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RESUMEN

El propésito de esta investigacion es examinar los criterios utilizados por INDECOPI en sus
resoluciones relacionadas con el riesgo de confusion entre signos distintivos y su influencia en los
derechos de los administrados en lo que respecta al registro de marcas en Peru, es asi que este estudio
analiza cdmo este proceso de registro juega un papel clave en la proteccion de los derechos tanto de
los titulares de marcas como de los consumidores, evitando confusiones en el mercado. INDECOPI,
como organismo responsable de la propiedad intelectual, evalta la similitud entre marcas teniendo
en cuenta aspectos visuales, auditivos y conceptuales, y fomenta la competencia justa y la
transparencia en el mercado. No obstante, se presentan controversias relacionadas con la
interpretacion y aplicacion de las resoluciones emitidas por INDECOPI, ya que algunos
administrados dudan de su alineacién con las normativas establecidas, lo que genera incertidumbre
en las empresas y afecta su competitividad; resaltando que la presente investigacion tiene como
objetivo determinar si las decisiones adoptadas por INDECOPI son consistentes con los criterios
normativos y practicos para resolver los conflictos en torno a los signos distintivos, y si tales
decisiones favorecen una competencia equilibrada en el mercado. Es asi que, a través del analisis de
las resoluciones emitidas por INDECOPI, se abordan las inquietudes planteadas por los
administrados y se identifican los aspectos clave para garantizar una proteccion adecuada de los
derechos en el registro de marcas en donde se concluye que un sistema transparente y coherente
fortaleceria la confianza en la utilizacién de los derechos de propiedad intelectual, incentivando su

proteccion y favoreciendo la competitividad en el mercado.

Palabras clave: Registro de marcas, propiedad intelectual, riesgo de confusion.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the criteria used by INDECOPI in its rulings related to the
risk of confusion between distinctive signs and their impact on the rights of registrants regarding
trademark registration in Peru; this study analyzes how the trademark registration process plays a key
role in protecting the rights of both trademark holders and consumers, preventing market confusion.
INDECORPI, as the agency responsible for intellectual property, evaluates the similarity between
marks, considering visual, auditory, and conceptual aspects, while promoting fair competition and
market transparency. However, controversies arise regarding the interpretation and application of
INDECOPT’s rulings, as some registrants question their alignment with established regulations,
creating uncertainty for businesses and affecting their competitiveness. The research aims to
determine whether the decisions made by INDECOPI are consistent with normative and practical
criteria for resolving conflicts related to distinctive signs, and whether such decisions promote
balanced market competition. Through the analysis of INDECOPI’s rulings, the study addresses the
concerns raised by registrants and identifies key aspects to ensure proper protection of rights in
trademark registration. It concludes that a transparent and coherent system would strengthen trust in
the use of intellectual property rights, encouraging their protection and fostering market

competitiveness.

Keywords: Trademark registration, intellectual property, risk of confusion.
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INTRODUCCION

El proceso de registro de marcas en Peru permite a las personas, ya sean naturales o juridicas,
obtener el derecho exclusivo de usar una marca para diferenciar sus productos o servicios en el
mercado, bajo la gestion de INDECOPI, el instituto encargado de la defensa de la competencia y
la proteccion de la propiedad intelectual en el pais. Este organismo, que tiene como funcion regular
y velar por los derechos relacionados con la propiedad intelectual y el registro de marcas, esta en
constante proceso de mejora de sus sistemas y regulaciones para ofrecer un servicio mas eficiente
y accesible para los administrados. En este contexto, se presenta un tema importante relacionado
con el riesgo de confusidn entre signos distintivos, lo cual se refiere a la posibilidad de que los
consumidores puedan asociar erroneamente dos marcas, nombres comerciales u otros signos
identificativos, creyendo que provienen de la misma fuente o son idénticos, cuando en realidad
son de titulares distintos. Este riesgo puede surgir debido a similitudes visuales, auditivas o
conceptuales entre los signos, o por la conexién que puedan tener con los productos o servicios

(ue representan.

La proteccion de la propiedad intelectual en el &mbito del registro de marcas tiene como objetivo
principal evitar que los consumidores sean inducidos a error y asegurar los derechos exclusivos de
los titulares de los signos, de manera que INDECOPI, como organismo encargado de proteger
tanto la propiedad intelectual como la competencia leal, evalla y resuelve los casos relacionados
con la similitud entre marcas, tomando en cuenta criterios como las semejanzas visuales, auditivas
y conceptuales de los signos, asi como la relacion que estos puedan tener con los productos o
servicios implicados (Cardich, 2013). De este modo, INDECOPI no solo protege los derechos de
los titulares, sino que también fomenta la transparencia y la competencia justa en el mercado,

contribuyendo asi a un entorno comercial mas confiable.

No obstante, existen controversias que surgen respecto a las resoluciones emitidas por INDECOPI
sobre el riesgo de confusion entre signos distintivos, ya que los administrados suelen cuestionar la
transparencia y fundamentacion de dichas decisiones. Esto ocurre principalmente debido a dudas
sobre si las resoluciones realmente se alinean con las normativas establecidas por la propia entidad,

lo que genera incertidumbre entre las empresas, principales beneficiarias de estas medidas,
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afectando asi su competitividad en el mercado. Este contexto lleva a reflexionar sobre si las
decisiones emitidas por INDECOPI, en ciertos casos, reflejan criterios que trascienden el marco
normativo nacional, respondiendo también a lineamientos internacionales o supranacionales,

como la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, esta investigacion surge para analizar y resolver un tema de gran relevancia y
controversia, como es la evaluacion del riesgo de confusion entre signos distintivos, un proceso
fundamental en el registro de marcas como un derecho regulado. El objetivo principal es examinar
si INDECORPI esta realizando un trabajo eficaz y coherente al tomar decisiones que afectan los
derechos de los administrados, tanto actuales como futuros, ya que un sistema mas transparente
podria fortalecer la confianza en el uso de estos derechos, motivando a mas personas a registrar

sus signos distintivos.

De este modo, la investigacion tiene como propdsito determinar si las decisiones tomadas por
INDECOPI son consistentes con los criterios normativos y practicos establecidos para resolver las
controversias relacionadas con el riesgo de confusion entre signos distintivos, ademas de analizar
si estos criterios son coherentes entre si y si las resoluciones logran equilibrar la proteccién de la
propiedad intelectual con las necesidades y realidades del mercado, promoviendo una competencia
justa. Finalmente, se identificaran los aspectos clave que aseguren una proteccion adecuada de los
derechos de los administrados en el registro de marcas, trazando un camino para llegar a

conclusiones solidas que permitan resolver las problematicas planteadas en este estudio.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
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1. Planteamiento del problema

1.1. Descripcion del problema

El registro de marcas en el Peru es el proceso legal mediante el cual una persona, ya sea natural o
juridica, adquiere el derecho exclusivo para utilizar una marca con el fin de diferenciar sus
productos o servicios en el mercado; en donde su gestion es realizada por INDECOPI (instituto
nacional de defensa de la competencia y de la proteccion de la propiedad intelectual) que es un
organismo publico encargados de proteger y pronunciarse sobre la propiedad intelectual y registro
de marca, estos temas sin duda alguna es parte de la evolucion del derecho que va de la mano con
la realidad en la que estamos viviendo, esta entidad, por lo que se puede apreciar, siempre va en
mejora de procesos Yy regulacion, con la finalidad de que pueda ser una herramienta éptima en

donde puedan acudir las personas o administrados.

Asi mismo, el riesgo de confusién entre signos distintivos alude a la posibilidad de que los
consumidores asocien incorrectamente dos marcas, nombres comerciales u otros elementos
identificativos, creyendo que estdn vinculados, son idénticos o proceden de la misma fuente
empresarial, cuando en realidad corresponden a titulares distintos; es asi que puede surgir debido
a parecidos en aspectos visuales, auditivos o conceptuales de los signos, asi como por la conexion
entre los productos o servicios que representan; este es esencial para el derecho de propiedad
intelectual, ya que busca salvaguardar tanto los derechos del propietario del signo como evitar que

los consumidores sean inducidos a error.

En consecuencia, el sistema de propiedad intelectual, en el ambito del registro de marcas, tiene
como finalidad principal proteger al consumidor frente a posibles confusiones, asi como garantizar
los derechos exclusivos de los titulares sobre sus signos distintivos, es asi que INDECOPI, como
organismo responsable de la proteccion de la propiedad intelectual y de la defensa de la
competencia, evalla y resuelve casos en los que se cuestiona la similitud entre marcas o signos
distintivos, y sus decisiones se basan en criterios como las semejanzas visuales, auditivas y
conceptuales, asi como en la conexion que puedan tener los productos o servicios involucrados.
De este modo, INDECOPI no solo vela por el respeto de los derechos de los titulares, sino que
también promueve la transparencia y la competencia leal en el mercado, contribuyendo a un

entorno comercial confiable.
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No obstante, persisten diversas problematicas que afectan la coherencia y efectividad del sistema
marcario relacionadas con las decisiones emitidas por INDECOPI respecto al riesgo de confusion
entre signos distintivos, en donde los administrados suelen cuestionar y debatir sobre la
transparencia y fundamentacion de dichas resoluciones; es asi que estas inquietudes surgen
principalmente debido a dudas sobre si las decisiones realmente se alinean con las normas
establecidas por la propia entidad, lo que genera incertidumbre entre las empresas, principales
destinatarias de estas medidas; dicha situacion afecta la competitividad en el mercado y lleva a
reflexionar si estas resoluciones podrian favorecer intereses que excedan el marco de la normativa

peruana.

Esta investigacion surge ante la necesidad de abordar un tema de gran relevancia y actualidad para
los administrados: la evaluacion del riesgo de confusion entre signos distintivos; en este sentido,
se pretende analizar si INDECOPI cumple una labor efectiva al momento de emitir resoluciones
que afectan los derechos de quienes participan en el sistema marcario, tanto en su dimensién

presente como futura.

Es asi que en la presente investigacion tiene como objetivo principal determinar si las decisiones
emitidas por INDECOPI guardan concordancia con los criterios normativos y practicos para
resolver controversias relacionadas con el riesgo de confusion entre signos distintivos. Ademas, se
busca analizar si estos criterios son consistentes entre si y si las resoluciones emitidas logran
equilibrar la proteccion de la propiedad intelectual con las necesidades y realidades de las empresas,
promoviendo una competencia justa en el mercado. Finalmente, la investigacion identificara los
aspectos mas relevantes que garanticen una proteccién adecuada de los derechos de los
administrados en el registro de marcas; es asi que se va a trazar un camino que permita llegar a
conclusiones sélidas analizando resoluciones relevantes que permitiran explorar y resolver las
problematicas presentadas en el marco de este estudio.

1.2. Interrogantes del problema
1.2.1. Interrogante general

¢Cudles son los criterios adoptados por INDECOPI en sus resoluciones sobre el riesgo de
confusion entre signos distintivos y como impactan en los derechos del administrado respecto al

registro de marcas como propiedad intelectual?
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1.2.2. Interrogantes del problema

¢En qué medida los criterios adoptados por INDECOPI garantizan el cumplimiento de los
estandares normativos y practicos para proteger los derechos del administrado en el registro de

marcas?

¢De qué manera las resoluciones de INDECOPI reflejan la proteccion de los derechos de los

administrados en lo que respecta el registro de marcas sobre la propiedad intelectual?

¢Qué tan consistente es la aplicacion de los principios legales de propiedad intelectual en las
resoluciones de INDECOPI relacionadas a el riesgo de confusién entre signos distintivos?

2. Justificacion

La relevancia juridica del presente proyecto de investigacion radica en el impacto directo en la
proteccion de los derechos fundamentales de los administrados, tales como el derecho a la defensa
y el derecho de propiedad intelectual; asi mismo se va a examinar si los principios de legalidad,
debida motivacion y razonabilidad se aplican de manera uniforme y conforme a la normativa
vigente, y si las resoluciones adoptadas podrian estar afectando la confianza en el sistema de
proteccion de marcas; y Se va a abordar como estas decisiones inciden en el acceso al registro de
signos distintivos y su uso comercial, lo cual podria repercutir en los derechos de los
administrados; es asi que van a aportar claridad y mejorar la aplicacion de los principios
constitucionales y legales en la gestion administrativa de marcas, promoviendo una mayor
transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, garantizando la

proteccion efectiva de los derechos de los administrados dentro del marco legal establecido.

Asimismo, la presente investigacion posee relevancia académica al contribuir al estudio critico
del sistema marcario peruano, en particular sobre como INDECOPI aplica los criterios de
evaluacion del riesgo de confusion entre signos distintivos; es asi que este analisis permite
identificar vacios, aciertos y posibles mejoras en la aplicacion de principios legales, lo cual resulta
fundamental para fortalecer la doctrina en materia de propiedad intelectual; ademas, ofrece una
base tedrica util para futuros estudios e investigaciones juridicas en el ambito del derecho

administrativo y marcario.
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Adicionalmente, la relevancia social que tiene esta investigacion se basa en el sistema de registro
de marcas sea bien gestionado el cual va a favorecer un entorno empresarial transparente; el cual
va a facilitar a emprendedores y pequefias empresas la defensa de sus productos o servicios frente
a la competencia desleal, fomentando asi la innovacion y el crecimiento econémico. Ademas, esta
investigacion contribuird a mejorar los procesos de registro y la transparencia en la toma de
decisiones, lo que incrementara la confianza de los ciudadanos en las instituciones publicas. Este
fortalecimiento institucional promovera un clima de mayor seguridad juridica, fomentando una
cultura de respeto hacia los derechos de propiedad intelectual.

3. Hipdtesis

Dado que, existen diferentes criterios en las resoluciones de INDECOPI relativas a la confusion
entre signos distintivos, es probable que, no exista uniformidad de fondo en la aplicacion de los

estandares normativos y practicos relativos a la materia.
4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Determinar los criterios adoptados por INDECOPI en sus resoluciones sobre el riesgo de confusion
entre signos distintivos y el impacto que tienen en los derechos del administrado respecto al
registro de marcas como propiedad intelectual.

4.2. Objetivos especificos

Examinar en qué medida los criterios adoptados por INDECOPI en los procedimientos de registro
de marcas se ajustan a los estandares normativos y practicos vigentes para la proteccion de los
derechos del administrado.

Precisar la manera en donde se refleja la proteccion de los derechos de los administrados en las

resoluciones de INDECOPI en lo que respecta el registro de marcas sobre la propiedad intelectual.

Establecer la consistencia de la aplicacion de los principios legales de propiedad intelectual en las

resoluciones de INDECOPI relacionadas a el riesgo de confusién entre signos distintivos.

Publicacion autorizada con fines académicos e investigativos

En su investigacion no olvide referenciar esta tesis




REPOSITORIO DE UNIVERSIDAD

TESIS UCSM

CATOLICA ,
DE SANTA MARIA

5.  Conceptos bésicos

5.1. Derecho a la propiedad intelectual

El derecho a la propiedad intelectual es un conjunto de derechos Unicos que son otorgados a los
creadores, inventores y titulares de obras o invenciones, con el fin de proteger sus creaciones y
permitirles controlar su uso y explotacion, abarcando tanto las obras literarias, artisticas y
cientificas, que son protegidas bajo los derechos de autor, como las invenciones, disefios
industriales y marcas comerciales, que se incluyen en la propiedad industrial (Vargas, 2024). El
objetivo principal de este derecho es fomentar la creatividad y la innovacion, brindando a los
creadores la facultad de decidir como y por cuanto tiempo se utilizaran sus creaciones, ademas de
asegurarles una compensacion econémica por su trabajo; el cual no solo impulsa el desarrollo
cultural y tecnoldgico, sino que también favorece el crecimiento econémico y promueve una
competencia leal en el mercado, contribuyendo al bienestar general de la sociedad (Garcia, 2024).

5.2. Derecho de marca

El derecho de marca es una forma de proteccion legal que se concede a los signos, nombres,
logotipos o simbolos distintivos que identifican y diferencian los productos o servicios de una
empresa en el mercado, de esta manera, se otorga al titular el uso exclusivo de la marca, lo que
impide que terceros la utilicen sin autorizacion, resguardando tanto la identidad comercial como
la reputacién del producto o servicio, asi, al registrarse, la marca se convierte en un activo
intangible valioso para la empresa, facilitando el reconocimiento por parte de los consumidores y
fortaleciendo la lealtad hacia la marca (Gaitan, 2020). Al otorgar al propietario de la marca el
control sobre su uso, se va a garantizar que solo el titular pueda explotarla comercialmente, ademas,
el derecho de marca también refuerza la confianza del publico, ya que asegura la procedencia y
calidad del producto o servicio, incrementando el valor y prestigio de la marca en el mercado
(Véasquez, 2007).

5.3. INDECORPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECORPI) es una entidad publica autbnoma del Per, cuyo objetivo principal es garantizar el
cumplimiento de las normativas relacionadas con la libre competencia, promoviendo un entorno

comercial justo y transparente, en el cual se protejan tanto los derechos de los consumidores como
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los de los titulares de derechos de propiedad intelectual (Ruiz y Canchari, 2007). Asi mismo,
INDECOPI actla para evitar practicas anticompetitivas, como el abuso de posicién de dominio o
los acuerdos colusorios, mientras también supervisa y regula la calidad de los productos y servicios
disponibles en el mercado, asegurando que se respeten los estdndares establecidos y tiene la
responsabilidad de registrar y proteger los derechos de propiedad intelectual, tales como marcas,
patentes y derechos de autor, lo que contribuye significativamente al fomento de la innovacién y
al desarrollo econémico del pais, ya que facilita la creacion de un marco legal que respalde a los
emprendedores y creadores, promoviendo la competitividad en el mercado (Apac, 2009).

5.4. Registro de marca

El registro de marca es el procedimiento legal mediante el cual una persona o empresa obtiene el
derecho exclusivo de utilizar un signo distintivo, como un nombre, logotipo, eslogan o cualquier
otro simbolo, para identificar y diferenciar sus productos o servicios de los de otras entidades en
el mercado; al otorgar la proteccion legal, asegura que solo el titular de la marca pueda usarla en
relacion con los productos o servicios registrados; de esta manera, se evita que terceros utilicen
signos similares que puedan causar confusion entre los consumidores o aprovecharse de la
reputacion de la marca (Sanchez y Valdés, 2011). Ademas, el registro de marca garantiza la
propiedad intelectual sobre el signo distintivo, sino que también refuerza la identidad comercial
de la empresa, le otorga exclusividad en su uso y facilita la defensa de sus derechos frente a
posibles infracciones; siendo asi que se promueve la confianza del consumidor, se fomenta la

competencia leal y se contribuye a la innovacién en el mercado (Sales y Pires, 2023).

5.5. Distintividad

La distintividad es la capacidad de una marca para diferenciar los productos o servicios de una
empresa de otros en el mercado, permitiendo que los consumidores identifiquen claramente su
origen; es asi que para que una marca sea registrada (Contreras, 2014). Es necesario que sea lo
suficientemente Gnica como para evitar confusion con marcas preexistentes, lo cual impide que los
consumidores se equivoquen sobre el origen comercial de los productos o servicios que representa;
lo cual implica que la marca no debe ser genérica ni descriptiva, sino que debe contar con
elementos distintivos que la hagan facilmente reconocible; es asi que la distintividad puede

evaluarse desde varias perspectivas: visual, fonética o conceptual, lo que incluye tanto los
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elementos graficos y sonoros de la marca, como el significado o la idea que transmite (Schmitz,
2012).

5.6. Signos distintivos

Los signos distintivos son aquellos elementos utilizados para identificar y diferenciar productos o
servicios en el mercado, permitiendo que los consumidores asociarlos con una empresa especifica
pueden manifestarse de diversas maneras, como palabras, logotipos, simbolos, sonidos, colores o
formas tridimensionales, y su funcion principal es garantizar que un producto o servicio sea Gnico
y facilmente reconocido, evitando la confusion con otros similares; es asi que los signos distintivos
reciben proteccion legal a través de las normativas de marcas, otorgando al titular el derecho
exclusivo de utilizar ese signo para sus productos o servicios, con el fin de preservar la
competencia leal y evitar el engafio a los consumidores (Martinez, 2014). Asi, no solo sirven para
diferenciar productos, sino que también contribuyen a la construccion de una identidad de marca

valiosa, que genera un impacto econémico significativo en el mercado (Castro, 2001).

5.7. Transparencia administrativa

La transparencia administrativa es un principio segun el cual las acciones, decisiones y procesos
de las entidades publicas deben ser claros, accesibles y comprensibles para la ciudadania,
permitiendo que los administrados puedan conocer como se toman las decisiones y cémo se
gestionan los recursos publicos; el cual busca garantizar que las autoridades actlen de manera
abierta, sin ocultar informacion relevante, y que sus procedimientos sean verificables, lo que
contribuye a la confianza publica y a la rendicién de cuentas (Hernandez et al, 2021). También
implica que los actos administrativos se ajusten a las leyes y normas vigentes, evitando
arbitrariedades y garantizando que los derechos de los ciudadanos sean respetados y promueve la
participacion y supervision de la sociedad en la gestion publica, lo que fortalece la democracia y

asegura que las decisiones se tomen en beneficio del interes general (Jegouzo, 1994).

5.8. Derecho del administrado

El derecho del administrado es cuando una persona tiene frente a la administracion publica, en su
calidad de ciudadano o sujeto de derecho, los cuales estan destinados a garantizar que los
individuos sean tratados de forma respetuosa y conforme a las normativas legales por las entidades

gubernamentales; es asi que entre ellos se incluyen el derecho a ser informado, a la igualdad ante
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la ley, a impugnar decisiones administrativas que afecten sus intereses, a recibir un trato no
discriminatorio y a acceder a los servicios publicos de manera equitativa (Bechara, 2014) . De esta
forma, estos derechos buscan proteger la dignidad del administrado, asegurando que las acciones
del Estado se realicen de manera legal, transparente y dentro de los limites de la justicia.

