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En el presente Informe Juridico se analiza el Procedimiento Administrativo de
Solicitud de Registro de Marca iniciado por el sefior José Enrique Zafra Ortiz,
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI). En ese sentido, la Direccion
de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de la emision de la resolucién en
primera instancia denego el registro de la marca de servicio de esparcimiento de
la clase 41 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios (en
adelante, la Clasificacion de Niza) alegando que existe Riesgo de Confusién
Indirecto. Sin embargo, ¢realmente existe Riesgo de Confusion 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, revocé la resolucién de primera instancia alegando coexistencia
pacifica en el mercado entre ambas marcas por lo tanto otorgo el registro

correspondiente.
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. HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES
INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.

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

Mediante el Formulario de Solicitud, con fecha 13 de junio de 2016, el sefior
JOSE ENRIQUE ZAFRA ORTIZ, identificado con DNI N° 44023093, (en
adelante, “El Solicitante”) inicié el procedimiento administrativo de registro de
marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI); solicitando el
Registro de la Marca Mixta de Servicio constituida por la denominacion “CCB
CENTRO CONVENCIONES BARRANCO” y logotipo con reinvindicacion de
colores, para distinguir el servicio de Esparcimiento de la Clase 41 de la

Clasificacion Internacional de Productos y Servicios — Clasificacion de Niza.

La reproduccion de la marca mixta que se pretendia registrar fue la siguiente:

T Centro
,ﬁ',

& .  Convenciones
EmmCCB Barranco.

Es importante resaltar que el solicitante cumpli6 con todos los requisitos
elementales los cuales son: el petitorio que contiene los datos de identificaciéon
del solicitante, la reproduccién de la marca al tratarse de una de naturaleza mixta,
la indicacion expresa del servicio para el cual se solicita el registro y el

comprobante de pago de las tasas respectivas.

Resolucion de Primera Instancia

La Direccion de Signos Distintivos emitio la Resolucion N° 20031-2016-/DSD-
INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, mediante la cual DENEGO el

registro de la marca de servicio solicitado por José Enrique Zafra Ortiz.



Dicha Direccion sefiala que se ha incurrido en un supuesto de prohibicion de
registro; y qu een su defecto, se ha comprobado que existe un “Riesgo de

Confusion”, debido a los siguientes argumentos:

- Se verifico 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 N° LOGOTIPO
CIRCULO 48904 cincuto
ccv GQ"..Mmus/

- Se puede generar confusion entre los servicios y/o productos que ambos
signos protegen, ya que ambos pertenecen a la clase 41 de la
Clasificacion Internacional Niza, donde el signo que se pretendia registrar
es el servicio de esparcimiento y el signo registrado distinguia servicios
educativos y culturales, siendo estos servicios considerados como

vinculados. Al respecto la Direccidén 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 prestacion y estar destinados a un mismo grupo de usuarios”.

- Por dultimo, se determind que el signo registrado y el signo que se
pretendia registrar son semejantes entre si al tener la denominacion
“‘CCB” y “CCV” las cuales fonéticamente generan una pronunciacion y
entonacion similar y esto podria ocasionar una confusion.

- A buena cuenta, la Direccion determiné que se podria inducir al puablico a

asociarlos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el



consumidor piense que existen vinculaciones de caracter empresarial 0
comercial entre los titulares de los mismos, configurdndose un supuesto

de confusion indirecta.

Recurso de Apelacion

Con fecha 28 de octubre de 2016, el solicitante interpuso Recurso de Apelacion
de fecha 26 de octubre de 2016, en contra de lo resuelto por la Direccion de
Signos Distintivos mediante en la Resolucion No. 20031-2016/DSD-INDECOPI,
de fecha 11 de octubre de 2016. Dicha resolucion resolvio declarar infudanda la

solicitud por los motivos anteriormente expuestos.

En tal sentido, el solicitante en su Recurso de Apelacion alegé que el signo “CCB
CENTRO CONVENCIONES BARRANCO'’ tiene diferencias de caracter fonética,
grafica y conceptualmente al signo “CIRCULO CCV... ES NIVEL". A

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

Signo a Registrar Signo Registrado
Particularidad: Bk Srto . iy
e CoV ...
Fonética CENTRO DE | CCV ES NIVEL.
CONVENCIONES
BARRANCO.
Grafica LA FIGURA DEL | CCV SIN

ABANICO DE COLOR | PARTICULARIDADES.
NARANJA'Y ROJA.
Conceptual CENTRO CIRCULO: CONJUNTO
CONVENCIONES DE PERSONAS.

BARRANCO: LUGAR
DONDE SE REALIZAN
EVENTOS PUBLICOS.




Bajo estos argumentos, el solicitante indicd que la coexistencia entre ambas

marcas no generara confusion, bajo el Principio “igual razén igual derecho”.

Resolucion de Sequnda 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),
emitié la Resolucion N° 1283-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de abril de 2017,
mediante la cual se resuelve REVOCAR la Resolucion N° 20031-2016/DSD-
INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, resolucién en primera instancia, y
de esta manera OTORGAR la marca CENTRO CONVENCIONES BARRANCO
(sin reinvidicar) al sefior José Enrique Zafra Ortiz, para distinguir esparcimiento
de la clase 41 de la Clasificacion Internacional, mediante los siguientes

argumentos:

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

determinarse el elemento mas 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 determind que en el presente caso ambos signos, el solicitado y
el registrado, son de naturaleza mixta y que debera determinarse el
elemento relevante de acuerdo a su impresién en conjunto.

- Se determiné que en ambos signos es relevante el aspecto denominativo
y el aspecto figurativo. El primero porque sera la forma en como los
usuarios solicitaran los servicios en el mercado y el segundo porque cada
uno tiene caracteristicas que hacen unico 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 pacifica en el

mercado sin inducir al consumidor a confusién, no encontrandose incurso



en la causal de prohibicién de registro establecida en el articulo 136 inciso
a) de la Decision 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 pacifica entre ambos signos en el mercado sin inducir al

consumidor en confusion.
- Que el signo disntitivo a inscribir “Centro Convenciones Barranco”, se
distingue del signo registrado “Circulo CCV” y ambos pueden tener

convivencia pacifica dentro del mercado.

En conclusion, la Sala indica que se otorgara 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 resolucion contituye un acto administrativo que agota la via administrativa,
por lo que solamente podria ser cuestionada a través de una demanda

contenciosa administrativa.

ll. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS JURIDICOS DEL PRESENTE EXPEDIENTE.

En relacién al presente expediente, he podido identificar dos (2) problemas
juridicos, el primero por una cuestién material y el segundo por una cuestion

procedimental.
La interpretacion del inciso a) del articulo 136 de la decision 486, con
relacion al Examen de Registrabilidad. ¢Cuando estamos ante un

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

Identificacion



Con relacién al presente problema juridico, se puede apreciar que tanto la
Direccién 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 Ultimo no puede ser inscrito porque

podria generar un riesgo de confusion indirecta en el mercado.

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

puesto por dos razones especificas:

- Que existe pronunciacion 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
gue se advierte que el analisis carece de sustento, siendo la Sala quien lo preciso

en segunda instancia.

Analisis

En el presente caso, la controversia de fondo gira en torno a la solicitud
presentada por el solicitante, a fin de que la Direccién de Signos Distintivos del
INDECOPI inscriba el signo “CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO?, el
cual fue denegado por dicha autoridad debido a que, segun esta, existe una
notaria similitud en comparacion con el signo “CIRCULO CCV ES NIVEL”.

En ese sentido, el cuestionamiento que planteo gira en torno de saber si la
resolucion de primera instancia realiz6 una adecuada evaluacion de los signos

distintivos en funcion 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 confusién en el mercado y cuales son las cuestiones que podemos
tener en cuenta para evitar inseguridad juridica en la interpretacion de los

requisitos para la evaluacion de los signos distintitvos.



Asimismo, recordar con ello cual es el rol que cumple el Estado como entidad

administrativa y como agente de competencia en el mercado.

Ladebidamotivacion de las resoluciones administrativas en el marco
del Derecho Marcario al pertenecer a la esfera del Derecho

Administrativo. (Problema 2).

