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En el presente Informe Jurídico se analiza el Procedimiento Administrativo de 

Solicitud de Registro de Marca iniciado por el señor José Enrique Zafra Ortiz, 

ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI). En ese sentido, la Dirección 

de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de la emisión de la resolución en 

primera instancia denegó el registro de la marca de servicio de esparcimiento de 

la clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (en 

adelante, la Clasificación de Niza) alegando que existe Riesgo de Confusión 

Indirecto. Sin embargo, ¿realmente existe Riesgo de Confusión Indirecto en el 

presente caso? Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 

INDECOPI, revocó la resolución de primera instancia alegando coexistencia 

pacífica en el mercado entre ambas marcas por lo tanto otorgo el registro 

correspondiente. 
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I. HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES 

INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO. 

  

Solicitud de Registro de Marca de Producto, Servicio y/o Multiclase 

 
Mediante el Formulario de Solicitud, con fecha 13 de junio de 2016, el señor 

JOSÉ ENRIQUE ZAFRA ORTIZ, identificado con DNI Nº 44023093, (en 

adelante, “El Solicitante”) inició el procedimiento administrativo de registro de 

marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI); solicitando el 

Registro de la Marca Mixta de Servicio constituida por la denominación “CCB 

CENTRO CONVENCIONES BARRANCO” y logotipo con reinvindicacion de 

colores, para distinguir el servicio de Esparcimiento de la Clase 41 de la 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios – Clasificación de Niza.  

 

La reproducción de la marca mixta que se pretendía registrar fue la siguiente:  

 

 

Es importante resaltar que el solicitante cumplió con todos los requisitos 

elementales los cuales son: el petitorio que contiene los datos de identificación 

del solicitante, la reproducción de la marca al tratarse de una de naturaleza mixta, 

la indicación expresa del servicio para el cual se solicita el registro y el 

comprobante de pago de las tasas respectivas. 

 

Resolución de Primera Instancia 

 

La Dirección de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 20031-2016-/DSD-

INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, mediante la cual DENEGÓ el 

registro de la marca de servicio solicitado por José Enrique Zafra Ortiz. 
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Dicha Dirección señala que se ha incurrido en un supuesto de prohibición de 

registro; y qu een su defecto, se ha comprobado que existe un “Riesgo de 

Confusión”, debido a los siguientes argumentos: 

 

- Se verificó que existe similitud en los signos distintivos de la marca 

“Circulo CCV”, inscrita con anterioridad a la solicitud presentada por EL 

SOLICITANTE. Tal como se puede verificar del siguiente resumen:  

 

MARCA CERTIFICADO Nº LOGOTIPO 

CÍRCULO 

CCV 

48904 

 

 

- Se puede generar confusión entre los servicios y/o productos que ambos 

signos protegen, ya que ambos pertenecen a la clase 41 de la 

Clasificación Internacional Niza, donde el signo que se pretendía registrar 

es el servicio de esparcimiento y el signo registrado distinguía servicios 

educativos y culturales, siendo estos servicios considerados como 

vinculados. Al respecto la Dirección sostuvo que: 

 

“Esparcimiento” “Servicios Educativos y 

Culturales” 

 

“(…) estos servicios pueden ser prestados en forma conjunta por las 

mismas empresas o instituciones, pudiendo tener los mismo canales 

para su prestación y estar destinados a un mismo grupo de usuarios”. 

 

 

- Por último, se determinó que el signo registrado y el signo que se 

pretendía registrar son semejantes entre sí al tener la denominación 

“CCB” y “CCV” las cuales fonéticamente generan una pronunciación y 

entonación similar y esto podría ocasionar una confusión.  

- A buena cuenta, la Dirección determinó que se podría inducir al público a 

asociarlos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el 
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consumidor piense que existen vinculaciones de carácter empresarial o 

comercial entre los titulares de los mismos, configurándose un supuesto 

de confusión indirecta. 

