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Resumen 

 

En el presente informe jurídico, se analiza un procedimiento administrativo que 

versa sobre una la solicitud de registro de marca de servicio, presentada por la 

empresa T.T.A. S.C.R.L., cuyo signo solicitado es TOURS APU y logotipo, este 

signo pretende distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional. 

Posteriormente a la publicación de la marca mixta en el Diario Oficial el Peruano, la 

empresa U.A.D.C. S.A.A., formulo una oposición de registro de marca, 

argumentando lo siguiente: i) que son titulares de la marca APU, la cual distingue 

servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional, ii) que el signo solicitado 

es idéntico en el aspecto fonético y denominativo, iii) que tanto la marca registrada 

APU y el signo en conflicto pretende distinguir los mismos servicios. 

Ahora bien, la empresa de T.T.A. S.C.R.L. absolvió la oposición formulada, 

señalando que: i) que la opositora es titular de la marca APU y no de la marca 

TOURS APU, ii) la empresa opositora y la solicitante cuentan con razones sociales 

distintas, iii) existe una diferenciación entre los servicios que pretende distinguir, 

tanto el signo solicitado como la marca registrada, iv) respecto a la similitud fonética 

no son semejantes, y en la similitud gráfica, son totalmente diferentes debido a que 

el signo solicitado es un signo mixto (denominativo y gráfico) y la marca registrada 

solo es denominativo.  

En ese sentido, en primera instancia la Comisión de Signos Distintivos del 

INDECOPI, declaro FUNDADA la oposición formulada por la opositora, y en efecto, 

se denegó el registro de la marca de servicio solicitado por la empresa T.T.A. 

S.C.R.L., toda vez que la marca solicitada TOURS APU y logotipo generarían riesgo 

de confusión indirecta a los consumidores.  

Al respecto, la empresa T.T.A. S.C.R.L. formulo recurso de apelación respecto a la 

Resolución de primera instancia, fundamentando que para ellos no generaría a los 

consumidores riesgo de confusión, debido a que no existe una similitud fonética.  

Por último, en segunda instancia la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 

INDECOPI, ordeno que se revoque la resolución de primera instancia y declaro 

INFUNDADA la oposición ya que no se genera riesgo de confusión, en 

consecuencia, que se otorgue el signo solicitado TOURS APU y logotipo para 

distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional. Asimismo, en 

dicha resolución de la Sala hubo dos votos en discordia de dos magistradas, debido 

a que consideraron que si generaría a los consumidores un riesgo de confusión 

entre el signo solicitado y la marca registrada. 
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RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES 

INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

  

A. SÍNTESIS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO Y 

LA OPOSICIÓN DE MARCA 

 

Con fecha 22 de diciembre de 2016, la empresa T.T.A. S.C.R.L, solicito ante la 

Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de la marca de servicio 

compuesto por la denominación TOURS APU y logotipo, para distinguir servicios 

de la clase 39 de la Clasificación Internacional. 

 

Posteriormente, con fecha 08 de febrero de 2017, la empresa U.A.D.C. S.A.A., 

formulo oposición de marca de servicio, argumentando lo siguiente: 1) Que ellos 

son los titulares de marca de servicio APU, otorgado mediante el Certificado N° 

50947; 2) Que el signo solicitado es casi idéntico en el aspecto fonético y 

denominativo a la marca registrada, 3) Que los signos en conflicto distinguen 

algunos de los mismos servicios. En ese sentido, la Comisión de Signos 

Distintivos del Indecopi (en adelante, la Comisión), deberá determinar si existe 

riesgo de confusión entre el signo solicitado TOURS APU y logotipo, y la marca 

de la opositora.  

 

B. FUNDAMENTOS DE HECHO  

 

1. El 22 de diciembre de 2016, la empresa T.T.A. S.C.R.L (en adelante, el 

Solicitante), solicito ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el 

registro de la marca de servicio compuesto por la denominación TOURS APU 

y logotipo, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación 

Internacional. 