Identificacion

El presente problema ha sido identificado mediante la Resolucion de segunda

instancia al momento de evaluar la resolucion de primera instancia.

Al respecto puedo verificar que la Sala no ha declarado la nulidad de la
resolucién de primera instancia, a pesar que no se ha respetado el requisito de
validez del acto administrativo en el extremo de la motivacién; sin embargo, esta
omision no quiere decir y no puede interpretarse como que en el presente acto
administrativo si se haya respetado la debida motivacion, por lo que amerita
evaluar los elementos de conviccién que ha tenido la autoridad para efectuar sus

argumentos.

Analisis

Este problema gira en base de la proteccion 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 motivacion, entendida por el derecho que tenemos todos los
administrados a tener una respuesta fundamentada y razonablemente

aceptable.

En el presente procedimiento se evidencid que la resolucibn de segunda
instancia ha declarado en sus argumentos que la resolucion de primera instancia
no han sido los correctos, ya que dicha Direccion no ha evaluado la posibilidad

de convivencia pacifica entre ambos signos distintivos.



Dicho esto, me hace considerar la posibilidad de tomar en cuenta la declaracién
de la nulidad del acto administrativo, esto en razon a que los argumentos de la

Direccién no han sido suficientes para denegar la solicitud presentada.

En ese sentido, cabe resaltar que el analisis de este problema implica entender
en como la Direccion no ha respetado la debida motivacion en su
pronunciamiento, por lo que debemos comprender en qué consiste la debida
motivacion, asi como entender su enfoque constitucional que la vuelve necesaria

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

lIl. POSICION FUNDAMENTADA

Sobre los problemas juridicos identificados

Problema 1

El procedimiento de inscripcion en el registro de signos distintivos es un
procedimiento que obedece a la necesidad publica de proteccién del consumidor
en cuanto a la posibilidad de confusion que puede generar ante una libre
designacién de signos distintivos. Este procedimiento obedece directamente al
papel que tiene la administracion, en este caso Indecopi, de proteger el interés

publico a través de sus procedimientos.

Al respecto, es importante mencionar que el riesgo de confusion es una de las
figuras juridicas 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, pag. 129).

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

entendido en una doble dimensién, una que consiste en la posibilidad de usar o



disponer de un signo que no sea usado por otro, y por otro lado la prohibicién de

gue otros usen el signo que uno posee.

Nos queda claro entonces que la finalidad de las marcas es la de generar una
distincién e identificacion de productos o servicios que ofrece una determinada
empresa con exclusividad, en comparacion con los productos de otros de la
misma especie, a fin de que los consumidores puedan realizar una adecuada

eleccion de acuerdo con su libertad.

Es asi como, de acuerdo con lo sefialado, podria deducir que el procedimiento
de inscripcién de marcas es un mecanismo de proteccion al consumidor en su
eleccién de acuerdo con sus intereses. Por lo que se hace necesaria que al
momento de realizar la inscripcion de la marca se haga una evaluacion del riesgo

de confusion que se puede generar con la inscripcion.

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 Direccién de Signos Distintivos por haber incurrido en un supuesto
de riesgo de riesgo de confusion, 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 comparacion (CCB y CCV) y en la confusién que puede

generar en su pronunciacion.

Al respecto, en este caso nos encontramos ante una prohibicion relativa de
registro regulada en el literal a) articulo 136 de la Decision No. 486 que sefala

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, o0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la

marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion”

Mediante esta disposicion se establece la prohibicion de registrar un signo que

ya exista 0 que se encuentra en peligro de confusién por una posible similitud.

10



Esta cuestion se encuentra desarrollada desde el articulo 45 al 49 del Decreto
Legislativo 1075, mediante el cual se sefialan los criterios para determinar la

existencia de semejanza entre los signos.

Estos elementos son:

La apreciacion sucesiva de los signos considerado su aspecto de conjunto,

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

- El nivel de percepcion del consumidor promedio.

- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion
0 prestacion.

- La arbitrariedad o fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado.

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

- Semejanza grafica y fonética.

- Semejanza conceptual.

En el presente caso, tal como lo hemos sefalado, la resolucién de primera
instancia ha sefialado que no corresponde registrar el signo solicitado, debido a

la existencia de semejanza grafica y fonética.

En ese sentido se dice, a nivel de doctrina que la semejanza grafica y fonética
se produce cuando hay una igualdad entre los elementos que componen las
imagenes que forman parte del signo distintivo, asi como en la pronunciacion de
las palabras que la componen. La semejanza grafica 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 pronunciacién, no es extrafio 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 designacion verbal. (Maravi, 2014, pag. 65)

En cuanto a la semejanza grafica nos encontramos con imagenes

completamente distintas, a continuacion podré demostrarlo:

11



circuLo i L Centro

Vi y
CCV s mivel s = ) ﬁi Convenciones
rUW

EEmCCB Barranco.

Como puede apreciarse, en el caso de “Circulo CCV” se las figuras que la
componen son las letras de las siglas de la marca (“CCV”) con una circunferencia
detras de esta, mientras que en el caso de “CCB Centro de Convenciones de
Barranco”, se compone por un abanico multicolor con dos cuadrilateros detras
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 imagenes completamente
distintas, que en mi opinibn no podria generar una confusion entre los
consumidores, ya que estos estan compuestos por diferentes figuras y por

palabras diferentes.

En cuanto a la semejanza fonética, si bien es cierto ambas siglas (CCB) tienen
la misma pronunciacién, debemos tener en cuenta que el analisis del signo
distintivo debe realizarse de manera integral o conjunta, para lo cual se advierte
que, como ya lo he venido sefalando, 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
informacion, se puede afirmar que la semejanza fonética no es tan similar como
se advierte en la resolucion de primera instancia y que al encontrarse, ambos
negocios, desenvolviéndose en mercados completamente distintos, ya que uno
se desenvuelve en el &mbito de la educacion mientras que el otro en el ambito
del esparcimiento y cultura, no existiendo, posibilidad de concurrencia de estos

signos al momento de la eleccién de algun consumidor en el mercado.

A su vez, con relacion a los servicios que ambas marcas pretenden distinguir, y
la comercializacion que efectuaran al momento de competir en el mercado, se
precisa que CCV serd comercializada bajo el concepto de una academia

educativa, cuyo propésito es ensefiar a los estudiantes, se entenderia como una

12



“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 Direccion no ha considerado lo dispuesto por
el articulo 151 de la Decision 486, la cual establece que las clases de la
Clasificacion Internacional no determinaran la similitud ni la disimilitud de los
productos o servicios indicados expresamente; con relacion a ello, se puede
apreciar que en el andlisis que la Direccidon ha efectuado solo ha considerado
gue ambos signos distintivos estan dentro de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional, considerando que “esparcimiento” y “servicios educativos” se
comercializan bajo los mismos canales y estan 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 resolucion de primera instancia emitida por la
Direccion de Signos Distintivos se encuentra errada en cuanto al analisis de los
signos distintivos, ya que no ha realizado una evaluacion rigurosa de los

elementos que componen dichos signos distintivos.

Problema 2

La debida motivacién forma parte del derecho constitucional al debido proceso,
ya que aparece como una de las principales garantias que la autoridad
administrativa debe de cumplir a fin de garantizar un procedimiento objetivo y
eficiente. Asimismo, la exigencia de argumentar la orientacion de los actos
administrativos es reconocida como el mecanismo necesario para permitir
apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuacion publica,
dado que obliga al funcionario a razonar, reflexionar, a patentizar tanto la
justificacion de su acto como el objetivo perseguido con su emision, con lo cual
brinda mayores posibilidades para evaluar si ejerce su competencia,
circunscribiéndose solo a dictados de interés publico, exponiendo un elemento
valioso para una ulterior interpretacion, calificaciéon, y control de su actuacion en

términos de objetividad y finalidad publica. (Morén, 2020)
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Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaida en el Expediente
No. 00191-2013-PA/TC considera que “la motivacion de la actuacién
administrativa, es decir, la fundamentacion 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 motivacion
del acto administrativo es una cuestion clave en el ordenamiento juridico-
administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de
la actividad administrativa y la consiguiente supresion de los ambitos de

inmunidad jurisdiccional (...)".