 

Recurso de Apelación 

 

Con fecha 28 de octubre de 2016, el solicitante interpuso Recurso de Apelación 

de fecha 26 de octubre de 2016, en contra de lo resuelto por la Dirección de 

Signos Distintivos mediante en la Resolución No. 20031-2016/DSD-INDECOPI, 

de fecha 11 de octubre de 2016. Dicha resolución resolvió declarar infudanda la 

solicitud por los motivos anteriormente expuestos.  

 

En tal sentido, el solicitante en su Recurso de Apelación alegó que el signo “CCB 

CENTRO CONVENCIONES BARRANCO” tiene diferencias de carácter fonética, 

gráfica y conceptualmente al signo “CIRCULO CCV… ES NIVEL”. A 

continuación, a manera de resumen, adjunto el presente cuadro comparativo:  

 

  

Signo a Registrar Signo Registrado 

 

Particularidad: 

  

Fonética CENTRO DE 

CONVENCIONES 

BARRANCO. 

CCV ES NIVEL. 

Gráfica LA FIGURA DEL 

ABANICO DE COLOR 

NARANJA Y ROJA. 

CCV SIN 

PARTICULARIDADES. 

Conceptual CENTRO 

CONVENCIONES 

BARRANCO: LUGAR 

DONDE SE REALIZAN 

EVENTOS PÚBLICOS. 

CÍRCULO: CONJUNTO 

DE PERSONAS. 
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Bajo estos argumentos, el solicitante indicó que la coexistencia entre ambas 

marcas no generará confusión, bajo el Principio “igual razón igual derecho”.  

 

Resolución de Segunda Instancia que da fin al procedimiento 

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante, la Sala), 

emitió la Resolución Nº 1283-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de abril de 2017, 

mediante la cual se resuelve REVOCAR la Resolución Nº 20031-2016/DSD-

INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, resolución en primera instancia, y 

de esta manera OTORGAR la marca CENTRO CONVENCIONES BARRANCO 

(sin reinvidicar) al señor José Enrique Zafra Ortiz, para distinguir esparcimiento 

de la clase 41 de la Clasificación Internacional, mediante los siguientes 

argumentos: 

 

- En el caso de los signos mixtos, como es el presente caso, deberá 

determinarse el elemento más importante del signo distintivo, aquel que 

indique el origen empresarial de los productos o servicios. Existen las 

posibilidades que todos los elementos del signo mixto en conjunto sirvan 

para indicar el origen empresarial o que solo un elemento indique el 

mismo. 

- La Sala determinó que en el presente caso ambos signos, el solicitado y 

el registrado, son de naturaleza mixta y que deberá determinarse el 

elemento relevante de acuerdo a su impresión en conjunto.  

- Se determinó que en ambos signos es relevante el aspecto denominativo 

y el aspecto figurativo. El primero porque será la forma en como los 

usuarios solicitarán los servicios en el mercado y el segundo porque cada 

uno tiene características que hacen único cada signo. 

- Que, a pesar que ambos signos distingan algunos de los mismos servicios 

e incluyan las conjunciones CCV/CCB de manera relevante, las cuales 

son fonéticamente idénticas, si es posible su coexistencia pacífica en el 

mercado sin inducir al consumidor a confusión, no encontrándose incurso 
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en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso 

a) de la Decisión 486. 

- Que respecto de los servicios a prestar, el solicitante brinda los servicios 

de esparcimiento y este tipo de servicios pertenece al rubro de actividades 

culturales. 

- Que, a pesar de las similitudes advertidas, éstas no afectan en absoluto 

su desenvolvimiento en el mercado, permitiéndose de esta forma su 

convivencia pacífica entre ambos signos en el mercado sin inducir al 

consumidor en confusión. 

- Que el signo disntitivo a inscribir “Centro Convenciones Barranco”, se 

distingue del signo registrado “Circulo CCV” y ambos pueden tener 

convivencia pacífica dentro del mercado. 