 

2. Mediante la cedula de notificación de fecha 11 de enero de 2017, se otorga 

la respectiva orden de publicación, asimismo, se deja constancia que se 



excluye de oficio lo consignado “y demás servicios” entre los servicios que 

procura distinguir, debido a que este término resulta impreciso, de acuerdo a 

la Clasificación Internacional. 

 

3. A través del Acta de fecha 27 de enero de 2017, señala que la cedula de 

notificación de fecha 11 de enero de 2017, la cual contiene la orden de 

publicación fue entregado a un domicilio erróneo, por ese motivo se ordena 

que se sobrecarte la cedula de notificación al domicilio procedimental. 

 

4. Con fecha 01 de febrero de 2017, fue notificada correctamente al solicitante 

la cedula de notificación de fecha 11 de enero de 2017. 

 

5. El 03 de febrero de 2017, el solicitante público en el Diario Oficial El Peruano 

la marca mixta TOURS APU y logotipo. 

 

6. Con fecha 08 de febrero de 2017, la empresa U.A.D.C. (en adelante, el 

opositor), formulo oposición al registro del signo solicitado dentro del plazo 

legal otorgado, señalando lo siguiente: 

 

 Que, ellos son titulares de la marca APU, el cual distingue servicios de la 

clase 39 de la Clasificación Internacional, y se encuentra inscrito mediante 

el Certificado N° 50947. 

 

 Que, el signo solicitado TOURS APU y logotipo, es casi idéntico a la 

marca registrada APU, tanto en el aspecto fonético y denominativo, 

debido a que ambos signos, comparten un elemento denominativo, el cual 

es APU, por ello, no debería tenerse en consideración en el signo 

solicitado la denominación TOURS, por que se refiere a los servicios que 

desea distinguir, resultando ser un signo genérico.  

 

 Por otro lado, ambos signos TOURS APU y logotipo, y la marca registrada 

APU, son casi idénticos en el aspecto gráfico, el cual traería como 

consecuencia que los consumidores sean inducidos a error, ya que no 



podrán establecer el origen empresarial de los servicios, en efecto este 

se encontraría inmerso dentro de las prohibiciones relativas, conforme al 

inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

 

 El signo solicitado TOURS APU y logotipo, pretende distinguir los mismos 

servicios como el transporte, embalaje y almacenamiento de mercancía, 

por ello, esto causaría un riesgo de confusión de acuerdo al inciso a) del 

artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

 Los consumidores lo que distinguirán y destacaran es el elemento 

denominativo del signo mixto solicitado, ya que se pronuncia de manera 

idéntica ambas denominaciones, induciendo a error a los consumidores y 

creyendo que tienen un mismo origen empresarial. 

 

 Finalmente, en el caso que se incluya la denominación TOURS en el 

examen comparativo del signo solicitado, podría ser visto a manera de 

una variación de la marca registrada APU, por otro lado, el elemento 

figurativo que lo conforma como son las montañas, de ninguna manera 

quita la semejanza expresada en los párrafos anteriores. 

 

7. A través de la cedula de notificación de fecha 9 de febrero de 2017, la 

Comisión de Signos Distintivos corrió traslado de la oposición al solicitante, 

por el plazo de 30 días.  

 

8. Con fecha 24 de febrero de 2017, la empresa solicitante T.T.A. S.C.R.L, 

presento escrito de absolución de oposición, manifestando lo siguiente: 

 

 La empresa opositora U.A.D.C. S.A.A., señalo que son titulares de la 

marca APU, en ese sentido, ellos no son titulares de la marca TOURS 

APU y por ello, no existiría fundamento alguno que induciría a error a los 

consumidores. 



 Por otro lado, indico que se debe tener en cuenta que existe una 

diferenciación con la empresa opositora, versando en la razón social, es 

decir, tanto la empresa solicitante y la empresa opositora tienen razones 

sociales diferentes.  

 

 Que de acuerdo a la empresa opositora U.A.D.C. S.A.A., el solicitante 

pretende distinguir servicios muy similares al que distingue su marca 

registrada, no obstante, deberá tenerse en consideración que los 

servicios que distingue la marca APU son el depósito de mercancía, de 

manera especial el cemento a granel y/o en bolsa, alquiler de almacenes, 

mientras, el signo solicitado TOURS APU y logotipo, pretende distinguir 

los servicios como es el transporte, embalaje y almacenamiento de 

mercancías, los servicios de organización de viajes, descarga y 

transporte de mercancía, entonces esto permite que ambos se 

singularicen en el mercado, existiendo una diferenciación.  

