusion,
si es entre signos que distinguen los mismos productos, si uno de ellos no se cumple
no hay confusion, siendo imposible comparar los productos de los signos
confrontados, porgue los productos que distinguen la marca ya registrada tienen una
finalidad higiénica y decorativa, mientras que los productos de la marca solicitada son

aparatos eléctricos.

Ante ello mediante la Resoluciéon N°1843-2017 de fecha 7 de julio del 2017, La
Comision de Signos Distintivos declaro infundada la oposicion formulada por CMPC
S.A. de Chile y deniega el registro de la marca de productos solicitada por Manuel

Enrique Aflazgo Moreano, bajo los siguientes fundamentos:

a) Que los signos confrontados son semejantes por su similitud fonética y
figurativa, sin embargo, distinguen productos que no se vinculan entre si, por
lo que si es posible su coexistencia en el mercado.

b) De oficio se ha verificado que Comercial Asturias SAC de Perd, tiene inscrito
la marca “ELITE ILUMINACION” que distingue productos de la clase 11 de la
clasificacion internacional, considerando que con este signo Sl existe riesgo de
confusion: Al tratarse de productos que son semejantes y también son

semejantes los signos por tener la misma denominacién ELITE.



c) Con respecto ala marca inscrita HOMELITE en la clase 11, no se genera riesgo
de confusion porque presentan diferencias gréaficas y fonéticas que permiten

diferenciarlos entre si.

Y ello dentro de los hechos da lugar a que el solicitante interponga un recurso de
apelacion argumentando que: la marca solicitada y la marca ya registrada pueden
coexistir en el mercado ya que se tratan de diferentes productos que los distinguen y

no existe riesgo de confusion entre los consumidores.

Luego el 14 de junio del 2017 Manuel Enrique Afiazgo Moreano solicité la suspensién
del procedimiento administrativo de registro demarca hasta que se resuelva el tramite
de cancelacion de la marca que habia iniciado contra el registro de marca de producto
ELITE ILUMINACION.

Finalmente con Resolucion N°0298-2018 La Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal de INDECOPI resolvio: revocar la Resolucion expedida por la
Comision en el extremo que denegd el registro de la marca solicitada y en
consecuencia otorgo la marca denominativa ELITE a favor de Manuel Enrique Afiazgo
Moreano para distinguir productos de la clase 11 de la clasificacion internacional de
Niza, sefialando que habiéndose cancelado la marca ELITE ILUMINACION carece de
objeto pronunciarse sobre un posible riesgo de confusion entre el signo solicitado y la
marca ya registrada, y que también realizado el examen de registrabilidad se ha
determinado que cumplen con los requisitos exigidos por el art. 134 y no incurre en
las prohibiciones establecidas en los articulos 135 y 136 de la decision 486 de la

Comunidad Andina, dejando firme la Resolucion en lo demas que contenga

Mediante estos hechos suscitados cronoldgicamente dan lugar a un procedimiento
administrativo, iniciado desde la solicitud de Registro de Marca hasta el
pronunciamiento final de la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal
de INDECOPI, de lo que se colige que todos los hechos mencionados son relevantes

para el andlisis del procedimiento que nos ocupa el presente informe.



B. Identificacion y Andlisis de los principales problemas Juridicos del

Expediente.



Dentro de este punto, se procede a la identificacion de los principales y mas
importantes problemas juridicos, sus complicaciones y contrariedades que surgen
dentro del desarrollo del procedimiento una vez presentada la solicitud de registro de
marca, asi como también el andlisis o descomposicién de estos problemas que se
presentan dentro del procedimiento, y en consecuencia el desarrollo analitico de la

secuencia procedimental.

Empezamos enfocando el andlisis en el examen de forma de los requisitos de forma
y orden de publicacién, como primera fase del procedimiento una vez que la solicitud
de registro ha ingresado o fue presentada en la Oficina de Signos Distintivos de
INDECOPI. Este examen se realiza dentro de los 15 dias habiles una vez presentada
la solicitud para el registro de la marca y tiene como principal funcion verificar el
cumplimiento de los requisitos basicos segun el art. 134°! de la Decision 486 de La

Comunidad Andina.

Por tanto, reunidos los requisitos formales, siendo estos la identificacion del
peticionario, la descripcion de la marca que se pretende registrar, la indicacion de la
clase en la que se solicito el registro y el comprobante de la tasa correspondiente, de
conformidad con el art. 52° del Decreto Supremo N°1075, con fecha 24 de enero del
2017 el area de marcas no contenciosas de la Direccion de Signos Distintivos de
INDECOPI, expidié la orden de publicacion, disponiendo que se publique el signo
solicitado en el diario oficial “El Peruano” (esto antes del 30 de junio del 2017, ya que
ahora se publica electrénicamente en la gaceta del INDECOPI segun disposicion

aprobada mediante Decreto Supremo N°071-2917-PCM, publicada en el diario Oficial

1 Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion gréfica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningln caso seréa obstaculo para su registro.
Podréan constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacion de palabras; b) las imagenes,
figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los
olores; d) las letras y los niUmeros; €) un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores; f) la forma de
los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.



“El Peruano”), por unica vez dentro del plazo de 30 dias habiles de recibida la

presente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1075.

La finalidad de dicha publicacién, consiste en dar a conocer al publico en general de
la existencia de una solicitud de registro, para que de esta manera cualquier persona

gue tenga legitimo interés pueda formular una oposicion.

El solicitante cumple con efectuar la publicacion respectiva en el diario oficial “El

Peruano”.

Y siguiendo con la secuencia analitica, es en esta parte del procedimiento en donde
podemos observar el principal problema se da como “oposicién”, ala cual para realizar
dicho procedimiento por la persona natural o juridica que tenga legitimo interés, se
debera cefiir a lo dispuesto en el art. 146°2 de la Decision 486 de La Comunidad
Andina de Naciones (CAN).

En la cual con fecha 17 de marzo del 2017, Empresas CMPC S.A. de Chile, presenta
oposicion a esta solicitud de registro, de acuerdo al art. 146° de la Decision 486 de La
Comunidad Andina de Naciones, ya antes mencionado, de la cual tomaron
conocimiento por su publicacion en el diario oficial “El Peruano”, sehalando lo

siguiente:

a) Que el signo solicitado para el registro puede causar confusién o riesgo de
asociacion con la marca denominada “Elite” y Logotipo en los consumidores al

momento de identificar los productos en el mercado y al momento de

2 Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interés,
podré presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud
de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar
las pruebas que sustenten la oposicién. Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las
normas nacionales. No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren
coexistido con la solicitada.



comercializarlos. Esto considerando el art. 136° literal a)2 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, en cuanto a las marcas solicitadas se asemejan 0 sean
idénticas a otras anteriormente registradas, respecto a los cuales el uso de la

marca pueda causar riesgo.

A esto se tiene como hecho generador de la controversia, determinar si el signo
solicitado “ELITE”, que pretende distinguir productos de la clase 11 de la clasificacién
internacional de Niza, resulta confundible con la marca de producto inscrita “Elite” y
logotipo en merito a la oposicion interpuesta por la empresa CMPC S.A. de Chile, que

distingue productos de la clase 16 de la clasificacion internacional de Niza.

Es la Comision de Signos Distintivos quien emite Resolucion N°1843-2017/CSD-
INDECIPI, haciendo una evaluacion de riesgo y el respectivo examen comparativo de
signos, por lo cual declara INFUNDADA la oposicion formulada y DENEGANDO el
registro de la marca del signo solicitado, por las consideraciones ya antes expuestas
en el punto uno del presente informe, respecto a esta Resolucion emitida por la

Comision de Signos Distintivos.

Prosiguiendo con la secuencia analitica del procedimiento, es en esta parte del
procedimiento en la cual el solicitante interpone el recurso de apelacion conforme a
los establecido en el articulo 215°4 primer parrafo sobre la “Facultad de Contradiccién”
y el articulo 218°° sobre el “Recurso de Apelacion” en el Texto Unico Ordenado de la

Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (TOU), contra la

3 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion.

4 Articulo 215°. - Conforme a los sefialado en el articulo 118, frente a un acto administrativo que supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicciéon en la via administrativa mediante los
recursos administrativos sefialados en el articulo siguiente, iniciandose el correspondiente procedimiento recursivo.

5 Articulo 218°. - El recurso de apelacion se interpondra cuando la impugnacién se sustente en diferente interpretacion
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad
que expidié el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerarquico.
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Resolucion N°1843-2017/CSD-INDECOPI emitida por la Comision de Signos

distintivos del INDECOPI quien deneg0 el registro de la marca.