 

En conclusión, la Sala indica que se otorgará el registro del signo solicitado sin 

reinvindicar los términos CENTRO, CONVENCIONES y BARRANCO porque 

resultan ser denominaciones descriptivas al servicio que se pretende distinguir.  

 

Dicha resolución contituye un acto administrativo que agota la vía administrativa, 

por lo que solamente podría ser cuestionada a través de una demanda 

contenciosa administrativa. 

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS JURÍDICOS DEL PRESENTE EXPEDIENTE.  

 

En relación al presente expediente, he podido identificar dos (2) problemas 

jurídicos, el primero por una cuestión material y el segundo por una cuestión 

procedimental. 

 

La interpretación del inciso a) del artículo 136 de la decisión 486, con 

relación al Examen de Registrabilidad. ¿Cuándo estamos ante un 

riesgo de confusión de signos distintivos de marcas? (Problema 1). 

 

Identificación 
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Con relación al presente problema jurídico, se puede apreciar que tanto la 

Dirección de Signos Distintivos como la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual tienen formas diferentes de efectuar el Examen Comparativo entre los 

signos registrado y a registrar, ya que este último no puede ser inscrito porque 

podría generar un riesgo de confusión indirecta en el mercado. 

 

En ese sentido, la Dirección precisa que existen similitudes entre ambos signos, 

puesto por dos razones específicas: 

 

- Que existe pronunciación idéntica entre ambos signos,  

- Y, por otro lado, se ha considerado que los servicios que ambos ofrecen 

pertenecen al mismo rubro y se mantienen vinculados. 

 

Considero que este punto es un tema para discutir en el presente informe, ya 

que se advierte que el análisis carece de sustento, siendo la Sala quien lo precisó 

en segunda instancia.  

 

Análisis 

 

En el presente caso, la controversia de fondo gira en torno a la solicitud 

presentada por el solicitante, a fin de que la Dirección de Signos Distintivos del 

INDECOPI inscriba el signo “CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO”, el 

cual fue denegado por dicha autoridad debido a que, según esta, existe una 

notaria similitud en comparación con el signo “CIRCULO CCV ES NIVEL”. 

 

En ese sentido, el cuestionamiento que planteo gira en torno de saber si la 

resolución de primera instancia realizó una adecuada evaluación de los signos 

distintivos en función a lo establecido por las normas que regulan la materia. 

 

Para ello debemos tener en cuenta los alcances de lo que implica realmente un 

riesgo de confusión en el mercado y cuáles son las cuestiones que podemos 

tener en cuenta para evitar inseguridad jurídica en la interpretación de los 

requisitos para la evaluación de los signos distintitvos. 
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Asimismo, recordar con ello cuál es el rol que cumple el Estado como entidad 

administrativa y como agente de competencia en el mercado. 

 

La debida motivación de las resoluciones administrativas en el marco 

del Derecho Marcario al pertenecer a la esfera del Derecho 

Administrativo. (Problema 2). 

 

Identificación 

 

El presente problema ha sido identificado mediante la Resolución de segunda 

instancia al momento de evaluar la resolución de primera instancia.  

 

Al respecto puedo verificar que la Sala no ha declarado la nulidad de la 

resolución de primera instancia, a pesar que no se ha respetado el requisito de 

validez del acto administrativo en el extremo de la motivación; sin embargo, esta 

omisión no quiere decir y no puede interpretarse como que en el presente acto 

administrativo sí se haya respetado la debida motivación, por lo que amerita 

evaluar los elementos de convicción que ha tenido la autoridad para efectuar sus 

argumentos. 

 

Análisis 

 

Este problema gira en base de la protección de un derecho fundamental de los 

administrados: el debido procedimiento. Considero que este derecho se ve 

verificado en un principio del Derecho Administrativo, este principio incluye el 

derecho a la debida motivación, entendida por el derecho que tenemos todos los 

administrados a tener una respuesta fundamentada y razonablemente 

aceptable. 