5.9. Riesgo de confusion y asociacion

El riesgo de confusion en el derecho de marcas se refiere a la posibilidad de que los consumidores
mezclen dos productos o servicios debido a la semejanza o identidad entre los signos que los
distinguen, lo que puede generar una confusion directa, cuando los productos y signos son tan
similares que el consumidor elige errbneamente uno por otro, o una confusion indirecta, en la que,
aungue existen algunas diferencias entre los productos o signos, la similitud entre ellos provoca
que el publico crea que provienen de la misma empresa (Cornejo, 2015). En cuanto al riesgo de
asociacion, este surge cuando, aunque los consumidores pueden diferenciar claramente los
productos o servicios de distintas empresas, la semejanza en algunos elementos de los signos hace
que el publico asuma que ambas empresas estan vinculadas econémica u organizativamente, lo

cual no es cierto, ya que no existe tal conexion entre ellas (Beltran y Daza, 2020).
6.  Antecedentes investigativos

Segun Ortega (2023), menciona que durante el proceso de registro de marcas ante INDECOPI, los
derechos del administrado, principalmente, el derecho a la propiedad intelectual es el mas
importante, ya que el titular de una marca registrada obtiene el derecho exclusivo sobre su uso, lo
que le permite impedir que terceros utilicen una marca similar o idéntica en productos o servicios
relacionados, protegiendo asi su identidad comercial y su posicion en el mercado, ademas, se pone
en juego el derecho a la seguridad juridica, pues el administrado tiene derecho a conocer las reglas
y procedimientos claros y consistentes para obtener el registro de su marca, lo que evita
incertidumbres o decisiones arbitrarias, es asi que afiade el derecho a la igualdad en donde implica
que todos los solicitantes sean tratados de la misma manera, asegurando que el proceso esté libre
de discriminacién y que se respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad en las
decisiones administrativas, de esta forma, estos derechos contribuyen a garantizar un proceso
transparente y sea predecible para los administrados durante el registro de marcas.
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Asi mismo, Tinajeros (2018), la carencia de uniformidad en los criterios aplicados por INDECOPI
repercute notablemente en la certeza juridica para quienes solicitan el registro de marcas, ya que
genera una situacion de incertidumbre y disminuye la previsibilidad en las resoluciones
administrativas; es asi que debido a la falta de criterios claros, los solicitantes enfrentan un mayor
riesgo de que sus solicitudes sean rechazadas o encuentren obstaculos por oposiciones, incluso si
cumplen con los requisitos legales establecidos; es asi que ademas, esta variabilidad en las
decisiones puede incrementar los conflictos legales y los costos del proceso de registro, afectando
negativamente tanto la confianza de los usuarios en el sistema como la efectividad en la proteccion
de sus derechos de propiedad intelectual, es por eso que la inconsistencia en la aplicacién de los
criterios no solo limita la proteccién de las marcas, sino que también desalienta a los titulares de

derechos y afecta el desarrollo del comercio y la competencia leal en el mercado.

También, Renteria (2018) considera que el principio de especialidad al momento de registrar
marcas, establece que una marca solo puede obtener proteccién para los productos o servicios
especificos para los que se solicita su registro, lo cual ayuda a prevenir posibles confusiones entre
marcas que puedan parecer similares, pero operan en sectores distintos, asegurando asi que los
consumidores no sean inducidos a error; sin embargo, aunque INDECOPI aplica este principio de
manera generalizada y detallada en sus resoluciones, su interpretacién y aplicacion correcta pueden
verse influenciadas por la complejidad de los casos, lo que ocasiona que algunos solicitantes
cuestionen su efectividad, sobre todo cuando no se consideran adecuadamente los aspectos
distintivos de las marcas en areas que no necesariamente estan relacionadas entre si, lo que podria

generar dudas sobre la consistencia de su aplicacion.

Finalmente, Sanchez (2019) resalta que el uso no comercial o la ausencia de uso de una marca
puede tener un impacto considerable sobre su proteccion legal, ya que en el Perd, una marca
registrada debe ser utilizada de manera efectiva en el comercio para mantener su derecho
exclusivo; es por eso que en muchos casos, si una marca no se usa en un plazo determinado, que
generalmente es entre tres a cinco afos, el titular podria perder la proteccion que le otorga el
registro; es por eso que este requisito de uso es crucial para evitar que las marcas sean acaparadas
por personas 0 empresas que no las emplean de forma activa, lo que podria generar barreras para
otros interesados que deseen utilizar signos similares o idénticos en el mercado. Ademas, la falta
de uso de una marca puede permitir que terceros soliciten su cancelacién, lo cual reduciria la
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proteccion legal de la marca, afectando no solo la exclusividad, sino también el valor comercial

que esta representa para su titular.
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SUBCAPITULO I: FUNDAMENTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS
SIGNOS DISTINTIVOS

1. Propiedad intelectual

1.1. Definicion

La propiedad intelectual otorga proteccion juridica a las creaciones derivadas de la mente humana,
tales como obras artisticas, innovaciones técnicas o simbolos comerciales, en donde estos derechos,
limitados en tiempo y espacio geografico, permiten a sus titulares controlar el uso, reproduccién y
comercializacion de sus creaciones, ademas de impedir que terceros las exploten sin
consentimiento; es asi que se divide en dos categorias principales: la propiedad industrial, que
abarca patentes y marcas, Yy el derecho de autor, aplicable a obras literarias 0 musicales donde su
objetivo central es impulsar la creatividad y el desarrollo tecnoldgico, reconociendo el mérito de
autores e inventores (Lozada, 2014). En este sentido, funciona como un mecanismo que armoniza
los intereses individuales de los creadores con las necesidades colectivas de acceso al

conocimiento.

Por otro lado, la propiedad intelectual consiste en un marco normativo disefiado para resguardar
las producciones intangibles generadas por la inventiva humana, como invenciones, disefios o
expresiones artisticas; ademas, se estructura mediante normas especificas en donde se puede
visualizar las patentes para proteger tecnologias, derechos de autor para obras creativas y marcas
para distinguir productos en el mercado; en donde su finalidad principal es evitar la copia ilegitima
0 el plagio, asegurando que los creadores reciban compensacion econdémica y reconocimiento por
su labor (Blondeau y Sanchez, 2004). Estos privilegios, sin embargo, no son ilimitados; incluyen
excepciones como el uso educativo o la investigacion cientifica; es de esta manera que la
regulacion se alinea con convenios internacionales, como el ADPIC de la OMC, que promueven
estandares comunes entre naciones, en consecuencia, se erige como un puente entre la innovacion

privada y el bienestar social, facilitando la difusion controlada de avances (Abarza y Katz, 2002).

Asi mismo, la propiedad intelectual representa un elemento esencial en el derecho contemporaneo,
enfocado en garantizar la tutela de activos no materiales fruto del ingenio humano ya que incluye
figuras como los derechos morales, que preservan la autoria, y los patrimoniales, que permiten la

explotacion comercial de obras literarias, creaciones técnicas o identificadores empresariales, se
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busca el equilibrio de querer retribuir al creador por su contribucion y garantizar que la sociedad
acceda progresivamente a nuevos saberes; al mismo tiempo que protege la originalidad, establece
pardmetros para evitar monopolios abusivos sobre el conocimiento (Ramirez et al, 2017). De esta
forma, opera como un incentivo para la inversion en sectores creativos y tecnologicos, fomentando

la diversidad cultural y el intercambio de ideas.

1.2. Evolucién histérica

La proteccion de las creaciones intelectuales no es un concepto moderno. En las civilizaciones
antiguas, como Babilonia y Egipto, ya existian registros de artesanos que marcaban sus obras para
reclamar autoria, aunque sin un respaldo legal estructurado; como, por ejemplo, en la Grecia
clasica, se castigaba el plagio de obras teatrales, pero estos mecanismos eran mas morales que
juridicos y posteriormente, en la Roma imperial, se reconocia el derecho de los autores a controlar
la copia de sus textos, aunque limitado a circulos elitistas (Vaccaro, 2013).

Por otro lado, durante la Edad Media, los gremios europeos establecieron sistemas para proteger
secretos técnicos, como formulas de vidrieros o herreros, mediante juramentos y sanciones internas
(Schmitz, 2009). Sin embargo, fue en el renacimiento cuando surgieron los primeros instrumentos
formales: en 1474, Venecia promulgé la Ley de Patentes, otorgando monopolios de 10 afios a

inventores, un hito que sento las bases de la propiedad industrial.

Luego, en el siglo XVII, Inglaterra marco un punto de inflexion con el Estatuto de los Monopolios
en 1623, que elimind privilegios arbitrarios y establecio patentes por plazos definidos, inspirando
legislaciones en colonias americanas; mas tarde, en 1710, el Estatuto de Ana se convirtio en la
primera ley de copyright, reconociendo derechos de autores sobre libros por 14 afios renovables.
Este periodo, vinculado a la llustracion, vinculd la propiedad intelectual al progreso social en

donde fildsofos como Locke defendieron que el trabajo intelectual merecia proteccion.

Sin embargo, fue la Revolucion Industrial la que aceler6 su desarrollo, ya que en 1790, Estados
Unidos aprobd su primera Ley de Patentes, mientras que Francia, tras su Revolucion, decretd que
las ideas eran "propiedad del hombre™; en paralelo, el crecimiento del comercio global exigié
estandares comunes: en 1883, el Convenio de Paris unificd normas sobre patentes y marcas, y en
1886, el Convenio de Berna hizo lo propio con el derecho de autor; es asi que de este modo, el

siglo XIX sentd las bases de un sistema internacional interconectado (Roffe, 1987).
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Tras las guerras mundiales, la propiedad intelectual adquirié un caracter global; en 1967, se creo
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para administrar tratados y fomentar
la cooperacion entre paises y por su parte, el Acuerdo ADPIC de 1994, bajo la OMC, vinculé la
propiedad intelectual al comercio, imponiendo estandares minimos a naciones en desarrollo. Este
enfoque, aungue controversial, reflejaba la creciente importancia de intangibles como el software

o las marcas globales en la economia (Carvajal, 2011).

A medida que avanzaba la tecnologia, las leyes se adaptaron; en los afios 1980, tribunales en
EE.UU. y Europa extendieron el copyright al software, mientras que la biotecnologia impulso
patentes sobre genes y organismos modificados y al mismo tiempo, la digitalizacién de los afios
1990 plante0 retos sin precedentes, la pirateria masiva de musica y peliculas llevé a leyes como la
DMCA de 1998 en EE.UU., criminalizando la elusién de DRM (Llinares, 2007). En respuesta, la
OMPI adopt6 en 1996 tratados para proteger obras en internet, aunque con criticas por limitar el

acceso al conocimiento (Solleiro y Brisefio, 2003).

En el contexto actual, la propiedad intelectual enfrenta dilemas éticos y técnicos. Por un lado, la
inteligencia artificial genera obras sin autor humano, cuestionando la titularidad de derechosy por
otro lado, la tension entre patentes farmacéuticas y acceso a medicamentos se agudiz6 durante la
COVID-19; es asi que mientras empresas defendian sus inversiones en vacunas, naciones en

desarrollo exigian licencias obligatorias para producirlas localmente (Mufioz, 2024).
1.3. Caracteristicas

1.3.1. Intangibilidad

La intangibilidad es la cualidad de la propiedad intelectual que protege bienes inmateriales, es
decir, creaciones sin forma fisica tangible, como obras literarias, invenciones técnicas o simbolos
comerciales, cuyo valor radica en su originalidad o capacidad de diferenciacion, y que, a diferencia
de los bienes materiales, pueden ser usados por multiples personas sin agotarse, lo que exige una
regulacion juridica centrada en controlar el acceso y uso, no en un objeto concreto, implicando que
su proteccion trasciende el soporte fisico, como una cancion que existe independientemente de su
formato (CD, streaming o partitura), garantizando al creador derechos sobre la esencia de su obra,

priorizando la idea creativa sobre su manifestacion material (Palacios, 2008).
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1.3.2. Exclusividad

La exclusividad es el derecho que otorga la propiedad intelectual al titular para controlar el uso,
explotacion y comercializacion de su creacién, lo que implica que, durante el plazo de proteccién,
terceros no pueden utilizar la obra, marca o invencién sin autorizacion, buscando recompensar el
esfuerzo creativo o inversion del titular, incentivando la innovacion, aunque estos derechos no son
absolutos, ya que estan sujetos a excepciones legales como el uso educativo o la investigacion,
materializandose mediante herramientas como licencias, cesiones o acciones judiciales contra
infracciones, como en el caso de una patente, que permite prohibir la fabricacion, venta o
importacion del invento, equilibrando el monopolio temporal del titular con el interés pablico de
acceso al conocimiento (Stengel, 2004).

1.3.3. Territorialidad

La territorialidad es el principio que establece que los derechos de propiedad intelectual solo son
validos en el pais o region donde se registran, por lo que una marca registrada en Perd, bajo
INDECOPI, no tiene validez automatica en otros paises, requiriendo tramites adicionales mediante
tratados para marcas o para patentes, reflejando la soberania de cada Estado para definir sus normas,
aungue acuerdos globales como el ADPIC (OMC) o el Convenio de Berna armonizan estandares
minimos, combinando autonomia local con cooperacion internacional para facilitar el

reconocimiento transfronterizo (Dumont, 2018).

1.3.4. Temporalidad

La temporalidad es la caracteristica que limita la duracion de los derechos de propiedad intelectual,
ya que no son perpetuos y expiran tras un plazo determinado, como en las patentes (20 afios) o los
derechos de autor (vida del autor mas 70 afios post mortem), buscando equilibrar los intereses del
creador, que recibe un monopolio temporal, y la sociedad, que accede libremente al conocimiento
después, variando segun el tipo de creacion, pues las marcas pueden renovarse indefinidamente si
mantienen uso comercial, pero pierden proteccion si se vuelven genéricas, como "aspirina” o
"termo", adaptando la duracion a la naturaleza del bien protegido para enriquecer progresivamente
el dominio publico (Quiroz et al, 2021).
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1.3.5. Creatividad

La creatividad es la capacidad de generar ideas, obras o expresiones originales y Unicas, las cuales
son protegidas por la propiedad intelectual mediante figuras como los derechos de autor, las marcas
o los disefios industriales. Esta caracteristica es esencial porque, sin la proteccién juridica que
brinda la propiedad intelectual, los creadores no tendrian incentivos para invertir tiempo y recursos
en producir obras artisticas, literarias 0 simbolos distintivos, ya que podrian ser copiados o
plagiados sin consecuencias, lo que desalentaria la produccion cultural y la diversidad en el
mercado (Spinella, 2011).

1.3.6. Innovacion

La innovacion es el proceso de transformar ideas creativas en soluciones practicas, como inventos
tecnoldgicos, procesos industriales 0 mejoras técnicas, protegidas principalmente por patentes o
modelos de utilidad, es fundamental porque, al garantizar un monopolio temporal sobre las
invenciones, se fomenta la inversion en investigacion y desarrollo, permitiendo que empresas y
emprendedores recuperen su inversion y compitan en el mercado con productos novedosos, lo que

impulsa el progreso econémico y tecnoldgico de la sociedad (Casas, 2018).

1.4. Relacion con los derechos fundamentales

La propiedad intelectual se reconoce como un derecho fundamental en instrumentos
internacionales y constituciones nacionales, como el articulo 27 de la DUDH, que garantiza la
proteccion de los intereses morales y materiales de autores e inventores, este derecho se vincula
con el articulo 2 de la Constitucién, el cual protege la libre iniciativa privada y la propiedad,
incluyendo la intelectual; es asi que este modo, el registro de marcas o patentes no solo es un
tramite administrativo ante INDECOPI, sino un ejercicio de un derecho humano bésico que

respalda la creatividad y la inversién en innovacion.

Sin embargo, la propiedad intelectual puede entrar en tension con otros derechos fundamentales,
como el acceso a la salud, la educacidn o la cultura; por ejemplo, una patente farmacéutica puede
encarecer medicamentos esenciales, limitando su disponibilidad para poblaciones vulnerables y
afectando el derecho a la salud. Frente a esto, el sistema legal prevé mecanismos de equilibrio,
como las licencias obligatorias, que permiten la produccién local de medicamentos sin

autorizacion del titular, priorizando el interés publico sobre el monopolio temporal.
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Por otro lado, el derecho a la educacion también interactda con la propiedad intelectual, ya que las
restricciones al uso de obras protegidas pueden obstaculizar el acceso a materiales academicos.
Para mitigar esto, la Ley de Derecho de Autor incluye excepciones para fines educativos,
permitiendo la reproduccion parcial de obras sin fines de lucro (Poder Ejecutivo del Perd, 1996).
Asi, se busca armonizar la proteccion del creador con la necesidad social de difundir conocimiento,
demostrando que la propiedad intelectual no es un derecho absoluto, sino sujeto a limites

razonables.

En el ambito cultural, surgen conflictos cuando signos distintivos, como marcas, utilizan simbolos
o términos indigenas sin consentimiento comunitario. En estos casos, mientras el titular alega
derechos de propiedad intelectual, las comunidades exigen respeto a su identidad cultural,
reconocida en el articulo 2 de la Constitucion; aqui, INDECOPI debe evaluar si el registro afecta
derechos colectivos, aplicando principios como la consulta previa o la prohibicion de apropiacion
indebida de saberes tradicionales; es asi que este equilibrio refleja cémo la propiedad intelectual
debe coexistir con derechos ancestrales.

Ademas, INDECOPI enfrenta casos donde la denegacion de patentes o registros prioriza el interés
publico, por ejemplo, si una invencion carece de innovacion real, se rechaza su proteccion para
evitar monopolios injustos y promover la competencia, de igual forma, se han negado marcas que
inducen a error sobre el origen geografico de productos, protegiendo a consumidores y productores

locales.

2. Derecho de Marca

2.1. Definicion

El derecho de marca es una forma de proteccion legal que otorga a una persona o empresa el uso
exclusivo de un signo distintivo, el cual puede consistir en palabras, imagenes, colores u otros
elementos que permitan diferenciar productos o servicios frente a los de otros competidores, y que,
ademas, brinda la posibilidad de impedir que terceros utilicen signos similares que puedan inducir
a confusion, asegurando asi tanto la identidad del titular como la claridad en la eleccion del
consumidor (Otamendi, 2003). Este derecho también constituye un mecanismo juridico que
garantiza la exclusividad sobre un signo en un territorio determinado y por un tiempo renovable,

permitiendo al titular no solo explotar comercialmente su marca, sino también protegerla frente a
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usos indebidos que puedan afectar su valor econémico, su reputacién o su reconocimiento, lo que
refuerza la estabilidad y seguridad en las relaciones comerciales entre oferentes y consumidores
(Gaitén, 2020).

Asi mismo, el derecho de marca representa una herramienta fundamental que ayuda a construir
una imagen solida en el mercado, ya que, al asegurar legalmente la identidad de un producto o
servicio, favorece la fidelizacion de los clientes, la diferenciacion frente a la competencia y la
consolidacién de la presencia de una empresa o persona en su rubro, convirtiéndose en un activo

intangible de alto valor dentro del ambito economico y empresarial (Vasquez, 2007).
2.2. Elementos constitutivos

2.2.1. Distintividad

La distintividad es el eje central sobre el cual se edifica el concepto de marca, ya que sin ella no
es posible cumplir con la funcién primordial del derecho marcario: permitir que el consumidor
identifique y distinga un producto o servicio especifico dentro de un entorno saturado de ofertas
similares; en este sentido, la marca no es simplemente un adorno grafico o verbal, sino una
herramienta de comunicacion empresarial cuya eficacia depende directamente de su capacidad
para ser reconocida y diferenciada (Juarez, 2020).

Esta distintividad exige que el signo no sea genérico ni meramente descriptivo del producto o
servicio al que se aplica; es decir, un término como leche para designar un producto lacteo o limpio
para un servicio de lavanderia carece de esta cualidad, ya que no aporta ninguna diferenciacion
real frente a otros competidores del mismo rubro; en cambio, si el signo elegido tiene una
configuracién especial, es arbitrario respecto del producto o evoca caracteristicas que no son
directamente descriptivas, entonces si adquiere distintividad, lo que habilita su proteccion bajo el

régimen de marcas.

Asimismo, la distintividad puede estar presente en signos que adopten diferentes formas, como
palabras, figuras, colores, sonidos o combinaciones de estos, siempre que el signo en su conjunto
sea capaz de generar una impresion singular en el consumidor (Chalmeta, 2009). La ley admite
una amplia gama de signos, sin embargo, el filtro de la distintividad actia como una barrera que
garantiza que solo aquellos signos con verdadero potencial identificador puedan acceder al registro.

Esta funcion selectiva permite mantener un equilibrio entre el derecho exclusivo del titular de la
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marca y el interés publico en conservar libres ciertos elementos linguisticos o visuales que forman

parte del uso comun.

Finalmente, cabe sefialar que la distintividad puede ser inherente o adquirida. En algunos casos, el
signo nace con esta cualidad por su caracter creativo o arbitrario, mientras que, en otros, la
distintividad se alcanza a través del uso continuo y masivo en el mercado, generando una
asociacion en la mente del consumidor; esta posibilidad de adquirir distintividad con el tiempo
demuestra que el valor de una marca no reside solo en su disefio inicial, sino también en la forma

en que se inserta y consolida en el entorno comercial (Garcia, 2021).

2.2.2. Novedad

La novedad constituye uno de los requisitos fundamentales para que un signo pueda acceder a la
proteccion marcaria, ya que exige que dicho signo sea distinto respecto de otros previamente
registrados o en proceso de registro dentro del mismo rubro comercial (Vidal, 2016). Esta
exigencia no apunta a una originalidad absoluta como en otros derechos intelectuales, pero si a
una exclusividad razonable que permita evitar confusion entre consumidores y una posible
superposicion de derechos entre titulares distintos, por eso para que una marca sea valida, debe
diferenciarse claramente de aquellas ya existentes en el mercado, lo que también contribuye a
proteger el esfuerzo y la inversion que las empresas realizan para posicionar sus signos (Oliveira,
2010).

Ademas, esta condicion de novedad cumple una funcion preventiva, pues al impedir el registro de
signos similares o idénticos a otros ya protegidos, se reduce la posibilidad de conflictos juridicos
entre titulares, se fortalece la seguridad en las relaciones comerciales y se promueve un entorno
competitivo mas transparente. Asimismo, impide que se aproveche el prestigio o reputacién ajena
por medio de la imitacion de signos con trayectoria, lo que resultaria en una competencia desleal
que socavaria la confianza en el sistema de propiedad industrial, es asi que no basta con que un
signo sea visualmente atractivo o funcional, también debe demostrar que no invade el espacio

marcario previamente otorgado a terceros (Garcia, 2009).