Como se menciond en el primer punto del presente informe que de oficio se encontrd
que Comercial Asturias S.A.C. de Peru es el titular de la arca ya registrada “ELITE
ILUMINACION?”, y es susceptible de confusién con la marca que se pretende registrar,
es el solicitante como interesado, que procede a la accion de cancelacion de la marca
ya registrada por falta de uso, con certificado N°151086, conforme a lo establecido en
el art. 165°° de la Decision 486 de La Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual
se refiere a la cancelacidn de la marca por falta de uso, por ello el solicitante presento
un escrito para la suspension del procedimiento de registro de marca hasta que se
resuelva el tramite de cancelacion contra el registro de la marca de producto
constituida por la denominacion “ELITE ILUMINACION”, para ello considero que se
tenia que resolver el tramite de cancelacién de la marca “ELITE ILUMINACION” por
falta de uso, y que sea este expediente el que se resuelva primero (Exp. N°716396-
2017/DSD), toda vez que la cancelacion de la marca permita el ingreso al registro la

marca solicitada con denominacion “ELITE”.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, por su parte, paso a
determinar la cuestion en discusion y determinar el estado de la marca registrada
“‘ELITE ILUMINACION” y de ser el caso si corresponde pronunciarse sobre el riesgo
de confusion entre el signo solicitado y la marca registrada, y analizando la cuestion
en discusion realizando el analisis comparativo y de confusion, y haciendo el examen
de fondo o de registrabilidad del signo solicitado, determino que: 1. Que el registro de
la marca producto “ELITE ILUMINACION” ha sido cancelado y que debido a ello
carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de algun riesgo de confusion entre

el signo solicitado y la marca registrada con anterioridad, 2. Que el signo solicitado

® Articulo 165°. - La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada,
cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular,
por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicie la accién de cancelacién. La cancelacién de un registro por falta de uso de la marca también podra
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marca no usada.
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“ELITE”, reune los requisitos exigidos en el art. 134°° de la Decisién 486, y al no
encontrarse incurso en algunas de las prohibiciones de los articulos 135°y 136° de la
Decision 486 de La Comunidad Andina de Naciones (CAN), se procedi6 al registro de

la marca solicitada.

La sala resolvio de la siguiente manera: “Habiéndose elevado los actuados al superior
jerarquico mediante Resolucion N°0298-2018/TP/INDECOPI, de fecha 15 de febrero
del 2018, La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI resuelve
REVOCAR la Resolucién N°1843-2017 y OTORGAR a favor del solicitante el registro
de la marca del producto con denominacion “ELITE “, para distinguir aparatos de
alumbrado, de calefaccion, aparatos de refrigeracion y de ventilacion, por el plazo de
10 afios, contando desde la fecha de expedida la presente Resolucion y disponer su
inscripcion en el registro de marcas de producto de la Propiedad Industrial y dejando

firme la Resolucion en lo demas que contiene.
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C. Posiciéon fundamentada sobre las resoluciones emitidas y los principales

problemas juridicos.
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Respecto a la apreciacion legal en cuanto a las resoluciones emitidas en primera
instancia por la Comision de Signos Distintivos y luego en segunda instancia por La
Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI; estoy de acuerdo con
ambos pronunciamientos debido a que resuelven incidencias distintas existentes en
cada contexto procedimental, es decir, mientras que la Comisién se pronunci6 sobre
una oposicion presentada y el riesgo de confusidn y asociacion de la marca solicitada
con una marca ya registrada denominada “ELITE ILUMINACION” que distinguia
productos de la misma clase que la marca solicitada, por esto la Comision se
pronuncié denegando el registro de la marca solicitada, el Tribunal no tuvo necesidad
de pronunciarse respecto al posible riesgo de confusidn con la precitada marca, dado
gue ésta habia sido cancelada a pedido de parte, y dejando firme la Resolucién en lo

demas que contenga.

A continuacioén, detallo mis posturas basandome en los criterios objetivos del derecho

marcario:

Nos centramos en el primer contexto procedimental dentro de la primera instancia en
la cual es la Comision de Signos distintivos, una vez realizado el examen de forma y
luego de ordenar la publicacion de la marca solicitada, y presentada la oposicion por
CMPC S.A. de Chile, es cuando de oficio se verifico mediante el informe de
antecedentes que COMERCIAL ASTURIAS S.A.C. de Peru fuera el titular de la marca
ya registrada en ese momento “ELITE ILUMINACION”, luego al resolver sobre la
oposicion, la Comision realiza el examen comparativo determinando que en los signos
en conflicto la semejanza radica en la denominacién “ELITE”, y que esto determina
una impresioén fonética idéntica y por ello que si bien estos signos son semejantes
estos distinguen productos que no se encuentran vinculados entre si, y se determina
gue es posible la coexistencia sin generar un riesgo de confusion en el publico
consumidor, y declaro que corresponderia declarar infundada la oposicion. Es en este
momento en el cual la Comision realiza el examen de registrabilidad y dentro de este
una evaluacion de riesgo de confusion en el cual se determina que la marca solicitada

pretendia distinguir los mismos productos de la marca ya registrada en ese momento,
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comprendidos en la misma clase 11 de la Clasificacion Internacional, y que en ese
sentido cumplia uno de los requisitos para que se genere el riesgo de confusion en el
mercado y dada la identidad de algunos productos de los signos en cuestion, se
incrementaba el riesgo. La Comision se pronuncio en conclusion sobre el examen de
registrabilidad confirmando que tiene actitud distintiva y es susceptible de
representacion gréfica, conforme lo requiere el articulo 134° de la Decision 486,
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones
de riesgo establecidas en el articulo 135 de la Decision 486, sin embargo, incurria en
la prohibicion que establecia el articulo 136 inciso a) que sefala “(...) 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 confusion o de asociacién”., y por ello no

corresponde acceder a su registro.

Es luego de este primer contexto procedimental y a raiz del pronunciamiento por el
cual la Comisién deniega el registro a la marca solicitada, que el solicitante procede a
interponer el recurso de apelacion, y a consecuencia de la denegatoria del
otorgamiento del registro de la marca por la razén del riesgo de confusion existente
entre el signo solicitado “ELITE” y la marca ya registrada “ELITE ILUMINACION”, es
gue el solicitante presenta un escrito de suspension de procedimiento a la Comision,
en el cual, comunica que se interpuso una accion de cancelacion contra el registro de
la marca constituida por la denominacion “ELITE ILIMINACION?”, tramitandolo en otro
expediente de N°716396-2017/DSD, y que considera necesario que esta accion de
cancelacién se resuelva primero para que una vez cancelada la marca se permita el

ingreso de la marca solicitada.

Entendido esta parte del procedimiento en la cual se emitié la Resolucién de primera
instancia por parte de la Comision, podemos decir que se da la diferencia entre ambos
contextos procedimentales, en la cual la incidencia mas relevante que se distingue
para que se dé el pronunciamiento de primera instancia por parte de la Comision de
Signos Distintivos y el de segunda por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual,

es la accion de cancelacion interpuesta por el solicitante contra el registro de la marca
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base de denegatoria que en ese momento se encontraba ya registrado y que dada la
situacion de registro y por existir un explicito riesgo de confusion y asociacion por el
cual era imposible su coexistencia en del mercado y por qué el consumidor caeria en
un error de confusién pensando que se tratase de la misma marca puesto que también
distinguia algunos de los mismos productos y otro vinculados en la clase 11 de la
Clasificacion Internacional de Niza, y por tanto producia un riesgo de confusion en el

publico consumidor.

Entonces he a qui en cuanto a este segundo contexto procedimental, en el cual la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual realiza un andlisis de la cuestién en
discusion y basandose en el informe de antecedentes por el cual la Sala verifica la
solicitud presentada el 11 de agosto del 2017 por Manuel Enrique Aflazgo Moreano
para la cancelacion del registro de la marca “ELITE ILUMINACION”, y que emitida la
Resolucion N° 105-2018/CSD-INDECOPI por la Comision de Signos Distintivos
declaro fundada la solicitud de cancelacion de la marca antes referida por falta de uso,
y la Sala también reafirma que en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial no existen
otras marcas registradas por terceros que contengan en su conformacion el termino
ELITE en una forma individualizada. La sala se pronuncia unicamente por el extremo

apelado que denegd de oficio el registro del signo solicitado.

Es dentro del examen de registrabilidad del signo solicitado el cual realiza por la Sala,
en donde menciona que la prohibicion de registro de un signo por ser confundible con
una marca anteriormente solicitada o registrada, solo opera cuando esta solicitud no
haya sido denegada definitivamente o cuanto el registro se encuentra vigente aun,
segun sea el caso, y por esto la Sala establece que carece de objeto pronunciarse

sobre un posible riesgo de confusion.

Entonces como ya se hace mencidén respecto a la posicion en cuanto a ambos
pronunciamientos, se concluye que en ambas resoluciones caben pronunciamientos
gue se encuentran dentro del ordenamiento establecido por el derecho marcario, sin
embargo son ambos pronunciamientos los cuales se resuelven en distintos contextos

procedimentales basandose de una manera objetiva de criterios pre establecidos en



16

el derecho marcario, y a esto depende las distintas posiciones en ambas instancias,

el de denegar y el otorgar el registro de marca solicitada.



D. Conclusiones Finales

17
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Como parte de las conclusiones del presente informe podemos observar que durante
todo el procedimiento administrativo se distingue como principio originario de los
principios establecidos dentro del Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley 27444 el
Principio de Legalidad por el cual son las autoridades administrativas las que deben
actuar dentro de las facultades que se les confiere y respetando la Constitucion y la ley,
otro principio base que se encuentra inmerso dentro del presente procedimiento, por el
cual los administrados gozan de los derecho y garantias implicitos al debido
procedimiento, es el Principio del Debido Procedimiento, por lo cual se respeta a lo largo
de toda la duracion de procedimiento la institucion del debido procedimiento

administrativo.