El derecho a la debida motivacién es una garantia 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 articulo 3 de la LPAG, la cual

senala:

“Son requisitos de validez de los actos administrativos:
4. Motivacion.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado

en proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico”.

Entiéndase a ello a la obligacién de la administracion de justificar sus decisiones,
de cumplir con sustentar en base a las disposiciones normativas y a los medios
probatorios adjuntos, sin ningun criterio subjetivo. Esto, ademas, implica que la
administracion deba de cumplir con analizar cada uno los medios probatorios
adjuntos en el expediente, asi como brindar un razonamiento coherente y l6gico

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

En ese sentido, en el presente caso, nos encontramos ante una resolucion de
primera instancia que ha realizado un andlisis completamente escueto en cuanto
a la solicitud presentada por el administrado, o que me hace pensar en que no
ha habido una debida motivacion que sustente esta decision. Hay que entender

gue la falta de debida motivacion no solo implica que no se haya sefalado

14



justificacion alguna, sino que también implica que este se encuentre cumpliendo
con sefalar argumentos coherentes, consistentes y que tengan un analisis

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

Asi 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 atencion en funcién del principio de celeridad y simplicidad
en el procedimiento, ya que, con la argumentacién ofrecida por la Sala, se tienen

elementos de conviccidn para poder revocar la decision de primera instancia.

Sobre las Resoluciones emitidas

Mediante el Formulario de solicitud, de fecha 13 de junio de 2016, el solicitante
inici6 el procedimiento de administrativo de registro de marcas ante el
INDECOPI.

La Direccion de Signos Distintivos resolvio la solicitud en calidad de primera
instancia mediante la Resolucién N0.20031-2016/DSD-INDECOPI denegandola,
toda vez que se ha identificado una causal de prohibicion de registro por
semejanza grafica y fonética del signo sujeto a evaluacion en comparacién con

otra tanto en las graficas del signo como en su pronunciacion.

Siendo asi, el solicitante presentd su recurso de apelacion en contra dicha
resolucién, elevando el reclamo ante la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del Indecopi, sefialando que la primera instancia no ha realizado una
evaluacién 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 Proteccion al Consumidor y de la Propiedad Privada del
Indecopi a través de la Resolucion No. 1283-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24

de abril de 2017, decidié declarar FUNDADO el recurso de apelacion, en
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consecuencia, REVOCO la Resolucion de la Direccion de Signos Distintivos,
ordenando a esta llevar a cabo la inscripcion del signo distintivo de la marca
“Centro de Convenciones Barranco” con reivindicacion de los colores que la
componen, segun corresponda, sefialando que se ha realizado una evaluacién
incompleta de los signos distintivos, y que estos si bien presentan una semejanza
en la pronunciacion, se puede advertir que esta no afecta la coexistencia pacifica

entre estas dos marcas.

En resumen, la Sala determiné lo siguiente:

SIGNOS DISTINTIVOS

Del Signo Registrado: Del Signo Solicitado:
“CIRCULO CcCV” “CCB”
CIRCULO gy :
/ﬁ-\ Centro _
cc“  Convenciones
PON el EEmCCE Barranco.

Sobre el ELEMENTO RELEVANTE:

No se tomara en cuenta la|No se tomard en cuenta las
denominacion “es nivel” porque sera | denominaciones “‘CENTRO,
entendida por el consumidor como un | CONVENCIONES y BARRANCO”
elemento que demuestra jerarquia | porque  aluden al  tipo de
superior a lo estandar. establecimiento y lugar donde se

brinda el servicio.

Desde el punto de vista grafico:
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Elementos figurativos propios y efecto | Elementos figurativos propios y efecto

visual distinto. visual distinto.

Desde el punto de vista fonético:

Ambos signos comparten de manera relevante las conjunciones de letras
CCVI/CBB las cuales se pronuncian identicamente porque ambos tipos de V/B

suenan semejantes.

En razén de lo anteriormente expuesto, para resolver la presente causa,
corresponde determinar lo siguiente: Si realmente existe semejanza que pueda
afectar la coexistencia pacifica entre los signos distintivos tanto en lo gréafico
como en la pronunciacidon que resulte encontrarse en uno de los supuestos de

prohibicion de inscripcion de signos distintivos.

Al respecto debe considerarse lo siguiente:

1. La Direccion de Signos Distintivos mediante resolucion emitida en primera
instancia, ha realizado una evaluacibn muy escasa con relacion 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 grafico como en la pronunciacion. Si bien es cierto que se han
advertido similitudes en la pronunciacion de las siglas que componen tanto
a la marca presentada (CCB) como a la marca en comparacion (CCV), no
advierto la existencia de similitudes ya que ambas marcas se desenvuelven
en ambitos completamente distintos (CCV en el sector educaciéony CCB en

el sector de servicios de esparcimiento)

2. NO ESTOY DE ACUERDO con lo sefialado por la Direccién de Signos
Distintivos en su RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA ya que no ha
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tomado en cuenta consideraciones relacionadas con las graficas que
componen a los signos distintivos y con las actividades empresariales con
las que se encuentran relacionas, ni tampoco ha efectuado una evaluaciéon
de las marcas como un conjunto. Como he podido mencionar, la primera
instancia ha evaluado la solicitud sin realizar una evaluacion adecuada e
integral de todos los elementos que giran en torno del signo distintivo que

se buscaba inscribir.

La primera instancia desarrolla su resolucion en base a una identificacion
incorrecta de la causal de prohibicidn de inscripcion por semejanza fonética

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

ESTOY DE ACUERDO con lo sefialado por la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa del Consumidor y de la
Propiedad Intelectual en su RESOLUCION 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 Direccién 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 prohibicién de inscripcion.

La Sala ha cumplido con realizar un analisis adecuado de la controversia
ocasionada por la resolucibn de primera instancia, ya que se ha
considerado que no existe una semejanza gréafica, dado que las figuras
geométricas y palabras que componen a los signos distintivos en

comparacién son completamente distintas.

Se ha advertido que si bien la pronunciacion de las siglas es semejante, la
sigla “CCB” no forma parte del integro del signo en evaluacién, y que
ademas se ha verificado que dicha semejanza no afecta la coexistencia

pacifica de estos dos signos distintivos.

Si bien, la resolucion de la Sala sefial6 que no se ha cumplido con la brindar

una adecuada motivacion en el la resolucion de primera instancia (la cual
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es una causal de nulidad), hizo bien en revocar la decision y resolver con
respecto al fondo de la controversia, y declarar fundado el recurso de
apelacion interpuesto, ello debido a que ha contado con elementos de
conviccidon que muestran una clara y evidente prueba de que no existe
semejanza ni en lo grafico ni en lo fonético que pueda afectar la

coexistencia pacifica de los signos distintivos en comparacion.

V. CONCLUSIONES

El analisis de las solicitudes de inscripcion 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 evaluacion. Esto implica que no solo se debe de enfocar las
siglas o solo las imagenes sino la totalidad, y verificar ademas que al

menos pueda generar algun tipo de confusion.

El analisis integral de los signos distintivos debié de tomar en cuenta los
servicios en los que se vienen desempeiiando a fin de identificar el posible
impacto de una posible similitud en la decision de los consumidores

mediante una confusion.

El andlisis fonético de los signos distintivos debié de enfocarse no solo en
la pronunciacién de las siglas que estos tienen, sino también en las
palabras que la componen, por lo que hacer lo primer implicaria un

andlisis deficiente.

No estoy de acuerdo con la resolucion de primera instancia, emitida por
la Direccion de Signos Distintivos, ya que no ha realizado un analisis
adecuado de la controversia, identificando equivocadamente los
elementos de los signos distintivos objetos de evaluacién, al sefialar que
existe una pronunciacion semejante de los signos distintivos, sin tener en
cuenta las palabras adicionales que las componen, asi 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 relacién con las actividades en las

gue vienen desempefidndose.