De igual manera, es importante destacar que este principio no solo protege los intereses del
empresario que registra la marca, sino también a los consumidores, ya que garantiza que cada

signo represente una fuente especifica de productos o servicios, evitando errores de identificacion;
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por lo tanto, la novedad no solo actta como un filtro formal durante el proceso de registro, sino
que ademas tiene una repercusion directa en el funcionamiento del mercado, asegurando que los
signos actien como verdaderos indicadores de procedencia empresarial (Prat, 2004). Incluso, en
muchos ordenamientos, se permite la oposicion por parte de titulares anteriores, lo que refuerza la
importancia de verificar que el signo propuesto no genere riesgo de confusion o asociacién
indebida.

Por ultimo, la novedad aporta coherencia y orden al sistema marcario, lo cual es fundamental para
preservar el valor economico de las marcas como activos intangibles ya que cuando los registros
se otorgan sin verificar este requisito, se diluye el valor diferenciador de los signos, lo que puede
provocar una saturacion del mercado y una pérdida de eficacia del registro como mecanismo de
proteccion (Reboredo, 2006). Por ello, la exigencia de novedad no debe ser vista como un
obstaculo burocratico, sino como una garantia de que cada marca represente de manera legitima
una identidad empresarial Unica, permitiendo su desarrollo, reconocimiento y consolidacion dentro

del &mbito comercial.

2.2.3. Licitud

La licitud representa una condicion indispensable en el reconocimiento legal de una marca, ya que
exige que el signo que se pretenda registrar no contravenga el orden juridico ni afecte valores
esenciales como la moral, las buenas costumbres o el respeto al interés publico, esto significa que
una marca, mas alla de ser distintiva o novedosa, debe ser socialmente aceptable, lo cual garantiza
que su presencia en el mercado no resulte ofensiva, ilegal ni contraria a los principios basicos de

convivencia (Ortufio, 2011).

En efecto, este principio prohibe expresamente el registro de signos que incluyan expresiones
discriminatorias, violentas, obscenas o que promuevan actividades ilicitas como el narcotréfico, el
terrorismo o la explotacidn infantil, entre otros (Otero, 2015); tampoco se pueden registrar marcas
que se aprovechen indebidamente de simbolos nacionales, emblemas oficiales o referencias
religiosas sin autorizacion correspondiente, ya que ello podria provocar confusion, ofensa o
incluso conflictos diplomaticos; asi la licitud opera como una barrera normativa que impide el uso
de signos que vulneren normas fundamentales o afecten la sensibilidad de determinados grupos

sociales.
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Asimismo, la licitud garantiza la veracidad de la marca frente al consumidor, pues también se
impide el registro de signos que puedan inducir a error sobre la naturaleza, calidad, origen,
certificacion o propiedades del producto o servicio que representan. Es decir, se evita que mediante
el uso de ciertos términos o imagenes se genere una falsa impresion, lo cual podria traducirse en
un perjuicio directo para los consumidores, ya sea por razones de salud, seguridad o expectativas
comerciales, por eso el respeto al principio de licitud también contribuye a una relacion de

confianza entre el pablico y las marcas que circulan en el mercado (Ortufio, 2010).

Adicionalmente, este requisito refuerza la legitimidad del sistema de propiedad industrial, ya que
garantiza que la proteccion legal solo se otorgue a signos que cumplan no solo con criterios
técnicos, sino también con estandares eticos y sociales; de este modo, se evita que el derecho de
marcas sea utilizado como instrumento para validar intereses espurios, legitimizar productos
fraudulentos o encubrir fines ilicitos. En consecuencia, la licitud no es simplemente una formalidad,
sino una condicion que preserva la funcion social del derecho marcario y asegura que este cumpla

con su finalidad dentro de un marco de legalidad y respeto al bien comun (Chalmeta, 2009).

2.3. Garantias procesales

Las garantias procesales en el derecho de marcas en la legislacion peruana son elementos clave
que aseguran que los derechos de los titulares de marcas sean respetados y que los procedimientos
relacionados con el registro, oposicion y nulidad de marcas se desarrollen de manera justa,
equitativa y transparente (Torres, 2019). Estas garantias no solo protegen los intereses de los
solicitantes de marcas, sino también de los terceros que puedan verse afectados por la concesion
de derechos exclusivos sobre ciertos signos distintivos, ya que el proceso debe ser llevado a cabo
conforme a principios de legalidad y debido proceso, en donde la legislacion busca asegurar que
las decisiones tomadas por la autoridad competente se basen en criterios claros, objetivos y
previsibles, de manera que todas las partes involucradas tengan confianza en el sistema.

Una de las garantias fundamentales del derecho de marcas es el derecho a la defensa, el cual
asegura que los solicitantes de marcas tengan la oportunidad de presentar su caso de manera plena
ante la autoridad administrativa, que en este caso es la Direccién de Signos Distintivos del
INDECORPI, este derecho incluye la posibilidad de presentar pruebas, argumentar en favor de su
solicitud y responder a las objeciones o0 oposiciones planteadas por terceros interesados. Ademas,
los solicitantes tienen derecho a acceder a los documentos que forman parte del expediente
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administrativo, lo que les permite conocer de manera detallada el estado del procedimiento y los

elementos en los cuales se basan las decisiones que se toman (Contreras, 2014).

La notificacion adecuada constituye otra garantia procesal esencial que asegura que todas las partes
involucradas en el proceso sean debidamente informadas sobre los actos administrativos que se
lleven a cabo en el marco del procedimiento de registro, oposicion o nulidad de marcas; es
imprescindible que las notificaciones sean claras, precisas y se realicen de manera que los
interesados tengan el tiempo necesario para ejercer su derecho de impugnar o apelar cualquier
decision tomada en el proceso (Alipio et al, 2024). La legislacion establece que las notificaciones
se efectlian, generalmente, a través de medios electrénicos, lo que facilita un acceso rapido, seguro

y eficiente a la informacidn relevante sobre el procedimiento.

Por otro lado, la apelacion es una garantia importante que la ley peruana reconoce en el derecho
de marcas. Si una parte no esta conforme con la decision tomada por la Direccion de Signos
Distintivos, tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelacion ante la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual de INDECOPI en donde este recurso brinda la oportunidad de cuestionar
formalmente la decisién administrativa y obtener una revision de la misma por parte de una
instancia superior, lo que asegura que las resoluciones sean justas y se ajusten a derecho. La
existencia de un recurso de apelacién refuerza la imparcialidad y la justicia dentro del sistema, ya
que las partes tienen la oportunidad de exponer nuevamente sus argumentos y ser escuchadas por
una autoridad que revisara de manera objetiva el caso en cuestion (Paredes et al, 2024). Ademas,
esta posibilidad de apelacion contribuye a garantizar que no se cometan injusticias y que se corrijan

posibles errores administrativos.

Otra de las garantias que establece la ley es la tutela judicial efectiva, que proporciona a los
interesados el acceso a la justicia en caso de que consideren que sus derechos marcarios han sido
vulnerados, ya sea por actos administrativos o por situaciones que afecten su titularidad; en este
sentido, los titulares de marcas pueden recurrir al PJ para solicitar proteccion; a través de esta
tutela, los afectados pueden presentar demandas por dafios y perjuicios, solicitar medidas
cautelares o incluso impugnar registros de marcas que consideran ilegales o que vulneran sus
derechos. Esta garantia asegura que el sistema judicial esté accesible para proteger los derechos
marcarios, brindando un mecanismo adicional de proteccion fuera de la esfera administrativa y
garantizando que las resoluciones sean revisadas si es necesario (Sosa, 2020).
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La transparencia también juega un papel fundamental dentro del derecho de marcas ya que nuestra
legislacion establece que toda la informacion relacionada con el registro de marcas, como las
solicitudes presentadas, las oposiciones planteadas, las resoluciones adoptadas y cualquier otra
decision relevante, debe ser accesible al publico lo cual asegura que no exista opacidad en el
proceso y que todos los interesados puedan tener acceso a la informacién necesaria para
comprender los actos administrativos que se llevan a cabo; la transparencia en el proceso también
implica que los criterios utilizados por las autoridades para tomar decisiones sean claros y estén
disponibles para el publico, lo que refuerza la confianza de las empresas y personas en el sistema

de proteccion de marcas y en las autoridades encargadas de velar por su correcta aplicacion.

Finalmente, el principio de igualdad es otra garantia procesal relevante que establece que todas las
partes involucradas en el procedimiento de marcas, ya sean solicitantes, opositores o terceros,
deben tener las mismas oportunidades para presentar sus argumentos, pruebas y solicitudes. Esto
implica que ningln actor pueda ser discriminado, independientemente de su condicion o estatus;
todos los interesados deben contar con las mismas herramientas y recursos procesales para hacer
valer sus derechos, lo que garantiza que el proceso sea justo; para asegurar que las decisiones
adoptadas por la autoridad administrativa sean imparciales y no favorezcan a una de las partes de

manera injustificada.
2.4. Limites al derecho de marca

2.3.1. Uso genérico

El uso genérico de un término o signo es uno de los limites mas importantes al derecho de marca,
ya que impide que una empresa se apropie de un término comdnmente utilizado por el pablico
para describir una categoria de productos o servicios; en donde el principio de que un signo no
puede volverse genérico responde a la necesidad de preservar la competencia en el mercado y
evitar que los titulares de marcas puedan ejercer un control indebido sobre términos que deberian
estar disponibles para todos (Otamendi, 2003). De este modo, la legislacion peruana prohibe el uso
de términos genéricos como marcas, a fin de evitar el monopolio de palabras que se utilizan de

forma generalizada en el comercio.

Por ejemplo, el registro de una marca que sea el nombre genérico de un producto, como "pan* para

un tipo de panaderia, no seria valido, pues no permite diferenciar el producto de otros similares en
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el mercado; esta restriccion busca que los consumidores no se vean confundidos al momento de
elegir entre productos de distintas marcas, ya que el término utilizado seria insuficiente para
identificar de manera exclusiva a un Unico productor; es asi que el sistema de marcas promueve
una competencia saludable y asegura que los términos genéricos puedan ser utilizados por diversas

empresas para comercializar productos de la misma categoria.

En el caso de marcas que se vuelven populares y adquieren notoriedad, existe un riesgo de que el
signo se convierta en genérico con el tiempo, lo que implica que su uso se propague y se asocie
con la categoria de productos o servicios en lugar de con una marca especifica; un gran ejemplo
de esto podria ser el caso de marcas muy conocidas como "aspirina™ o ""cola", que originalmente
eran marcas registradas, pero que con el paso del tiempo se han convertido en términos genéricos
para describir ciertos tipos de productos; es asi que la ley de marcas establece que si una marca se
vuelve genérica por el uso generalizado que se le ha dado, puede perder su proteccion legal, ya

que deja de cumplir su funcion distintiva de indicar un origen empresarial especifico.

El uso genérico también puede suceder cuando un signo registrado es utilizado de manera que no
cumple con la funcion original de diferenciar productos y servicios; ya que, si el titular de una
marca registrada no emplea el signo de manera adecuada para identificar su producto o servicio, o
si permite que se utilice de forma generalizada en el comercio, podria perder la exclusividad sobre
el mismo (Gaitan, 2020). Este fendmeno ocurre cuando un signo deja de funcionar como un
indicativo de origen y pasa a ser utilizado simplemente para describir un producto o servicio en
términos generales, lo que da pie a que otros competidores utilicen el mismo término sin que se

genere confusion o engafio en los consumidores.

El principio de no permitir el uso genérico de signos registrados asegura que la propiedad
intelectual se utilice de manera responsable y no afecte negativamente la libre competencia,
protegiendo a los consumidores de posibles confusiones en el mercado y garantizando que los
términos utilizados como marcas sean lo suficientemente distintivos como para ser asociados con

un origen determinado.

2.3.2. Excepciones de interes publico

Las excepciones de interés publico establecen que el derecho de marca no es absoluto y esta sujeto

a restricciones cuando se trata de proteger otros intereses superiores que son mas relevantes para
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la sociedad en general; asi, el derecho exclusivo de uso de una marca puede ser limitado cuando
su uso esté en conflicto con derechos fundamentales o cuando se considere que su registro podria
causar un perjuicio a la sociedad (Bayo y Carderén, 2022). Uno de los ejemplos mas claros de
excepciones de interés publico es cuando una marca registrada puede causar confusion sobre la
naturaleza o calidad de un producto, lo cual podria perjudicar la salud, la seguridad o los derechos
de los consumidores; en estos casos, la legislacion permite que se restrinja el uso de una marca si

se demuestra que su uso puede inducir a error sobre el origen o las caracteristicas del producto.

Si una marca contiene elementos que son ofensivos o que vulneran estos derechos, se considera
que su uso no es legitimo y debe ser restringido en favor del interés publico; asi mismo, las
excepciones de interés publico tambien incluyen la proteccion del medio ambiente y la salud
publica (Garcia, 2021). Si una marca estd asociada con productos que podrian perjudicar el
bienestar ambiental o la salud de las personas, la ley otorga a las autoridades la facultad de
restringir o incluso revocar el registro de esa marca, es de este modo que se busca garantizar que
las marcas no sean utilizadas para comercializar productos que puedan tener efectos negativos

sobre el entorno o las personas.
3. Signos distintivos

3.1. Definicion

El signo distintivo es el ndcleo esencial del derecho de marca, ya que constituye el medio mediante
el cual se identifica y diferencia un producto o servicio de otros similares en el mercado; para que
exista un derecho marcario valido, el signo debe contar con la capacidad de ser percibido por los
consumidores y de asociarse de manera directa con una determinada procedencia empresarial; sin
este elemento, no seria posible hablar de una marca propiamente dicha (Martinez, 2014). Es asi
que los signos distintivos pueden adoptar diversas formas, lo cual otorga flexibilidad al sistema
marcario, en donde entre ellos se encuentran las palabras, los nombres propios, los logotipos, las
imagenes, las formas tridimensionales, los colores aislados o combinados, los sonidos e incluso,
en algunos casos, olores o texturas, siempre que estos sean susceptibles de representacion grafica
0 adecuada. Lo importante es que el signo, en su conjunto, permita una diferenciacion clara
respecto de otros signos ya existentes.
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Dentro de esta distintividad, la originalidad y la novedad no siempre son requisitos esenciales para
la validez del signo, pero si lo es la distintividad; es decir, el signo no debe ser genérico, ni
descriptivo del producto o servicio al que se aplica, pues en esos casos no cumple la funcion
esencial de individualizacion; un signo que describe simplemente las caracteristicas del producto
no es capaz de distinguirlo y, por tanto, no puede ser protegido como marca (Contreras, 2014). La
funcién del signo distintivo, en definitiva, no se limita a lo visual, auditivo o conceptual, sino que
implica una relacidn simbdlica entre el signo y el producto o servicio que representa; es en esta
relacion construye en la mente del consumidor una asociacion inmediata, que es lo que finalmente

permite consolidar la marca en el mercado y otorgarle valor como activo intangible
3.2. Clasificacion

3.2.1. Signos Verbales

Los signos verbales comprenden palabras, letras, nimeros o cualquier combinacion de estos que
sirvan para identificar una marca, estos signos son comdnmente utilizados para representar el
nombre de una empresa o un producto especifico, y pueden adoptar diversas formas, como
nombres completos, siglas o incluso palabras inventadas que permiten su distincién en el mercado:
la esencia de estos signos radica en que deben ser capaces de ser facilmente reconocidos por los
consumidores, por lo que no deben ser términos genéricos ni descriptivos de lo que se ofrece
(Velasco, 2017). Si un signo verbal se limita a describir el producto o servicio, pierde su capacidad

de distinguir y no podra ser registrado como marca.

El requisito de que el signo verbal sea distintivo es fundamental, pues solo de esta forma se logra
diferenciarlo de otros signos ya existentes; es asi que el uso de palabras que no tengan relacion
directa con las caracteristicas del producto es clave para que el signo se considere como valido
(Castro, 2001). Ademas, su originalidad es esencial para evitar confusiones con marcas de otros
competidores, es asi que un signo verbal que combine letras, nimeros o palabras de manera

creativa y Unica tiene mayores posibilidades de ser registrado exitosamente.

3.2.2. Signos Gréficos

Los signos graficos incluyen logotipos, dibujos, simbolos u otras representaciones visuales que se
utilizan para identificar una marca; son fundamentales porque permiten que los consumidores

asocien visualmente un producto o servicio con una determinada fuente empresarial; asi mismo un
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signo grafico puede ser una imagen abstracta 0 mas detallada, pero siempre debe tener una
representacion clara que evite cualquier confusion con otras marcas (Neyra, 2001). Este tipo de
signo es particularmente importante cuando se busca crear una identidad visual de una marca que

sea facilmente reconocible.

La originalidad de los signos gréaficos es otro factor crucial para su proteccion legal, ya que un
disefio que se perciba como comun o predecible no cumplira con la funcién distintiva necesaria
(Caballero, 2019). La creacion de un logotipo debe ser cuidadosa y Unica, evitando que se asemeje
a disefios ya existentes, lo que podria provocar que el signo no sea valido, también permiten que
una empresa logre un fuerte posicionamiento visual, lo que facilita que el consumidor asocie

inmediatamente un producto con una marca conocida.

3.3.3. Signos Mixtos

Los signos mixtos son aquellos que combinan tanto elementos verbales como graficos en un solo
signo; esta categoria es especialmente util cuando una empresa desea tener una identificacion
doble: por un lado, el nombre de la marca (ya sea en forma de palabra, nimero o letra) y, por otro,
un componente visual que refuerce esa identidad (Velandia, 2003). Este tipo de signo no solo
facilita el reconocimiento verbal del producto, sino que también incluye un elemento grafico que
crea una imagen mas compleja y distintiva, al igual que en los signos verbales y graficos, los signos
mixtos deben cumplir con los requisitos de distintividad para poder ser protegidos legalmente. La
ventaja de estos signos es que ofrecen dos formas de identificacion: una verbal, que permite
recordar el nombre, y una visual, que crea una imagen mental inmediata del producto; es
importante que los elementos verbales y graficos se complementen de tal manera que no haya
confusién con otras marcas, asegurando asi que el signo se distinga de otros existentes en el

mercado.

3.3.4. Signos Tridimensionales

Los signos tridimensionales estan conformados por la forma fisica de un producto o su envase, y
son una categoria cada vez mas utilizada por las empresas para proteger disefios innovadores que
no solo sean estéticamente atractivos, sino que también se asocien directamente con la marca. Este
tipo de signo distintivo puede referirse a la forma de un producto, como un envase que no es
convencional, pero que se reconoce inmediatamente como parte de una marca (Montero, 2018).

Los signos tridimensionales deben ser distintivos y no deben depender exclusivamente de la
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funcionalidad del objeto; cuando se trata de envases, por ejemplo, un disefio Unico puede constituir
un signo tridimensional, siempre que no sea un disefio funcional o técnico necesario para el uso
del producto. La forma del envase debe estar disefiada de tal manera que sea percibida como un
elemento distintivo por los consumidores; este tipo de signo tiene el poder de diferenciar un
producto de manera notable y, por lo tanto, debe ser reconocido de forma inmediata por el pablico,

lo que le otorga un valor significativo en términos de marca.

3.3.5. Signos Sonoros

Aungue no son tan comunes, los signos sonoros son una categoria valida dentro del sistema de
marcas. Estos signos se componen de sonidos, melodias o jingles que son capaces de identificar
un producto o servicio; un ejemplo claro de esto son las melodias o jingles publicitarios que,
cuando se escuchan, hacen que los consumidores asocien inmediatamente el sonido con una marca.
Este tipo de signo es particularmente valioso en contextos donde la percepcion auditiva tiene un

papel importante, como en la publicidad o en medios de comunicacion (Briones y Ortega, 2024).

Para que un signo sonoro sea considerado distintivo, debe ser original y no debe coincidir con
otros sonidos comunes 0 genéricos; es asi sonido distintivo puede convertirse en una poderosa
herramienta de marketing, ayudando a construir una asociacion inmediata entre la marca y los
consumidores. Ademas, al ser Gnico, tiene el potencial de generar reconocimiento incluso sin que

se vea la marca visualmente, lo que refuerza su caracter identificador.

3.3.6. Signos Olfativos y Tactiles

Los signos olfativos y tactiles son categorias menos frecuentes, pero igualmente importantes
dentro del sistema de marcas. Los signos olfativos se basan en olores distintivos que se asocian
con un producto, mientras que los signos tactiles se refieren a las caracteristicas que se perciben a
través del sentido del tacto, como la textura de un envase o la superficie de un producto (Cardenas
y Martinez, 2015). Ambos tipos de signos tienen un impacto sensorial Gnico que puede ayudar a
diferenciar una marca, pero deben cumplir con requisitos estrictos de distintividad y no ser

funcionales.

Aunque estos signos no son tan comunes en el mercado, tienen la capacidad de crear una
experiencia sensorial completa que, cuando se asocia correctamente con una marca, puede generar

una identificacion inmediata en el consumidor. Un olor distintivo, como el de una fragancia o un
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producto especifico, puede convertirse en un signo tan identificable como un logotipo o un jingle,

siempre que cumpla con los requisitos legales para ser registrado como marca.

3.3. Criterios de proteccion

En primer lugar, los criterios de proteccién de los signos distintivos se refieren al conjunto de
elementos y parametros que permiten determinar si un signo puede ser registrado y amparado
legalmente como distintivo. Dichos criterios tienen como finalidad asegurar que el signo cumpla
con su funcién principal, que es la de individualizar productos o servicios en el mercado,
diferencidndolos de los demaés existentes; por tanto, su cumplimiento resulta fundamental para

garantizar la eficacia del sistema marcario.

Asimismo, uno de los aspectos esenciales dentro de estos criterios es la distintividad del signo.
Este principio implica que el signo debe poseer la capacidad intrinseca de distinguir un producto
o servicio de los de otro origen empresarial, es asi que, en este sentido, se descartan aquellos signos
que resulten genéricos, descriptivos 0 de uso comun en el comercio, ya que no cumplen con esta
funcion distintiva y podrian generar ambigtiedad en el consumidor (Guadarrama, 2012).