 

En el presente procedimiento se evidenció que la resolución de segunda 

instancia ha declarado en sus argumentos que la resolución de primera instancia 

no han sido los correctos, ya que dicha Dirección no ha evaluado la posibilidad 

de convivencia pacífica entre ambos signos distintivos. 
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Dicho esto, me hace considerar la posibilidad de tomar en cuenta la declaración 

de la nulidad del acto administrativo, esto en razón a que los argumentos de la 

Dirección no han sido suficientes para denegar la solicitud presentada. 

 

En ese sentido, cabe resaltar que el análisis de este problema implica entender 

en cómo la Dirección no ha respetado la debida motivación en su 

pronunciamiento, por lo que debemos comprender en qué consiste la debida 

motivación, así como entender su enfoque constitucional que la vuelve necesaria 

en el Derecho Marcario, por lo tanto en el Derecho Administrativo. 

 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA  

 

Sobre los problemas jurídicos identificados 
 

Problema 1 
 
El procedimiento de inscripción en el registro de signos distintivos es un 

procedimiento que obedece a la necesidad pública de protección del consumidor 

en cuanto a la posibilidad de confusión que puede generar ante una libre 

designación de signos distintivos. Este procedimiento obedece directamente al 

papel que tiene la administración, en este caso Indecopi, de proteger el interés 

público a través de sus procedimientos.   

 

Al respecto, es importante mencionar que el riesgo de confusión es una de las 

figuras jurídicas centrales en el Derecho de Marcas, por la exclusividad que 

genera con su titular. Por otro lado, se debe recordar que el derecho de exclusiva 

posee dos facetas: una positiva, la cual permite al titular del signo usar o disponer 

de su signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le permite al 

titular excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos” 

(Espinoza, 2007, pág. 129).  

 

Esto significa que el acto de confusión dentro del derecho de marcas es 

entendido en una doble dimensión, una que consiste en la posibilidad de usar o 
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disponer de un signo que no sea usado por otro, y por otro lado la prohibición de 

que otros usen el signo que uno posee.   

 

Nos queda claro entonces que la finalidad de las marcas es la de generar una 

distinción e identificación de productos o servicios que ofrece una determinada 

empresa con exclusividad, en comparación con los productos de otros de la 

misma especie, a fin de que los consumidores puedan realizar una adecuada 

elección de acuerdo con su libertad. 

 

Es así como, de acuerdo con lo señalado, podría deducir que el procedimiento 

de inscripción de marcas es un mecanismo de protección al consumidor en su 

elección de acuerdo con sus intereses. Por lo que se hace necesaria que al 

momento de realizar la inscripción de la marca se haga una evaluación del riesgo 

de confusión que se puede generar con la inscripción.  

 

En el presente caso nos encontramos ante una solicitud de registro de signos 

distintivos a pedido de un administrado, que fue denegada en primera instancia 

por parte de la Dirección de Signos Distintivos por haber incurrido en un supuesto 

de riesgo de riesgo de confusión, para ello se ha alegado dos cuestiones: la 

primera relativa a la cercana similitud existente en las siglas de la marca a 

registrar con la marca en comparación (CCB y CCV) y en la confusión que puede 

generar en su pronunciación.  

 

Al respecto, en este caso nos encontramos ante una prohibición relativa de 

registro regulada en el literal a) artículo 136 de la Decisión No. 486 que señala 

lo siguiente: 

 

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

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

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

marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”  

 

Mediante esta disposición se establece la prohibición de registrar un signo que 

ya exista o que se encuentra en peligro de confusión por una posible similitud.  
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Esta cuestión se encuentra desarrollada desde el artículo 45 al 49 del Decreto 

Legislativo 1075, mediante el cual se señalan los criterios para determinar la 

existencia de semejanza entre los signos.  

 

Estos elementos son: 

 

- La apreciación sucesiva de los signos considerado su aspecto de conjunto, 

y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.  