- Si estoy de acuerdo con la resolucién emitida por la Sala en calidad de
segunda instancia, en la que se realiza una adecuada revision de los
errores existentes en la resolucion de la primera instancia. Estoy de
acuerdo con la conclusién respecto de la revocacion de la resolucion, toda
vez que considero que los elementos conformantes de los signos
distintivos son completamente distintos, tal como lo he venido sefialando
parrafos atras, y, que al ser marcas que se desenvuelven en dmbitos
distintos no corresponderia sefialar que se ha incurrido en un supuesto de
prohibicién de inscripcién por riesgo de confusibn en por semejanza

grafica y fonética de los signos.
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SOLICITUDES DE REGISTRO MARCA DE SERVICIO
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Fimado digitalmente par

PRINCIPE DIESTRA Juan Joss FAL
20133640533 soft
Fecha: 10VDB2020 16:54:13-0500

D:RECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTICLASE . -

1. DATOS DEL SOLICITANTE. N° de Solicitantes (En caso de ser més de ¥ solicitante lenar el anéxo A

por cada aslicitante adicional) g

' [] PERSONAJURIDICAT . 771

EI PERSONA NATURAL Tipo de empresa ["’){marque de correspondery: .
(1 wicre Pequefia Medianal | Otea:. .. "

- Nombre o Denominacidn / Razén Social (conforme aparece e su documsants de Ideniidad o, dgcanstitucien) -

oo

JOSE ENRIQUE ZAFRA ORTIZ

| Nacionalidad / Pais de Constitucién:: - = - - [ Documento de Identndad (marcar y llenar segiin. corfresponda; . :
oL il ol | Persona Natiral: DNEL ﬁPASAPDRTED ‘I Persona Juridica RUC I:h'
PERC: 44023093

R_epresehta_'nte Legal (L__Isna.do obligatorle en caso _;Ie ser F_’gr_'so_na quidl_;:a):

Domicilic para-envic de notificaciones en el Pernd
Bi-~¢cidn; Av, La Merced 810 dpto, 301

Distrito:  Suive™ Provincia: Lima Deparfamento: Lima
Referencias de domicilio: @ - : e e T A

Correg electrénico ... ...~ Namero de teiéfono fijo
. 4455283
 Gaslila electrénica (previa suscripcién de . .. - | Ndmero de teléfono cetular- - -

i contrato con indecopi}

Se adjunta documentacién que acredita representacidn,
Documentaclén que acredita representacién ha sido presentado en el expediente N®:
i {Este sxpediente no debe tensr una antigliedad mayor de 05 aﬂos cornforme a io estabietide en el atficulo 40 de fa Ley N° 274dd)

2. DATOS RELATIVOS AL SiGNO DISTINTIVO A REGISTRAR

2.1,  Tipo de Signo: 2.3 Indicacién del Signe (de ser solo 2 3 R grogucc:én del igno
: denominativo) B o
1 Denominativa - .
1¢ Mixta
[3 Tridimensional
L3 Figurativa Centro )
u Convenciones
| Otros:
l :'entre L a 3 plxelés)
2.4, Precise si desea proteger el color o colores come parte de la Marca: 8l D NO []
{en caso de NO MARCAR alguna optitn, se protegeran los colores que aparecen en la reproduccién adjuntada)

{*} De acuerdo con el D.5. 013-2013-PRODUCE sera considerada como micro empresa, aqueila que tenga ventas anuales no maycres a 150
LLLT.; pequeia empresa, aquelia que tenga ventas anuales no menoeres a 150 LLL.T. ni mayores a 1700 U.LT; y mediana empresa, aquella que
tenga ventas anuales no menores a 1700 UL T. ni mayores a 2300 UIT.

INSTITIITO NACIONAL DE DEFENSA DE 1.A COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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["2.5. \ista de Proguctos yo servicios {De solicilar una marca multiciase, deberd pagar Lne tasa de tramitacién por cada clase
. “enla que solicita el ragistro)

Clase Productos yio servicios

41 ESPARCIMIENTO

De no ser suficiente el espaclo anterlor, indicar fas clases, productos y/o servicios adicionales en el ANEXO B

3. PRIORIDAD EXTRANJERA

D Marcar este racuadro si reivindica Prioridad Extranjera (LIenar ANEXO C)

4, INTERES REAL PARA OPOSICION ANDINA {llenar sélo de ser el caso)

5 5.1 Esta solicltud se presenta para acreditar el inferés real de la oposicién formulada en el(los) Expedtente(s) N° 5.2 Clasels)

:

|

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

Firma .
{conforme aparace en su documents de jdantidad)

A
' '_ José Enrique Zafra Ortiz
AN

Nombre y/o calidad del firmante

i . ",
PLAZO DEL PROCEDIMIENTS: Ef plazo makimo para la culminacién de un brAmits po contanciosc (sin oposiclén) os do 180 dias hablies dasde
e} memento de |a presantaclén de |a presente solicitud de registre, conforme a ko sstablecids an ¢l artlcule 24 dei Decrato Laglslative N*
1075,

Fara cltas con [ca aspeciailafas encargados de Ia tramifaclén de los expadientes ylo para |a lectura de sxpadientes, sirvase ifamer ai
teléfono 2247800 nanexc 2154, en el horario de Jures a vlernss de 8:30 am. a 92:00 m., ¢ a Iravés del correc electrénice
citasged@indecopt.geb.oe. (Toda cita y/o consutia de expedianle se realiza con un dia hibif de anticipacidn}.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCTA ¥ DE LA PROTECCION D6 LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle D& ka Prosa 104, San Bor{a, tlma 41 - Patd Telf: 224 7300

E-mall; postmaster@indecopl.gob.pe f Web: www indesopinsh ve

F-MAR-C32C
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ANEXO 2
RESOLUCION DE PRIMERA
INSTANCIA
DIRECCION DE SIGNOS
DISTINTIVOS
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION N° 2003} ~2016/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N°#665232-2016

SOLICITANTE : ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE

Lima, § é}éj gﬁﬁ

1. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de junio de 2018, ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE, de Peri, solicita el registro
de la marca de servicio constituida por la denominacion CCB CENTRQ CONVENCIONES
BARRANCO y logotipo (se relvindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir
esparcimiento, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Centro ‘
Contvenciones

mmmccE Barranco.

Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que VELA MARROQUIN
HANMDERSON I‘fIVER, de Perl, es titular de la marca de servicio constituida por la
denominacién CIRCULO CCV escrita en letras caracteristicas, dende las lefras CCV estan
dentro de una circunfetencia entrecortada, sequida de puntos suspensivos y por la
denominacion ES NIVEL escrita en letras caracteristicas, acompartada de la figura estilizada
un check; confarme al modelo adjunto, para distinguir servicios educativos y culturales, de la
clase 41 de la Ctasificacidn Internacional, inscrita con certificado N° 48204, vigente hasta el
14 de diciembre de 2017.

CIRCULO
PN )
0£" et pnitdS

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El articulo 150 de la Decisidn 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, establece que
una vez vencido el plazo establecido en el articulo 148 de la citada norma o si no se hubleran
presentado oposiciones, la oficina competente procederd a realizar el examen de
registrabilidad. Asimismo, sefala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina
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nacional competente se pronunciard sobre éstas y sobre la concesion ¢ denegatoria del
registro de la marca mediante resolucién.

2.1. Bequisitos de registrabilidad

Ei articulo 134 de la Decisién Andina 486 establece que a efectos de este régimen constituira
marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Anade
que podrén regisirarse como marcas los signos susceptibies de representacion grafica que la
naturaleza del producto a servicio al cual se ha de aplicar una marea en ningin caso sera
obstaculo para su registro.

El signo solicitado a registro CCB CENTRQ CONVENCIONES BARRANCO y logetipo, retne

el requisito de ser susceptible de representacion grafica, y goza ademas de aptitud distintiva,
guedando por determinar si 5¢ encuentra inmerso en alguna prohibicion de registro.

2.2, Prohibicién de reqistro - Evaluacion de Riesgo de Confusion

En el presente caso, se ha verificado que se encuentra regisirada la marca CIRCULO CCV ES
NIVEL y logotipo (certificado N° 48904), con la cual la Direccidn procederd a evaluar la
existencia de riesgo de confusion.

El articule 136 inciso a) de la Decision 486, Régimen Comun scbre Propiedad Industrial,
establece que na podran registrarse como marcas aquellos signas cuyc uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercera, para
los mismos productos o sefvicios, o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca puede causar un riesgo de confusién o de asociacion.