De igual modo, la originalidad y la no afectacion a derechos previos son condiciones
fundamentales para que un signo pueda gozar de proteccién; un signo no puede ser idéntico o
similar a otro que ya haya sido registrado previamente, ya que esto podria generar conflictos en el
mercado y vulnerar los derechos adquiridos por terceros. Por ende, se evalUa con rigor si el signo
propuesto interfiere con registros existentes. Finalmente, se toman en cuenta elementos de
percepcion del pablico consumidor al momento de aplicar los criterios de proteccion, es decir, se
valora como el consumidor medio entenderia, identificaria y asociaria el signo con un origen

empresarial especifico.

3.4. Riesgo de confusion

El riesgo de confusidn constituye uno de los principales fundamentos para denegar el registro de
un signo distintivo cuando este guarda similitud con otro previamente registrado; es asi que este
riesgo se produce cuando el consumidor medio, al observar los signos en cuestion, puede llegar a
equivocarse respecto al origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos. Por lo tanto, se
busca evitar que el pablico asocie erréneamente un producto con una empresa diferente a la real.
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Cabe destacar que el analisis del riesgo de confusion no se limita a una comparacién superficial o
gréfica, sino que considera integralmente diversos factores como la fonética, la conceptualizacion
y el entorno de comercializacién de los productos; es decir, no basta con que los signos se vean
distintos visualmente si su pronunciacion o significado pueden inducir a error al consumidor
habitual (Blanck, 2011). En este contexto, es importante tener en cuenta que el riesgo de confusion
se analiza desde la perspectiva del consumidor promedio, quien no examina los signos con un
conocimiento técnico o detallado, sino que basa su juicio en una impresion general; asi, incluso
pequefias semejanzas pueden ser suficientes para generar confusion si afectan la percepcion del

publico destinatario del producto o servicio.

Por ultimo, el riesgo de confusion puede ser directo o indirecto, es directo cuando el consumidor
confunde los signos y piensa que se trata del mismo producto o empresa; y es indirecto cuando el
consumidor cree que existe una relacion empresarial entre los titulares de los signos; sin embargo,
ambos escenarios afectan la transparencia del mercado, por lo que deben evitarse mediante un

analisis riguroso de las solicitudes de registro.

3.5. Riesgo de asociacion

El riesgo de asociacion guarda una estrecha relacion con el riesgo de confusion, pero presenta
ciertas particularidades que merecen atencion especial y se manifiesta cuando, sin que exista una
confusidn directa entre los signos, el consumidor puede llegar a pensar que existe algun tipo de
vinculo econémico, comercial o empresarial entre los titulares de los signos en cuestion, se trata
de una forma mas sutil de afectacion a la funcidon identificadora de los signos distintivos. Ademas,
el riesgo de asociacion se presenta en contextos donde el grado de similitud entre los signos no
llega a generar una confusion directa, pero si es suficiente como para inducir en el consumidor la
idea de una conexion entre ambos, en donde este tipo de percepcion errénea puede perjudicar tanto
al titular del signo registrado como al consumidor, quien actla bajo una falsa suposicion de

respaldo o colaboracion entre las empresas involucradas.

Otro elemento relevante es que el riesgo de asociacion puede favorecer practicas desleales en el
mercado, tales como el aprovechamiento indebido de la reputacion o prestigio del signo
preexistente, al inducir al consumidor a vincular errdneamente ambos signos, se puede desviar
clientela o generar un aprovechamiento indebido de la notoriedad del signo anterior, afectando la
competencia leal (Espinoza, 2007). Finalmente, el analisis del riesgo de asociacion requiere una
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evaluacion contextual, donde se consideren los sectores econdémicos, la proximidad de los
productos o servicios, y la forma en que estos son comercializados; no se trata Unicamente de
similitudes formales, sino de la impresidn que puede generar el signo en su conjunto dentro del

entorno comercial al que se dirige.

3.6. Evaluacién técnica de los signos distintivos

Al momento de analizar un signo distintivo para su posible registro, se realiza una evaluacion
técnica que tiene como finalidad comprobar si dicho signo redne las condiciones legales y
funcionales necesarias para su proteccion, considerando, entre otros aspectos, su estructura interna,
su grado de originalidad y su adecuacion al marco registral correspondiente, lo cual resulta esencial
para verificar si puede cumplir su rol dentro del sistema marcario. Ademas de este anélisis
preliminar, debe sefialarse que la evaluacién no se reduce a un control superficial 0 meramente
formal, sino que incluye una revision profunda de elementos semanticos, fonoldgicos, visuales y
de significado, evaluando la forma en que estos componentes podrian ser entendidos por los
consumidores en un contexto comercial, y asegurandose de que el signo no infrinja ninguna
restriccion, ya sea de caracter absoluto o relativo, ni vulnere derechos previamente adquiridos por

terceros.

Junto con lo anterior, otro aspecto central de este proceso consiste en comparar el signo propuesto
con aquellos ya inscritos en los registros de propiedad industrial, tarea que implica revisar
exhaustivamente las bases de datos especializadas con el fin de identificar posibles coincidencias,
similitudes o conflictos que pudieran representar un obstaculo para su aceptacion, considerando
también el ambito en el que se utilizaria y la percepcion que este podria generar entre los
destinatarios finales (Contreras, 2014). En consecuencia, mediante esta revision técnica se busca
confirmar que el signo cumpla efectivamente con su funcién principal, que es distinguir productos
0 servicios dentro del mercado, minimizando cualquier posibilidad de confusion y promoviendo
una competencia leal entre los agentes econdmicos, razon por la cual esta etapa resulta

determinante para garantizar un entorno comercial ordenado, claro y previsible.
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SUBCAPITULO Il: MARCO INSTITUCIONAL Y PROCEDIMENTAL DEL
REGISTRO DE MARCAS

1. INDECORPI

1.1. Historia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECORPI) fue fundado oficialmente el 25/11/1992, mediante el Decreto Legislativo N° 25868,
en un contexto de transformacion econémica y modernizacion del aparato estatal peruano. En
aquellos afios, el Peru venia atravesando una transicion hacia un modelo de economia social de
mercado, y era urgente establecer una institucion especializada que velara por el correcto
funcionamiento del mercado, promoviera practicas empresariales leales y protegiera los derechos
tanto de consumidores como de creadores; es asi que fue concebido como un organismo técnico,
auténomo y descentralizado, capaz de intervenir en diferentes areas estratégicas para garantizar la

competitividad y la transparencia.

En sus primeras etapas, la institucion centrd su trabajo en la eliminacion de barreras burocraticas
innecesarias que dificultaban la actividad economica, asi como en el fortalecimiento de los
sistemas de propiedad industrial e intelectual, incluyendo marcas, patentes, derechos de autor,
disefios industriales y otros activos intangibles (Cardich, 2013). También asumi6 funciones en la
defensa de la libre competencia, buscando prevenir y sancionar practicas colusorias, abusos de
posicion de dominio y actos que alteren la dindmica del mercado; con estas acciones iniciales, el
INDECOPI comenz0 a posicionarse como un actor esencial en el nuevo entorno econémico

peruano.

A medida que el pais fue consolidando su apertura comercial y avanzando en procesos de
integracion regional e internacional, el rol del INDECOPI se volvi6 cada vez mas relevante. Se
incorporaron nuevas competencias a su estructura, tales como la proteccion al consumidor, la
vigilancia de la publicidad comercial, la solucién de controversias en servicios publicos regulados,
y la promocién de una cultura de respeto por los derechos de autor; las cuales respondian a la
necesidad de dotar al pais de un organismo moderno, que no solo actuara como fiscalizador, sino

también como promotor del desarrollo productivo y la innovacion.
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Uno de los grandes logros del INDECOPI ha sido convertirse en un referente en la gestion de la
propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional, ya que a través de su Direccion
de Signos Distintivos y su Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias, ha logrado
implementar procesos eficientes para el registro de marcas, invenciones, modelos de utilidad y
disefios industriales. Ademas, ha promovido la educacion en temas de propiedad intelectual en
escuelas, universidades y entre emprendedores, reconociendo el valor estratégico de la creatividad

y la innovacién en la economia moderna.

En el ambito de la defensa de la competencia, el instituto ha fortalecido su capacidad técnica y
juridica para investigar conductas anticompetitivas, realizar analisis de mercado y emitir
resoluciones que contribuyan al orden econémico donde la introduccion de mecanismos como el
control previo de concentraciones empresariales ha marcado un hito importante, permitiendo
evaluar fusiones y adquisiciones desde la perspectiva del interés publico y del impacto en el
bienestar del consumidor (Le6n, 1997). Asimismo, el INDECOPI ha destacado por su labor en la
proteccion de los derechos del consumidor, estableciendo canales efectivos para la recepcion de
reclamos, la solucién de conflictos de consumo y la fiscalizacion de practicas comerciales
engafiosas; es asi que los peruanos obtuvieron mayores garantias en su relacién con empresas de

distintos sectores, lo cual ha contribuido a fortalecer la confianza en el mercado.

En la actualidad, el INDECOPI es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), con plena autonomia técnica, econémica y administrativa, que cuenta con presencia en
diversas regiones del pais, donde su trabajo abarca multiples areas: propiedad intelectual, defensa
de la competencia, proteccion del consumidor, eliminacion de barreras burocraticas, regulacion de
transporte, promocion de calidad, supervision del cumplimiento normativo en el mercado, entre
otras, esta institucion ha logrado consolidarse como un pilar del sistema econémico, contribuyendo
activamente al desarrollo del pais y al respeto por los derechos fundamentales en la actividad

economica.

1.2.Competencias legales

El INDECOPI tiene como una de sus principales competencias legales la promocion y defensa de
la libre competencia; en este sentido, la entidad esti habilitada para identificar, investigar y
sancionar conductas empresariales que afecten negativamente la dindmica del mercado, tales como

las practicas colusorias, el abuso de posicion dominante y otros actos que vulneren los principios
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de competencia leal; para ello, puede iniciar procedimientos administrativos, ya sea de oficio o por
denuncia, y emitir resoluciones que incluyan sanciones correctivas o econdémicas; de este modo,
busca preservar el equilibrio competitivo y proteger tanto a los agentes econémicos como a los
consumidores (De Garcia, 2014). De igual forma, el INDECOPI ejerce funciones esenciales en el
ambito de la proteccion al consumidor; a través de esta competencia, garantiza que las empresas y
proveedores respeten los derechos fundamentales de los consumidores, asegurando la entrega de
informacion veraz, el cumplimiento de ofertas y contratos, asi como la calidad y seguridad de los
productos y servicios ofrecidos; ademas, pone a disposicion del puablico diversos mecanismos
administrativos de solucion de conflictos, entre ellos el Libro de Reclamaciones y el sistema de

atencion en linea, que permiten canalizar quejas y reclamos de forma rapida y accesible.

Por otro lado, en lo que respecta a la propiedad intelectual, actia como autoridad nacional
encargada del registro, vigilancia y proteccion de los derechos vinculados a invenciones,
creaciones y signos distintivos; entre ellos se encuentran las marcas, patentes, disefios industriales,
modelos de utilidad, lemas comerciales y nombres comerciales en donde la institucion evalta
solicitudes, otorga titulos de propiedad, resuelve oposiciones y protege a los titulares frente a
cualquier uso no autorizado de sus derechos; de esta manera, se fomenta la innovacion y se
fortalece el desarrollo tecnoldgico y creativo en el pais. Adicionalmente, otra funcion central del
INDECOPI es la eliminacion de barreras burocraticas; en virtud de esta competencia, la institucién
revisa y puede dejar sin efecto aquellas disposiciones administrativas emitidas por entidades
publicas que constituyan restricciones indebidas o carentes de justificacion legal para la actividad
econdmica que se realiza bajo criterios de razonabilidad, legalidad y proporcionalidad, lo cual
contribuye a la simplificacién normativa y a un entorno mas favorable para el emprendimiento y

la inversion.

Asimismo, el INDECOPI estad facultado para ejercer tareas de supervision y fiscalizacion
normativa en sectores especificos, tales como el transporte terrestre, la metrologia, el comercio
exterior y los servicios turisticos; en dichas areas, no solo sanciona a los infractores, sino que
también ofrece asesoramiento técnico, promueve buenas practicas y elabora informes que orientan
la formulacién de politicas publicas, la cual permite armonizar la vigilancia administrativa con la
promocion de estandares de calidad y eficiencia. Cabe resaltar que, en el ambito registral, el
INDECOPI tiene competencia sobre los signos distintivos y otros registros empresariales,
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desempefiando una funcion esencial en la formalizacion y legalizacién de los derechos de
propiedad industrial; asimismo, en su calidad de drgano cuasi jurisdiccional, puede dictar
resoluciones administrativas que poseen efectos vinculantes y que, en muchos casos, solo pueden
ser impugnadas mediante recursos internos o por via judicial. Por altimo, la institucion también
cumple un rol formativo y consultivo, ya que promueve el conocimiento de los derechos
econdémicos entre los ciudadanos; para ello, organiza jornadas académicas, camparias educativas,

capacitaciones y publicaciones técnicas.

1.3. Estructura organizativa

La estructura organizativa del INDECOPI ha sido disefiada para responder de manera eficaz y
especializada a las multiples funciones que se le han encomendado; para ello, se compone de
6rganos funcionales, técnicos y resolutivos que trabajan de forma articulada, pero autbnoma en
sus competencias; permite una atencion integral y técnica en los diversos &mbitos de su
intervencion, tales como la proteccion al consumidor, la promocién de la libre competencia, la
eliminacién de barreras burocraticas y, de manera destacada, la proteccion de la propiedad
intelectual, se facilita tanto la toma de decisiones como el control administrativo y la fiscalizacién

interna.

En este sentido, la organizacion del INDECOPI se encuentra conformada por presidencias,
direcciones, comisiones, salas especializadas y 6rganos de apoyo; todos ellos trabajan de manera
coordinada, pero bajo principios de autonomia funcional (Peldez, 2014). Esto implica que cada
area tiene funciones especificas y goza de capacidad para emitir decisiones en su respectivo campo
de competencia, sin que interfieran otras areas. Asi, se garantiza la imparcialidad, la
especializacion técnica y la independencia en los procedimientos administrativos.

1.3.1. Direccidn de Signos Distintivos y Comisiones Resolutivas

La Direccion de Signos Distintivos es uno de los érganos técnicos mas importantes dentro del
INDECOPI, encargada de administrar el sistema de registro y proteccion de los elementos que
identifican comercialmente a los productos y servicios; dentro de su ambito de accién se
encuentran las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de
origen; realiza una labor técnica y legal especializada, ya que evalla las solicitudes de registro,
analiza la viabilidad de los signos propuestos y determina si estos cumplen con los requisitos

establecidos para su reconocimiento oficial.
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Por otro lado, esta direccion tiene la responsabilidad de emitir decisiones administrativas sobre
oposiciones, observaciones y cancelaciones, asi como resolver controversias relacionadas con la
titularidad o el uso de los signos registrados, cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto
por especialistas en propiedad intelectual, abogados y técnicos en materia de evaluacion marcaria;
en donde su labor fundamental sirve para proteger el derecho exclusivo de los titulares y evitar

conflictos que puedan afectar la competencia leal en el mercado (Contreras, 2014).

En complemento a esta direccion, las Comisiones Resolutivas del INDECOPI cumplen una
funcién cuasi jurisdiccional, ya que son 6rganos colegiados encargados de emitir resoluciones
administrativas frente a casos contenciosos, en donde estas comisiones tienen la facultad de
resolver recursos interpuestos contra decisiones de primera instancia, actuar como segunda
instancia administrativa y pronunciarse sobre procedimientos sancionadores, todo ello bajo
criterios de legalidad, razonabilidad y debido proceso; las cuales operan bajo una logica de
especializacién, lo cual significa que cada una se enfoca en un area especifica del derecho
administrativo-econémico, como puede ser la competencia desleal, la eliminacion de barreras

burocréticas o la proteccion al consumidor.

2. Procedimiento de registro de marcas

El procedimiento de registro de marcas es el proceso mediante el cual un solicitante busca obtener
la proteccion legal sobre un signo distintivo utilizado para identificar productos o servicios en el
mercado; este proceso se lleva a cabo a través de una serie de etapas administrativas que garantizan
que la marca cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente. A lo largo de este
procedimiento, se evalla la viabilidad del registro, se resuelven posibles oposiciones y se dictan
las resoluciones correspondientes, permitiendo que los derechos sobre la marca sean otorgados al
solicitante si se cumplen las condiciones exigidas por la ley. De igual forma, se procura que el
signo no infrinja derechos previos de terceros, como marcas ya registradas o derechos de autor, lo

que permite evitar conflictos legales y asegura un entorno comercial justo.

2.1.Etapas administrativas

El procedimiento administrativo para el registro de una marca comienza con la presentacion de la
solicitud ante la oficina encargada del registro de marcas, generalmente el INDECOPI; en esta

primera etapa, el solicitante debe presentar la solicitud de acuerdo con los formularios establecidos
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y pagar las tarifas correspondientes donde la solicitud debe contener, entre otros datos, una
representacion grafica del signo y la especificacion de los productos o servicios que se pretenden

identificar con la marca.

Tras la presentacion de la solicitud, sigue una etapa de examen formal, donde se revisa que la
solicitud cumpla con los requisitos administrativos basicos, en este examen, se verifican aspectos
como la correcta clasificacion de los productos o servicios, la suficiencia de la documentacién
presentada y el pago de las tasas; si la solicitud estd completa y conforme, se procede a la
publicacion en el Boletin Oficial de Propiedad Intelectual, lo que permite que terceros puedan

presentar oposiciones si consideran que la marca solicitada vulnera sus derechos.

La siguiente etapa corresponde al examen de fondo, en la que se realiza un analisis mas profundo
sobre la aptitud del signo para ser registrado como marca, se evalla aspectos como la distintividad
del signo, su capacidad para identificar de manera Unica los productos o servicios, y la eventual
existencia de conflictos con marcas previamente registradas; si el signo cumple con todos los
requisitos, se procede a la concesion del registro, sin embargo, si se presentan oposiciones o se

detectan problemas, se resuelve el caso conforme a los procedimientos legales establecidos.

Finalmente, si no se presentan oposiciones y el signo cumple con los requisitos legales, se concede
el registro de la marca y se otorgan los derechos exclusivos al titular para su uso comercial. Sin
embargo, si la solicitud es rechazada en alguna de las etapas del procedimiento, el solicitante tiene
derecho a presentar recursos administrativos para impugnar la decisién; es asi que se busca
garantizar que las marcas registradas sean eficaces para diferenciar los productos y servicios en el
mercado, promoviendo asi la competencia y el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

2.2. Causales de denegacion

El registro de una marca puede ser denegado por diversas razones, las cuales estdn contempladas
dentro de la normativa de propiedad intelectual; las causales de denegacidn son situaciones
especificas que impiden que una marca sea registrada, ya sea porque no cumple con los requisitos
legales establecidos o porque entra en conflicto con los derechos de terceros.

2.2.1. Falta de distintividad

Una de las causales mas comunes de denegacion es la falta de distintividad del signo; para que una

marca sea registrada, debe ser capaz de distinguir los productos o servicios de un solicitante frente
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a los de otros competidores en el mercado, lo cual significa que el signo no debe ser genérico ni
descriptivo en relacion con los productos o servicios que se pretenden identificar; es asi que si el
signo carece de capacidad distintiva, es decir, si se considera que no tiene una identidad propia
que lo haga reconocible por los consumidores, no podra ser registrado (Alania, 2024). En este
sentido, la falta de distintividad se refiere a aquellas marcas que no permiten una diferenciacion
clara en el mercado, lo que puede ocurrir si la marca esta formada por términos comunes, signos
que simplemente describen las caracteristicas del producto o servicio, o elementos que no tienen
ninguna originalidad como, por ejemplo, el uso de términos genéricos como "rojo" para identificar

productos de color rojo puede ser rechazado por carecer de distintividad.

2.2.2. Colision con marcas previas

La colision con marcas previamente registradas ocurre cuando la marca solicitada es similar o
idéntica a una marca que ya se encuentra registrada en la misma clase de productos o servicios; si
una marca previamente registrada goza de notoriedad o se encuentra en uso, la solicitud de registro
de una marca similar podria inducir a confusion en los consumidores, lo que afecta la integridad
del sistema de marcas y los derechos de los titulares existentes (Del Carmen, 2017). Por otro lado,
la colision puede implicar tanto una similitud fonética como grafica o conceptual entre las marcas,
lo que podria llevar a que los consumidores confundan los productos o servicios de un solicitante
con los de otro; en este caso, la oficina de marcas realiza un analisis comparativo exhaustivo entre
la marca solicitada y las marcas previamente registradas, para determinar si existe algun riesgo de
confusién o asociacion indebida; y de ser afirmativo, se denegara la solicitud para evitar que el
publico sea engafiado o confundido.

2.3. Recursos administrativos

En lo recursos administrativos del registro de marcas, los solicitantes tienen derecho a presentar
recursos administrativos en caso de que se emita una resolucion negativa respecto a su solicitud;
en donde permiten que el solicitante impugne las decisiones de denegacién o rechazo de su
solicitud, ya sea por cuestiones formales o de fondo; el recurso puede presentarse ante la misma

oficina que emitid la resolucion o ante un 6rgano superior que revisara el caso de manera objetiva.

En general, los recursos administrativos buscan garantizar el derecho a una revision imparcial y
justa de las decisiones tomadas durante el procedimiento de registro, dependiendo del tipo de

recurso, la resolucion puede ser modificada, revocada o confirmada, lo que permite al solicitante
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seguir avanzando con su solicitud si se considera que la decision original fue incorrecta; los
recursos mas comunes son el recurso de apelacion y el recurso de reconsideracion, que varian
segun el momento del procedimiento en que se presenten (Lopez y Lépez, 2004). Es importante
sefialar que el plazo para interponer recursos administrativos estd sujeto a plazos especificos
establecidos por la ley, y los solicitantes deben cumplir con estos plazos para que su recurso sea
considerado valido, en donde el procedimiento de recursos permite, de este modo, asegurar que
los derechos de los solicitantes sean respetados y que las decisiones administrativas sean tomadas
en base a criterios legales y razonables.