 

 Finalmente, respecto a las similitudes, señalo que en la similitud fonética 

no se encuentra una semejanza la cual confiera al consumidor a inducir 

a error y, por otra parte, en la similitud grafica no existe dicha similitud ya 

que son totalmente diferentes, puesto que TOURS APU y logotipo cuenta 

con un elemento figurativo y denominativo, mientras que la marca APU 

solo cuenta con el elemento denominativo y no cuenta con un elemento 

figurativo. 

 

9. Mediante cedula de notificación de fecha 28 de febrero de 2017, se tuvo por 

contestada la oposición formulada y se tuvo presente el nuevo domicilio 

procesal indicado por el solicitante. 

 

10. Mediante cedula de notificación de fecha 21 de marzo de 2017, se dispuso 

pasar el expediente a resolver.  

 

 



11. Con fecha 11 de agosto de 2017, la Comisión emitió la Resolución N° 2240-

2017/CSD-INDECOPI, mediante la cual declaro FUNDADA la oposición 

formulada por la empresa U.A.D.C. S.A.A. y, en consecuencia, se denegó el 

registro de la marca de servicio solicitado por la empresa T.T.A. S.C.R.L, 

dicha decisión se basó en los siguientes fundamentos: 

 

 Que, el signo solicitado pretende distinguir transporte, embalaje y 

almacenamiento de mercancía, organización de viajes, descarga y 

transporte de mercancía comprendido en la clase 39 de la Clasificación 

Internacional, mientras que la marca registrada distingue el transporte, 

embalaje, almacenaje y depósito de mercancía, especialmente de 

cemento a granel y/o en bolsa, alquiler de almacenes, de la clase 39 de 

la Clasificación Internacional.  

 

Entonces, si el signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos 

servicios que distingue la marca registrada, estos son los servicios de 

transporte, embalajes y almacenamiento de mercancía, la Comisión 

considero, que el resto de servicios que pretende distinguir el signo 

solicitado, son de uso complementario, susceptible de ser brindado por 

las mismas empresas y que aumenta el riesgo de confusión, la similitud 

de algunos de los servicios, que aluden tanto el signo solicitado como la 

marca registrada, generando que se cumpla uno de los requisitos, a fin 

de que se dé el riesgo de confusión. 

 

 En el signo solicitado, la denominación TOURS conforma un elemento 

descriptivo, puesto que esta denominación anuncia una característica de 

los servicios, el cual pretende distinguir, elaborando una alusión de 

manera directa a la finalidad del servicio, este es que se efectué un viaje 

turístico o una excursión, en consecuencia, no se consideró en el examen 

comparativo.  



 Una vez determinado ello, la Comisión procedió a realizar el examen 

comparativo de los signos, a fin de establecer si la marca APU y el signo 

solicitado son confundibles, por ello, primero se empezó con el impacto 

en su conjunto que genera en el público consumidor, segundo, se llevó a 

cabo el examen comparativo entre el signo solicitado TOURS APU y 

logotipo, y la marca registrada APU, como se aprecia a continuación: 

 

Signo Solicitado Marca Registrada 

  

 

 

 

 

 

Al respecto, la Comisión determino la semejanza, el cual versa en que 

ambos tienen el elemento denominativo APU, este elemento en común 

vendría a ser el único elemento denominativo, lo cual produce una 

pronunciación idéntica. Asimismo, si bien el signo solicitado cuenta con 

elementos figurativos, esto no imposibilitara que los consumidores 

adjudiquen un mismo origen empresarial. 

 

 Por otro lado, la Comisión señalo que, ante la existencia de otras marcas 

registradas a favor de terceros, que incluyen el termino APU dentro de la 

clase 39 de la Clasificación Internacional, todas estas marcas cuentan 

con elementos denominativos, gráficos y fonéticos que conceden una 

distinción, en relación a la marca que es materia de oposición.  