En atencion a lo dispuesta en la norma citada, resulta pertinente senalar que existe riesgo de
confusidn entre dos marcas cuando, comparande una con la otra, dejan ka misma impresion o
recuerdo. En este sentido, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir dos
requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y gue los signos en
cuestién se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados.

Debe precisarse, sin embargo, gue la canfusién en el derecho de marcas puede ser de dos
tipos: confusion directa, la misma que se presenta cuando dos producios © servicias
idénticos se encuentran marcados por signos iguales ¢ similares de modo tal que el
consumidor podria adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata dal ctro; ¥
confusidn indirecta, la cual esta referida no a-los productos o servicios en si, sino al origen
empresarial de los mismas, es decir que el consumidor podria adquirir un producto o conlratar
un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por clro empresaric.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de confusion,
gon un signa sclicitado o registrado con antetioridad, va a depender tanto de las semejanzas
existentds entre eilas, como de la identidad, semejanza o vinculacién de los productes o servicios
a los que estén destinados a identificar. Ambos factores seran analizados a continuacidn, para
lo cual, adicionalmente a lo regulado por la Decision 486, se tomaran en cuenta los criterios
establecidos por el Decrato Legislativo N° 1075,

Pag.2de S
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2.2.1. Servicics a que refieren los signos

El articulo 151 de ta Decision 486, establece que las clases de la Clasificacion Internacicnal
no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados
expresamente.

En atencidn a lo sefialado por las normas citadas en el parrafo precedente, esta Direccion ha
determinade que al evaluar si existe, o no, vinculacién entra productos o servicios, se debe
atender a criterios tales como ta naturaleza y finalidad de los productos yfo servicios de que
se trate, sus canales de comercializacidon o distribucion, es decir, si son ofrecidos en los
mismos establecimientos, &l pdblice al gue estan dirigidos, entre otros.

En el presente caso, se ha verificado que el signo solicitado pretende distinguir
“osparcimiento”, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional; mientras gque la marca
registrada distingue "servicios educativos y culturales” de la misma clase.

Al respecto, se advierte que el servicio de “esparcimiento” que pretende distinguir el signo
solicitadc se encuentra vinculado con "servicios educativos y culturales” que distingue la
marca registrada”; toda vez que estos servicios pueden ser prestados en forma conjunta por fas
mismas empresas o instituciones, pudiendc tener los mismos canales para su prestacion y estar
destinados a un mismo grupe de usuarics.

En consecuencia, de cenformidad con las evaluaciones antes realizadas, se ha determinado
que en el presente caso se cumple ung de lgs requisitos para que se genere riesgo de
confusién en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes en
grado de generar riesgo de confusian,

2.2.2. Examen comparativo

A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signes en grado de producir riesgo de
confusién en e} piblico consumidor se deberan tener en cuenta los criterios establecidos por
la legislacion vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los
productos o servicios especificos gue pretende, distinguir el signo solicitado y de los que
distingue el signo solicitado con antericridad, asi como las caracteristicas y condiciones del
mercade y de los agentes econdmicos correspondientes.

El articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, sefala que “a efectos de establecer si dos
sigrnos son semejantes y capaces de inducir a confusién y error al consumidor, la Direccion
competente tendréa en cuenta principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciacién sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor
énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
by El grado de percepcidn del consumidor medic;
€} La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacién o prestacion,
respectivaments;
d) Er carégrerarbitmrio o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el mercado;
v, ,,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El articulo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “trafdndose de signos
denominativas, en adicion a los criterios sefialados en ef articulo 45 de este Decrefo
Legisiativo, se tendra en cuenta o siquiente:
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a) La semejanza grafico-fonética;

b} La semejanza conceptual; v,

¢) Si el signo inciluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el analisis sobre fa
palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que “frafdndose de signos figurativos,
en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decrefo Legislativo, se tendré en
cuenta lo siguiente!

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

h) Silas figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El articulo 48 del Decreto Legislative N° 1075, sefiala que “fraténdose de signos mixfos,

formados por una dencminacidn y un elemento figurativo, en adicion a los criterios sefialados

en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendré en cuenta lo siguiente:

a) La denominacion que acomparia al elemento figuralivo;

b) La semejanza conceptual; y,

¢) La mayor o menor refevancia del aspecto denominativo frente af elermento grafico, con el
objeto de identificar Ia dimension caracteristica del sigho”.

Por otro lade, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de fa impresion de
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el pablicc consumidor, ya que por lo general,
éste no podra comparar ambos signos a la vez, sino que mas bien el signo que tenga al frente
en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo
anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el pablico consumidor, debiéndose tener
presente ademds, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion que
usualmente se preste para su adquisicién o contratacion.

De conformidad con los sritetios v las consideraciones establecidas, se procedid a realizar el

examen comparative entre el signo solicitado, ¢on la marca registrada, determinandose que
- . I &

estos signos son semegiantes entre si.

En efecto, se advierte que la semejanza entre los signos objeto de analisis radica en ef hecho
que la denominacidn “CCB” que forma parte del signo solicitado, resulta fonéticamente similar a
la denominacidn “CCV" que forma parte de la marca registrada, por lo que dichas
denominaciones en su conjunio generan una pronunciacion y entonacion similar,

Cabe precisar que, si bien el signe solicitado se encuentra conformado por elementos
denominativos, figurativos y cromaticos adicionales, los mismos ne desvirtGan la semsjanza
antes senalada, aunado al hecho que refieren & algunos de los mismos servicios, se determina
que de coexistir en el mercado ambos signos se podria inducir al pablico a asociarlos como
provenientes de un mismo origen empresarial, c que el consumidor piense que existen
vinculaciones de caracter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos,
configurandose un supuesto de confusién indirecta.

Finalmente, se hace necesario afadir que si bien VELA MARROGQUIN HANDERSON KIVER,
de Perd, titular de la marca registrada, no ha formulado cposicidn contra la presente solicitud,
este hecho no determina la registrabilidad del signoe solicitado, ya que la Autoridad Administrativa,
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en defensa del interés de los consumidores, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud
de registro al considerarla confundible con marcas registradas o solicitadas con antetioridad, tal
como sucede en el presente caso.

2.3, Conclusion

Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibicién de registro astablecida por el articulo 136 inciso &) de la Decisién
486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde sefialar que si bien en la clase 41 de la Clasificacién
Internacional, se encuentra inscrita la marca de servicio CCV COUNTRY CLUB DE VILLA
A.C. v logotipo (certificado N° 7868), esta Direccidn considera que el signo solicitado no es
susceptible de generar riesgo de confusion con las referidas marcas, dado que presentan
diferencias gréficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre si.

La presente Resolucidn se emite en aplicacién de las normas legales antes mencicnadas y
en uso de las faculiades conferidas por los articules 36, 40 y 41 de la Ley de Organizacién y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legistativo N® 1033, concordante
con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1075,

3. DECISION DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE, de
Peru,

Registrese y comuniguese

/DANIEL SANCHEZ ORTEGA
Direccion de Signos Distintives
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CEDULA DE NOTIFICACION

Seftor{es): ZAFRA QRTIZ JOSE ENRIQUE
Domicilio: AV. LA MERCED N° 810 DPTO. 301, SANTIAGO DE SURCO, LIMA - LIMA
En ¢f expediente N° 665232-2016

Par la presente, se notifica |a Resolucion N° 20031-201 6/DSD-INDECOPI
Lo que nofifice’a Ud., canforme a Ley',

Lima, 17 de octubre de 2016

JOHN CARLODS VILLAFYIERTE ROLDAN
Profesional efy Historla
Ar¢a de Marcas No/Contenciosas
Rirecclén de Signps Distintivos
INDBECCPI

Adj.: Resolucldn

NOTA: De disponerse el registro del signo solicitado, se pons a su conocimiento que la entrega del
certificado seré realizada mediante notificactén lat domicilio consignado en la solisitud de registre
una ver consentida la Resolucion que se nolificd.