3. Transparencia administrativa en INDECOPI

3.1. Definicién de transparencia administrativa

La transparencia administrativa puede entenderse como la disposicion de las entidades publicas
para actuar de manera abierta y accesible frente a la ciudadania; esto implica que los 6rganos del
Estado deben facilitar el conocimiento de sus actividades, decisiones y documentos, permitiendo
que los ciudadanos estén informados sobre como se gestionan los asuntos publicos; no se trata
unicamente de publicar informacion, sino de garantizar que esta sea comprensible, relevante y Util

para ejercer el control social.

Este principio se vincula estrechamente con el deber del Estado de rendir cuentas, ya que obliga a
las instituciones a explicar y justificar sus acciones; en consecuencia, la transparencia se convierte
en una herramienta para asegurar la legalidad de los actos administrativos y para mejorar la calidad
de la gestion publica y cuando las decisiones se adoptan de manera clara y explicada, se promueve
un entorno justo y se reduce el riesgo de arbitrariedades o practicas indebidas (Nakohodo et al.,
2003). Asi mismo, la transparencia administrativa consiste en permitir que los ciudadanos
conozcan y comprendan el funcionamiento interno de la administracién, los criterios utilizados
para tomar decisiones, asi como los mecanismos mediante los cuales pueden ejercer sus derechos;
de esta manera, se consolida una gestion publica basada en la confianza, la integridad y el respeto

por los principios democraticos.
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3.2. Principios rectores

3.2.1. Publicidad

El principio de publicidad constituye una garantia para la ciudadania de que los actos
administrativos de INDECOPI se desarrollan de manera abierta y sin ocultamientos indebidos; al
establecer la obligacion de publicar las actuaciones relevantes, se promueve la transparencia activa
y se refuerza el vinculo entre la institucion y la sociedad civil; es asi que este principio se convierte
en un instrumento para el control social, al permitir que cualquier ciudadano, sin necesidad de
justificar un interés especifico, pueda conocer como se gestionan los asuntos publicos; asimismo,
la publicidad obliga a que las decisiones institucionales estén disponibles en medios digitales,
como el portal de transparencia estandar y otras plataformas de acceso publico (Cabrera y Boza,
2016). Esta préactica no solo cumple con un mandato legal, sino que también representa una
herramienta pedagdgica que permite a los usuarios conocer sus derechos, comprender los
procedimientos y anticiparse a posibles conflictos. INDECOPI, en tanto organismo publico técnico
especializado, debe liderar con el ejemplo en la implementacién de politicas de transparencia

activa.

Por otro lado, este principio impone un estandar de claridad en la redaccion de los actos
administrativos; donde no basta con hacer publica la informacion; esta debe ser inteligible,
ordenada y util para quien la consulta donde la sobrecarga de informacién irrelevante o la
publicacion en formatos inaccesibles puede obstaculizar la finalidad del principio; de alli que la
publicidad se complemente con otros principios, como el de simplicidad y enfoque ciudadano. El
cumplimiento del principio de publicidad también genera un efecto preventivo frente a la
corrupcién, ya que expone el actuar de los funcionarios al escrutinio constante; en esa linea, el
conocimiento publico de las decisiones puede disuadir comportamientos indebidos o arbitrarios.
Ademas, permite detectar posibles errores o desviaciones en la aplicacion de las normas, lo cual

contribuye a la mejora continua de la gestion institucional.

3.2.2. Motivacion

El principio de motivacion asegura que los actos administrativos no se emitan de manera arbitraria,
sino que estén debidamente respaldados por una argumentacion logica y juridica; es asi que
INDECOPI implica que cada resolucion o pronunciamiento debe incorporar una explicacion clara

de los hechos considerados, el marco legal aplicado y la interpretacion normativa adoptada; asi, se
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respeta el derecho de los administrados a entender por qué se ha tomado una determinada decision
en su caso. Por otro lado, una resolucion correctamente motivada permite verificar si se han
respetado los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad; ademas, la motivacion
cumple una funcion esencial para la revision judicial o administrativa de las decisiones, ya que
ofrece los elementos necesarios para el analisis de su validez. En otras palabras, sin motivacion no
es posible ejercer adecuadamente el derecho a impugnar ni asegurar la coherencia del sistema

juridico administrativo.

Desde una perspectiva institucional, la motivacion también cumple una funcion pedagodgica y de
mejora organizacional ya que se obliga a los servidores publicos a reflexionar sobre las
consecuencias de sus decisiones y a documentar su razonamiento de forma rigurosa (Del Solar,
2008). Esto contribuye a fortalecer una cultura de argumentacién dentro del organismo, lo cual es
especialmente relevante en procedimientos complejos como los vinculados a libre competencia,

proteccion al consumidor o propiedad intelectual.

Ademas, la motivacién debe ser congruente, es decir, debe guardar coherencia entre los
argumentos presentados y la decision final adoptada; donde las contradicciones o las omisiones en
el analisis de los argumentos de las partes debilitan la validez del acto y pueden dar lugar a su
nulidad; por esta razon, los 6rganos resolutivos de INDECOPI deben cuidar especialmente la

integridad del razonamiento juridico en sus pronunciamientos.

3.2.3. Acceso a la informacion

El derecho de acceso a la informacidn publica se erige como uno de los pilares fundamentales del
Estado democratico; en el &mbito de INDECOPI, este principio implica la obligacion de facilitar
a la ciudadania informacion actualizada, completa y comprensible sobre la gestion institucional.
No se trata Unicamente de responder solicitudes formales, sino de adoptar una politica proactiva
de difusion que promueva la rendicion de cuentas y la participacion ciudadana. El acceso efectivo
a la informacion requiere no solo disponibilidad, sino también accesibilidad en sentido amplio: los
datos deben presentarse en formatos comprensibles, usables y reutilizables; es por ello que
INDECOPI ha implementado en sus plataformas mecanismos para la busqueda, descarga y analisis
de datos relevantes sobre procedimientos, decisiones, estadisticas y presupuestos. Este enfoque
permite que tanto ciudadanos como investigadores, periodistas 0 empresas puedan ejercer un
control informado sobre la actividad publica.
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Ademas, este principio permite detectar ineficiencias, corregir errores y mejorar la calidad de los
servicios prestados. La ciudadania, al contar con herramientas de fiscalizacion, puede identificar
patrones, emitir observaciones y sugerencias o alertar sobre posibles irregularidades; en
consecuencia, el acceso a la informacion se convierte también en una herramienta para la

innovacion institucional y la mejora continua de la gestion publica.

Sin embargo, el acceso a la informacién debe garantizarse sin comprometer derechos
fundamentales, como la proteccion de datos personales o la confidencialidad de informacion
estratégica. De ahi que la ley contemple excepciones debidamente justificadas, que deben aplicarse
de manera restrictiva y proporcional; es en este sentido donde INDECOPI debe equilibrar la
apertura informativa con la proteccién de intereses legitimos, como el secreto empresarial o la

seguridad juridica.
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SUBCAPITULO I11: ANALISIS DE RESOLUCIONES DE INDECOPI
1. Resolucion N° 0097-2024/TP1-INDECOPI

La Resoluciéon N.° 0097-2024/TPI-INDECOPI se pronuncia sobre un conflicto marcario generado
por la solicitud de registro de la marca mixta “CLARA y logotipo”, presentada por Clara
Intermediate Holdings LLC, con intencion de distinguir servicios en las clases 36 y 42 de la
Nomenclatura Oficial. La solicitud fue objeto de oposicion por parte del Banco de Crédito del Pert
(BCP), quien aleg0 ser titular de marcas registradas que incluyen el término “CLARA” junto con
sus reconocidas siglas “BCP”, utilizadas en servicios de las clases 35 y 36 (Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024). EI BCP sostuvo
que la coexistencia de ambos signos en el mercado generaria un alto riesgo de confusion para los
consumidores, dado que, a su juicio, los servicios eran similares, el signo en cuestion compartia el
mismo elemento distintivo y las marcas eran usadas dentro del mismo rubro econdmico,
especialmente en el ambito financiero. Asimismo, la entidad opositora invoco la notoriedad de su
marca “BCP” en el mercado nacional, indicando que las siglas tienen un nivel de reconocimiento

suficiente para ser consideradas una “marca de casa”.

En el desarrollo del analisis, el Tribunal centr6 su evaluacion en dos ejes principales: por un lado,
la existencia o no de vinculacion entre los servicios que pretendia distinguir el signo solicitado y
aquellos ya protegidos por la marca del BCP; y, por otro, la semejanza entre los signos desde una
perspectiva visual, fonética y conceptual. En lo concerniente a la clase 36, se advirtié que los
servicios solicitados por Clara Intermediate Holdings LLC se relacionaban con operaciones
financieras, seguros, procesamiento de pagos, otorgamiento de créditos, entre otros. Si bien
algunos de estos servicios podian ser considerados similares a los ofrecidos bajo la marca
“CLARA BCP”, también se identificaron diferencias sustanciales en cuanto a enfoque, finalidad
y canales de prestacion. En ese contexto, el Tribunal destaco que la mera coincidencia en el término
“CLARA” no era suficiente para considerar los signos como confundibles, ya que existen otros
factores distintivos, como el disefio gréfico, las siglas BCP y los colores utilizados, que permiten

a los consumidores identificar y diferenciar las marcas sin mayor dificultad.

Respecto al argumento de notoriedad invocado por el BCP, la autoridad administrativa fue enfatica
en sefalar que, si bien las siglas “BCP” cuentan con un registro marcario consolidado y han sido

reconocidas previamente como notoriamente conocidas en ciertos procedimientos, este
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reconocimiento no fue determinante en el presente caso. El Tribunal preciso que el caracter notorio
de una marca no se presume, sino que debe acreditarse debidamente dentro del expediente. Ademas,
incluso si una marca fuera notoria, ello no exime del analisis comparativo concreto entre los signos
en conflicto. En ese sentido, se concluyd que el BCP no logré demostrar que la inclusion del
término “CLARA” por parte de Clara Intermediate Holdings vulnerara directamente su signo
compuesto ni que existiera una asociacion directa en la mente del consumidor con su “marca de
casa”. Asi, se dejo en claro que las siglas “BCP”, si bien son relevantes, no bastan por si solas para

extender el ambito de proteccion a todo uso del término “CLARA” en cualquier servicio.

Por el contrario, el analisis cambi6 sustancialmente cuando se abordo la solicitud de registro en la
clase 42, correspondiente a servicios tecnologicos, disefio de software, desarrollo informatico y
actividades cientificas. En esta categoria, se encontré que ya existia una marca registrada
anteriormente bajo la denominacion “SOY CLARA y logotipo”, perteneciente a la empresa
peruana Clara Salud S.A.C. Esta marca identificaba servicios afines relacionados con tecnologias
aplicadas a la salud y la informética, lo cual generaba una superposicion directa con algunos de
los servicios que pretendia registrar la empresa solicitante. Al realizar el examen de semejanza
entre los signos, el Tribunal observd que ambos compartian el elemento principal “CLARA”, y
que las diferencias gréaficas no eran suficientes para evitar una posible confusion entre los
consumidores, mas aun considerando que los servicios eran similares o complementarios en cuanto

a su naturaleza y uso en el mercado.

A pesar de que la titular de la marca “SOY CLARA” no present6 oposicion formal dentro del
procedimiento, el Tribunal actué de oficio, en virtud de su facultad legal para velar por la
proteccion de los derechos previamente adquiridos y del interés publico vinculado a la lealtad del
mercado. En este contexto, se argumento que permitir el registro de una marca que podria inducir
a error a los consumidores iria en contra de los principios rectores del sistema de propiedad
industrial. Por tanto, se decidio denegar el registro del signo “CLARA y logotipo” en la clase 42,
invocando la proteccién del consumidor y la necesidad de mantener la claridad y transparencia en
el entorno competitivo. La decision subraya que el 6rgano competente tiene la potestad de denegar
registros aungue no exista una oposicion activa, siempre que se identifique una situacion potencial

de riesgo marcario.
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En lo que respecta al recurso de apelacion presentado por el Banco de Crédito del Per( contra la
decision de primera instancia, este fue desestimado en su totalidad. EI BCP alegd que el analisis
realizado por la Comisién de Signos Distintivos carecia de motivacion suficiente y que no se habia
evaluado adecuadamente la vinculacion entre los servicios de las clases 35y 42. No obstante, el
Tribunal concluy6 que la resolucion apelada estaba debidamente sustentada, ya que contenia una
explicacion clara sobre las diferencias existentes entre los servicios involucrados, incluyendo su
naturaleza, finalidad, canales de comercializacion y publico objetivo. Ademas, la apelacion se
enfocd en reiterar argumentos ya considerados previamente, sin aportar nuevos elementos de

conviccion que ameriten una reconsideracién del fallo.

El pronunciamiento también dejé en claro que, dentro del ambito del derecho marcario, no toda
coincidencia denominativa tiene capacidad suficiente para generar confusion, ya que la evaluacién
se basa en una apreciacion integral de los signos y su contexto. En el presente caso, el Tribunal
verifico que la palabra “CLARA” es utilizada en diversas marcas registradas en las clases 35 y 36
por diferentes titulares, lo que demuestra que dicho término posee un grado de distintividad débil
0 compartido, y no puede considerarse un monopolio exclusivo. Por ende, la sola presencia del
término no puede impedir que otros agentes econémicos lo utilicen, siempre y cuando lo hagan

con elementos adicionales que permitan al consumidor identificar un origen empresarial distinto.

Ademas, se reafirmd la vigencia del principio de especialidad como pilar del sistema marcario, el
cual establece que una marca solo puede ser protegida frente a signos similares si se refieren a
productos o servicios también similares o relacionados. Este principio no depende exclusivamente
de las clases numéricas asignadas en la Nomenclatura Oficial, sino de un analisis sustancial del
vinculo funcional entre los servicios ofrecidos. De ese modo, se protegid el equilibrio entre el
derecho del titular marcario a defender su marca y el derecho de terceros a registrar nuevos signos

que no invadan indebidamente derechos previamente adquiridos.

Una parte clave del razonamiento del Tribunal se centr6 en el analisis de la impresion global de
los signos. En lugar de descomponer las marcas en sus componentes individuales, se evalué como
son percibidas por el publico consumidor en su conjunto. Se explico que el consumidor medio no
realiza un andlisis técnico al momento de adquirir un servicio o producto, sino que se guia por la
apariencia general, el sonido del nombre, la tipografia, el color y otros elementos visuales o

auditivos. Por tanto, aunque el signo “CLARA” se repita en varias marcas, si se encuentra
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acompafiado de otras caracteristicas visuales diferenciadoras, como logos, colores o
denominaciones adicionales como “BCP”, no se genera necesariamente un riesgo de asociacion o

confusion.

Finalmente, el Tribunal concluyé que no existia fundamento legal ni factico para declarar la
nulidad de la resolucién de primera instancia. Al contrario, se confirmé que dicha resolucién fue
emitida respetando las normas del debido procedimiento administrativo, con suficiente motivacion,
conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General y a las disposiciones de la Decisién
486 de la Comunidad Andina. Se ratifico el otorgamiento del registro del signo “CLARA y
logotipo” para la clase 36 y se valido la denegatoria de la clase 42, cerrando el caso con una
solucion equilibrada que respeta los derechos de ambas partes y garantiza la seguridad juridica en

el &mbito marcario.
2. Resolucion N° 0125-2024/TPI-INDECOPI

La Resolucion N° 0125-2024/TPI-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual se centra en el analisis de una controversia entre la empresa peruana Manufacturas San
Isidro S.A.C. y la multinacional estadounidense Levi Strauss & Co., en relacion con la solicitud
de registro de una marca figurativa para distinguir prendas de vestir, calzado y articulos de
sombrereria en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024). La oposicion fue presentada
por Levi Strauss & Co., con el argumento de que el signo solicitado reproducia elementos
distintivos de su conocida figura “ARCUATE”, un disefio compuesto por dos lineas curvas que se
cruzan en la parte trasera de sus pantalones jeans, lo cual supuestamente generaria riesgo de
confusion con su familia de marcas registradas. Ademas, la opositora invoco la existencia de mala
fe por parte de la solicitante, basandose en que esta ya habia intentado registrar signos similares
en el pasado, demostrando, segun ellos, un patron intencional de apropiacion de signos distintivos

ajenos.

Durante el procedimiento ante la Comision de Signos Distintivos, Manufacturas San Isidro S.A.C.
respondié argumentando que ya era titular de una marca previamente registrada con similares
caracteristicas graficas desde el afio 2014, marca que habia coexistido pacificamente con las de la
opositora en el mercado sin generar conflictos ni denuncias por parte del consumidor. Asimismo,

afirmo que el signo solicitado era simplemente una variacién de aquella marca anterior y que las
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diferencias graficas eran claras y sustanciales, por lo que no existia base juridica ni factica para
rechazar su nuevo registro. Aleg6 también que no se habia demostrado ninguna conducta desleal
de su parte, rechazando tajantemente las acusaciones de mala fe y calificando la oposicion como

temeraria y carente de fundamentos.

En primera instancia, la Comisidn declar6 infundada la oposicion presentada por Levi Strauss &
Co. y dispuso el otorgamiento del registro solicitado. Para llegar a esta decision, la autoridad
administrativa analiz6 detenidamente los elementos visuales de ambos signos en conflicto,
concluyendo que, si bien ambos hacian alusion conceptual a un “bolsillo de pantalon”, el disefio
general, las lineas, los adornos y las proporciones eran distintos en grado suficiente como para
evitar una asociacion indebida. Se destaco que el consumidor medio, en el contexto del mercado
de prendas de vestir, esta habituado a distinguir entre multiples marcas con figuras similares pero
suficientemente diferenciadas. Ademas, se subray6 que otras marcas también utilizaban figuras de
bolsillos en la misma clase 25, por lo que ese concepto no era exclusivo ni estaba reservado a una

sola empresa.

Un aspecto relevante del andlisis fue la evaluacion del concepto de “familia de marcas”, el cual si
fue reconocido a favor de la opositora. No obstante, la Comisién aclaré que, para que un signo sea
rechazado por asemejarse a una familia de marcas, debe reproducir el elemento comdn esencial de
dicha familia, lo cual no ocurria en el presente caso. El signo solicitado por Manufacturas San
Isidro, aunque compartia el concepto general de un bolsillo, no reproducia ni imitaba el elemento
figurativo “ARCUATE” en su composicion, por lo que no podia considerarse un intento de
aprovechamiento indebido del prestigio asociado a la marca Levi’s. En ese sentido, la autoridad
reafirmé que la proteccion otorgada a una familia de marcas no implica un monopolio absoluto

sobre una figura genérica o de uso comun en la industria.

En la etapa de apelacion, Levi Strauss & Co. insistio en que el signo solicitado era idéntico al que
ya habia sido rechazado por el Tribunal en una resolucion previa (N° 766-2020/TPI1-INDECOPI),
por lo que invocaron el principio de predictibilidad administrativa. Sin embargo, la Sala considerd
que, si bien es cierto que la predictibilidad es un principio fundamental del procedimiento
administrativo, también lo es el hecho de que cada caso debe evaluarse en funcidn de sus propios
hechos, pruebas y contexto. En este procedimiento especifico, se demostrd que el signo solicitado

no generaba riesgo de confusion ni reproducia sustancialmente los elementos de las marcas
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registradas por la opositora, por lo cual no correspondia aplicar automéaticamente el precedente

citado.

En cuanto a laalegacion de mala fe, la Sala abord6 este tema desde una perspectiva juridica integral,
considerando tanto la doctrina como la jurisprudencia comunitaria andina. Se enfatizé que la mala
fe no puede presumirse, sino que debe ser probada de manera contundente, con elementos
objetivos que demuestren una intencion directa de causar perjuicio o de aprovecharse del esfuerzo
ajeno. El solo hecho de que la solicitante conociera la existencia de la marca Levi’s —Ilo cual se
presume en virtud del principio de publicidad registral— no basta para sostener una conducta
desleal. En este caso, no se acreditd que Manufacturas San Isidro actuara con engafio, dolo o
intencion de confundir al consumidor, maxime si ya contaba con un registro previo sobre un signo

similar que habia sido validado por el propio INDECORPI.

La resolucion profundiza también en el valor probatorio de los medios presentados por la opositora.
Levi Strauss & Co. ofreci6 capturas de pantalla de redes sociales, su pagina web y antecedentes
de procedimientos anteriores, pero muchas de estas pruebas carecian de fecha cierta anterior a la
solicitud de registro, por lo que fueron descartadas por la Sala. En cambio, se reconocié como
relevante que Manufacturas San Isidro habia logrado un registro previo, enfrentando incluso
oposicion de la misma empresa Levi’s, y que dicha oposicion también fue declarada infundada en
su momento. Esto reforzo la conclusién de que no existia un patrén de conducta indebida, sino una

legitima intencion de proteger un signo utilizado comercialmente por la solicitante.

La Sala concluy6 que no se configuraba la causal de denegatoria establecida en el articulo 136,
literal a) de la Decision 486, referente al riesgo de confusion, ni tampoco la prevista en el literal
d), que prohibe el registro cuando se actte con mala fe. Asi, se reafirmé que el signo solicitado no
afectaba los derechos de terceros y que habia sido presentado conforme al principio de buena fe.
La resolucion también revalorizd el papel que debe jugar el derecho marcario en promover un
entorno competitivo sano, en el que no se utilicen los mecanismos legales para bloquear el acceso

de nuevas marcas de buena fe, ni para consolidar posiciones dominantes sin justificacion real.