 

 Por último, una vez efectuado el examen de registrabilidad del signo 

solicitado, se estableció que cuenta con aptitud distintiva y con una 

representación gráfica, pero se encuentra inmerso dentro de la 

prohibición relativa contenida en el inciso a), articulo 136 de la Decisión 

486 de la Comunidad Andina de Naciones.   



12. Con fecha 11 de setiembre de 2017, la empresa T.T.A. S.C.R.L. interpuso 

recurso de apelación contra la Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI, 

dentro del plazo legal establecido, indicando los siguientes fundamentos: 

 

 Que, antes de efectuar la solicitud de registro de marca de servicio, se 

solicitó la búsqueda de antecedentes figurativos el 22 de diciembre de 

2016, en el resultado apareció que no se hallaba inscrito ni el signo, ni el 

logotipo solicitado. Entonces al no encontrarse inscrito ni el signo, ni el 

logotipo solicitado, se procedió a solicitar el registro de marca de servicio.   

 

 Por otro lado, al encontrarse en trámite la solicitud de registro de marca 

de servicio TOURS APU y logotipo, la Dirección de Signos Distintivos 

procedió a registrar el signo solicitado por otro recurrente, denominado 

APU LAS BAMBAS, el registro de esa marca crea confusión, debido a 

que ambas empresas distinguen servicios de transporte de embalaje y 

almacenamiento de mercadería de la clase 39 de la Clasificación 

Internacional, yendo en contra del inciso a) artículo 136 de la Decisión 

486 de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

 Por último, no se ha efectuado un análisis congruente, puesto que, en el 

análisis efectuado por la Comisión en el informe de antecedentes, se 

examinó que la denominación APU se encuentra en varias marcas que 

están registradas, en virtud de ello, la denominación que se solicitó para 

que se inscriba es TOURS APU, contando con una aptitud distintiva para 

su registro y que de ninguna manera existe una similitud fonética, la cual 

pueda producir una confusión en los consumidores.   

 

13. Mediante cedula de notificación de fecha 14 de setiembre de 2017, se tuvo 

por interpuesto el recurso de apelación y se ordenó que se eleve el presente 

expediente al Superior Jerárquico.  

 



14. A través de un Memorándum de fecha 10 de noviembre de 2017, se remitió 

al Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual, el escrito téngase 

presente presentado por la empresa T.T.A. S.C.R.L., recepcionado el 08 de 

noviembre de 2017, en la cual manifiesta los siguientes argumentos:         

 

 En el examen comparativo realizado en la Resolución N° 2240-

2017/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos no tomo en 

cuenta, que el signo solicitado TOURS APU y logotipo, es un signo mixto, 

puesto que está conformado por una denominación y un elemento 

figurativo, mientras la marca registrada APU solamente está conformada 

por un elemento denominativo. 

 

 Por otro lado, tampoco considero que la finalidad del servicio que 

pretende distinguir el signo solicitado es el transporte de pasajeros, 

mientras que la marca registra distingue transporte especialmente de 

cemento a granel y/o en bolsa. 

 

 Además, si hubiese existido una semejanza con la marca registrada, se 

debió señalar en la búsqueda de antecedentes, que se efectuó al solicitar 

la inscripción del signo TOURS APU y logotipo.   

 

 Finalmente, la Comisión no tomo en cuenta que el 10 de febrero de 2017, 

la señora de iniciales C.L.H.Q. solicito el registro del signo APU LAS 

BAMBAS, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación 

Internacional, el cual procedió a otorgarle el registro el 10 de mayo de 

2017, entonces, el INDECOPI procedió a registrarlo y no termino siendo 

materia de oposición de parte de la empresa U.A.D.C. S.A.A. 

 

15. Mediante cedula de notificación, de fecha 20 de noviembre de 2017, se corrió 

traslado de la apelación al opositor y se dispuso que en relación al escrito 



téngase presente de fecha 08 de noviembre de 2017, que se agregue a los 

antecedentes.  