De otro lado se observo dentro del analisis sobre el derecho marcario, que se podria decir
gue es un sistema constitutivo de derechos a través del cual se le otorga exclusividad
sobre el derecho del uso de la marca registrada al titular de la misma, y es atreves de la
legislacion establecida por La Comunidad Andina de Naciones en la Decision 486, en la
gue se establece y se regula el procedimiento a seguir por el administrado dentro de la
entidad competente de cada pais miembro de la Comunidad, y es el caso de nuestro pais
en el cual el Decreto Legislativo N°1075 a través del cual se aprueban disposiciones
complementarias a la Decision 486 en la que se establece el régimen comun de la
Propiedad Industrial, en la cual se encuentra el derecho marcario sobre los signos

distintivos.

Con respecto a la oposicion, se puede decir que unos de los aspectos mas importantes
mencionados en los derechos con relacion a la marca, que podemos llegar a encontrar
dentro del derecho de exclusividad que se le confiere a esta, es el jus prohibendi, el
derecho de oponerse al uso y al registro por parte de un tercero el cual podria
comercializar los productos o servicios de signos idénticos a la marca ya registrada por
el titular de la misma, afectando de manera directa sobre el mercado de consumidores

los cuales podrian llegar a confundir

Se observo sobre la cancelacion de la marca y que esta se puede dar Unicamente a

través de una solicitud de parte por la persona interesada para que esta salga del



19

mercado debido a la falta de uso, ya que esta constituiria una barrera para el ingreso de
otra marca similar que pueda ser susceptible de confusion dentro del mercado por parte

de los consumidores.

Finalmente concluimos que el Derecho Marcario se rige por un procedimiento
administrativo, por el cual finalmente se otorga a través de un registro del signo distintivo

los derechos exclusivos de uso de la marca registrada al solicitante.
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EXTRACTOS DOCTRINALES

1. NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

“A pesar de todas las diferencias que existen entre las teorias sobre la propiedad
y los derechos de los creadores, sin embargo, la tesis de la propiedad es la que
ha sabido expresar mejor que ninguna otra concepcion dos notas fundamentales
en estos derechos: la de tratarse de poderes juridicos sobre un bien exterior y la
de incluir como un elemento fundamental la relacién de pertenencia de la obra al

que la ha creado™

Comentario:

Conforme lo establece el autor, en el citado libro, en la dogméatica alemana en el
siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se formularon 2 teorias
contrapuestas respecto a la naturaleza de las marcas: la teoria de la personalidad
y la teoria sobre un bien inmaterial (o teoria de la propiedad), la primera definida
como el derecho de la marca como un atributo inherente a la persona afianzada
en una relacion juridico personal y la segunda como un activo para su titular,
susceptible de desligarse de la persona cuyo ejercicio se circunscribe al territorio
0 nacionalidad de la marca. Siendo ésta Ultima teoria la adoptada por la mayoria

de legislaciones a nivel mundial.

7 BAYLOS CORROZA, H. Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho
de la competencia econdmica, disciplina de la competencia desleal. Segunda edicion. Madrid: Civitas. 1993,
p. 408.
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2. MARCA MIXTA

“La marca mixta es aquella que se encuentra integrada por letras y graficos. En
este punto, importante es indicar, que lo que se registra es un grafico dentro del
cual puede haber una palabra, pero que la proteccion real, respecto de la palabra,
se dara unica y exclusivamente por el registro de la palabra como marca

nominativa’®.

Comentario:

Siguiendo la linea del autor, el Signo Mixto, esta conformado por un elemento
grafico y un elemento denominativo (simple o compleja) que al unirse conforman
un solo conjunto, cabe indicar que, en estos casos, el registro marcario protege la

integridad del conjunto resultante y no a sus elementos por separado.

3. DERECHO DE EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA

Uno de los aspectos mas mencionados de los derechos con relacion a la marca,
es el jus prohibendi, el derecho a oponerse al uso y al registro de signos idénticos
0 demasiado vecinos de aquel del que se es titular. A esto se refiere la Ley de
Propiedad Industrial argentina, cuando menciona en su articulo 4° “la propiedad

de una marcay la exclusividad de uso.

El alcance que cabe atribuir a la referida exclusividad es con especial énfasis en

los criterios de similitud confusionista y de especialidad de marca. En cuanto a los

8 Revista Juridica de la Universidad de Guayaquil https://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/introduccin-al-

derecho-marcario-y-los-signos-distintivos (25 de julio del 2018)
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primeros, la solucion del caso es facil cuando se trata de signos idénticos; pero
interesa especialmente conocer como aprecian los tribunales estos signos como

para tolerar su coexistencia.

No menos interés reviste el andlisis pormenorizado de la regla de la especialidad
de la marca, segun la cual el signo sélo tiene exclusividad para designar los bienes
o servicios especificados en el registro. Otra vez, tratdndose de productos
idénticos, el caso es de facil solucion; pero existen multiples casos complejos de
uso de marcas idénticas o confundibles para designar bienes cuya similitud a los

efectos de la ley puede prestarse a discusion.®”
Comentario:

El ordenamiento peruano, se rige por el sistema constitutivo de derechos en
materia de propiedad industrial. Es decir, el derecho de una persona sobre un
signo distintivo (méas especificamente, sobre una marca) nace con el debido acto
administrativo expedido por la autoridad competente, siendo que a partir del
registro de una marca que su titular goza del derecho a excluir de su uso a
cualquier tercero que no cuente con su autorizacion, encontrando su limitacion en

el principio de territorialidad y de especialidad.

LA FUNCION DISTINTIVA DEL SIGNO MARCARIO

“Ya en ese sentido puede, por tanto, afirmarse que la capacidad distintiva es un
concepto dinAmico en cuanto varia en el tiempo en funcion de la percepcion del

publico (e indirectamente, en funcion de la actividad desarrollada- o no

9 Cabanellas, Guillermo (2003) Derecho de Marcas. Buenos Aires, Editorial Heliasta, p. 24.
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desarrollada- por el titular del registro del signo a efectos de determinar o modificar
aquella percepcion).

En ese sentido, la capacidad distintiva (entendida como la percepcion, variable en
el tiempo, que el publico tiene del hecho de que un signo o uno de sus
componentes identifiquen inequivocamente los productos o servicios de una
especifica empresa) constituye el elemento decisivo para determinar el ambito de

tutela que se confiere a una marca™®.

Comentario;

Siguiendo lo sefialado por el autor, la distintividad es una de las caracteristicas y/o
elementos mas esenciales que debe contener un signo para que tenga la
condicion de marca, sin embargo respecto al “concepto dinamico” que le atribuye
el autor, debemos precisar que si bien se refiere a la evolucion que éste va
teniendo con el transcurso del tiempo desde su creacion hasta su introduccion en
el mercado, no debemos olvidar que ante todo, conforme a lo establecido en el
articulo 134 de la Decision 386, la distintividad es un requisito de forma que es

analizada por la autoridad competente al momento de su presentacion al Registro.

RIESGO DE CONFUSION

“Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles
pertenecientes a distintos titulares. Ello no solo perjudica al titular de la marca que puede
perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al pablico consumidor de comprar

lo que no quiere comprar™!.

10 Mansani, L. La capacidad distintiva como concepto dinamico. Actas de Derecho Industrial y Derecho de
Autor, Madrid afio 2006. p. 224 y 228.

11 Otamendi, J. (2010). lbidem, p.157.
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Comentario:

Respecto al riesgo de confusién, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el
Proceso N° 156-IP-20051, asi como en reiterada jurisprudencia ha sefialado: "Los signos
gue aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en
consecuencia, no deben generar confusion con otras marcas debidamente registradas

gue gozan de la proteccion legal."

"Segun la normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que
(...) de permitirse su registro se atentaria contra el interés del titular de la marca
anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibiciéon de registro de signos
confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engafios que le lleven a incurrir

en error al realizar la eleccion de los productos que desea adquirir".

TIPOS DE CONFUSION

“Establecida cada una de las causas que llevarian al consumidor a confundir dos
signos, ahora es necesario revisar cada uno de los campos en los cuales dicha
confusion puede presentarse, que en estricto estan relacionados al ambito en el
cual se presentan las similitudes o semejanzas. Asi, tenemos los siguientes tipos

de confusion:

Confusion visual: también llamada confusion grafica, es aquella que se origina por
la identidad o similitud que pueden presentar los signos en conflicto en las
palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento de su composicion.
En general, la confusion visual puede tener su origen en las semejanzas que el
signo distintivo pueda presentar en sus elementos componentes, ya sea en el nivel
ortogréfico (forma, tipo y distribucién de las letras) o en la representacion grafica

(colores o dibujos).
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b) Confusion auditiva: es aquella que se presenta cuando en la pronunciacion de las

palabras que componen el signo distintivo existe una similitud fonética.

Confusion conceptual: es aquella que deriva del mismo o similar contenido
conceptual de los signos en conflicto, es decir, cuando ambos representan o
evocan un mismo concepto o idea, que en algunas ocasiones impedird al

consumidor distinguirlas plenamente”!?

Comentario:

La doctrina ha desarrollado las mencionadas matices para valorar la similitud
marcaria y el riesgo de confusion es necesario, las mismas que han sido
adoptadas por la jurisprudencia andina en reiterados pronunciamientos, asi mismo
ha enfatizado ademas en sus pronunciamientos este Organo acerca del cuidado
gue se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta el riesgo de confusion o de asociacion. Esto, por cuanto la labor
de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y
complejidades, segun que entre los signos en proceso de comparacion exista
identidad o similitud y segun la clase de productos o de servicios a los que cada

uno de esos signos pretenda distinguir.