- El nivel de percepción del consumidor promedio. 

- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización 

o prestación. 

- La arbitrariedad o fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el 

mercado. 

- Si el signo es parte de una familia de marcas. 

- Semejanza gráfica y fonética. 

- Semejanza conceptual.  

 

En el presente caso, tal como lo hemos señalado, la resolución de primera 

instancia ha señalado que no corresponde registrar el signo solicitado, debido a 

la existencia de semejanza gráfica y fonética.  

 

En ese sentido se dice, a nivel de doctrina que la semejanza gráfica y fonética 

se produce cuando hay una igualdad entre los elementos que componen las 

imágenes que forman parte del signo distintivo, así como en la pronunciación de 

las palabras que la componen. La semejanza gráfica se aprecia tanto en las 

palabras como en los signos figurativos y mixtos; se trata de determinar el nivel 

de semejanza en cuanto a su aspecto visual. En la semejanza fonética se toma 

en cuenta la pronunciación, no es extraño que a este elemento se le brinde 

preponderancia, ya que se reconoce que en el mercado los consumidores hacen 

referencia a las marcas por su designación verbal. (Maraví, 2014, pág. 65)  

 

En cuanto a la semejanza gráfica nos encontramos con imágenes 

completamente distintas, a continuación podré demostrarlo:  
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Como puede apreciarse, en el caso de “Círculo CCV” se las figuras que la 

componen son las letras de las siglas de la marca (“CCV”) con una circunferencia 

detrás de esta, mientras que en el caso de “CCB Centro de Convenciones de 

Barranco”, se compone por un abanico multicolor con dos cuadriláteros detrás 

de esta, con las siglas “CCB” y el nombre de la marca “Centro de Convenciones 

de Barranco”.  

 

De acuerdo con esto, nos encontramos ante dos imágenes completamente 

distintas, que en mi opinión no podría generar una confusión entre los 

consumidores, ya que estos están compuestos por diferentes figuras y por 

palabras diferentes.  

 

En cuanto a la semejanza fonética, si bien es cierto ambas siglas (CCB) tienen 

la misma pronunciación, debemos tener en cuenta que el análisis del signo 

distintivo debe realizarse de manera integral o conjunta, para lo cual se advierte 

que, como ya lo he venido señalando, el  signo presentado por el solicitante no 

solo se encuentra compuesto por las siglas CCB sino de las palabras que la 

componen (“Centro de Convenciones Barranco”); en consecuencia, de dicha 

información, se puede afirmar que la semejanza fonética no es tan similar como 

se advierte en la resolución de primera instancia y que al encontrarse, ambos 

negocios, desenvolviéndose en mercados completamente distintos, ya que uno 

se desenvuelve en el ámbito de la educación mientras que el otro en el ámbito 

del esparcimiento y cultura, no existiendo, posibilidad de concurrencia de estos 

signos al momento de la elección de algún consumidor en el mercado.  

 

A su vez, con relación a los servicios que ambas marcas pretenden distinguir, y 

la comercialización que efectuarán al momento de competir en el mercado, se 

precisa que CCV será comercializada bajo el concepto de una academia 

educativa, cuyo propósito es enseñar a los estudiantes, se entendería como una 
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“pre”, diferente de CCB Centro Convenciones Barranco, que es un servicio de 

ocio, donde se realizan eventos sociales, fiestas, vida nocturna, entre otros.  

 

Por lo que también afirmo que, la Dirección no ha considerado lo dispuesto por 

el artículo 151 de la Decisión 486, la cual establece que las clases de la 

Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los 

productos o servicios indicados expresamente; con relación a ello, se puede 

apreciar que en el análisis que la Dirección ha efectuado solo ha considerado 

que ambos signos distintivos están dentro de la clase 41 de la Clasificación 

Internacional, considerando que “esparcimiento” y “servicios educativos” se 

comercializan bajo los mismos canales y están destinados a un mismo grupo de 

usuarios, no motivando dicho pronunciamiento ni tampoco diferenciando a qué 

se dedica realmente cada titular de la marca. 