 

16. Con fecha 30 de abril de 2018, la Sala emitió la Resolución N° 0930-

2018/TPI-INDECOPI, mediante la cual declaro INFUNDADA la oposición 

formulada por la empresa U.A.D.C. S.A.A y REVOCO la Resolución emitida 

por la Comisión; en consecuencia, se otorgó el registro de la marca de 

servicio a la solicitante, dicha decisión se basó en los siguientes argumentos:   

 

 La sala primero considero, que existe una similitud entre algunos de los 

servicios que pretende distinguir el signo solicitado, con los que distingue 

la marca registrada, estos son el transporte, embalaje y 

almacenamiento/almacenaje de mercancía de la clase 39 de la 

Clasificación Internacional.  

 

 Posteriormente, se procedió a realizar el examen comparativo, a fin de 

determinar si el signo solicitado es semejante con la marca registrada, se 

advierte que fonéticamente, el signo solicitado y la marca registrada están 

conformadas por la denominación APU, produciéndose una 

pronunciación idéntica y que gráficamente, el signo solicitado cuenta con 

la denominación APU escrito en una forma particular y con la figura de 

dos montañas de fondo, estos con la mezcla de colores como el verde, 

blanco y guinda, mientras que la marca registrada solo es denominativa, 

esto produce que el impacto visual sea diferente.  

 

 Entonces teniendo en consideración lo examinado por la Sala, y el grado 

de atención que prestan los consumidores para ese tipo de servicios, 

determina que el signo solicitado no produce un riesgo de confusión en 

los consumidores, pudiéndose llevar a cabo en el mercado una 

coexistencia pacífica con la marca registrada.  

 

 



 Resuelve como cuestión previa que, mientras se encontraba en trámite el 

registro del signo solicitado TOURS APU y logotipo, se presentó una 

solicitud posterior de registro del signo APU LAS BAMBAS S.A.C., la cual 

fue otorgada y se procedió a registrar la marca mediante el Certificado N° 

99826, en virtud de ello, se señaló que en el presente caso solo se analiza 

si corresponde o no otorgar el registro del signo solicitado TOURS APU y 

logotipo.  

 

 Por consiguiente, la Sala determino REVOCAR la Resolución N° 2240-

2017/CSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2017 y declaro 

INFUNDADA la oposición formulada por la empresa U.A.D.C. S.A.A, en 

consecuencia, se otorga a la empresa solicitante T.T.A. S.C.R.L el 

registro de la marca de servicio TOURS APU y logotipo, a fin de distinguir 

transporte, embalaje y almacenamiento de mercancía, organización de 

viajes, descarga y transporte de mercancía de la clase 39 de la 

Clasificación Internacional.  

 

 Por otro lado, en la presente Resolución se produjo votos en discordia de 

las Vocales María Soledad Ferreyros Castañeda y Carmen Jacqueline 

Gavelán Díaz, en el cual denegarían el registro del signo solicitado 

TOURS APU y logotipo, ellas sustentan su voto debido a que consideran 

que se encuentra inmerso dentro de la prohibición, dispuesta en el artículo 

136 inciso a) de la Decisión 486, debido a que existe una semejanza 

fonética en ambos signos, y una vinculación entre los servicios que se 

refiere el signo solicitado y la marca registrada, produciendo que su 

coexistencia en el mercado pueda inducir a una confusión a los 

consumidores.  

 

17. Mediante el Memorándum de fecha 25 de mayo de 2018, se remitió al 

Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual, el escrito presentado 

por la empresa T.T.A. S.C.R.L., recepcionado el 23 de mayo de 2018, en la 

cual, se solicitó que se declare rebelde al opositor, puesto que se le notifico 



el 5 de diciembre de 2017 la cedula de notificación, en donde se dispuso que 

se corra traslado de la apelación, y, en consecuencia, la empresa U.A.D.C. 

S.A.A. no absolvió el traslado correspondiente.   

 

18. A través, de la cedula de notificación de fecha 12 de junio de 2018, se señaló 

que en referencia al escrito de fecha 23 de mayo de 2018, presentado por la 

empresa T.T.A. S.C.R.L., se dispuso que estese a lo resuelto, por medio de 

la Resolución N° 0930-2018/TPI-INDECOPI de fecha 30 de abril de 2018. 