12 Tomaylla, Miriam (2003) “; En qué consiste el examen de confundibilidad Marcaria?”. En Actualidad Juridica,

Tomo 116, Lima
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Presidencia :
f.del Consejo de Ministros

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOLICITUD DE REGISTRO.DE MARCA DE PRODUCTO / SERVIGIO Y/O MULTICLASE

1: DJ._..._.___L____A OS DEL SOLIC TANTE; - D N“:-d;a So_liclténtes (g.n' ;n;n do aor més de 1 solicifante ll;nur ol @nexo A

por cada sollcltants adicional) . o
PERSONA JURIDIGA . ]
; n' PERSONA NATURAL Tipo de empre: {*) (marqua de correspondor):
o L] micro [ Pequeria Mediana [ ]Otra;
“Nombre o Denominacion I Razén Soclal (conforme aparece en su documento de Identidad o do conatitucion)
‘ MANUEL ENRIQUE ANAZGGO MOREANQ ‘ T

Nacionalidad / Pais de Constitucién: .. | Bocumento de Identidad El]arcar ¥ llenar’segiin corresponda:
» . " .. | Persona Natural: DN IIC.E. PASAI?ORTEE} ‘' Persona Juridica RUCE] )
PERU o 09161995

Representante Legal (Lienado obligatorlc en caso) de seiPersona Juridica): %

ESTUDIO BARRETO MONTES & ABOGADOS ASOCIADOS E.LRLL.
Domicilio para envio de nofificaciones en el Pert = 5] } R I S
Difecclon: CALLE PIURA N° 290 ‘

‘Istrito:  MIRAFLORES Provincia:  LIMA ) Departamento: LIMA
| Referenclas de domicllic:
worreo electrénico - * i NUmero de tsléfono fijo
ubarreto@parretomontes.com +51 (01) 667 - 3625
| Casilla electrénica (previa suscripcién de Nimero de teléfono celular

contrato con Indecopi)

LTse adjunta documentacién que‘acredita representacion.

2ocumentacién que acredita representacion ha sldo presentado en el expediente N°: 674371-201¢
E,! (Ests expadienta no debe tener una mayor de 06 efios, conl alo an el artculo 40 da la Ley N° 27444)

;r:l Se Adjunta logotipo

2. DATOS RELATIVOS AL SIGNO DISTINTIVO A REGISTRAR

2.4, Tipo de Signo: 2.2, Indicacin del Signo (de ser solo 2.3... Reproduccion del Slano |

L I - defiominstivo) PEGAR REPRODUCCIGN DE LA MARCA |

. H| pénominativa ' ‘ o ' Co O MIXTA, FIGURATIVA O
e TRIDIMENSIONAL

Se syglere enviar copla flel 5o _leqotipo al correo:
: logas-dsd(@indecopiyob.pe.’ (Formalo sugérido: JPG o TIFF,

- i oo 8300 dpl y bordes enire 1 @ 3 pixeles) & LR
D e . ELITE Se . conslderaréin  los colores ‘que se aprecian en la
Figurativa -~ . : ’ : reproduccién adjunta, salvo comunizacién ‘en contrarlo en

cada expediente. !
[:| Otros:

8

" Tridimensional

——

24, Precise si desea proteger el color o colores como parte de Ia Marca: st [] NO IJ

(en caso de NO MARCAR alguna opcién, se protegerin los colores que aparecen en la reproduccién adjuntada)
(*) De acuerdo con el D.S, 013-2013-PRODUCE ser# considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150
U.LT,; pequefia empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.L.T, ni mayores a 1700 U.LT; y mediana empresa, aquella que
tenga ventas anuales no menores a 1700 U.LT. ni mayores a 2300 U.L.T.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -
Calle De la Prosa 104, San Bar]a, Lima 41 - Per( Telf: 224 7800
E-mall; postmaster@indecopl.gob.pe / Web: www.indecopi gob.pe

= F-MAR-03/01
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Zoe
{I)'“)@gc \:\O
2.5. Lista de Productos ylo servicios (De solicitar una marca multiclase, debera pagar una tasa de tranmitact{{n por cada clase
en la que solicita el registro) ; porg : i
Clase | Productos ylo servicios
.| Aparatos de ‘alumbrado, ldmparas eléctricas, lamparas de ‘escritorio, focos, fluorescentes,
l4mparas de minerfa y seguridad, reflectores, linternas, focos, faros y faroles. Aparatos de
11 | calefaccién, de produccién de vapor, de coccién, de refrigeracién, de secado, de ventilacién, de
distribucién de agua e instalaclones sanitarias, aparatos de coccién, termos, refrigeradoras,
ventiladores. E

tos ylo servicios adicionales enol ANEXO B

De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, prod

[ I Marcer este recuadro si relvindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

B I . T I T N N

4. INTERES REAL PARA OPOSICION ANDINA (llenar sélo de ser el caso)
5.1 Esta sollcitud sle presenta para acreditar el interés real de la oposiclén formulada en el{los) Expediente(s) N° * | 6.2 Clase(s) - -

®

5. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

Firma i . Nombre ylo calidad del firmante .~
“ {conforme eparece an sy documento de identidad) : i

ESTUDIO BARRETO MONTES & ABOGADOS ASOCIADOS E.LR.L.

BERNARDO ULISES BARRETO MONTES
TITULAR-GERENTE
ABOGADO - REG. CAL. 48596

EXAMEN DE FORMA: De conformidad con lo dispuesto en la Decisién 486, la Direccion de Signos Distintivos examinara dentro
de los quince (15) dias hébiles contados a partir de la fecha de presentacion de la presente solicitud, si la misma cumple con

todos los requisitos previstos en los articulos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1076. g
Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los indicados requisitos, se requerira al solicitante para que complete 108
mismos dentro del plazo de sesenta (60) dias siguientes a la fecha de notificacién; ) r
8 |a solicitud contiene todos los requisitos, la Direccion emitira la correspondiente orden de aviso.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: El plazo méximo para la culminacién de un tramite de registro no contencioso (sin oposicién) é.

de 180 dias habiles contados desde el dia siguiente de la presentacién de la solicitud de registro, conforme a lo establecido e el
articulo 24 del Decreto Legislativo N* 1075. )

Para citas con los especlalistas encargados de la tramitacién de los expedientes y/o para la lectura de
expedlentes, sirvase llamar al teléfono 2247800 anexo 2041, en el horario de lunes a viernes de 8:30 am. a
12:00 a.m., o a través del correo aelectrénico citasdsd e. (Toda cita y/o consulta de
expediente se reallza con un dla hébil de anticlpacién).

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA BEH COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perd Telf: 224 7800
E-mall: postmaster@indecopl.gob.pe / Web: www Indecopi.gob.pe

F-MAR-03/01
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£ . | dny, . 052441

' Exp. No. 690028-2017

v

T h .;-";
i .

; L e o bt s e g
A LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDEcoPT: ' i 17 [il 3 5i

EMPRESAS-CMPC S.A., debidamente representaia (ot Caid AloiZo

. W . o . HMUSADE PARTES
Garcia Mufoz-Najar, -en el procedimiento seguido. por  MANUEL ENRIQUE
ANAZGGO MOREANO, (en adelante, el "Solicitante"), sobre pretendido registro de _
la marca "ELITE", para distinguir productos ‘de la clase 11 de la Clasificacién

Internacional, atentamente decimos:

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 de la Decision 486
de la Comunidad Andina — Régimen Comln sobre Propiedad Industrial (en-adelante
la “Decision”), formulamos OPOSICION contra el registro de Ié marca antes
citada, de la cual hemos tomado conocimiento por la publicacion aparecida en el

Diario Oficial “El Peruano” con fecha 3 de marzo de 2017,

Fundamentamos la presente OPOSICION en las siguientés

consideraciones de hecho y de derecho:
(1) ANTECEDENTES

EMPRESAS CMPC S.A. es titular de la marca ELITE y logotipo,

rTegistrada para distinguir - "Papel, cartén; -articulos - de papeleria; clichés_ de-.

J'mpren.ta, en esp‘eciat productos hechos de pépel tissue, a saber, pafuelos

desechables de_ papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel,

e

e,
ATl

13

5
M
e

r:obertorés de papel para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso
dqméstfco;_mqteri?f para artistas; pinceles; méquinas de escribir y articulos de
oficina (excepto muebles); material de instruccion o material didictico (excepto
aparatos); materias pldsticas para embalar; caracteres de imprenta; fotografias;
productos de imprenta; material de encuadernacion” de la clase 16 de la
Clasificacién Internacional, otorgada por .Resolucién No. 003918-2017/0SD-

INDECOPI (marca en base a la cual sustentamos la presente Oposicion).

595505,‘!’
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Afectando los derechos de propiedad intelectual de nuestra
representada, con fecha 10 de enero de 2017, MANUEL ENRIQUE ANAZGGO
MOREANO solicitd el registro del signo denominativo "ELITE" como marca de
producto para distinguir “aparatos de alumbrado, ldmparas eléctricas, ldmparas de
_escritorio, focos [spots], lIdmparas fluorescentes, ldmparas de minero y ldmparas de
seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefaccién, de
produccién de vapor, de coccién, de refrigeracién, de secado, de ventilacién, de
distribucion de agua e instalaciones sanitarias; refrfgeradorés; ventiladores”,

incluidos en la clase 11 de la Clasificacion Internacional.