Congtancia de recepcisn o !
Agellidos y Nombres: . <4 e Waboane

L I ks ' A
Fecha: | ")_ ...Hora da recepcion: .1 2138
DNIo G, Bxr. he ... 2N & V2 8& <
Firma y/o selle: <5 m i_»{__ﬁ\/t:ri(' i
vinculo con el destinatario: EN L 'i)“—r-ch’\

! Cabe precisar que contra la resolucidn mensionada procede recursa da reconsideracian o apslacion, segun corresponda,
dentro del plazo de quince {15) dfas hébiles, contado a partir del dia sigulente de nolificada la presente, de conformidad
con los aficuios 131 y 132 def Decrete Legislativo M° 1075, Tales recursos deberan ser presentados anle iz Direccién de
Signos Distintives,

La resolucién que se notlfica surte sfectos el dia de su notficacion ¥ no agota a via administrativa.

F-MAR-14/01

33



ANEXO 3 ,
RECURSO DE APELACION
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WLESA DL PAR

A la Direccién de Signos Distintivos ;

José Enrique Zafra Ortiz, expone:

Que, he fomado conocimiento de la Resolucion No. 20031-2016/DSD-INDECCPI,
mediante la cual deniegan el registro de la marca  CCB CENTRO DE
CONVENCIONES BARRANCO Y LOGOQTIPO para distinguir servicios de la clase
41 del clasificador internacional, par lo que aplicacidn del articulo 132° del Decreto
Legislativo No. 1075, en tiempo oportuno interponemos recurso de apelacion en

los siguientes términos:

Que, Ia autoridad manifiesta que no es factible el registro de lo salicitado en razon
de |a existencia de la marca CHRCULO CCV .. ES NIVEL cuyo titular es
Handerson Kiver Vela Marroquin por fo que ambos signos — segin la autoridad

son simiares -, afirmacién que refuto por lo siguiente:

1.~ El signo CIRCULO CCV ... E& NIVEL es diferente de CCB CENTRO DE

CONVENCIONES BARRANCO tanto fonética, grafica y conceptualmente.

19
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En efecto, fonéticamente cada una tiene su particularidad haciendo la mencién
que o que destaca en el signo registrado es CCV; y en el signo solicitado

CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO.

Gréficamente, el signo registrado no tiene elemento que destaque dentro del
conjunto; en cambio, en el signo salicitado si destaca la figura de un abanico (o
concha) estilizado y las leiras CCB gue no vienen a ser sino fas iniciales de

CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO,

Conceptualmente, es evidente que cada signo expresa una idea particular e
inconfundible del signo que representan por lo que los consumidores no los
pueden confundir. El primero se reflere a un CIRCULO {conjunto de personas); el

segundo, se refiere a un lugar donde se realizan eventos pablicos)

Sin embargo, la autoridad manifiesta que la confusidn se debe a la similitud
entrea CCV (Circulo CCV es nivel) y CCB (CCB CENTRO DE CONVENCIONES
BARRANCO) va que la secuencia de letras es simitar.

Pero la autoridad no tiene en cuenta que ellos mismos han consignade en la
resolucién la existencia del registro de la marca "CCV COUNTRY CLUB DE VILLA
AC", marca que obviamente tiene no similar sino igual secuencia de letras de

CCVy, sin embargo, coexiste con CIRCULO CCV ES NIVEL.

Lo antes descrito permite deducir que si coexisten dos registras similares {por el

CCV} es l6gico que un tercere — diferenciado como CCB — pueda coexistir con los

36



otros dos previamente existentes ya gue en derecho existe el principic que a igual

razon igual derecho.

POR LO EXPUESTO:

Solicito se revoque la impugnada v me conceda el registro correspondiente.

Lima, 20 de octubre de 2016.

" 8
oL

A
/) \i)._‘??l
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PROVEIDO

Expediente N° 665232-2016
Lima, 31 de octubre de 2016

En atencién al escrito de fecha 28-10-2018, se ha provaide lo stguiente:

Habiéndose presentado el recurso impugnative de Apelacién dentro del término y
cumplido c¢on los demas requisitos que establece fa fey, téngase por interpuesto el
referido recurso y elévese el expediente de la materia al Superior Jerarguico.

LIZET ROXANA GO
Profesional en Derecho
Area de Marcas No Cantenciosas
Direccién de §ignos Distintlvos
INDECQP|
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Indecopi

1

MNTIVDS
Cele fa Prosa 109 - San Bura

GEDULA DE NOTIFICACION

Expediente N° 665232-2016

Sefior {es): ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE
Direccién: AV. LA MERCED N° 810 DPTO. 301, SANTIAGO DE SURCO, LIMA - LIMA

Lima, 31 de cctubre de 2016

En atencién al escrito de fecha 28-10-2016, se ha proveide lo siguiente;

{ ) Habiéndose presentado el recurso impugnativo de Reconsideracidn dentro el término
y cumplide con los demés requisitos que establece la ley, téngase por interpuesto el
referido recurso.

( x ) Habiéndose presantado el recurso impugnativo de Apelacién dentro del término
¥ cumplido con los demds requisitos que establece la ley, téngase por
interpuesto el referido recurso y elévese el expediente de 1a materia al Superior
Jerarquico.

Lo que notifico a Ud., conforme a Ley.

/ oA

A ;
Sae Af[l ;7’ .
Ak A g
H .,,‘J,’U('r‘i_y g"\}/i L / )
LIZET ROXANA GOMEZ RGSALES
Profeslonal en Deracho
Area de Marcas No Contenciosas
Direccién de Signos Distintivos
INBECOPR|

;j,

|

e

Constancia de recepcion o y

Agelidas y Nombres: ..« £ 50C70 T \dwin/ -
Fecha: =t A' LA Hora de recepcion: fi B0 ri
DNl o . Extr e | £33529/2F

Firma yio sello: \./?3‘5_(:_&{ T/ ;

Vincule con el destinatarto:

F-MAR-15/1B

N
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ANEXO 4
RESOLUCION DE SEGUNDA
INSTANCIA
SALA ESPECIALIZADA EN
PROPIEDAD INTELECTUAL
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Safa Esy en Propiedad

Domicllio: Av. La Merced N° 810 Dpto.
301, Santiage de Surgo,

CEDULA DE NOTIFICACION

Expediente N° 665232-2016 el

Lima, 18 de abril de 2017
Serores: ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE

Por medio de la presente se pone en su conocimiento €l contenido del Acta de
fecha 18 de abril de 2017, el cual es el siguiente:

“Por medio de fa presente acta se deja constancia que ol expediente se
encuenira en etapa de ser resuelfo.

En ese sentido, de conformidad con Jo establecido en el articulo 136-A del
Decreto Legisiativo N° 1075, las partes ya no podran presentar escritos y
docuimentos adicionales”.
Lo que notifico a Ud.
el o .
N K 2
ey Colup
N 22

por FLAVIO NUNEZ ECHAIZ?

poWRIEAS Secretario Técnico
e ep ol .
- oM - 2,52

1 Articulo 13604 .- Presentacién de escritos ante la Sala Especializada en Propledad Intetectual
Las partes fienen el derecho de presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta
antes de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaria Técnica levanta un acta dejando
constancia de que el expediente se encuentra en dicha etapa. la cual es anexada al expediente y notificada
a las paries. :
Mg esta permitido a ias parles la presentacién de escritos reiterando los argumentos de hecho o de dereche
que hayan sido expuestos antericrmente.

2 En virtud a la delegacion de firma dispuesta mediante Memordndum N* 0098-2017/TPI de fecha 1 de
tabrero da 2017, facultad conterida per el arilculo 139 numeral § del Decreto Legislativo 1075 {incorporado
mediante Decreto Legistativo 1308).

7%
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propledad Intelectual
RESOLUCION N° 1283-201 7/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 665232-2016/05D

SOLICITANTE  : JOSE ENRIQUE ZAFRA ORTIZ

Riesgo de confusién entre signos que refieren servicios de la clase 41 de
la Nomenclatura Oficial.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.
. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de junio de 2016, José Enrique Zafra Ortiz (Per() solicito el registro
de la marca de servicio constituida por ‘a denominacién CCB CENTRO
CONVENCIONES BARRANCO v logotipo (se reivindica colores!), confarme a
modelo, para distinguir esparcimiento de |a clase 41 de ta Nomenclatura Oficial.