 

19. Mediante la cedula de notificación de fecha 29 de agosto de 2018, se le 

remitió al solicitante el certificado N° 0109748, donde se encuentra inscrita la 

marca TOURS APU y logotipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 

 

A. RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE EL SIGNO SOLICITADO Y LA MARCA 

REGISTRADA, DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 136, 

INCISO A) DE LA DECISIÓN 486 

 

En el momento en que la Sala realizo el análisis sobre la prohibición relativa, 

indicada en el artículo 136, inciso a) de la Decisión 486, este se realizó 

efectuando el análisis respectivo y determino que no existe riesgo de confusión. 

Sin embargo, este sería un error por parte de la Sala, toda vez que no tomo en 

consideración que estaría produciéndose un riesgo de confusión de manera 

indirecta. A fin de determinar ello, procederé primero a identificar como se 

analizó los elementos del riesgo de confusión.  

 

Conforme lo detalla el Proceso N° 423-IP-20151, el Tribunal Andino dispuso que 

a fin de establecer si existe riesgo de confusión, será imprescindible que se 

examine a) si existe similitud o alguna conexión competitiva entre los servicios 

y/o productos, b) si existe semejanza o identidad entre aquellos signos en 

conflicto, y c) tener presente a los consumidores cuando estén en alguna 

situación, en función de los productos o servicios del cual verse, esto será de 

manera independiente de la clase a la cual pertenezca aquellos productos o 

servicios. 

 

En ese sentido, la Sala al examinar el primer elemento del riesgo de confusión, 

con la finalidad de determinar si existe similitud o alguna conexión competitiva 

entre los servicios y/o productos, determino que el signo solicitado busca 

distinguir algunos de los mismos servicios que distingue la marca registrada y el 
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resto de servicios serian servicios complementarios, los cuales son susceptibles 

de ser brindados por las mismas empresas.   

 

Posteriormente, la Sala efectuó el análisis a fin de determinar si existe 

semejanza entre los signos en conflicto, para ello primero se verifico que el signo 

solicitado es un signo mixto y la marca registrada es denominativa.  

 

En efecto, en el Proceso N° 35-IP-20202, señala que al momento de efectuarse 

una comparación entre una marca mixta y una denominativa, lo primero que se 

debe de establecer, ¿es que elemento va a predominar? (denominativo o el 

gráfico) y este tendrá una mayor influencia en el público consumidor. 

 

Asimismo, conforme a los señalado por Arana (2017)3, indica que en los signos 

mixtos, si resulta relevante el elemento denominativo, se empleará las pautas 

establecidas para aquellas marcas denominativas. Indica la autora, que 

mayormente en la doctrina y en la jurisprudencia andina consideran que, en la 

marca mixta, es el elemento denominativo el más relevante, debido al impacto 

sonoro de aquellas palabras que genera en el consumidor y, además, porque es 

usual que el consumidor solicite el producto o servicio mediante la 

denominación, el cual está compuesto la marca.  

 

Al respecto, la Sala señalo que el elemento relevante del signo solicitado es el 

elemento denominativo APU, además, no señalo si la palabra TOURS es 

descriptiva o genérica, solamente expreso que refiere directamente a una forma 

del servicio de transporte de pasajero, yo considero que la palabra TOURS es 

descriptiva, ya que alude de forma directa a un viaje, gira, excursión, a fin de 

distraerse4. 

 

                                                           
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3988 del 27 de mayo de 2020.  
3 Arana, M. (2017). Protección Jurídica de los Signos Distintivos. Fondo Editorial PUCP.  
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Por ese motivo, y en conformidad con el artículo 46 del Decreto Legislativo N° 

1075, indico lo siguiente en el examen comparativo: 

 

a) Fonéticamente: tanto el signo solicitado como la marca registrada está 

conformada por la denominación APU, lo que produce una pronunciación 

idéntica.   

b) Gráficamente: el signo solicitado cuenta con una figura de dos montañas 

en el fondo con una combinación de colores verde, blanco y guinda; y con 

una grafía particular, esto produce un impacto visual en su manera 

conjunta de modo diferente.  