 

Por todo ello, considero que la resolución de primera instancia emitida por la 

Dirección de Signos Distintivos se encuentra errada en cuanto al análisis de los 

signos distintivos, ya que no ha realizado una evaluación rigurosa de los 

elementos que componen dichos signos distintivos. 

 

Problema 2  
 
La debida motivación forma parte del derecho constitucional al debido proceso, 

ya que aparece como una de las principales garantías que la autoridad 

administrativa debe de cumplir a fin de garantizar un procedimiento objetivo y 

eficiente. Asimismo, la exigencia de argumentar la orientación de los actos 

administrativos es reconocida como el mecanismo necesario para permitir 

apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública, 

dado que obliga al funcionario a razonar, reflexionar, a patentizar tanto la 

justificación de su acto como el objetivo perseguido con su emisión, con lo cual 

brinda mayores posibilidades para evaluar si ejerce su competencia, 

circunscribiéndose solo a dictados de interés público, exponiendo un elemento 

valioso para una ulterior interpretación, calificación, y control de su actuación en 

términos de objetividad y finalidad pública. (Morón, 2020) 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 

No. 00191-2013-PA/TC considera que “la motivación de la actuación 

administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se 

apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, 

imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos 

emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación 

del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-

administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de 

la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de 

inmunidad jurisdiccional (…)”.  

 

El derecho a la debida motivación es una garantía fundamental dentro del marco 

de cualquier proceso judicial o procedimiento administrativo de cualquier 

naturaleza, no siendo el Derecho Marcario ajeno al mismo. Esto ha sido 

reconocido incluso, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, como 

un requisito de validez del acto administrativo en el artículo 3 de la LPAG, la cual 

señala:  

 

“Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado 

en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. 

 

Entiéndase a ello a la obligación de la administración de justificar sus decisiones, 

de cumplir con sustentar en base a las disposiciones normativas y a los medios 

probatorios adjuntos, sin ningún criterio subjetivo. Esto, además, implica que la 

administración deba de cumplir con analizar cada uno los medios probatorios 

adjuntos en el expediente, así como brindar un razonamiento coherente y lógico 

de la aplicación de las normas pertinentes en el caso en concreto.  

 

En ese sentido, en el presente caso, nos encontramos ante una resolución de 

primera instancia que ha realizado un análisis completamente escueto en cuanto 

a la solicitud presentada por el administrado, lo que me hace pensar en que no 

ha habido una debida motivación que sustente esta decisión. Hay que entender 

que la falta de debida motivación no solo implica que no se haya señalado 
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justificación alguna, sino que también implica que este se encuentre cumpliendo 

con señalar argumentos coherentes, consistentes y que tengan un análisis 

completo del caso, algo que no hemos visto en la presente resolución.   

 

Así pues, si bien la segunda instancia no ha declarado la nulidad del acto 

administrativo, considero que este actuar ha sido correcto ya que se ha preferido 

brindar una adecuada atención en función del principio de celeridad y simplicidad 

en el procedimiento, ya que, con la argumentación ofrecida por la Sala, se tienen 

elementos de convicción para poder revocar la decisión de primera instancia. 

 

Sobre las Resoluciones emitidas 
 

Mediante el Formulario de solicitud, de fecha 13 de junio de 2016, el solicitante 

inició el procedimiento de administrativo de registro de marcas ante el 

INDECOPI. 

 

La Dirección de Signos Distintivos resolvió la solicitud en calidad de primera 

instancia mediante la Resolución No.20031-2016/DSD-INDECOPI denegándola, 

toda vez que se ha identificado una causal de prohibición de registro por 

semejanza gráfica y fonética del signo sujeto a evaluación en comparación con 

otra tanto en las gráficas del signo como en su pronunciación.  