Centro '
Convenclones

SRR Darranco.

Mediante Resolucién N° 20031-2016/DSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre
de 2016, la Direccién de Signos Distintivos DENEGO de oficio el registro del
signo solicitado al considerarlo confundible con la marca CIRCULO CCV ES
NIVEL y logotipo (Certificado N° 48904), registrada a favor de Handerson Kiver
Vela Marroquin (Per(), que distingue servicios de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial.

Asimismo, dejé constancia que el signo solicitado no serd susceptible de
-generar riesgo de confusién con la marca CCV COUNTRY CLUB DE VILLA
A.C. y logotipo (Certificado N° 7B88) debido a que presentan diferencias
graficas y fonéticas gue permiten diferenciarlos entre si.

| Se distinguen los colores ojo, amarilio, negre y bianco.

M-SPI-07/01 1.9

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE 1.4 COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCI ON DE L4 PROPIEDAD INTELECTUAL

Caite D la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pevti A Telf: 224 7860
gl consultascindecopi.gob.pe / \Wih: wivs indecopi. pob.pe

&

42



i, b

e

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

RESOLUCION N* 1283.2017/TPIINDECOPI

EXPEDIENTE N° £65232-2016/DSD

Con fecha 28 de octubre de 2018, el solicitante interpuso recurso de apelacion

manifestando lo siguiente:

- No existen similitudes graficas, fanéticas y conceptuales entre ios signos
confrontados que generen riesgo de confusion.

- Existe en 1a clase 41 de la Nomenclatura, la marca CCV COUNTRY CLUB
VILLA A.C. y logotipo (Certificado N° 7868), que posee la conjuncion CCV al
igual que la marca base de denegatoria, en ese sentido el signo solicitado no
tendré inconvenientes en coexistir en el registro.

CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si el sigha
solichado CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO vy logotipo resulta
confundible con la marca CIRCULO CCV ES NIVEL y jogotipo (Certificado N°
48904).

111 ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificade que:

a) Handerson Kiver Vela Marroguin es titular de la marca de servicio
constituida por el logotipo conformado por la denominacian CIRCULO CCV
escrita en letras caracteristicas, donde las letras CCV estan dentro de una
circunferencia entrecortada, seguida de puntos suspensivos y por la
denominacien ES NIVEL escrita en letras caracteristicas, acompafada-de
la figura estilizada un check, conforme al modeio, gue distingue setvicios
educativos y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Cficial, inscrita el
31 de julio de 2007, con Certificado N° 48904, vigente hasta el 14 de
diciembre de 2017.

M-SP1.01/01 2-9
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TRIBUNAL DF DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propledad Intelectual

RESOLUCION N° 1283-2017/TPHINDECOP!

EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD

CIRCULO

c&“..mw@e@\/ |

b) Country Club de Villa es titular del registro muiticlase de la marca de
producto o servicio constituido por la denominacién CCV COUNTRY CLUB
DE VILLA A.C. (se reivindica colores?), conforme at modelo, que distingue
servicios de entretenimiento: educacién, actividades deportivas y culturales,
servicio de club deportivo de la clase 41 de la Nomenclatura Cficial, inscrita
el 2 de abril de 2014, con Certificado N° 7868, vigente hasta el 2 de abril de
2024,

CoUNTRY CLUB DE VILLA A.C.

2. Determinacion del fiesgo de confusién

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 establece gue no podran registrarse
como marcas aguellos signos que sean idénticos o se asemejen, & una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecio de los
cuales e uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion.

Con relacién a la figura del riesgo de confusién, cabe tener en cuenta la
interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina {Praceso N° 156-IP-2005%, en la cual se sefiala lo siguiente:

? Se distinguen los colores amariilo, marrén y azul.
3 Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagera N° 1271 del 2 de diciembre del 2005,

M-SPI-01i1 349
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
¥ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad infelactual

RESOLUCION N° 1283-2017/TPINDECOPI

EXPEDIENTE N° 665232-2016/D5D

“Los sighos que aspiren ser regisirados como marcas deben ser
suficientemente disiintivos y, en consecuencia, no deben generar
confusidn con otras marcas debidamente registradas que gozan de la
proteccion legal ”

“Segtn la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo
gonfundible ya gue (...) de permitirse su registro se atentaria contra el
interés del titular de ia marca anteriormente registrada vy el de los
consumidores. La prohibicién de registro de signos confundibles
contribuye a que el mercado de productos servicios se desarrolle con
transparencia, para gue el consumidor no sea objeto de engafios que le
lleven a incurrir en error al realizar la eleccién de los productos que
desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 126-1P-2005%, el Triounal Andinc establecio que:
"Para determinar el riesgo de confusién del signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, serd
necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
signos en disputa, como entre los productos o servicios disting uidos por ellos v,
ademas, considerar la situacion de los consumidores o usuarios, la cual variara
en funcion de los productos o servicios de que se frate.”

En esa linea, &l riesgo de confusidn debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelacion de los siguientes elementos: a) la similitud o conexién competitiva
entre los productos yfo servicios y by la similitud enfre los signos, para lo que se
debera tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelacion de
estos elementos se determina i riesge de confusion. :

Asi, puede ser que ante marcas idénticas, en caso gue la marca registrada
anterior tenga una fuerza distinfiva muy grande, aun con una lejana conexion
competitiva, se determine que existe riesgo de confusion, Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier simiitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aungue se determine que existe similitud o
conexion competitiva entre los productos o servicios, na se determine un riesgo

4 Gaceta Oficial del Acuerde de Cartagena N° 1273 del 7 de diclambre del 2005.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especiallzada en Propiedad Intelactual
RESOLUCION N° 1283-2017/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N* 665232-2016/DSD

de confusién, si la marca registrada anterior es muy debil, por lo gue cuenta con
una proteccién limitada.

2.1 Respecto de los servicios

En el presente caso, se advierle que el servicio de esparcimiento que pretende
distinguir el signo solicitado comprende a los servicios culturales que distingue
la marca registrada,

2.2 Examen comparativo entre los signos

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresién en
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publica consumidar de los
correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumider no podra comparar ambos  signos
simultaneamente. Méas bien el signo gque tenga al frente en un momentc
determinado va a ser confroniado con el recuerdo mas o menos vage gue
guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos
distintivos, debe considerarse principalmente aquellas caracteristicas que
puedan ser recordadas por el pdblico consumidor.

Lo mas importante @ considerar son las semejanzas y no 1as diferencias de los
signos en cuestién, Las diferencias sélo tendran influencia en la impresién en
conjunto si son tan fuertes frente a las similifudes gque dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores, Estos criterios han sido sefialados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y mas recientemente en los Procesos N°s
147-1P-2005° y 156-IP-20058.

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publice dependeran dei grado de
la atencion que usualmente el consumidor medio preste para la adquisicion vy
contratacion de los productos o servicios a distinguir.

8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N°® 1258 del 3 de noviembre de 2005,
% Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.
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Cabe indicar que en caso de [0s signos mixtos debera determinarse cual es el

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

empresarial de los productes o servicios. Existen dos posibilidades:

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

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

Sabre esto Fernandez - Novoa’ sefiala, “...a fa hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto fa pauta de fa visién en
conjunto coma lfa uiterior pauta anfes expuesta; a saber: la de la supremacia
del elementc dominante que impregna la vision de conjunio de fa
correspondiente marca”,

El citado autor sefiala que “de ordinario, el elemento dominante de una mairca
mixta estd constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera
gue la primacia de esta pauta se basa en que “a /a hora de adquitir productos
revestidos con una marca gréfico - denominativa, ef publico demanda los
productos en ef comercio seftaléndoios por su denominacion y no graficamente.
(..) En alguncs casos, el predominio del componente denominativo puede
verse reforzado por una circunstancia ufterior, a saber. que la propia naturaleza
del componente figurativo de la marca mixta hace que el pabiico contemple tal
componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar
como un Indice identificador del producto, desempefia tan solo el papel de
contribuir a ormamentar fa preserdacién del producto. Esta pauta deja de
aplicarse, no obstants, en los supuestos en fos que por ciertas razones ¢l
alamento figurativa de una marca mixta predomina sobre su componente
denominalivo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el
componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en el componente dencminativo (tales
como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un elevado nimero de marcas perienecientes a
tercercs); i) factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondienie marca
mixta {tales como: que la palabra ocupe un lugar infimo dentro de la estructura

? Ferpandez - Novoa, Tratado sobre Derecha de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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total del signo, la noforiedad adquirida por el elemento figurativo o la
originalidad intrinseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y la marca base de
denegatoria constituyen sighos de naturaleza mixta, debera establecerse
previamente si presentan algin elemento relevante que determine su impresion
en conjunte.