En consecuencia, al tener una similitud en los servicios y una semejanza 

fonética, se deberá tener en consideración al consumidor y su grado de 

percepción, respecto a un servicio que tiene un consumo masivo, viene a ser un 

análisis importante para determinar si existe un riesgo de confusión, el cual, la 

Sala expreso que no causaría riesgo de confusión a los consumidores. 

En el Proceso N° 70-IP-20085, expreso que el riesgo de confusión directa, es 

cuando el consumidor adquiere un servicio y/o producto pensando que está 

adquiriendo otro, mientras que la confusión indirecta, es cuando el consumidor 

piensa que dicho servicio y/o producto tienen un origen empresarial distinto al 

que realmente tiene.  

Por esa razón, yo considero que el consumidor al momento de optar por un 

servicio de transporte, podría ocasionarle un riesgo de confusión de manera 

indirecta, ya que pensaran que TOURS APU y logotipo, vienen de un mismo 

origen empresarial que la marca registrada APU. Por consiguiente, se 

encontraría en la causal de prohibición de registro establecido en el artículo 136, 

inciso a) de la decisión 486. 
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B. EN LA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES NO SE ENCONTRO SEMEJANZA 

CON LA MARCA REGISTRADA. 

 

Uno de los argumentos más utilizados por la empresa solicitante T.T.A. S.C.R.L, 

tanto en su recurso de apelación como en su escrito de téngase presente, fue 

que al realizarse la búsqueda de antecedentes con fecha 22 de diciembre de 

2016, se señaló que no se encontraba alguna semejanza con el signo, ni con el 

logotipo, que es materia de Litis en el presente expediente, que, por ello, 

procedieron a solicitar el registro de la marca de servicio, y si en caso hubiera 

existido alguna semejanza se debió de señalar en dicha búsqueda.  

 

Al respecto, la Sala no se pronunció sobre este argumento alegado por el 

solicitante, en virtud de ello, considero que esto sería una incongruencia, de 

acuerdo al artículo 198, numeral 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General N° 27444, en la cual señala que el contenido de una resolución, 

respecto a los procedimientos que se hayan iniciado a petición de parte, tendrá 

que ser congruente con las peticiones manifestadas por la parte interesada. 

 

De esta manera, como el maestro Morón (2020)6, indica que la Administración 

deberá de dar un pronunciamiento no solamente referente a lo solicitado en la 

petición inicial, sino al contrario, también sobre otros aspectos que hubieran 

aparecido a lo largo de la tramitación del expediente. En consecuencia, la 

congruencia implica que en las resoluciones administrativas deberán de 

resolverse todas las alegaciones del administrado, esto significa que se deberá 

de tener presente todas alegaciones del administrado y la administración podrá 

desestimar el pedido o podrá acogerse.  

 

Ahora bien, conforme a lo establecido en la Resolución N° 0329-2017/TPI-

INDECOPI7, manifestó que las búsquedas de antecedentes son de carácter 

referencial, y de ninguna manera, es definitivo para que se efectué el registro de 
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un signo, en efecto, cuando el usuario realiza una búsqueda de antecedentes se 

les informa expresamente que la búsqueda no es definitiva, solamente es 

referencial y la solicitud de registro de un signo, se encontrara sometido a 

examen de registrabilidad correspondiente, señalado por la ley vigente.  

 

Esto quiere decir, que la Sala en su resolución emitida, no fue congruente con la 

petición formulada por la empresa T.T.A. S.C.R.L, además, considero que dicha 

petición formulada no viene a ser una prueba fehaciente, debido a que no es un 

hecho relevante, esto quiere decir, que el hecho que realice una búsqueda y no 

salga ese signo, no le da la razón para que pueda quedárselo, a pesar que ese 

signo pueda ser confundible con la marca ya registrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS 

PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

 