(2) RAZONES POR LAS QUE NO DEBE OTORGARSE EL REGISTRO
DEL SIGNO DENOMINATIVO ELITE EN LA CLASE 11 DE LA

CLASIFICACION INTERNACIONAL

0 EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO ES PASIBLE DE
CONFUSION Y/O RIESGO DE ASOCIACION CON LA MARCA
DENOMINATIVA ELITE DE TITULARIDAD DE NUESTRA

REPRESENTADA

El signo solicitado por MANUEL ENRIQUE ANAZGGO MOREANO es
similarmente confundible a la marca denominativa ELITE registrada a favor de
nuestra representada para identificar productos de la clase 5 de la Clasificacion

Internacional, al punto de causar confusion y/o riesgo de asociacion entre los

32

consumidores al momento de identificar los productos a comercializar.

La Decisién establece en su articulo 136, las prohibiciones relativas
de registrabilidad de un signo distintivo. Dentro de estas prohibiciones, se

encuentra la estipulada en el articulo 136 literal a), la cual sefala que:

“Articulo 136.- No podrdn registrarse como

marcas aquellos signos cuyo uso en el
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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 ;zvism.os
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de Ia
marca pueda causar un riesgo de confusién o

de asociacion.” (el énfasis es nuestro)

En tal sentido, el signo denominativo solicitado a registro ELITE se
encuentra incurso en la prohibicion del articulo citado, debido a que el dnico
elemento que lo conforma resulta ser GRAFICA Y FONETICAMENTE
IDENTICO al elemento relevante de la marca registrada favor de nuestra

representada (ELITE/ELITE); y, en especial, por el hecho que el Solicitante

busca distinguir "aparatos de alumbrado, ldmparas eléctricas, lamparas de

escritorio, focos [spots], ldmparas fluorescentes, ldmparas de minero y ldmparas de
seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefaccion, de
produccion de vapor, de coccién, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de

distribucion de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores” de la

clase 11 de la Clasificacion Internacional con el signo solicitado a registro,

Con el objeto de realizar un analisis exhaustivo de confundibilidad
entre los signos en cuestion, debemos tener en cuenta lo dispuesto por el articulo
45 del Decreto Legislativo No. 1075 - Decreto Legislativo que Aprueba

Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
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Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, en adelante la

“Ley”, el cual establece lo siguiente:

“Articulo 45.- A efectos de establecer si dos signos
son semejantes y capaces de inducir a confusién 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;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su
forma de comercializacion o prestacién,

respectivamente;

d) El cardcter arbitrario o de fantasia del signo, su

uso, publicidad y reputacion en el mercado; y,

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

En ese sentido, al tomar en cuenta lo seiialado por el articulo citado,

podemos llegar a las siguientes conclusiones:

34

a) De una apreciacion sucesiva de los signos en cuestiéon

considerando su aspecto en conjunto, podemos afirmar que el registro del siano

-
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ACTA de la marca de n ra representada; iii) el signo solicitado no
cuenta con elementos adicionales que le otorquen distintividad y/o poder
de diferenciacién. Lo anterior determina que el signo solicitado a registro sea

susceptible de causar riesgo de asociacién y/o confusion en el consumidor, tal como

se puede apreciar en el siguiente cuadro:

ELITE

Tal como se puede apreci | inico elemento qu onforma

al signo solicitado ES GRAFICA Y FONETICAMEN DENTICO al elemento

relevante de la marca_registrada a vor n ra_represen

(ELITE/ELITE). Por tanto, -de una apreciacién en conjunto de los signos en

35

cuestion- las identidad grafica y fonética entre los mismos hacen que sean
nfundibles par 1_consumidor io; _mé in__cuan |_signo

b) Tal como se sefialé en los parrafos precedentes, de aceptarse a

registro el signo solicitado, el consumidor podria ser inducido tanto a confusion

indirecta, como a riesgo de asociacion, debido a que el signo solicitado a registro es
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grdfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada por nuestra representada, y
a la vinculacion de los productos en comparacién. Sobre el riesgo de confusién

indirecta se ha pronunciado la Sala, sefialando lo siguiente:

“(...) la confusién indirecfa no estd referida a los
,;':oroduc.‘i‘os o servicios en si, sino al or.r‘gen.
empresarial de los mismos, es decir, que, aun
cuando no se trate de Ibs mismos productos o
servicios y/o aun cuando el consumidor perciba que
existen diferencias entre los signos, podrian creer

que el signo solicitado es una variacién de las

marcas reqgistradas, o pensar gque el nuevo signo

distingue una linea de -productos fabricados por su
titular, o q_ae, aun cuando no se trata de la misma
empresa exfsten vinculac;iones de cardcter-
empresarial o cah‘.lercia!- entre las mismas"." (el

énfasis es nuestro)

En el presente caso, existe un grave riesqo de confusién

indirecta v/o de asociacién, ya que el consumidor llegard a pensar que los

productos en cuestion son nuevos articulos puestos en el comercio por nuestra

representada o por una empresa vinculada a la misma, y que la calidad de los

36

mismes_estaria._respaldada_por_nyestra_representada, lo_gque no_se encuentra
conforme a la rez;iidad.— En ese sentido, el comprador de “aparatos de alumbrado,
ldmparas eléctricas, ldmparas de escritorio, focos [spots], lamparas fluorescentes,
lamparas de minero y lamparas de segdn’dad, reflectores, linternas, faros y faroles;
aparatos de calefaccion, de produccién de vapor, de coccién, de refrigeracion, de
secado, de- ventilacién, - de -distribucién -de - agua e instalaciones sanitarias;

refrigeradoras; ventiladores” comprendidos en la clase 11 de la Nomenclatura

L Resolucién No. 1096-2004/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre de 2004.
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Oficial, serd erréneamente inducido a pensar que el signo solicitado, que busca
distinguir productos ya identificados por la marca de nuestra representada y/o
vinculades a los mismos, es una nueva presentacién de la marca ELITE, o identifica

productos elaborados por empresas vinculadas a nuestra representada.

c) Como se ha sefialado anteriormente, los productos que se buscan
identificar con el signo solicitado a registro como marca se encuentran vinculados a -

los productos distinguidos por la marca ELITE de EMPRESAS CMPC S.A.

En efecto, como se puede apreciar de la solicitud de registro materia
del presente expediente, el Solicitanta busca identificar "aparatos de alumbrado,
lamparas eléctricas, ldmparas de escritorio, focos [spots], lamparas

fluorescentes, lamparas de minero y ldmparas de seguridad, reflectores,

" linternas, faros y faroles; aparatos de calefaccién, de produccién de vapor,

de coccién, de refrigeraciéon, de secado, de ventilacién, de distribucién de
agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores” de la clase 11
de la Clasificacion Internacional, mientras que nuestra representada identifica

"papel, cartén; articulos de papeleria; clichés de imprenta, en especial

- pro&uctus hechos de bape"l tissue, a saber, paﬁueloé dgsechable:s de papel,

e DT

servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel
para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico;

material para artistas; pinceles; mdquinas de escribir y articulos de oficina

(excepta muebles); material de_instruccido o material diddctica (excepfo.. . . " .

aparatos); materias pjésticaé- para embalar; caracteres de Iimprenta;

fotografias; productos de imprenta; material de encuadernacién” con su

marca registrada en la clase 16 de la Clasificacion Internacional.

En ese sentido, se puede apreciar que se trata de productos

vinculados (en muchos casos productos para el éecado) que :i)-r'corr;p'arfén los

mismos canales de comercializacién; if) tienen una naturaleza idéntica y/o
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complementaria; vy, #ii) son introducidos al mercado por el mismo tipo de

empresas.
d) Por otro lado, se debe tener en consideracién que la denominacién
ELITE de las marcas de nuestra-representada es un término arbitraric con relacién

a los productos de la clase 5 que identifica, razon por la cual, el signo de nuestra

representada debe ser protegido con mayor fortaleza.

Por (ltimo, como bien sefiala el profesor William W. Fisher “un

sistema de marcas estd disefiado para lograr dos objetivos. El primero
consiste en reducir los costos de biusqueda de los consumidores y el

sequndo _en proporcionar a las empresas importantes incentivos para

establecer y mantener una alta calidad en los bienes y servicios"” (el énfasis

es nuestro).? De permitirse el registro del signo solicitado por MANUEL ENRIQUE
ANAZGGO MOREANO se estarian incumpliendo los dos objetivos principales del
sistema de marcas, ya que el consumidor deberd incurrir en mayores costos para
llegar a tomar una decisién acertada sobre cudl es la persona que se encuentra
detrds de los productos que desea adquirir (ya que de realizar un andlisis

meramente superficial de los signos —como es claro que funciona normalmente- los

consumidores ‘podrian incurrir-en-un error sobre la procedencia de los productos).~

Por otro lado, de permitirse el registro del signo solicitado, también se estaria

incumpliendo el segundo objetive de nuestro sistema de marcas, que es el de

'-'Uj
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productos y/o setvicios.

Finalmente, debemos indicar que, al encontrarse el signo solicitado
incurso en la prohibicién de registro establecida en el articulo 136 literal a) de la
Decision 486, la Comisién debe declarar FUNDADA la oposicion® interpuesta y

DENEGAR el registro de la marca solicitada.

x FISHER, Willlam W. Los limites de la Propiedad Intelectual: Planteando una alternativa al
sistema de proteccién tradicional en Advocatus 14, Lima, 2006, p.11.
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: [ “LL oI,
SRS

POR TANTO:

A LA COMISION PEDIMOS: se sirva declarar FUNDADA la presente oposicion y
por tanto, DENEGAR el registro del signo denominativo ELITE, en la clase 11 de la
Clasificacion Internacional, solicitade por MANUEL ENRIQUE ANAZGGO

MOREANO

PRIMER OTROS{ DECIMOS: que, sefialamos domicilio en la Casilla No. 36 de su

Institucion.