En tal sentido, en ambos signos ssra relevante tanto el aspecto denominativa,
por ser la forma como log usuarios solicitardn los servicios en el mercado,
como e! figurativo, debido a las caracteristicas y combinacion de los elementos
que los conforman, tal como se aprecia a continuacion:

Signo Solicitado |

Centro
. 4 Convenciones
masnCcn  Barranco.

Signo Solicitado

cirCULO
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En el signo solicitado resulta relevante la conjuncion de letras CCB, debido a
que las denominaciones CENTRO, CONVENCIONES y BARRANCO ajuden en
su conjunte al tipo de establecimiento y locacion geogréfica en los que se
prestaran los servicios que pretende distinguir. En ese sentido, no se tomaran
en cuenta al momento de realizar el examen comparativo.

De otre lado, en la marca regisirada resulta relevante la denominacion
CIRCULO CCV, debido a que la expresién ES NIVEL sera entendida por el
plblico consumidor que tiene una jerarquia superior al estandar, por lo que
dicha expresién no se fomard en cuenta al momento de realizar el examen
comparativo.

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante dei signo
salicitado CCB CENTRQ CONVENCIONES BARRANCO y logotipo y la marca
CIRCULD CCV ES NIVEL y logotipo (Certificado N° 48804) se advierte lo
siguiente:

- Desde el punto de vista grafico, se aprecia que ambos signes cuentan
con elementos figurativos propios, lo gque determina gue tengan un
efecto visual distinto.

- Fonéticamente, si bien el signo solicitado pesee en su conformacion la
palabra CIRCULO, ambos signes comparten de manera relevante las
conjunciones de letras CCB/CCV, las cuaies tendrén una pronunciacion
idéntica ya que la letra B sonara igual que {a letra V, por lo que los
signos generardn una pronunciacion semejante.

2.3. Riesgo de confusion

En virtud a lo expuesto, aun cuando los signos bajo analisis distingan algunos
de los mismos servicios e incluyan de manera relevante en su conformacion las
conjuncicnes de letras CCB/CCYV, las cuales son fongticamente idénticas,
debido al hecho de gue ya existe en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial ofra
marca registrada a favor de un tercere que incluye ia conjuncion CCV, se
concluye que es posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de
inducir a confusion al pUblico consumidor.

Por otra lado, cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta en su

conformacidn los términos CENTRO, CONVENCIONES y BARRANCO, éstos
resultan descriptivos de los servicios que se pretende distinguir, por lo que
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corresponde oforgar el registro del signo solicitado sin reivindicar dichos
términos.

En consecuencia, el signo solicitade no se encuentra incurso en la
causal de prohibicion de registro establecida en el articulo 136 incisc a) de la
Decision 486, razén por la cual carresponde su acceso a registro.

V. RESOLUCION DE LA SALA

REVOCAR la Resolucién N° 20031-2018/DSD-INDECOPI de fecha 11 de
octubre de 2016, y, en consecuencia, OTORGAR a José Enrique Zafra Ortiz
(Peru) el registro de la marca de servicio constituida por la imagen de una figura
irregular semejanie a un abanico abierto, defras de la cual se aprecia el horde
superior de una figura cuadrada; y debajo de su lado izquierdo un rectangulo
peguefic acompafado a lado derecho de la conjuncion de letras CCEB, a su
fade derecho ocupando la misma aliura de lo antes descrito, la denominacion
CENTRO CONVENCIONES BARRANCO (sin reivindicar), escrita en tres
niveles y en tamario relevante, todo en los colores roje, amarillo, negro y blanco,
conforme al modelo, para distinguir esparcimiento de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial por el plazo de 10 afios, contado a partir de la fecha de 1a
presente Resolucion y disponer su inscripcién en el Registro de Marcas de
Servicic de la Propiedad Industrial.

Con la intervencién de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,
Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castafieda,
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco
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CEDULA DE_NOQTIFICACION
Lima, ° O
. E,C’ul Cawim - )
Sefiores : JOSE ENRIQUE ZAFRA ORTIZ P 1
Domicilio : Av. La Merced N° 810, Dpto. 301, Surco

~

Referencia: EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD

De mi consideracion:

MNos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolucion N® 1283-
201 7/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en ¢l
expediente de la referencia.

Atentamente,

INDECCPLUC!

T

2017-5P1-0004378

FLAVIO NUNEZ ECHAIZ
Sécretario Téchico
SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Adj.: Copia de la Resolucion N° 1283-2017/TRPI-INDECQOPI

E La Resclucidn adjunta & la presenie surte efectos el dia de su nolificacién y agota la via administrativa, de
conformidad con (o dispuesto en sl numeral 1 del asticuls 25° y literal e) dei artlculo 218° de la Ley N* 27444,
respectivamente. La Resolucion adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del
proceso conienciaso administrative dentro del plazo de 3 meses postericres a [a notificacién de la misma, de
conformidad con lo dispuesto en el articuio 17, inciso 1} de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo.

|:I La Resclucidn edjunta a |z presente surta efectos el dla de su nofificacidn y es irmecurribie, de confarmidad con fo
dispusste en ¢ numeral 1 del anticule 25° y articulo 158° de la Ley N* 27444,

La Resolucién adjunta a la presenle surte efectos el dla de su notificacién, de conformidad con lo dispuesio en al
numeral 4 del erticulo 25° da la Ley N° 27444,

F-SPI-14/01
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Registro de la Propiedad Industrial

Drirecchon de Signos Distintivos

CERTIFICADO N° 00100661

La Direccién de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, certifica que por mandato de la
Resolucién N°® 001283-2017/DSD - INDECOP! de fecha 24 de Abril de 2017, ha quedado
inscrite en el Registre de Marcas de Servicia, el siguiente signo:

Signp : Ls denominacion CCB CENTRO CONVENCIOMES BARRANCO vy
legotipo (se reivindica colores), conforme al modelo

Distingue . Esparcimiente
Clase : 41 de la Glasificacian Internacional.
Solcitud : 0665232-2016
Titular : . ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE
Pais : Pera
Vigencia i, 24de Abril de 2027
Tomo W 504 '
Folio i 075
Centro
CL:’:D Convenciones
ey e Barranco.

RAY MELONt GARCIA
Director
Direccitén de Signos Distintivos
INDECOPI

3
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DIRECCION DE SIGNGS DISTINTIVOS
Cpile | Progs 104 San Bana

CEDULA DE NOTIFICACION
Sefior(es): ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE

Domicilio: Av, La Merced N° 810 Dpto. 301 - SANTIAGO DE SURCO

En el expediente N° 665232-2016

Par la presente, se notifica el certificado N°0100661

Lo que notifico a Ud., conforme a Ley'.

Lima, 3 de julio de 2017

Ménice Luz Gusvara Uriarte

Asistente Admipistrativo
Area de Registra y Archilve
Direccion de Signos Dislintvos
INUE_COP!
Adj. Certificado. :
N et e
TS }).’3 Pt P

Fecha:.... (0.5 . (277, /5% .. Horade recepaIon:... (2. 28 o,

DNl 0 C. Extr. N* .. (. S e

Firma y/o sello: c.é;

1 Cabe precisar que contra |a resalucién mencionada procede recurso de reconsiderscidn ¢ apelacion, segun corresponda,
dentre del plazo de quince (15} dias habilas, contado a partir del dia siguiente de nelificada la presente, de conformidad con
los articulos 131 y 132 del Decrelo Legistative N° 1075,

La resolucidn que se notifica surte efectos el dia de su notificacién v no agots ka via administrativa.

54