Primero, con relación a resolución emitida por la Comisión, dicha resolución fue 

emitida teniendo en consideración los elementos del riesgo de confusión, 

determinando primero que existe una similitud entre los servicios que pretende 

distinguir el signo solicitado con lo que distingue la marca registrada, segundo 

expreso que el elemento relevante del examen de registrabilidad, es la 

denominación APU, ya que la palabra TOURS resultaba una palabra descriptiva, al 

tener como significado viaje, gira, excursión a fin de distraerse8, de esa manera 

describe algunos de los servicios que pretende distinguir 

 

En ese sentido, al llevar a cabo el examen de registrabilidad, se encontró la 

semejanza fonética, ya que produce una pronunciación idéntica en los signos en 

conflicto por el termino APU y gráficamente, si resulta diferente ya que el signo 

solicitado cuenta con dos cerritos, palabras estilizadas que lo diferencian, mientras 

que la marca registrada solo es denominativa. 

 

Por ese motivo, es que la Comisión al ver que existía una similitud en los servicios 

de ambos signos, y al contar con semejanzas existentes, como es la semejanza 

fonética y que a los consumidores si les produciría un riesgo de confusión indirecto, 

es por ello, que se denegó el registro del signo. Al respecto, considero que la forma 

en que resolvió la Comisión el presente expediente, fue una decisión muy acertada 

debido a que el registro del signo solicitado si generaría riesgo de confusión 

indirecta, por que el consumidor al momento de adquirir el servicio podría confundir 

el servicio TOURS APU con la marca registrada APU, pensando que tienen el 

mismo origen empresarial.   

 

Por otro lado, en relación con la resolución emitida por la Sala, en mi opinión realizo 

un correcto examen de los elementos del riesgo de confusión, y en el examen de 
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registrabilidad no concuerdo que hayan decidido que el signo solicitado TOURS 

APU y logotipo, y la marca registrada APU, no generen un riesgo de confusión, 

debido a que a los consumidores si les produciría un riesgo de confusión indirecto, 

pensando que ambos signos tienen un mismo origen empresarial.  

 

Finalmente, la empresa T.T.A. S.C.R.L alega en reiteradas veces que en la 

búsqueda de antecedentes realizada el 22 de diciembre de 2016, se le indico que 

no se encontraba alguna semejanza con la marca registrada, entonces, en la 

resolución expedida por la Sala, no se pronunciaron sobre dicha alegación 

formulada, esto significa que no fue congruente la resolución expedida con la 

petición formulada por el solicitante, ya que, si bien el argumento alegado resulta 

una prueba no fehaciente, la administración debió al menos pronunciarse sobre ello 

y desestimar dicho argumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Para concluir con lo expuesto en el presente informe jurídico, pude extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

a) En el presente caso, considero que el signo solicitado TOURS APU y logotipo, 

incurre en una prohibición relativa, indicada en el artículo 136, inciso a) de la 

Decisión 486, el cual generara al consumidor un riesgo de confusión de manera 

indirecta, ya que pensaran que el signo solicitado tiene un mismo origen 

empresarial.  

 

b) Por otro lado, la empresa T.T.A. S.C.R.L, formulo como alegación en su recurso 

de apelación y en su escrito téngase presente, que cuando se efectuó la 

búsqueda de antecedentes realizada el 22 de diciembre de 2016, se indicó que 

no se encontraba alguna semejanza con la marca registrada; en virtud de ello, 

considero que dicha alegación no es una prueba fehaciente, al ser un hecho 

irrelevante, debido a que cuando se realiza la búsqueda y dicho signo no salga, 

esto no le otorga la razón a fin de quedarse con el signo solicitado, a pesar que 

el signo solicitado pueda ser confundible con una marca registrada.  

 

c) En consecuencia, en la resolución de la Sala, al no pronunciarse sobre una de 

las alegaciones formuladas por la empresa T.T.A. S.C.R.L, señalada en el 

párrafo anterior, y que de acuerdo al artículo 198, numeral 2 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General N° 27444, considero que no es 

congruente la resolución expedida por la sala con la petición formulada por el 

solicitante, ya que como el presente procedimiento es iniciado de parte, entonces 

la Administración al momento de resolver debió de pronunciarse sobre las 

peticiones formuladas por el interesado, ya sea que se acoja al pedido o lo 

desestime. 
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