Finalmente, el pronunciamiento del Tribunal reafirma la necesidad de un equilibrio entre la
proteccion de los derechos marcarios preexistentes y la posibilidad de registrar nuevos signos que
no infringen derechos ajenos. Este equilibrio se logra a través de un andlisis técnico y objetivo,

que considere no solo la apariencia gréfica de los signos, sino también el contexto en el que son
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utilizados, la conducta de las partes, y la capacidad real de generar confusion en el consumidor.
De esta manera, la resolucién no solo protege el derecho de Manufacturas San Isidro a registrar su
marca, sino que también refuerza la funcién esencial del sistema de propiedad industrial como
herramienta de seguridad juridica, transparencia comercial y estimulo a la innovacion y la libre

competencia.
3. Resolucion N° 0195-2024/TPI-INDECOPI

La Resolucion N.° 0195-2024/TPI-INDECOPI resuelve un conflicto marcario iniciado por la
solicitud de Ricardo Jesus Chiok Chang para registrar la marca "VIVALDI", destinada a distinguir
productos alimenticios pertenecientes a la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Frente a esta
solicitud, se presentaron dos oposiciones: una por parte de la empresa peruana Productos Divaldi
S.A.C., que alegé6 el uso anterior y continuo de su nombre comercial no inscrito "DIVALDI
CALIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA"; y otra de la empresa extranjera Société des
Produits Nestlé S.A., titular de la marca "VIVALTO", registrada en Colombia y Per0. Estas
oposiciones se centraron principalmente en el posible riesgo de confusion entre los signos
confrontados (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual, 2024).

En cuanto a la oposicidn de Productos Divaldi S.A.C., esta fue sustentada en el articulo 136 inciso
b) de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, que prohibe el registro de signos que afecten
indebidamente derechos de terceros, como nombres comerciales previamente utilizados. Para
respaldar su uso continuo desde 2009, la opositora presenté 171 facturas, empaques, etiquetas y
contratos de publicidad radial, lo que evidencia que su nombre comercial ha sido utilizado de
manera constante para productos de panaderia, pasteleria y maicena. No obstante, el solicitante
sostuvo que dicho uso estaba territorialmente limitado a algunos distritos de Arequipa, y que por

tanto no debia impedir el registro de su marca a nivel nacional.

Posteriormente, la Comision de Signos Distintivos evalud las pruebas y resolvié en primera
instancia declarar fundada la oposicion de Productos Divaldi S.A.C. y denego el registro de la
marca “VIVALDI”, considerando que existia riesgo de confusion fonética entre los signos. Sin
embargo, también determind que la oposicion presentada por Société des Produits Nestlé S.A. no

tenia fundamento suficiente, debido a que los signos “VIVALDI” y “VIVALTO” no eran
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suficientemente semejantes desde el punto de vista fonético y conceptual, y por lo tanto no

generaban riesgo de confusion en los consumidores.

A raiz de esta decisién, ambas partes apelaron. Chiok Chang argumentd que la proteccion
territorial del nombre comercial no inscrito de la opositora era exagerada y que este no debia tener
efectos nacionales, dado su escaso alcance geogréafico real. Ademas, impugné el registro anterior
de lamarca "DIVALDI CALIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA" por haberse solicitado con
posterioridad a su propia solicitud de marca. Por su parte, Société des Produits Nestlé S.A. también
apeld la decision que desestimaba su oposicidn, insistiendo en que si existia riesgo de confusion
debido a la similitud fonética entre “VIVALDI” y “VIVALTO”, y que la Comisiéon no habia

realizado un analisis grafico adecuado.

Posteriormente, el procedimiento fue suspendido por la Sala mientras se resolvia una accién de
nulidad interpuesta por Chiok Chang contra el registro de la marca de Productos Divaldi. Tras
levantarse la suspension, la Sala emitio una resolucion declarando parcialmente nula la decision
de primera instancia en el extremo relacionado con la oposicion de Productos Divaldi, al advertir
que no se habia evaluado adecuadamente el ambito territorial de influencia del nombre comercial
no inscrito. La falta de motivacién suficiente llevé a ordenar un nuevo pronunciamiento limitado

a este aspecto.

Una vez remitido el expediente a primera instancia, la Comision volvié a declarar fundada la
oposicion de Productos Divaldi, sefialando que, si bien el uso acreditado del nombre comercial
estaba limitado al departamento de Arequipa, el mismo debia gozar de proteccion a nivel nacional.
Este criterio generd nuevamente la apelacion de Chiok Chang, quien argumentd que esa extension
de proteccion era desproporcionada, y que incluso jurisprudencialmente se ha reconocido que los
nombres comerciales con escasa trascendencia territorial no deben impedir registros de marcas en

todo el pais.

La Sala, al analizar el nuevo recurso de apelacién, reconocié que la proteccion de un nombre
comercial no registrado se adquiere por el uso efectivo, pero enfatizé que dicha proteccién no debe
implicar necesariamente un alcance nacional, salvo que se acredite una real difusion en todo el
territorio. Por tanto, la proteccion debe restringirse a la zona en que el nombre ha sido

efectivamente utilizado y conocido por el publico. Esta interpretacion busca evitar que derechos
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obtenidos en zonas limitadas afecten el libre comercio y el derecho de terceros a registrar marcas

similares en otras regiones.

En conclusién, la Resolucion evidencia el delicado equilibrio entre el reconocimiento de derechos
adquiridos por el uso de nombres comerciales no registrados y el respeto al principio de publicidad
y seguridad juridica que rige el sistema marcario. El pronunciamiento final de la Sala representa
un precedente relevante, al establecer que la proteccién nacional de nombres comerciales no puede
ser automatica, sino que debe estar condicionada al nivel de conocimiento que tengan en el
mercado. De esta forma, se asegura que el sistema de signos distintivos en el Peru respete tanto

los derechos previos como la dindmica competitiva del mercado.
4. Resolucion N° 0204-2024/TPI1-INDECOPI

La Resolucién N.° 0204-2024/TPI1-INDECOPI aborda una controversia surgida a raiz de la
solicitud de registro de la marca “PARTIDO POLITICO INKA PERU y logotipo” presentada por
Gabino Ricardo Alberca Jara, con el proposito de identificar servicios culturales y educativos en
la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Esta solicitud fue objeto de oposicion por parte de
Corporacioén Inca Kola Perd S.R.L., la cual alegé que el signo solicitado resultaba visual y
fonéticamente similar a sus marcas notorias “INCA KOLA” y logotipos, registradas en la clase 32
para distinguir bebidas gaseosas (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccién de la Propiedad Intelectual, 2024). La opositora sostuvo que, pese a que los productos
y servicios no pertenecian a la misma categoria, la notoriedad de su marca y la semejanza grafica
con el signo en cuestion hacian viable el riesgo de dilucidn, lo cual afectaria la fuerza distintiva y

el prestigio consolidado de su marca en el mercado nacional.

Frente a esta oposicion, el solicitante respondié que el signo propuesto estaba claramente
vinculado a un contexto politico, filoséfico y cultural, alejado de cualquier actividad comercial
relacionada con bebidas. Argumentd, ademas, que no podia aceptarse la exclusividad de uso del
término “INKA” por parte de la opositora, dado que dicho vocablo posee un evidente arraigo
cultural e histoérico en el Perd, y que su empleo es comun en diversas marcas registradas. Sostuvo
que las diferencias gréaficas, conceptuales y cromaticas entre ambos signos eran suficientes para
impedir cualquier posibilidad de asociacion por parte del publico. Asimismo, sefiald que su signo
estaba orientado a un publico completamente distinto, lo que impedia la generacién de confusién
0 de aprovechamiento indebido del prestigio de la marca oponente.
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La Comision de Signos Distintivos, en primera instancia, resolvio declarar fundada la oposiciéon y
denegar el registro de la marca solicitada. Aunque reconocié que no existia un riesgo directo de
confusion ni de aprovechamiento injusto, si considerd que habia un riesgo real de dilucion del
caracter distintivo de las marcas notorias de Inca Kola, debido a la semejanza visual generada por
la composicion grafica de los signos. Esta decision fue impugnada por el solicitante mediante
recurso de apelacion, en el cual también planted la exclusién del elemento figurativo del signo,
limitando su solicitud unicamente a la denominacién “PARTIDO POLITICO INKA PERU”.

En la etapa de apelacion, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual analizé en primer término
la posibilidad de aceptar la modificacion del signo solicitado. Con base en la normativa vigente y
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, determiné que dicha
modificacién era sustancial, en la medida que alteraba un elemento esencial del signo, como lo es
su logotipo, y por tanto no podia ser admitida. A pesar de ello, la Sala procedi6 a evaluar los
fundamentos centrales de la apelacién, los cuales estaban dirigidos a refutar la validez del
reconocimiento de notoriedad de la marca oponente y a desestimar el riesgo de dilucion invocado

por esta.

Al analizar la notoriedad de las marcas “INCA KOLA” y sus variantes graficas, la Sala concluy6
que dicha condicion se mantenia vigente, dado que existian multiples resoluciones previas que la
reconocian, y no se habia evidenciado un cambio relevante en el mercado que justificara su
desestimacion. No obstante, también observo que el término “INKA™ se encuentra ampliamente
difundido en el mercado y registrado por diversos titulares en las clases 32 y 41, por lo que su uso,
por si solo, no configura una transcripcion ni imitacion de la marca notoria, menos ain cuando el

resto de los elementos gréficos y denominativos son claramente diferenciables.

En cuanto a la posibilidad de confusion, aprovechamiento del prestigio o dilucion, la Sala concluy6
que no se configuraban tales riesgos. Determind que los signos pertenecen a sectores comerciales
y consumidores totalmente distintos; uno, referido a productos de consumo masivo (bebidas), y el
otro, a servicios ideoldgicos, politicos y culturales. Asimismo, precisé que las diferencias graficas
y cromaticas son lo suficientemente marcadas como para evitar una asociacion directa en la mente
del consumidor. Por ello, consider6 que no se cumplian los supuestos del articulo 136 inciso h) de

la Decisién 486 de la Comunidad Andina.
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Finalmente, la Sala revocé la resolucidn emitida por la Comisidn de Signos Distintivos, declarando
infundada la oposicion presentada por Inca Kola y otorgando el registro de la marca “PARTIDO
POLITICO INKA PERU vy logotipo” a favor del solicitante. Ademas, reafirmo que si bien se
mantiene la condicion de notoriedad de las marcas oponentes, ello no puede utilizarse de forma
desproporcionada para restringir el uso legitimo de signos que se inspiran en expresiones culturales

compartidas, como es el caso del término “Inka”.
5. Resolucion N° 0226-2024/TPI1-INDECOPI

La Resolucién N.° 0226-2024/TP1-INDECOPI fue resuelta por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. En esta, se
analiza el conflicto surgido a raiz de la solicitud de registro del signo “NEWNIK” por parte de M.
E. P. M., quien pretendia protegerlo en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, correspondiente a
prendas como zapatillas, medias deportivas y gorros. Esta solicitud fue objeto de oposicién por
parte de N. I. C. V., titular de la marca notoria “NIKE”, al considerar que existia un riesgo de
confusion entre ambos signos (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion
de la Propiedad Intelectual, 2024).

La Resolucidn tal fue revisada por dicha Sala, que considerd primero los argumentos de la empresa
opositora. N. I. C. V. sostuvo que la marca solicitada replicaba parcialmente su signo notorio, ya
que contenia la secuencia “NIK” en el mismo orden. Ademas, advirtio que el uso del prefijo “NEW”
no contrarrestaba dicha similitud, al tratarse de una palabra genérica. Por ello, invoco los articulos
136 incisos a) y h), asi como el articulo 137 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, con la
finalidad de evitar tanto el riesgo de confusion como el aprovechamiento indebido de la reputacion

consolidada de su marca a nivel mundial.

La Resolucién tal fue resuelta también considerando los descargos de M. E. P. M., quien
argument6 que “NEWNIK” es una extension natural de su marca previamente registrada desde
hace afos, y que ademas, existen otras marcas dentro de la clase 25 que incluyen el término “NIK”,
lo cual demostraria que dicho componente no es exclusivo ni distintivo por si solo. Este argumento
apuntaba a reforzar la idea de que no existia riesgo real de confusion ni se configuraba un

aprovechamiento indebido de la reputacion ajena.

La Resolucidn tal fue revisada con atencién al principio de analisis auténomo de registrabilidad.
En esa linea, N. I. C. V. replico que el hecho de que el solicitante tenga marcas anteriores no
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excluye la necesidad de un nuevo examen técnico. Ademas, reiteré que la notoriedad de su signo
conlleva una proteccion mas amplia, incluso frente a signos que no sean idénticos pero si similares.
La empresa sostuvo que se buscaba evitar la dilucion del valor distintivo de su marca y prevenir

actos de competencia desleal.

La Resolucién tal fue resuelta con base en un analisis comparativo integral, concluyendo que el
signo “NEWNIK” y las marcas registradas de N. I. C. V. presentan diferencias fonéticas y visuales
notables. En especial, se observd que el conjunto sonoro y gréafico de ambos signos genera
impresiones distintas en el consumidor promedio. A pesar de compartir la secuencia “NIK”, la
incorporacion del prefijo “NEW” y el disefo grafico del nuevo signo generan una diferenciacion

suficiente para descartar una confusién directa o indirecta.

La Resolucion tal fue revisada bajo el criterio de que la proteccion a las marcas notorias debe ser
razonable y proporcional. Asi, se establecio que el uso de componentes comunes no es per se una
infraccion si el signo en su conjunto no induce a error al consumidor. Este principio impide que se
otorgue un derecho de exclusividad excesivo sobre segmentos linguisticos que, si bien tienen una

gran presencia comercial, también forman parte de multiples marcas coexistentes en el mercado.

La Resolucidn tal fue resuelta también descartando la existencia de mala fe por parte del solicitante.
No se encontraron pruebas suficientes que acrediten que M. E. P. M. actud con intencion de
beneficiarse ilicitamente de la reputacion de la marca NIKE ni de inducir a error a los
consumidores. Asimismo, se reconocio que, en el ambito de la propiedad industrial, la carga
probatoria recae sobre quien afirma la existencia de mala fe, y en este caso, la opositora no cumplid

con demostrarla.

La Resolucion tal fue revisada finalmente concluyendo que no se configuran las causales de
irregistrabilidad alegadas por N. I. C. V. En consecuencia, la Sala resolvio declarar infundada la
oposicion, permitiendo el registro del signo “NEWNIK™ a favor de M. E. P. M. Esta decision se
enmarca en un enfoque equilibrado del derecho marcario, que protege tanto los derechos

adquiridos por marcas notorias como el dinamismo y la libre competencia en el mercado.
6. Resolucion N° 0304-2024/TPI-INDECOPI

La Resolucion N° 0304-2024/TPI-INDECOPI fue resuelta por la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual, en el marco de una controversia entre L. I. S. A., quien solicit6 el registro del signo
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mixto FERMOLAC para distinguir productos de la clase 5,y G. L. M. S. A. de C. V., titular de la
marca FERMODYL, registrada en la clase 3. La solicitud motivé oposicion por parte de G. L. M.,
alegando riesgo de confusion y mala fe (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024). El anlisis del caso gir6 principalmente en torno a

la semejanza fonética de los signos y la vinculacién de los productos que cada uno identifica.

En primer término, los fundamentos de la parte opositora. G. L. M. sostuvo que FERMOLAC
resultaba fonéticamente semejante a FERMODYL, y que, ademas, los productos en cuestion
estaban relacionados por tratarse del rubro salud y bienestar, lo que podia inducir a error al
consumidor. También alegaron que el solicitante pretendia beneficiarse del prestigio de su marca,

invocando el articulo 136 inciso a) de la Decision 486.

Fue atendida a los descargos presentados por L. I. S. A., quien rechazé las alegaciones de
semejanza y vinculo entre productos. Alegd que los signos son claramente diferentes tanto grafica
como fonéticamente y, ademas, solicitd una limitacion del &mbito de proteccién de su marca a
productos especificamente farmacéuticos para uso humano. Esta modificacion fue aceptada,
reduciendo el ambito de proteccion y separandolo mas de los productos de higiene o

embellecimiento de la clase 3 que distingue FERMODYL.

Tambien, al analizar dicha resolucion, INDECOPI han verificando la relacion entre los productos.
La Sala identificd que, aunque ambos productos pueden tener presentaciones similares —como
lociones o cremas— y podrian utilizarse para tratamientos dermatologicos, sus funciones y fines
no eran equivalentes, particularmente tras la limitacion propuesta. De esta manera, se concluyo
que los productos no son sustancialmente idénticos, aunque si puede haber cierta vinculacién, lo

cual se consider6 al momento de evaluar el riesgo de confusion.

Tuvo un examen comparativo de los signos FERMOLAC y FERMODYL. A pesar de compartir
la raiz “FERMO?”, las silabas finales (“LAC” vs. “DYL”) son fonéticamente distintas. Ademas, el
signo solicitado presenta elementos graficos y cromaticos relevantes, incluyendo una tipografia
estilizada y el dibujo de una flor, mientras que FERMODY L es puramente denominativo. Por ende,

se concluyé que la percepcidn global de los signos era suficientemente distinta.

Por otro lado, esta resolucion fue resuelta también abordando el argumento de mala fe. La Sala
establecié que no se presentaron pruebas contundentes para demostrar que L. I. S. A. actu6 con
intencién de apropiarse del prestigio ajeno o de cometer actos de competencia desleal. Los
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documentos aportados por G. L. M. se limitaron a evidenciar la existencia y actividad empresarial

de ambas compaifiias, pero no demostraban una conducta dolosa por parte del solicitante.

Asi mismo, la Resolucion tal fue revisada bajo el principio de buena fe, conforme a lo establecido
por la normativa de propiedad industrial y el derecho administrativo. Se reiteré que toda actuacion
se presume realizada con buena fe, y quien afirme lo contrario tiene la carga de probarlo. En este
caso, la falta de pruebas sobre una intencién dolosa impidi6 aplicar la causal del articulo 137 de la

Decision 486, que permite declarar la nulidad del registro por mala fe.

La Resolucién tal fue resuelta finalmente declarando infundado el recurso de apelacion interpuesto
por G. L. M. y confirmando lo resuelto en primera instancia. Se otorgé el registro del signo
FERMOLAC a favor de L. I. S. A. para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5. Esta
decision reafirma que, si bien pueden existir elementos comunes entre signos, el analisis integral
debe centrarse en las diferencias sustanciales y en la ausencia de evidencia de conductas desleales,

en salvaguarda del dinamismo y la equidad en el sistema marcario.
7. Resolucion N° 0330-2024/TPI-INDECOPI

La Resolucién N.° 0330-2024/TPI-INDECOPI fue resuelta por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, a raiz de la
denuncia presentada por N. I. C. V. contra I. K. E.I.R.L. por presunta infraccion a los derechos de
propiedad industrial sobre varias de sus marcas registradas en la clase 25. El conflicto se originé
por la exportacion de polos por parte de la denunciada, que habrian llevado signos idénticos o
similares a los registrados por la denunciante, incluyendo el conocido simbolo de ala y la
denominacion NIKE (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual, 2024). La Comision de Signos Distintivos emitié una resolucion
sancionando a la denunciada, pero esta interpuso recurso de apelacion, cuestionando tanto la

existencia de infraccién como la validez de la notoriedad alegada por la denunciante.

En primer lugar, debe resaltarse que la parte apelante argumentd que los signos utilizados en sus
productos no generaban riesgo de confusion, dado que presentaban caracteristicas propias y
diferencias visuales relevantes respecto a las marcas registradas por N. I. C. V.. Ademas, sostuvo
que no se habia probado adecuadamente la condicion de notoriedad de las marcas alegadas por la

denunciante, la cual es un requisito exigido por la Decision 486 para que proceda una proteccion
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reforzada. También sefialé que la multa impuesta carecia de justificacion técnica, pues no se probo

beneficio ilicito alguno ni existieron agravantes como la reincidencia o mala fe.

Sin embargo, la Sala analizé la notoriedad de las marcas en cuestién y determind que, si bien
existen multiples resoluciones administrativas previas que reconocieron esa condicion, la mayoria
datan de antes del afio 2016. Por ello, aplicando el criterio jurisprudencial de que la notoriedad
debe acreditarse nuevamente cuando hayan transcurrido mas de cinco afios desde su ultimo
reconocimiento, concluyé que N. I. C. V. debia haber presentado nuevas pruebas actualizadas.
Como esto no ocurrid en el marco del procedimiento, se decidié que no correspondia evaluar los
supuestos del articulo 155 incisos e) y f) de la Decision 486, referidos a la proteccion especial por

notoriedad.

No obstante, ello no eximi6 a I. K. E.I.LR.L. de responsabilidad por infraccién a los derechos
marcarios en el marco del articulo 155 inciso d) de la misma norma. La Sala confirmé que los
signos empleados en los productos exportados eran similares a los registrados por N. I. C. V., y
que se dirigian a productos idénticos (polos, camisetas y ropa deportiva), configurandose asi un
riesgo de confusion para el consumidor promedio. De este modo, se ratifico la existencia de una

infraccion, atn cuando no se aplico el criterio de notoriedad.

En cuanto a la sancion impuesta, la Sala evaluo si la Comision de primera instancia incurrio en
error al aplicar el método ad hoc establecido por el Decreto Supremo N.° 032-2021-PCM para
determinar la multa. Se verificé que dicha instancia utiliz6 adecuadamente los criterios: beneficio
ilicito estimado, probabilidad de deteccion y existencia de agravantes. Aunque la denunciada
cuestiond estos aspectos, no presentd elementos de prueba suficientes que permitieran modificar

la base de calculo ni desvirtuar los factores considerados.

Asimismo, se ratificaron las medidas complementarias adoptadas por la Comision. Entre ellas, se
mantuvo la prohibicion del uso de los signos infractores, el comiso de los productos intervenidos
y la remision de los actuados a la SUNAT, con el fin de evitar su reintroduccion al mercado local
0 su sometimiento a otros regimenes aduaneros. Ademas, se ordend el pago de costas y costos del
procedimiento por parte de la denunciada, al haberse configurado responsabilidad por infraccion

marcaria.

Cabe afiadir que la Sala fue clara al delimitar su competencia Unicamente sobre los extremos
apelados. Asi, al haberse consentido la decision de primera instancia en lo relativo al articulo 155
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inciso c) fabricacion de etiquetas o materiales infractores, este aspecto quedo excluido del analisis
de segunda instancia. Este criterio reafirma la importancia del principio de congruencia y de los
limites que tiene el 6rgano de alzada respecto a los puntos no impugnados expresamente por las

partes.