   

Siendo así, el solicitante presentó su recurso de apelación en contra dicha 

resolución, elevando el reclamo ante la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual del Indecopi, señalando que la primera instancia no ha realizado una 

evaluación adecuada de la solicitud ya que no ha tomado en cuenta las 

diferencias existentes en las graficas que componen los signos distintivos y que 

la marca a inscribir es “CCB Centro de Convenciones Barranco”.  

 

En segunda instancia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 

Tribunal de Defensa de Protección al Consumidor y de la Propiedad Privada del 

Indecopi a través de la Resolución No. 1283-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 

de abril de 2017, decidió declarar FUNDADO el recurso de apelación, en 
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consecuencia, REVOCÓ la Resolución de la Dirección de Signos Distintivos, 

ordenando a esta llevar a cabo la inscripción del signo distintivo de la marca 

“Centro de Convenciones Barranco” con reivindicación de los colores que la 

componen, según corresponda, señalando que se ha realizado una evaluación 

incompleta de los signos distintivos, y que estos si bien presentan una semejanza 

en la pronunciación, se puede advertir que esta no afecta la coexistencia pacifica 

entre estas dos marcas. 

 

En resumen, la Sala determinó lo siguiente: 

 

SIGNOS DISTINTIVOS 

Del Signo Registrado: 

 

“CÍRCULO CCV” 

 

 

Del Signo Solicitado: 

 

“CCB” 

 

 

 

Sobre el ELEMENTO RELEVANTE: 

 

 

No se tomará en cuenta la 

denominación “es nivel” porque será 

entendida por el consumidor como un 

elemento que demuestra jerarquía 

superior a lo estándar. 

 

 

No se tomará en cuenta las 

denominaciones “CENTRO, 

CONVENCIONES y BARRANCO” 

porque aluden al tipo de 

establecimiento y lugar donde se 

brinda el servicio. 

 

 

Desde el punto de vista gráfico: 
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Elementos figurativos propios y efecto 

visual distinto. 

 

 

Elementos figurativos propios y efecto 

visual distinto. 

 

 

Desde el punto de vista fonético: 

 

 

Ambos signos comparten de manera relevante las conjunciones de letras 

CCV/CBB las cuales se pronuncian identicámente porque ambos tipos de V/B 

suenan semejantes. 

 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, para resolver la presente causa, 

corresponde determinar lo siguiente: Si realmente existe semejanza que pueda 

afectar la coexistencia pacífica entre los signos distintivos tanto en lo gráfico 

como en la pronunciación que resulte encontrarse en uno de los supuestos de 

prohibición de inscripción de signos distintivos. 

 

Al respecto debe considerarse lo siguiente: 

 

1. La Dirección de Signos Distintivos mediante resolución emitida en primera 

instancia, ha realizado una evaluación muy escasa con relación a la 

solicitud interpuesta por el administrado, ya que no ha tomado en cuenta 

todos los aspectos que los signos distintivos presentados para el registro, 

tanto a nivel gráfico como en la pronunciación. Si bien es cierto que se han 

advertido similitudes en la pronunciación de las siglas que componen tanto 

a la marca presentada (CCB) como a la marca en comparación (CCV), no 

advierto la existencia de similitudes ya que ambas marcas se desenvuelven 

en ámbitos completamente distintos (CCV en el sector educación y CCB en 

el sector de servicios de esparcimiento) 

  

2. NO ESTOY DE ACUERDO con lo señalado por la Dirección de Signos 

Distintivos en su RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA ya que no ha 
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tomado en cuenta consideraciones relacionadas con las gráficas que 

componen a los signos distintivos y con las actividades empresariales con 

las que se encuentran relacionas, ni tampoco ha efectuado una evaluación 

de las marcas como un conjunto. Como he podido mencionar, la primera 

instancia ha evaluado la solicitud sin realizar una evaluación adecuada e 

integral de todos los elementos que giran en torno del signo distintivo que 

se buscaba inscribir.   