SEGUNDO OTROSI DECIMOS: que, adjuntamos al presente escrito la siguiente

documentacién:
- Pago por concepto de oposicion.
- Copia del presente escrito.

Lima, 17 de marzo de 2017

1086056-v1\LIMDMS



40

G3

ﬂ ERU { Presidencia o
[ . | del Consejo de Ministros

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 1843-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 680028-2017

SOLICITANTE : ANAZGGO MOREANO MANUEL ENRIQUE

OPCSITORA : EMPRESAS CMFC S.A.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO -
OPOSICION

Lima, 07 de julio de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2017, ANAZGGO MOREANO MANUEL ENRIQUE, de
Peru, solicito el registro de la marca de producto constituida por la denominacion
ELITE, para distinguir aparatos de alumbrade, ldmparas eléctricas, ldamparas de
escritoric, focos [spots], lamparas fluorescentes, lamparas de minero y ldmparas de
seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefaccion, de
produccién de vapor, de coccién, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de
distribucién de agua e instalacicnes sanitarias; refrigeradoras; ventiladores, de la clase
11 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 17 de abril de 2017, EMPRESAS CMPC S.A., de Chile,
formuld oposicion manifestando lo siguiente:

- Es titular de la marca ELITE y logctipo (certificado N° 248286), para distinguir
" productos de la clase 16 de la Clasificacién Internacional.
e s ez B gigTIO™ SOlCHtAdO™ @8- confundibie--con-la- marear-registrada- ab-pUNto--de-EaLE AR s i
confusion y/o riesgo de asociacidon entre lcs consumidores al momento de
identificar los productos a comercializar.
- El registro del signo solicitado acarrearia un serio riesgo de confusion en el
mercado con la marca registrada.
- El signo solicitado resulta ser grafica y fonéticamente idéntico a la marca
| registrada, lo que hara que sea confundible para el consumidor medio, mas aun
‘ O cuando no esta conformado por ningun elemento adicional que le pueda otorgar

distintividad.

Existe un grave riesgo de confusion indirecta y/o de asociacién, ya que el
consumidor llegara a pensar que los productos en cuestion son nuevos articulos
puestos en el comercio por su empresa 0 por una empresa vinculada a la misma y

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMBgImNCHe Y BE L4 PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
) Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Penit / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopt.gob.pe / Web: wunwo.indecopi.gob.pe



que la calidad de los mismos estaran respaldadas por su empresa, lo que no
estaria conforme a la realidad. En ese sentido el comprador sera erréneamente
inducido a pensar que el signo solicitado es una nueva presentacién de la marca
registrada o identifica productos elaborados por empresas vinculadas a su
empresa.

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados
a los productos que pretende distinguir la marca registrada, toda vez que
comparten los mismos canales de comercializacion, tienen una naturaleza idéntica
ylo complementaria y son introducidos al mercado por el mismo tipo de empresas.

- La denominacién ELITE de la marca registrada es un términe arbitrario en relacion
a los productos que pretende distinguir, por lo que debe ser protegide con mayer
fortaleza.

- De permitirse el registro del signo solicitado se estaria incumpliende con dos
objetivos principales del sistema de marcas, el primero reducir los costos de
busqueda de los consumidores y el segundo en proporcionar a las empresas
importantes incentivos para establecer y mantener una alta calidad en los
productos y servicios.

Amparé su oposicién en los articulos 136 inciso a) y 146 de la Decisién 486 y en el

articulo 45 del Decreto Legislativo 1075.

Mediante escrito de fecha 28 de abril de 2017, la solicitante absolvié traslado de
oposicion fermulada manifestando lo siguiente:

La confusién debe darse entre los signos y entre los productos, si uno de ellos
no se cumple no existe confusién alguna.

- En el presente caso es imposible comparar los productos del signo solicitado
con los productos de la marca registrada.

- Los preductos que pretende distinguir la opositora son productos a base de
papel y tiene como finalidad higiénica como decorativa mientras que los
productos que distingue la marca registrada son aparatos eléctricos. En ese
sentido no solo es infundada la oposicion, sino también absurda y carente de
sentido logico.

- Con la opositora tienen diferentes procedimientos de opesicién, pero en esta
oportunidad es claro su Unico fin de trabar y/o retrasar su presencia en el
mercado, lo cual debe interpretase como una oposicién temeraria, debiendo
efectuar la sancion pecuniaria que corresponda, en tanto no se justifica un
proposito diferente al de dilatar la inscripeion de un derecho de su empresa.

41

- Solicito se imponga una muita correspondiente a la oposicion temeraria de
hasta 50 UIT, pues no resulta apropiado utilizar a la autoridad para generar
actos desleales contra su empresa, las cuales estan siendo disfrazados de
acciones legales para ser justificadas.

2. CUESTIONES EN DISCUSION

La Comisién, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinar lo
siguiente:

I.  Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado ELITE y la marca
registrada a favor de EMPRESAS CMPC S.A,, de Chile.
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Si resulta aplicable lo sefalado en el tercer parrafo del articulo 146 de la
Decisién 486 respecto a las oposiciones temerarias.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1.

Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

a.

b.

EMPRESAS CMPC S.A., de Chile, es titular de la marca de producto
constituida por la denominacion ELITE y logotipo (se reivindica colores),
confarme al modelo adjunto:

Inscrita el 16 de marzo de 2017, con certificado N° 248286, vigente hasta 16 de
marzo de 2027, que distingue papel, carton; articulos de papeleria; clichés de
imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, a saber, pafiuelos
desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel,
cobertores de papel para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para
uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muehbles); material de instruccion o material didactico
(excepto aparatos); materias plasticas para embalar; caracteres de imprenta;
fotografias; productos de imprenta; material de encuadernacion, de la clase 16
de la Clasificacién Internacional.

COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., de Peru, es titular de la marca de producto
constituida por la denominacién ELITE ILUMINACION, inscrita el 14 de mayo

R de~2008;con certificado N*-+51086;-vigente-hasta t4-de-mayo-de 2048 que:

distingue aparatos de alumbrado; distribucion de agua e instalaciones
sanitarias, sus partes y accesorios comprendidos en la clase; accesorios de
bario comprendidos en la clase; griferia, sus partes y accesorios comprendidos
en la clase, de la clase 11 de la Clasificacion Internacional.

TECHTRONIC OUTDOOR PRODUCTS TECHNOLOGY LIMITED, de Reino
Unido, es titular de la marca de producto constituida por la denominacion
HOMELITE, inscrita el 30 de mayo de 1990, con certificado N° 29354, vigente
hasta 10 de octubre de 2024, que distingue Instalaciones de alumbrado,
calefaccion, de produccion de vapor, coccion, refrigeracion, de secado, de

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perit / Telf.: 224 7800
e-matl: il indecopt.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
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ventilacion, de distribucién de agua e instalaciones sanitarias, de la clase 11 de
la Clasificacion Internacional.

3.2. Evaluacién del riesgo de confusién

La opositora sustenté su oposicion en base a la marca ELITE y logotipo (certificado N°
248286) que distingue productos de la clase 16 de la Clasificacién Internacional.

El articulo 136 inciso a) de la Decisién N° 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial sefiala que “no podradn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos © 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 respeclo de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asociacion”.

La confusidn a la que puede ser inducido el publico consumidor o usuario en el
mercado puede darse de dos formas. Asi, la confusién 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,
seguin el caso, en la creencia errénea que se trata del producto o servicio del
competidar. Por su 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 servicics, respectivamente,
considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusién se debera
tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los
productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo
general, el riesgo de confusion entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la
similitud o conexion competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.2.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos y servicios, cabe sefialar que uno de los principios en los
que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita
con cardcter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o
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iso” de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios identicos o
semejantes.

Asi, el registro de una marca otorga proteccién a su titular no salo respecto a los
productes o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que también opera
en relacién a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusién al
publico 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 Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos
o servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decision 486 en su
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segundo parrafo, 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 comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos ¢ servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacién conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir aparatos de alumbrado,
lamparas eléctricas, lamparas de escritorio, focos [spots], lamparas fluorescentes,
lamparas de minero y lamparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles;
aparatos de calefaccion, de produccién de vapor, de coccion, de refrigeracion, de
secado, de ventilacion, de distribucién de agua e instalacicnes sanitarias;
refrigeradoras; ventiladores, de la clase 11 de la Clasificacion Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue papel, carton; articulos de papeleria;
clichés de imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, a saber, pafuelos
desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel,
cobertores de papel para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso
doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina
(excepto muebles); material de instruccién o material didactico (excepto aparatos);
materias plasticas para embalar; caracteres de imprenta; fotografias; productos de
imprenta; material de encuadernacion, de la clase 16 de la Clasificacién Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado no
se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada, toda
vez que los primeros comprende principalmente el papel, los productos de papel y los
articulos de oficina; mientras que los segundos son aparatos de alumbrado,
calefaccion, produccién de vapor, coccién, refrigeracién, secado, ventilacion vy
distribucion de agua, asi como instalaciones sanitarias, por lo que los mismos no
tienen la misma naturaleza, no comparten los mismos canales de comercializacion vy
estan dirigidos a distinto publico consumidor.

e e N StARLE- habersE- verificado-que-tos-productos—gue-pretende- distinguir-el-signo o

solicitado y los productos que distingue la marca registrada no se encuentran
vinculados, se procedera a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de
emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

3.2.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, sefiala que “a efectos de establecer si

\\ dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la

Direccién competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMBIEENJRATH DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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a) La apreciacién 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 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 reputacion en el
mercado, y,

e) Siel signo es parte de una familia de marcas.”