Finalmente, la Sala resolvié declarar infundado el recurso de apelacion interpuesto por I. K.
E.I.R.L., confirmando la existencia de infraccién marcaria conforme al articulo 155 inciso d) de la
Decision 486 y validando las sanciones y medidas impuestas. A pesar de la falta de pruebas
actualizadas sobre la notoriedad, se concluyé que los actos realizados por la denunciada vulneraron

los derechos exclusivos de N. I. C. V.
8. Resolucién N° 0361-2024/TPI-INDECOPI

La Resolucion N.° 0361-2024/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del INDECOPI, resolvio un conflicto marcario entre la empresa Y.S.
S.A.C.y la compaiia H.T. Co., Ltd., en torno a la solicitud de registro del signo mixto YAWI y
logotipo. La solicitud comprendia productos y servicios de las clases 9 y 42 de la Nomenclatura
Oficial, referidos principalmente a software y desarrollos tecnoldgicos orientados al rubro agricola.
No obstante, la empresa opositora argumentd que existia un alto riesgo de confusion fonética y
grafica entre dicho signo y sus marcas previamente registradas HUAWI y HUAWII, generando un
proceso de oposicion que concluy6 en una primera etapa con la denegatoria del registro por parte
de la Comisidn de Signos Distintivos (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024).

En esa linea, la oposicion se baso en los articulos 136 inciso a) y 137 de la Decision 486, normativa
supranacional de la Comunidad Andina que prohibe registrar signos que puedan inducir a error o
confusion respecto a marcas previamente registradas, o que hayan sido solicitados con mala fe. La
empresa H.T. Co., Ltd. sostuvo que el signo YAWI presentaba semejanzas suficientes para que el
consumidor lo confundiera con sus propias marcas, y que la intencién de la solicitante era
beneficiarse de su reputacion en el mercado. Sin embargo, Y.S. S.A.C. contesté argumentando que
su actividad esta especializada en brindar soluciones tecnoldgicas al sector agricola, por lo que la
finalidad, naturaleza y destinatario de sus servicios se encuentra claramente diferenciada del

ambito de las telecomunicaciones al que pertenecen las marcas del opositor.
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No obstante ello, la Comision de Signos Distintivos, mediante Resolucion N.° 4596-2022/CSD-
INDECOPI, declar6 fundada la oposicion interpuesta y denego el registro de la marca YAWI y
logotipo, argumentando que existia un riesgo de confusion en tanto los signos en disputa eran
fonéticamente similares y abarcaban productos de naturaleza relacionada. Frente a esta decision,
Y.S. S.A.C. interpuso un recurso de apelacion, reafirmando que los signos eran distintos tanto
grafica como fonéticamente, y que los productos a los que se dirigian estaban claramente limitados
al rubro agricola y agroindustrial, no siendo equiparables con los productos tecnoldgicos de

consumo general o telecomunicaciones.

El Tribunal, en su analisis, abordo el principio de especialidad, conforme al cual las marcas s6lo
pueden oponerse frente a productos o servicios idénticos o similares, evaluando la similitud desde
criterios como la finalidad, los canales de comercializacion y el publico consumidor. Asimismo,
se valoro la interrelacién entre la similitud de los signos y la conexion competitiva entre los
productos. En ese sentido, se concluyo que, si bien ambos signos coincidian en la particula final
“WI”, existian diferencias suficientes en la construccion fonética, secuencia de letras y
presentacion grafica del signo YAWI, el cual incorpora una tipografia en minusculas y un disefio
vegetal distintivo, que lo diferencian del tipo de letra y color neutro de las marcas
HUAWI/HUAWII.

Asimismo, en cuanto a los productos y servicios de la clase 9, el Tribunal consider6é que aunque
ambos incluian software, el solicitado por Y.S. S.A.C. estaba destinado exclusivamente al soporte
de operaciones agricolas, mientras que los productos de la opositora estaban vinculados a software
de consumo general y aplicaciones mdviles del sector telecomunicaciones. Similar razonamiento
se aplico a los servicios de la clase 42, donde se observo que el desarrollo de equipos informaticos
y software agricolas no guarda una relacion directa ni sustancial con los productos de hardware,

electronica y telecomunicaciones que distinguen las marcas registradas.

Respecto a la imputacién de mala fe, la Sala concluyé que no se acredit6 evidencia suficiente que
demostrara que Y.S. S.A.C. actud con la intencion de aprovecharse de la reputacion ajena o de
generar confusion deliberadamente. Por tanto, este extremo de la controversia fue descartado,
confirmando que el signo YAW!I y logotipo no fue solicitado con fines desleales, sino dentro del

marco legal establecido para el registro de marcas. Esta conclusion refuerza la necesidad de probar
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con solidez las acusaciones relacionadas con competencia desleal, especialmente cuando se alegan

en procedimientos administrativos.

Después de realizar una comparacién fonética, grafica y conceptual entre los signos, el Tribunal
concluy6 que, a pesar de las similitudes superficiales, las diferencias prevalecen. El grado de
atencion del consumidor, el pablico objetivo y la especializacién del mercado al que se dirigen los
productos y servicios, hicieron que la Sala considerara que no existe un riesgo de confusion
suficiente que justifique la denegatoria del registro. Esto resulté determinante en el analisis integral
de los elementos en conflicto.

En consecuencia, la Resolucion N.° 0361-2024/TPI-INDECOPI revocd la decision de la Comision
de Signos Distintivos y declaro infundada la oposicion de H.T. Co., Ltd., autorizando asi el registro
del signo YAWI y logotipo en las clases 9 y 42, exclusivamente para productos y servicios del
sector agricola y agroindustrial. Este fallo representa un precedente relevante en cuanto a la
evaluacion del riesgo de confusion en casos de coexistencia de marcas en sectores especializados
y refuerza el criterio segun el cual debe primar un analisis integral de mercado antes de restringir

el derecho de registro marcario.
9. Resolucién N°0364-2024/TP1-INDECOPI

La Resolucion N.° 0364-2024/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal de INDECOPI, resolvié una denuncia formulada por la empresa S.1.E.
LLC contra la empresa peruana D.C. E.IL.R.L., por presunta infraccion a derechos de propiedad
industrial. El caso gir6 en torno a la importacion de consolas de videojuegos que incluian mandos
(controles) cuya forma tridimensional, segun la denunciante, era confundible con dos marcas
registradas a su nombre, pertenecientes a las clases 9 y 28 de la Nomenclatura Oficial (Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024).
Estas marcas consistian en la forma tridimensional de controladores de videojuegos, ampliamente

identificables por los consumidores debido a su disposicién y estructura visual.

El procedimiento se inicio tras detectarse, mediante intervencion aduanera, la importacion de 10
000 consolas con mandos que presentaban caracteristicas similares a las marcas registradas por
S.I.LE. LLC. La empresa denunciante solicitd medidas cautelares y el comiso de los productos,
alegando que la disposicion de los botones, el disefio de los mandos y la impresion visual
generaban un riesgo de confusion con sus productos. Como respuesta, D.C. E.I.R.L. aleg6 que sus
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productos no llevaban ningun signo distintivo que los vincule con la marca registrada y que,
ademas, eran diferentes en funcionalidad, ya que utilizaban cable en lugar de Bluetooth, entre otras

diferencias técnicas.

A pesar de los alegatos de la parte denunciada, la Comision de Signos Distintivos determind que
existia similitud suficiente entre los signos, en particular con la marca registrada en la clase 28.
Esta decision se sustento en el articulo 155 literal d) de la Decisidn 486, el cual protege al titular
de una marca frente a la utilizacion no autorizada de signos similares que puedan causar confusion.
En consecuencia, la Comision impuso una multa de 150 UIT, prohibi6 el uso del signo infractor y
ordeno el comiso definitivo de los productos. Ademas, dispuso que la empresa denunciada

asumiera el pago de costas y costos del procedimiento.

La denunciada interpuso recurso de apelacion ante el Tribunal, sosteniendo que cumplié con las
formalidades aduaneras y que los productos eran diferentes en disefio técnico. No obstante, la Sala
advirtio que el objeto del procedimiento no es determinar la legalidad de la importacion ante
SUNAT, sino verificar si el uso de determinados signos en el mercado infringe derechos de
propiedad industrial. Asimismo, la apelacion no fue acompafiada de pruebas contundentes que
desvirtuaran la semejanza visual entre los signos en conflicto, por lo que el argumento técnico fue

considerado irrelevante frente al analisis grafico que prima en este tipo de controversias.

En su andlisis, la Sala consider6 que la marca cuestionada y los mandos importados compartian
elementos gréaficos esenciales, como la forma del mando con dos mangos, disposicion de botones
en cruz y estructura visual semejante. Ademas, se tuvo en cuenta que el consumidor promedio no
compara signos simultadneamente, sino que los recuerda de forma aproximada, siendo mas
propenso a confundirse ante signos visualmente similares. En ese sentido, se confirmo que existia
riesgo de confusidn, por lo que se reafirmd la existencia de una infraccion conforme a la normativa

andina y nacional vigente.

Con respecto a la sancion, la Sala aplicé el método ad hoc previsto en el Decreto Supremo N.°
032-2021-PCM, el cual se basa en una férmula que considera el beneficio ilicito, el grado de
agravantes y la probabilidad de deteccion. Se calculé un beneficio ilicito de mas de S/ 220 mil
basado en el valor CIF de los productos importados. La multa preliminar superaba las 300 UIT,

pero conforme al limite legal, se estableci6 en el maximo permitido: 150 UIT. Este calculo también
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consider6 como agravante la reiterancia, ya que la denunciada habia sido previamente sancionada

por un hecho similar.

Finalmente, la resolucién concluye ratificando la sancion impuesta en primera instancia y ordena
mantener las medidas definitivas: el comiso de los productos, la prohibicién de uso del signo
infractor por parte de D.C. E.L.R.L. y el pago de costas y costos. Este caso constituye un precedente
relevante sobre la proteccidn de las marcas tridimensionales y la responsabilidad administrativa
en casos de infraccion de derechos de propiedad industrial en el Perd. Asimismo, destaca la
importancia de proteger no solo los signos denominativos o figurativos, sino también las formas 'y
estructuras distintivas de productos que pueden ser reconocidas por los consumidores como

elementos marcarios.
10. Resolucion N° 0369-2024/TPI1-INDECOPI

La Resolucion N.° 0369-2024/TPI-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del INDECOPI resolvid el recurso de apelacion interpuesto por la empresa
P.F. S.A. contra la decisién de la Comisién de Signos Distintivos que declaré fundada en parte la
oposicion de la empresa T.P.&G.C. Esta ultima se opuso al registro del signo mixto NOSOTRAS
PRO-DEFENSE V, destinado a distinguir productos de la clase 3 como lociones cosméticas,
toallitas humedas, desodorantes y productos de higiene intima (Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual, 2024). La controversia gir en torno
al analisis de similitud entre este signo solicitado y una serie de marcas registradas por la opositora,

principalmente las que contenian la particula PRO-V.

La empresa opositora alegd que su familia de marcas en la clase 3, como PANTENE PRO-V,
AMINO PRO-V, CIENCIA PRO-V, entre muchas otras, era afectada por la solicitud de P.F. S.A.,
ya que el signo NOSOTRAS PRO-DEFENSE V contenia elementos fonéticos semejantes como
"PRO" y "V". Ademas, sostuvo que "DEFENSE" era un término comun, por lo que el nucleo
distintivo en ambos signos era la particula PRO-V, susceptible de generar confusion en los
consumidores. Fundamentd su oposicion en el articulo 136 inciso a) de la Decision 486,

argumentando un riesgo de confusion directa y de asociacion.

Por su parte, la empresa solicitante P.F. S.A. respondié que su marca debia ser considerada en
conjunto, no fraccionada como lo pretendia la opositora. Defendi6 que el término "NOSOTRAS"
era altamente distintivo y formaba parte de una familia de marcas a su favor en la clase 3. Alegd
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ademas que la particula "PRO" era de uso comun en dicha clase y que la letra V" tenia una funcion
descriptiva al aludir a la zona intima femenina, por lo que no debia ser considerada distintiva. En
consecuencia, argumentd que no existia similitud ni fonética, ni gréafica, ni conceptual entre los

signos.

La Comision, en primera instancia, reconocio la existencia de una familia de marcas a favor de
P.F. S.A. con la denominacién "NOSOTRAS". Sin embargo, consideré que el signo solicitado
compartia semejanzas con varias marcas registradas por la opositora, especialmente por la
coincidencia en la estructura "PRO-V", y concluyé que ello generaba un riesgo de confusion. Por
ello, declaré fundada parcialmente la oposicién, denegando el registro en relacién con las marcas
afectadas, pero desestimo la oposicion respecto a otras que, a su juicio, no guardaban semejanza

relevante.

Ante dicha decision, la solicitante apeld, argumentando que la Comision habia centrado
indebidamente su analisis en los términos "PRO" y "V", sin otorgar la importancia debida al
término "NOSOTRAS", ni a la estructura completa del signo NOSOTRAS PRO-DEFENSE V.
Reiter6 que "PRO" y "DEFENSE" eran denominaciones frecuentes y débiles en el ambito
cosmeético, mientras que "V", en su criterio, era informativa mas que distintiva. Por su parte, la
opositora respondié a la apelacion ratificando su posicion y defendiendo la proteccion amplia de
su marca "PRO-V".

El Tribunal, al revisar el caso, adoptd un enfoque integral del analisis de riesgo de confusién, tal
como lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Evalud la
similitud de los signos en conjunto, su conexién competitiva y el grado de distintividad de los
elementos enfrentados. A diferencia de la Comision, la Sala dio mayor peso al hecho de que los
signos en disputa estaban conformados por expresiones diferentes tanto en forma como en orden:
mientras que la marca solicitada integraba la frase PRO-DEFENSE V, las marcas opositoras tenian

la secuencia inversa PRO-V, lo que generaba pronunciaciones distintas.

Ademas, la Sala resalto que, si bien la particula "PRO-V" aparece en multiples marcas registradas
por T.P.&G.C., su uso no es exclusivo ni absoluto, ya que también figura en registros a nombre de
terceros en la misma clase. Del mismo modo, consideré que "DEFENSE"™ era un término
frecuentemente utilizado en el mercado cosmético, al igual que la letra "V", por lo que estos

componentes no constituian un ndcleo fuerte de distincion. Asi, se valord que el signo
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NOSOTRAS PRO-DEFENSE V se diferenciaba lo suficiente tanto fonética como graficamente

de las marcas registradas por la opositora, reduciendo el riesgo de confusion.

En consecuencia, el Tribunal concluy6 que los signos comparados, a pesar de compartir ciertos
elementos comunes, se diferenciaban suficientemente en su impresion global. Se tuvo en cuenta
que el publico consumidor de productos de la clase 3 presta atencion intermedia en sus decisiones
de compra, y que el término "NOSOTRAS", distintivo y posicionado en el mercado, influia
decisivamente en la percepcion del signo completo. Por tanto, se descartd que la coexistencia de
los signos generara confusion o asociacion indebida. Finalmente, la Resolucion N.° 0369-
2024/TPI-INDECOPI resolvio revocar parcialmente la resolucién apelada, declarando infundada
la oposicién formulada por T.P.&G.C. en el extremo impugnado. Con ello, se autoriza el registro
del signo mixto NOSOTRAS PRO-DEFENSE V para distinguir productos de la clase 3.

11. Resolucion N° 0714-2024/TPI1-INDECOPI

El expediente N° 932780-2022/DSD trata sobre una solicitud de registro de marca multiclase
presentada por M.S. (Mexarrend S.A.P.1. de C.V.), quien buscaba proteger el signo denominativo
y figurativo “TANGELQO” en las clases 9, 36 y 42 de la Nomenclatura Oficial. La marca pretendia
distinguir productos y servicios vinculados con software, tecnologia y actividades financieras. No
obstante, la empresa M.I.I. (Mastercard International Incorporated) presentd oposicion alegando
que el registro podria generar confusion con sus propias marcas ya inscritas en las mismas clases,
argumentando similitudes graficas y conceptuales (Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024).

Ante ello, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI evalué los elementos en conflicto y
determind que no existia riesgo de confusion entre la marca solicitada y las marcas registradas por
la opositora. A pesar de que algunos productos y servicios eran semejantes o estaban relacionados,
se concluy6 que los signos eran diferenciables desde el punto de vista grafico, fonético y
conceptual. En ese sentido, se declaré infundada la oposicion y se otorgd el registro de la marca
“TANGELQO” a favor de M.S.

Frente a dicha decision, M.LI. interpuso un recurso de apelaciéon, argumentando que los
semicirculos de colores utilizados en el signo “TANGELO” se asemejaban a los circulos
entrelazados caracteristicos de su logotipo. Ademas, sostuvo que la inclusidn de otros elementos

no evitaba el riesgo de confusion, pues el consumidor podria asociar errbneamente el signo
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solicitado con sus marcas previamente registradas, afectando asi su identidad comercial en el

ambito financiero y tecnoldgico.

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvié confirmar lo
dispuesto por la primera instancia, concluyendo que los signos enfrentados no eran lo
suficientemente semejantes como para inducir a error 0 asociacion en el publico consumidor.
Asimismo, ratifico que el signo “TANGELO” podia coexistir en el mercado sin vulnerar derechos

marcarios anteriores, por lo que confirmo el registro de la marca en las clases solicitadas.
12. Resolucion N° 0728-2024/TPI-INDECOPI

El expediente N° 934726-2022/DSD trata sobre la solicitud de registro de la marca “DR. DROP”
y logotipo, presentada por la empresa D.D.S. ante el INDECOPI, con el fin de distinguir productos
como bebidas no alcohdlicas, jugos y cervezas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Esta
solicitud fue impugnada por D.F.C.M., titular del certificado de registro N° 284573 para el mismo
signo dentro de la clase 5, destinada a productos médicos naturales (Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024). El opositor alegd que la
solicitud fue hecha de mala fe, al considerar que la empresa solicitante buscaba apropiarse de un

signo previamente utilizado por €l en el mercado y registrado legalmente.

La Comisidn de Signos Distintivos del INDECOPI, en primera instancia, desestimo la oposicion,
sefialando que no se habia acreditado mala fe ni riesgo de confusion, ya que los productos
pertenecen a clases distintas y estan dirigidos a publicos diferentes. También concluy6 que el uso
previo del signo por parte del opositor en redes sociales no le conferia un derecho exclusivo, dado
que en el sistema marcario ese derecho se adquiere formalmente mediante registro. Asimismo, se
considero6 que no existian pruebas suficientes para establecer que la solicitante actu6 con intencién

desleal.

No conforme con esta decision, D.F.C.M. apel6 la resolucion, argumentando que existia una
coincidencia sustancial entre los signos enfrentados, tanto en su denominacién como en su disefio,
y que ello podria inducir a error en el consumidor. También indicé que existia una relacion previa
con el representante de D.D.S., quien habia recibido licencia para usar la marca solo de manera
personal, no extendiéndose dicha autorizacion a la empresa solicitante. Como sustento, el apelante
presentd evidencia de uso de la marca, publicaciones y el contrato de licencia firmado con B.V.S.S.,
representante de la empresa demandada.
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Tras revisar los medios probatorios y analizar el contexto comercial, la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del INDECOPI concluyd que la solicitud se presenté mediando mala fe. Esto,
debido a que se probd que D.D.S., a través de su representante, conocia la existencia y titularidad
de la marca “DR. DROP”, asi como su uso previo en el mercado para otros fines. Por tanto, revocé
la decision anterior y resolvio denegar el registro solicitado, al considerar que se trataba de un acto

contrario a la leal competencia y al principio de buena fe en materia de propiedad industrial.
13. Resolucion N° 0735-2024/TPI-INDECOPI

El expediente N° 965390-2022/DSD se refiere a una denuncia interpuesta por la empresa S.1.E.I.
contra |.F.S., por la presunta infraccion a sus derechos de propiedad industrial, al haberse detectado
laimportacion de controles para videojuegos que portaban signos similares a las marcas registradas
de la denunciante en la clase 28 (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024). El caso se inici6 a raiz de una alerta emitida por la
autoridad aduanera, que informo sobre la presencia de productos con simbolos que imitaban los
registrados por la empresa japonesa, entre ellos los signos graficos y la denominacion
“DUALSHOCK”.

Ante estos hechos, la Comisién de Signos Distintivos del INDECOPI ordené medidas cautelares,
incluyendo la inspeccion del local de la empresa denunciada, el comiso de los productos y la
inmovilizacion de los controles cuestionados. Durante la diligencia, se incautaron tres unidades
fisicas, aunque los documentos aduaneros comprobaron que el lote total ascendiaa 1 002 unidades.
En su defensa, la empresa I.F.S. alegé que los productos eran solo muestras, que no existia
similitud suficiente entre los signos y que la sancion impuesta resultaba desproporcionada.

A pesar de los argumentos presentados, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
INDECOPI confirmé que existia un riesgo de confusion entre los signos empleados por la
denunciada y las marcas registradas por la denunciante. El analisis comparativo mostro una alta
semejanza visual, fonética y conceptual entre los signos involucrados, especialmente en el caso de
los simbolos y la denominaciéon “DOUBLESHOCK?”, lo que justificé la aplicacion del articulo
155, literal d), de la Decision 486 de la Comunidad Andina. También se aplicé el método ad-hoc

para calcular la multa, que ascendi6 a 32,21 UIT.

Finalmente, la Sala resolvié declarar infundado el recurso de apelacién presentado por I.F.S. y

confirmé integramente la resolucion de primera instancia. Con ello, se ratificé la sancion
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econdmica, el comiso definitivo de los productos, la prohibicion de seguir usando los signos
infractores y la obligacion de asumir las costas y costos del procedimiento. Asi, el INDECOPI
reafirmo la proteccion de los derechos de propiedad industrial frente a actos que puedan inducir a

error al consumidor y afectar el mercado competitivo.
14. Resolucion N° 0834-2024/TPI1-INDECOPI

El expediente N.° 916196-2021/DSD inicia cuando la empresa Ayurvedica Americana S.A.C.
solicitd el registro de la marca constituida por la denominacion MANZANA ROJA y logotipo, con
colores negro y rojo, para distinguir productos incluidos en la clase 10 de la Nomenclatura Oficial,
especialmente dispositivos y articulos para actividades sexuales. Frente a esta solicitud, laempresa
Apple Inc., titular de la mundialmente reconocida marca de la manzana mordida, presento
oposicion alegando que el nuevo signo era una imitacion de su marca notoria, lo que podria causar
confusion, aprovechamiento indebido de su prestigio y, sobre todo, una dilucion del caracter
distintivo de su marca registrada (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024).