 

3. La primera instancia desarrolla su resolución en base a una identificación 

incorrecta de la causal de prohibición de inscripción por semejanza fonética 

y gráfica en el signo distintivo presentado en la solicitud de registro.  

 
4. ESTOY DE ACUERDO con lo señalado por la Sala Especializada en 

Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa del Consumidor y de la 

Propiedad Intelectual en su RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA en 

todos sus extremos. Con respecto al extremo relativo a la denegatoria de 

la solicitud presentada, la Sala, al contrario de la Dirección de Signos 

Distintivos, ha identificado adecuadamente el problema fundamental 

planteado en el presente caso, ya que se ha advertido que no se ha 

producido una causal de prohibición de inscripción.  

 
5. La Sala ha cumplido con realizar un análisis adecuado de la controversia 

ocasionada por la resolución de primera instancia, ya que se ha 

considerado que no existe una semejanza gráfica, dado que las figuras 

geométricas y palabras que componen a los signos distintivos en 

comparación son completamente distintas.  

 
6. Se ha advertido que si bien la pronunciación de las siglas es semejante, la 

sigla “CCB” no forma parte del integro del signo en evaluación, y que 

además se ha verificado que dicha semejanza no afecta la coexistencia 

pacífica de estos dos signos distintivos. 

 
 
7. Si bien, la resolución de la Sala señaló que no se ha cumplido con la brindar 

una adecuada motivación en el la resolución de primera instancia (la cual 
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es una causal de nulidad), hizo bien en revocar la decisión y resolver con 

respecto al fondo de la controversia, y declarar fundado el recurso de 

apelación interpuesto, ello debido a que ha contado con elementos de 

convicción que muestran una clara y evidente prueba de que no existe 

semejanza ni en lo gráfico ni en lo fonético que pueda afectar la 

coexistencia pacífica de los signos distintivos en comparación. 

IV. CONCLUSIONES 
 
 

- El análisis de las solicitudes de inscripción de registro de marca debe de 

realizarse de manera integral y en conjunto, teniendo en cuenta cada uno 

de los elementos que conforman los signos distintivos que se encuentran 

sujetos a evaluación. Esto implica que no solo se debe de enfocar las 

siglas o solo las imágenes sino la totalidad, y verificar además que al 

menos pueda generar algún tipo de confusión. 

 

- El análisis integral de los signos distintivos debió de tomar en cuenta los 

servicios en los que se vienen desempeñando a fin de identificar el posible 

impacto de una posible similitud en la decisión de los consumidores 

mediante una confusión.  

 

- El análisis fonético de los signos distintivos debió de enfocarse no solo en 

la pronunciación de las siglas que estos tienen, sino también en las 

palabras que la componen, por lo que hacer lo primer implicaría un 

análisis deficiente. 

 

- No estoy de acuerdo con la resolución de primera instancia, emitida por 

la Dirección de Signos Distintivos, ya que no ha realizado un análisis 

adecuado de la controversia, identificando equivocadamente los 

elementos de los signos distintivos objetos de evaluación, al señalar que 

existe una pronunciación semejante de los signos distintivos, sin tener en 

cuenta las palabras adicionales que las componen, así como que no se 

ha tomado en cuenta las diferencia existentes en las figuras que 
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conforman la imagen del signo y su relación con las actividades en las 

que vienen desempeñándose.  

 

- Sí estoy de acuerdo con la resolución emitida por la Sala en calidad de 

segunda instancia, en la que se realiza una adecuada revisión de los 

errores existentes en la resolución de la primera instancia. Estoy de 

acuerdo con la conclusión respecto de la revocación de la resolución, toda 

vez que considero que los elementos conformantes de los signos 

distintivos son completamente distintos, tal como lo he venido señalando 

párrafos atrás, y, que al ser marcas que se desenvuelven en ámbitos 

distintos no correspondería señalar que se ha incurrido en un supuesto de 

prohibición de inscripción por riesgo de confusión en por semejanza 

gráfica y fonética de los signos.  
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