El articulo 46 del Decreto Legislativo N°® 1075 establece que “fratdndose de signos
denominativos, en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decrefo
Legislativo, se tendra 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 realizara el analisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".

El articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que “fratdndose de signos
figurativos, en adicidn a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Silas figuras son semejantes, si suscitan una impresién visual idéntica o parecida.
b) Silas figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El articulo 48 del Decreto Legislativa N° 1075, sefala que “fratdndose 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 Legisfativo, se
tendra en cuenta lo siguiente:

a) La denominacion que acomparia al elemento figurativo,

b) La semejanza conceptual; y,

¢) La mayor o menor relevancia del aspecto dencminativo frente al elemento grafico,
con el objeto de identificar la dimensidn caracteristica def signo”.

Por su parte, el articulo 49 del Decreto Legislativo N® 1075 sefiala que “tratdndose de

un_signo_denominativo vy uno_figurativo_se ftendra_en_consideracion la_semejanza
conceptual. Tratdndose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta
los criterios sefialados en los articulos 45 y 48 de este Decreto Legisiativo. Tratandose
de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios sefialados en los
articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos seran igualimente de aplicacion los criterios sefialados en el
articulo 45 del presente Decreto Legislativo.”

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la

impresién de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor,
ya que por lo general, éste no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien el
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signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerde que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principaimente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor, debiendo tener
presente ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependerdn de los productos o servicios a distinguir y de la atencion
que usualmente presten para su adquisicién o contratacion.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ELITE y la marca registrada
ELITE y logetipo, se advierte que dichos signos resultan semejantes.

Signo salicitado Marca registrada

ELITE

En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto radica en que ambos incluyen en
su conformacion la denominacion ELITE, le que determina que generen una impresién
fonética idéntica.

Asimismo, si bien la marca registrada presenta elementos figurativos y cromaticos
adicionales, éstos no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza antes sefialada,
debido a la relevancia del elemento denominativo en ambos signas.

3.2.3. Conclusién
En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto son semejantes, éstos

distinguen productos que no se encuentran vinculades entre si, por lo que la Comisidn
determina que es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusion en el

46
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TpUBlies consumidor; corréspondiendc declarar infundada fa oposician.

3.3. Caracter temerario de la oposicién

En el presente caso, la solicitante alegd que con la opositora tienen diferentes
procedimientos de oposicién, pera en esta oportunidad es claro su Unico fin de trabar
y/o retrasar su presencia en el mercado, lo cual debe interpretase como una oposicién
temeraria, debiendo efectuar la sancién pecuniaria que corresponda, en tanto no se
justifica un proposito diferente al de dilatar la inscripcion de un derecho de su empresa.

En ese sentido, ante dicha alegacion resultaria aplicable lo contemplado en el articulo
146 de la Decision 486, concordado con articulo 55 del Decreto Legislativo N® 1075.

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perii [/ Telf.: 224 7800
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Sobre el particular, cabe indicar que el tercer parrafo del articulo 146 de la Decision
486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, sefiala que (...) Las oposicicnes
temerarias podran ser sancionadas si asf lo disponen las normas nacionales”’. Por su
parte, el articulo 55 del Decreto Legislativo N° 1075, establece que “(...) Las
oposiciones temerarias seran sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT".

Conforme lo sefiala Gozaini, la temeridad “consiste en la conducta de quien deduce
pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar
con arreglo a una minima pauta de razonabilidad, configurandose, por lo tanto, frente a
la conciencia de la propia sin razén"™. Por lo que esta Comisién considera que la
oposicion temeraria serd aquella basada en argumentos cuya unica finalidad sea
entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento, como parte de una
conducta conscientemente maliciosa, lo que sera analizado en cada caso concreto.

Al respecto, se ha verificado que la cpositora ha interpuesto oposicién en otro
procedimiento en tramite contra la sclicitante®, pero ello solo refleja un legitimo
ejercicio de 'su derecho a oponerse a una solicitud de registro de marca que considera
idéntica o similar a su marca registrada, lo que no configura por si mismo una
actuacion temeraria, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la
solicitante sobre tal alegacion.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD
Sin perjuicio de lo anterior, conforme consta en el informe de antecedentes, se ha
verificado que COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., de Peru, es titular de la marca ELITE

ILUMINACION (certificado N° 151086), que distingue productos de la clase 11 de la
Clasificaciéon Internacional.

4.1. Evaluacién del riesgo de confusién

A efectos de determinar el riesgo de confusién se tomara en cuenta lo sefialado en el
numeral 3.1 de la presente resolucién.

4.1.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestion

o a0 21 RLESENE_caS0, el_signo. solicitado_pretende distinguir aparatos de alumbrado,

47

lamparas eléctricas, lamparas de escritorio, focos [spots], lamparas fluorescentes,
lamparas de minero y lamparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles;
aparatos de calefaccion, de produccién de vapor, de coccion, de refrigeracion, de
secado, de ventilacién, de distribucion de agua e instalaciones sanitarias;
refrigeradoras; ventiladores, de la clase 11 de la Clasificacion Internacional.

! Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 800 del 19 de setiembre del 2000. Pag.28.48.
2 Gozaini, Osvaldo Alfredo, La conducta en el proceso. Libreria Editora Platense S.R.L., Buenos Aires.
1988.

3 La opositora presenté oposicién en el expediente N° 674370-2016

Pagina 8 de 11



e e

o LE

S 2

J: § Presidencia
PER_U_ del Consejo de Ministros

Por su parte, la marca registrada distingue aparatos de alumbrado: distribucion de
agua e instalaciones sanitarias, sus partes y accesorios comprendidos en la clase;
accesorios de baflo comprendidos en la clase; griferia, sus partes y accesorios
comprendidos en la clase, de la clase 11 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir algunos de los
mismos productos que distingue la marca registrada, a saber, aparatos de alumbrado;
distribucion de agua e instalaciones sanitarias.

Asimismo, se advierte que:

- Las “lamparas eléctricas, lamparas de escritorio, focos [spots], lamparas
fluorescentes, l[dmparas de minero y [Amparas de seguridad, reflectores,
linternas, faros y faroles” que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran incluidos en los “"aparatos de alumbrado” que distingue la marca
registrada.

- Los “aparatos de distribucién de agua’ que pretende distinguir el signo
solicitado se encuentran vinculados con las “partes y accesorios comprendidos
en la clase, de los aparatos de distribucion de agua” que distingue la marca
registrada, toda vez que pueden ser elaborados por las mismas empresas,
comparten los mismos canales de comercializacién y estan destinados al
mismo sector del publico consumidor.

- Las “instalaciones sanitarias” que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran vinculados con las “partes y accesorios comprendidos en |a clase,
de las instalaciones sanitarias” que distingue la marca registrada, toda vez que
pueden ser elaborados por las mismas empresas, comparten los mismos
canales de comercializacién y estan destinados al mismo sector del piblico
consumidor.

En ese sentido se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son
0 no, semejantes en grado de confusién. Ademas, dada la identidad de algunos los
productos a los que se refieren los signos en cuestion, esta Comision considera que se
incrementa el riesgo de confusién, por lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.

48

4.1.2. Examen comparativo

Previamente a realizar el examen comparativo cabe sefalar que el término
ILUMINACION*, que forma parte de la marca registrada, es descriptiva en relacién a
algunos productos que distingue (aparatos de alumbrado), en la medida que esta
referida a la accién o efecto de iluminar, por lo que no sera considerada al momento
de realizar el examen comparativo de los signos en cuestion.

4 http://dle.rae.es/?id=Kz78zd7
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Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ELITE y la marca registrada
ELITE ILUMINACION, se advierte que dichos signos son semejantes.

En efecto, la semejanza entre los signos en cuestion radica en que ambos incluyen en
su conformacion la denominacion ELITE, lo que determina que generen una impresion
fonética idéntica.

;,’{\f 4.1.3. Conclusién

R
Por lo expuesto, dado que los signos en cuestion resultan semejantes y se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, la Comision determina
que el otorgamiento del registro solicitado sera susceptible de producir riesgo de
confusién en el publico consumidor.

Resulta necesario precisar que si bien COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., de Peru, no
ha formulado oposicién en relacion a su marca registrada ELITE ILUMINACION
(certificado N°® 151086), la Autoridad Administrativa en defensa del interés publico,
tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla
confundible con marcas registradas aun cuando estas no hayan sido materia de
oposicién, tal como sucede en el presente caso.

4.1.4. Conclusion del examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que
tiene aptitud distintiva y es susceptible de representacidn grafica, conforme lo requiere
el articulo 134 de la Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, y se
encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de la
Decision 486, sin embargo incurre en la prehibicion de registro establecida en el
articulo 136 inciso a), por lo que no corresponde acceder a su registro.

Consideracion final

Ahora bien, conforme a lo sefalado en el punto 3.1 de la presente resolucion,
TECHTRONIC OUTDOOR PRODUCTS TECHNOLOGY LIMITED, es titular de la
marca registrada conformada por la denominacion HOMELITE, en la clase 11 de la
Clasificacién Internacional, con la cual esta Comision considera que el signo solicitado

P .. Do _es susceptible de generar riesgo de confusién, dado que presentan diferencias

49

gréaficas y fonéticas que permiten diferenciarlos 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, 41 y
42 de la Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo N® 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075; asi como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacién y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
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5. DECISION DE LA COMISION

N\
~nl

Primero. - Declarar INFUNDADA la oposicion formulada por EMPRESAS CMPC S.A.,
de Chile.

Segundo. - Por las razones expuestas; DENEGAR el registro de la marca de producto
solicitada por ANAZGGO MOREANO MANUEL ENRIQUE, de Pert.

Con la intervencién de los miembros de Comisién: Hugo Fernando Gonzdlez
Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole,

Registrese y comuniquese

sy
MEDINA \/—O q
HUGO FEEM&%%NEALEZCODA

Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N* 0298-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N*® 690028-2017/DSD

SOLICITANTE : MANUEL ENRIQUE ANAZGGO MOREANO
OPOSITORA : EMPRESAS CMPC S A.

Cancelacion de la marca kase de la denegatoria - Examen de registrabilidad
Lima, quince de febrero de dos mil diecioche.

. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2017, Manuel Enrique Afiazggo Moreano (Peru) solicitd
el registro de la marca de producto constituida por la denominacion ELITE, para
distinguir aparatos de alumbrado, lamparas eléctricas, lamparas de escritorio, focos
[spots], lamparas fluorescentes, lamparas de minerc y lamparas de seguridad,
reflectcres, linternas, farcs y faroles; aparatos de calefaccion, de produccion de
vapor, de coccién, de refrigeracion, de secado, de ventilacién, de distribucién de
agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores de la clase 11 de Ia
Nemenclatura Oficial.

Con fecha 17 de abril de 2017, Empresas Cmpc S.A. (Chile) formuld oposicion

sefalando lo siguiente:

- Estitular de la marca ELITE y logotipo (Certificado N* 248286), que distingue
productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

- Los signos en cuestién son grafica y fonéticamente semejantes, lo cual
generara un riesgo de confusion en el publico consumidor.

Con fecha 28 de abril de 2017, la solicitante absolvi¢ el traslado de la oposicién

senalando gue Tos Sigios” bafc"’a"ﬁéi“s:s “poseensuficientes diferéhcias graficas T
como fonéticas que impiden gue se genere un riesgo de confusion.

Mediante Resolucion N° 1843-2017/CSD-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2017,
la Comision de Signos Distintivos declaro INFUNDADA la oposicion formulada,
pero DENEGO de oficio el registro del signo solicitado. Considero lo siguiente:
(i) Evaluacion del riesgo de confusidn
- Empresas Cmpc S.A. sustenté su oposicion en base a su marca reglstrada
ELITE y logotipo (Certificado N° 248286) que distingue productos de la
clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien los signos en comparacion scn semejantes, éstos se encuentran
referidos a productos que no se encuentran virculados, por lo que no

M-GPI-01/01 B 1-5
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Inteleciual

RESOLUCION N° 0298-2018/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 690028-2017/DSD

seran susceptibles de producir un riesgo de confusién en el publico
consumider, correspondiendo declarar infundada la oposicion formulada.

- Se ha verificado que Comercial Asturias S.A.C. es titular del registro de la
marca de producto ELITE ILUMINACION (Certificado N° 151086), que
distingue productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, y realizado
el examen comparativo con el signo solicitado se aprecia que scn
semejantes y estan referidos a algunos de los mismos productos y otros
vinculados, per lo que se determind que el otorgamiente del signo
solicitado sera susceptible de producir riesgo de confusién en el piblico
consumidor.

(if) Examen de registrabilidad

- Realizado- el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha
determinado que incurre en la prohibicion de registro contemplada en el
articulo 136 inciso a) de la Decisicn 486, por lo que no corresporde
acceder a su regisiro.

- Se tuvo a la vista la marca HOMELITE (Certificado N° 29354), con la cual
el signo solicitado no resulta confundible debido a las diferencias graficas
y fonéticas que presentan entre si,

Con fecha 4 de agosto de 2017, el solicitante Manuel Enrique Afazggo Moreano
interpuso recurso de apelacion manifestando que el término ELITE es de uso
frecuente en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, por lo que debera otorgarse
el registro del signo solicitado.

Cabe precisar que, pese a haber sido debidamente notificada, la opositora nc
formulé apelacién a la resolucién de la Primera Instancia.

T o a————

N® 716396-2017, ha iniciado una accion de cancelacion contra el registro de ia
marca kase de denegatoria, por lo que solicitt se suspenda el presente
procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva dicho expediente.

II.  CUESTION EN DISCUSION

De la revisién de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
debera determinar: '

a) El estado de la marca registrada ELITE ILUMINACION (Certificedo
N® 1510886).

M-SP1-01/01 2-5

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



oy
i) '} | Presidenci :
gl PERU | ESROIER o s | NOECOPL

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

RESOLUCION N® 0298-2018/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N® 690028-2017/DSD

b) De ser el caso, si corresponde pronunciarse sobre el riesgo de confusién
entre el signo sclicitado ELITE y la marca registrada ELITE ILUMINACION
(Certificado N® 151086).

lll.  ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Confecha 14 de mayo de 2008, Comercial Asturias S.A.C. (Perd) obtuvo el
registro de la marca de producto constituida por el logotipe conformado por
la denominacién ELITE ILUMINACION, para distinguir aparatos de
alumbrado; distribucion de agua e instalaciones sanitarias, sus partes y
accesorios comprendidos en la clase; accesorios de bafic comprendidcs
en la clase; griferia, sus partes y accesorios comprendidos en la clase de
la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 15108€,
con vigencia hasta el 14 de mayo de 2018.

Con fecha 11 de agosto de 2017, Manuel Enrique Afazggo Moreano
solicitdé, mediante Expediente N° 716396-2017, la cancelacién del registro
de la marca antes referida.

Mediante Resolucién N° 105-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de enero
de 2018, la Comision de Signos Distinlives declaré fundada la solicitud de
cancelacién del registro de la marca antes referida por falta de uso.

53

de febrero de 2018.

En la clase 11 de la Nomenclatura Oficial no existen otras marcas,
registradas a favor de terceros, que incluyan en su conformacion el término
ELITE de forma individualizada.

2. Extremos apelados

Mediante Resolucion N° 1843-2017/CSD-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2017,
la Comision de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la oposicion formulada
por Empresas Cmpc S.A. y DENEGO de oficio el registro del signo solicitado.

M-SPI1-01/01 3-5
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Al respecto, se ha verificado que solo el solicitante interpuso recurso de
apelacion contra la resolucion antes sefalada, cuestionando el extremo que
denegd de oficio el registro del signo solicitado, en ese sentido, la Sala se
pronunciara unicamente respecto de dicho extremo.

3. Examen de registrabilidad del signo solicitado

La prohibicién de registro de un signo por ser confundible con una marca
anteriormente solicitada o registrada, solo opera cuando tal solicitud no haya sido
denegada definitivamente o cuando el registro se encuentra vigente, seguin sea
el caso.

Ceonforme se aprecia del Informe de Antecedentes, el registro de la marca de
preducto ELITE ILUMINACION (Certificado N° 151086) ha sido cancelade, por
lo que carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusién
entre el signo solicitado y dicha marca.

Realizado el examen de registrabilidad, la Sala ha determinado que el signo
solicitado ELITE, para distinguir aparatos de alumbrado, lamparas eléctricas,
lamparas de escritorio, focos [spots], lamparas fluorescentes, lamparas de
minero y lamparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos
de calefaccion, de produccién de vapor, de coccién, de refrigeracion, de secado,
de ventilacion, de distribucién de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras;
ventiladores de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, retne los requisitcs
_exigidos por el articulo 134 de la Decisién 486, no encontrandose incurso en
/ alguna de las prohibiciones establecidas en los articulos 135 y 136 de la Decision
488, por lo que se procede a acceder a su registro.

V. RESOLUCION DE LA SALA

Primero. - REVOCAR la Resolucion N°® 1843-2017/CSD-INDECQPI de fecha 7 de
julio de 2017 en el extremo que denego el registro del signo solicitado y, en
consecuencia, OTORGAR a favor de Manuel Enrique Afiazggo Moreano (Peru),
el registro de la marca de producto constituida por la denominacién ELITE, para
distinguir aparatos de alumbrado, ldmparas eléctricas, lamparas de escritorio, focos
[spots], ldmparas fluorescentes, ldmparas de minero y lamparas de seguridad,
reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefaccion, de produccion de
vapor, de coccion, de refrigeracién, de secado, de ventilacién, de distribucion de
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agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores de la clase 11 de la
Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez afios, contado desde la fecha de |a
presente resolucion y dispener su inscripcion en el Registro de Marcas de
Producto de la Propiedad Industrial.

Seaundo. - DEJAR FIRME la Resolucién N° 1843-2017/CSD-INDECOPI de fecha
7 de julio de 2017 en lo demas que contiene.

Con la intervencién de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,
Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castafieda y
Gonzalo Ferrero Diez Canseco
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