Inicialmente, la Comision de Signos Distintivos resolvio declarar infundada la oposicion de Apple,
argumentando que los productos de ambas marcas no eran similares ni se encontraban vinculados,
por lo que no se generaba confusion directa; sin embargo, Apple interpuso un recurso de
reconsideracion aportando nuevas pruebas de la notoriedad y valor comercial de su marca. En esta
nueva evaluacion, la Comision reconocid la vigencia del caracter notorio de la marca de Apple al
momento de la solicitud de registro y concluy6 que existia riesgo de dilucion del valor distintivo
de su marca, por lo que revoco su decision inicial y denego el registro solicitado por Ayurvedica

Americana.

Disconforme, Ayurvedica Americana present6 recurso de apelacion, alegando que la decision
vulneraba el debido procedimiento, que no existia riesgo de confusion ni dilucion ya que la
notoriedad de la marca de Apple aplicaba a productos de la clase 9 (como smartphones y laptops),
y no a los de la clase 10. Ademas, afirmo que sus productos tenian un pablico, naturaleza y canales
de comercializacion completamente diferentes, por lo que no debia aplicarse la prohibicion
establecida en el articulo 136 inciso h) de la Decision 486. Apple respondio indicando que el signo
solicitado imitaba graficamente su reconocida manzana mordida y que su uso podia afectar el

prestigio de su marca notoria, aln sin existir una competencia directa.
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La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competenciay de la
Propiedad Intelectual analizo el recurso de apelacion vy ratificd que el signo solicitado constituye
una imitacion visual de la figura distintiva de la manzana mordida, elemento central de la marca
de Apple. Si bien aceptd que no existia riesgo de confusion directa ni aprovechamiento injusto,
consider6 que el riesgo de dilucion si estaba presente; la Sala explicé que la dilucion es un tipo de
dafo que sufre una marca notoria cuando se debilita su exclusividad en el mercado, incluso si el

nuevo signo se usa para productos totalmente distintos.

La Sala se baso6 en la doctrina del Tribunal Andino y diversas fuentes legales y académicas que
sostienen que el uso de signos similares en mercados no relacionados puede erosionar la fuerza
distintiva, el valor publicitario y el prestigio comercial de una marca notoria. En este caso, se
observod que la silueta de la manzana mordida no era utilizada por terceros en la clase 10, lo cual
refuerza la idea de que ese simbolo es percibido por el publico como propio y exclusivo de Apple.
Por ello, el nuevo registro podria generar confusion indirecta en la mente del consumidor o

desdibujar el vinculo Gnico entre el simbolo y la marca original.

Finalmente, mediante Resolucion N.° 0834-2024/TPI-INDECOPI, la Sala resolvio declarar
infundado el recurso de apelacion de Ayurvedica Americanay confirmé la decision que le denegd
el registro de la marca MANZANA ROJA vy logotipo. También precisé que quedaba firme el
reconocimiento de la notoriedad de la marca de Apple para productos de la clase 9 y que no se
acreditaba riesgo de confusion o aprovechamiento, pero si el riesgo de dilucion; con esta decision,
el Tribunal protegio el prestigio y el caracter Gnico del signo distintivo de Apple, incluso fuera de

su rubro habitual.
15. Resolucién N° 0836-2024/TPI-INDECOPI

En el expediente N.° 864003-2020/DSD, R. M. G. L. solicitdé ante INDECOPI el registro de la
marca AIR y logotipo con color negro, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, es decir, prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria. Frente a esta solicitud, se
presentaron dos oposiciones (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién
de la Propiedad Intelectual, 2024). La primera, de parte de Brasilera S.A.C., sostuvo que habia
solicitado antes el mismo signo para productos idénticos. La segunda oposicion fue presentada por
la empresa Nike Innovate C.V., sefialando que el signo solicitado era una imitacion de su marca
ya registrada en Peru (Certificado N° 327068) y utilizada internacionalmente en productos como
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Nike Air, Air Max, entre otros. Ambas alegaban que el signo en cuestion podia inducir a error al

publico consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

Tras una suspensién temporal del procedimiento a la espera de la resolucion de los expedientes
previos vinculados, la Comision de Signos Distintivos resolvié levantar la suspension. Al hacerlo,
declaré que la oposicién de Brasilera S.A.C. carecia de objeto, ya que su solicitud habia sido
denegada. En cambio, la oposicion de Nike fue declarada fundada, al determinar que el signo
solicitado por R. M. G. L. generaba un claro riesgo de confusion con la marca previamente
registrada por Nike. Se consider6 que ambos signos compartian el término AIR, se dirigian a
productos idénticos y no existia un elemento diferenciador relevante que evitara la confusion en el

consumidor.

R. M. G. L. apel6 esta decision, alegando que no existia riesgo de confusién entre su signo y el de
Nike. Argumento que sus productos estaban destinados a un publico diferente, que los canales de
comercializacion no coincidian (por ejemplo, venta en mercados frente a tiendas especializadas),
y gue la marca AIR no era distintiva, sino un término genérico o de fantasia. También sostuvo que
la evaluacion de similitud debia considerar todos los elementos graficos y no enfocarse
exclusivamente en la parte denominativa. Por su parte, Nike reafirmé que AIR era el componente
central y distintivo de su marca, y que ya contaba con un uso consolidado a nivel nacional e
internacional para prendas deportivas.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual analizé la apelacion y concluyé que tanto el signo
solicitado como la marca de Nike eran fonéticamente idénticos y graficamente muy similares, ya
que ambos se basaban en la palabra AIR con tipografias estilizadas. Ademas, se comprob6 que
ambos signos estaban destinados a productos que no solo eran de la misma clase, sino que también
se vendian a través de canales similares y eran consumidos por un mismo publico. En consecuencia,
se considerd que permitir la coexistencia de ambas marcas podria inducir al pablico a creer

errdneamente que se trataba de productos de un mismo origen empresarial.

En su andlisis, la Sala también tomo en cuenta que, aunque existen otras marcas con el término
AIR en el registro peruano, estas incluyen elementos adicionales que les dan un caracter distintivo.
En cambio, en este caso concreto, al no existir tales diferencias, se evalué que el riesgo de

confusion era evidente. Asimismo, se aplicé el articulo 136 inciso a) de la Decision 486 de la
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Comunidad Andina, que prohibe el registro de signos que resulten similares a otros ya registrados

para los mismos productos, cuando pueden generar error 0 asociacion indebida en el consumidor.

Finalmente, mediante la Resolucion N.° 0836-2024/TPI-INDECOPI, la Sala declar¢6 infundado el
recurso de apelacion de R. M. G. L. y confirmo la resolucion que denego el registro de la marca
AIR vy logotipo solicitada. También preciso que quedaba firme la desestimacion por falta de
pruebas de la acusacion de mala fe contra R. M. G. L. y el levantamiento de la suspension inicial.
De esta manera, se ratifico la proteccién de la marca de Nike frente a signos semejantes dentro del
mercado de prendas y calzado.

16. Resolucion N° 0844-2024/TPI-INDECOPI

En el expediente N.° 895474-2021/DSD, la empresa Dcommerce S.A.C. solicité el registro de la
marca ESTAR BIEN CUIDADO NATURAL y logotipo, con colores reivindicados, para distinguir
productos de la clase 5, como suplementos alimenticios, tdnicos, infusiones y unglentos
farmacéuticos. Frente a esta solicitud, Rimac Seguros y Reaseguros presentd oposicion, alegando
que la denominacion ESTAR BIEN ya era parte central de varias de sus marcas registradas en las
clases 36 y 44, utilizadas desde hace afios en servicios médicos, de seguros y bienestar integral.
Ademas, sostuvo que la marca solicitada era una copia que afectaba sus derechos marcarios y de
autor, y que la solicitud habia sido presentada con mala fe.

La Comision de Signos Distintivos, en primera instancia, levanté una suspension temporal para
resolver la oposicion y, tras recibir un informe de la Direccidn de Derecho de Autor que descartaba
afectacion a derechos de autor por falta de originalidad en las frases de las marcas de Rimac,
resolvid declarar infundada la oposicion. La Comision considerd que aunque las marcas podian
presentar algunas semejanzas fonéticas, los productos y servicios eran no vinculados, por lo que
no se generaba riesgo de confusion. Ademas, concluy6 que no se habia probado la mala fe en el

actuar de Dcommerce S.A.C.

Disconforme, Rimac interpuso un recurso de apelacion, sefialando que si existia una fuerte
vinculacién entre los productos farmacéuticos solicitados y los servicios médicos y de seguros que
ofrecia, ya que ambos apuntaban a un mismo publico interesado en el cuidado de la salud. Ademas,
insistié en que frases como ESTAR BIEN ya estaban asociadas con su identidad comercial y que
la solicitud era un intento de aprovechamiento indebido de su prestigio y reputacion en el mercado.

Argument6 que habia una clara intencidn de generar asociacion empresarial indebida.
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La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI evalu6 el caso y
determind que no existia riesgo de confusion entre los signos, debido a que los productos (clase 5)
y los servicios (clase 36) no eran similares ni competian, y que sus canales de comercializacion,
finalidades y naturaleza eran distintos. Asimismo, verifico que algunas de las marcas usadas como
base de la oposicion ya no estaban vigentes, por haber caducado por falta de renovacion, como en
el caso de las marcas con certificados N.° 73827, 73828 y 76060.

En cuanto a las semejanzas entre los signos, la Sala reconoci6 que ambos incluian la frase ESTAR
BIEN, pero sefialé que esta expresion tenia un caracter débilmente distintivo, ya que se trataba de
una frase comunmente usada en el ambito de la salud y el bienestar, lo cual reducia su capacidad
distintiva. En consecuencia, la coincidencia en esa expresion no bastaba para generar confusion, y
menos aun cuando los demas elementos figurativos y graficos eran diferentes y los sectores
econdmicos claramente separados. Respecto a la marca sonora alegada por Rimac, la Sala
concluy6 que no habia similitud alguna con el signo solicitado.

Finalmente, mediante Resolucion N.° 0844-2024/TPI-INDECOPI, la Sala declar6 infundado el
recurso de apelacion de Rimac Seguros y confirmo la resolucion de primera instancia que permitié
el registro del signo solicitado por Dcommerce S.A.C. También concluy6 que no se acredité la
mala fe en el actuar del solicitante. La decision enfatizo que la coexistencia de signos con frases
similares puede ser admisible cuando los sectores son distintos, no hay riesgo de asociacion

empresarial y no se vulnera el derecho de terceros ni el principio de buena fe en el sistema marcario.
17. Resolucion N° 0847-2024/TPI1-INDECOPI

En el expediente N° 884810-2021/DSD, la empresa Petréleos del Pera S.A. — PetroPer( S.A.
denunci6 a la empresa Petroleos de América S.A. por la presunta infraccion de derechos de
propiedad industrial y por actos de competencia desleal. La controversia gir6 en torno al uso por
parte de la empresa denunciada de un signo grafico similar a la letra “P” estilizada que integra la
marca registrada de PetroPer(, lo que, segin la denunciante, podria generar confusion en el
consumidor al asociar los productos con el origen empresarial de su marca, registrada para
distinguir combustibles dentro de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial (Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024).

PetroPert S.A. alegd que Petréleos de América S.A. utilizaba de manera comercial un signo
grafico semejante al suyo tanto en redes sociales como en su sitio web oficial, lo que configuraba
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una infraccion conforme al literal d) del articulo 155 de la Decisidn 486. Asimismo, denuncio la
existencia de actos de competencia desleal, tanto por confusion como por explotacion indebida de
su reputacion. Solicité al INDECOPI una inspeccion in situ, la imposicién de medidas cautelares
y definitivas, asi como una multa y el pago de costas y costos. No obstante, la medida cautelar fue

inicialmente denegada al no acreditarse suficiente verosimilitud del derecho invocado.

La Comision de Signos Distintivos del INDECOPI evalud las pruebas, incluyendo impresiones de
redes sociales y fotografias del local comercial de la denunciada, y determiné que los signos en
disputa tenian un alto grado de semejanza visual. Si bien se desestimaron las denuncias por
competencia desleal por falta de pruebas suficientes que acrediten el prestigio de la marca o una
confusion adicional en el mercado, si se declar6 fundada la denuncia por infraccién a derechos de
propiedad industrial, imponiéndose una sancién de 3.5 UIT, junto con la prohibicion del uso de
los signos cuestionados en la comercializacion de combustibles, y el pago de costas y costos a

favor de PetroPerq.

Petr6leos de América S.A. apel6 la decisién argumentando que la semejanza entre los signos era
superficial, que no existia riesgo de confusion y que el uso de la letra “P” no debia considerarse
distintivo. Asimismo, alegaron haber usado el signo PETROAMERICA antes que PetroPer(
lanzara su nueva imagen, y que los colores y formas eran claramente distintos. Sin embargo, la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual recordé que el derecho de uso exclusivo nace con el

registro y no con el uso comercial, desestimando asi ese argumento.

La Sala confirmo que si existia un riesgo de confusion en el consumidor debido a la alta semejanza
grafica entre el logotipo usado por la denunciada y el registrado por PetroPeru. Sefialé que, aunque
los elementos denominativos eran diferentes (PETROPERU versus PETROAMERICA), el uso
grafico de la letra “P” estilizada, compuesta por tres franjas, generaba una impresion visual
semejante, especialmente considerando que ambos signos eran utilizados para actividades
relacionadas con la comercializacion de combustibles. Esta semejanza hacia inviable su

coexistencia en el mercado.

Finalmente, la Sala resolvié modificar parcialmente la decision, reduciendo la multa impuesta de
3.5 a 3 UIT, pero confirmando las deméas medidas: la prohibicion del uso del signo infractor y la
obligacion de Petroleos de América S.A. de pagar las costas y costos procesales; es asi que esta
sentencia reafirma la importancia de la proteccion de los signos distintivos registrados y el
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principio de exclusividad de uso, destacando que incluso pequefias semejanzas graficas pueden

generar una infraccion si existe riesgo de confusion para el consumidor.
18. Resolucion N° 0885-2024/TPI-INDECOPI

En el expediente N° 971103-2022/DSD, la empresa Distribuidora e Importadora K&M S.A.C.
solicité el registro del signo mixto "LIMA GAS y logotipo" para distinguir productos de la clase
11 (aparatos de alumbrado, coccidn, refrigeracion, etc.). Frente a esta solicitud, la empresa Lima
Gas S.A. formulé oposicion argumentando la existencia de riesgo de confusién con sus marcas
previamente registradas “LIMAGAS” para productos y servicios de las clases 4, 37 y 39
(combustibles, servicios de instalacion y transporte) (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024). La controversia giré en torno

a si existia riesgo de confusion entre los signos y si la solicitud fue presentada con mala fe.

Lima Gas S.A. sostuvo que su marca tenia amplia difusién nacional, por lo que la solicitante debia
conocer su existencia. Ademas, sostuvo que los productos eran complementarios y vinculados: los
aparatos para gas requerian del combustible y servicios que su empresa proveia. Fundo su
oposicion en los articulos 136 inciso a) y 137 de la Decision 486. Por su parte, K&M S.A.C. nego
el riesgo de confusion, alegando que los productos no estaban relacionados y que no actu6 con
mala fe, sino ejerciendo su derecho preferente tras haber logrado cancelar un registro anterior del

signo “LIMA GAS” en la clase 11 a nombre de un tercero.

En primera instancia, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI declar6 infundada la
oposicion y otorgd el registro solicitado a favor de K&M S.A.C. Aungue reconocio6 que los signos
eran semejantes en su denominacion y elementos gréficos, concluy6 que los productos y servicios
que distinguian no estaban vinculados. La Comision también descartd la mala fe por falta de prueba
y desestim¢ calificar la oposicidn como temeraria, al tratarse de un ejercicio legitimo del derecho

de oposicién.

Ante esta decision, Lima Gas S.A. apel6 insistiendo en la vinculacion de productos y alegando que
K&M S.A.C. buscaba beneficiarse del prestigio de su marca. Sin embargo, la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual determind gque no existia conexion competitiva entre los productos que
pretendia distinguir K&M S.A.C. (aparatos de coccion y refrigeracion) y los productos/servicios

de Lima Gas S.A. (combustibles, instalacién y distribucién de gas). Sefial6 que no compartian
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canales de comercializacién, ni estaban destinados al mismo publico, ni competian en el mismo

rubro.

Respecto a la mala fe, la Sala reafirmé que no se acreditd intencion de aprovecharse indebidamente
del prestigio de Lima Gas S.A., ni que existiera algin vinculo comercial previo entre ambas partes.
Las pruebas presentadas (capturas de redes sociales y sitio web) no fueron suficientes para
demostrar mala fe. Por tanto, se mantuvo la presuncion de buena fe en favor de K&M S.A.C., y se

desestimad el recurso de apelacion.

En su resolucién final, la Sala declaré infundado el recurso de apelacién de Lima Gas S.A.,
confirm6 el otorgamiento del registro de la marca “LIMA GAS y logotipo” a favor de
Distribuidora e Importadora K&M S.A.C., y reitero que la oposicion no fue temeraria. Esta
decision subraya la importancia del analisis de conexion competitiva entre productos y la
necesidad de probar de manera objetiva la mala fe para impedir el registro de marcas, garantizando

asi un equilibrio entre la proteccion de derechos previos y la libre competencia.
19. Resolucion N° 0925-2024/TPI1-INDECOPI

En el expediente N° 851962-2020/DSD, el ciudadano Juan José Zarate Fernandez solicito el
registro de la marca LEXI — 5 AUTENTIC URBAN JEANS vy logotipo, destinada a distinguir
prendas de vestir, calzados y sombrereria en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. La empresa
Levi Strauss & Co. se opuso al registro, alegando que el signo solicitado era una imitacién de su
marca notoria LEVI’S, lo que podria generar confusion o asociacion en los consumidores,
aprovecharse indebidamente del prestigio de su marca y diluir su fuerza distintiva, conforme a los
articulos 136 incisos a) y h) de la Decision 486 (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024).

En primera instancia, la Comisién de Signos Distintivos declar6 infundada la oposicién y otorgo
el registro solicitado, argumentando que, si bien ambos signos compartian el mercado de productos
similares, no existia semejanza fonética o conceptual entre las denominaciones LEXI y LEVI’S.
Ademas, sefiald que Levi Strauss no acredité adecuadamente la notoriedad de su marca, por lo que
no correspondia aplicar la prohibicion del articulo 136 inciso h). Esta decisiéon fue apelada por
Levi Strauss & Co., que insistio en la semejanza entre los signos, resaltando la similitud entre las

letras y el uso del nimero 5, visualmente semejante a una "S".
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La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante la Resolucion N.° 1071-2022/TPI-
INDECOPI, revoco parcialmente la decision de primera instancia, reconociendo la notoriedad de
la marca LEVI’S en el Per( para prendas de vestir. Ordend que se reanalizara la solicitud
considerando esta condicion. En un nuevo pronunciamiento, la Comision volvio a declarar
infundada la oposiciéon y otorgd el registro, reiterando que no existia riesgo de confusion,

aprovechamiento indebido ni dilucién.

Ante ello, Levi Strauss & Co. presentd una nueva apelacion. La Sala evalu6 detenidamente si
existia riesgo de confusion o asociacion entre los signos. Confirmé que ambos signos compartian
productos idénticos y que las denominaciones LEXI — 5y LEVI’S tenian una semejanza grafica
significativa, especialmente por la secuencia de letras y la confusion visual del nimero 5 con la
letra S. Se concluy6 que el signo solicitado podia inducir a error al consumidor sobre el origen
empresarial del producto, configurando un riesgo de confusion conforme al articulo 136 inciso a).

La Sala también encontré configurado el riesgo de asociacion, sefialando que el consumidor podria
asumir errdbneamente que existe un vinculo econémico entre los titulares de las marcas. Ademas,
establecio que el uso del signo solicitado por parte de Zarate Fernandez podria constituir un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca LEVI’S, al transferirse su imagen positiva sin
autorizacion. Finalmente, se sefialé que, aunque no se llegd a un caso extremo de dilucion, el uso

del signo podia dafiar la fuerza distintiva de la marca notoria.

En consecuencia, la Sala declar6 fundada la apelacién de Levi Strauss & Co., revoco la resolucion
que habia otorgado el registro del signo “LEXI — 5 AUTENTIC URBAN JEANS y logotipo”, y
denegd su inscripcion. Esta sentencia refuerza el principio de proteccion reforzada de las marcas
notoriamente conocidas y resalta la necesidad de evitar no solo la confusion directa, sino también

el riesgo de asociacion y el aprovechamiento del prestigio empresarial ajeno.
20. Resolucion N° 0949-2024/TPI-INDECOPI

En el expediente N° 943786-2022/DSD, resuelto mediante la Resolucién N° 0949-2024/TPI-
INDECOPI por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se aborda la controversia generada
por la solicitud de registro marcario presentada por W.O.P.M., quien pretendia inscribir la marca
mixta “COOL AGUA” para distinguir aguas de mesa pertenecientes a la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial. Frente a ello, la empresa Hack Ltd., con sede en Malta, formulé oposicion

alegando que el signo solicitado resultaba similar a varias de sus marcas previamente registradas,
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las cuales también se referian a productos de la misma clase (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024). El principal argumento fue que
el término “AGUA” no debia ser considerado distintivo, por su caracter genérico, y que la
coincidencia en el uso del vocablo “COOL” generaria confusion y/o asociacion en el publico
consumidor, lo que configuraria la causal de irregistrabilidad prevista en el articulo 136 inciso a)

de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Seguidamente, la Comisién de Signos Distintivos emitié la Resolucion N° 7598-2022/CSD-
INDECOPI, en la que declar6 fundada en parte la oposicion interpuesta por Hack Ltd. Si bien se
determiné que no todas las marcas invocadas por la opositora eran vigentes pues algunas no fueron
renovadas y, por tanto, caducaron, la Comision si encontrd riesgo de confusion con otras marcas
registradas, como aquellas identificadas con los certificados N° 217403, 171524, 304330, 323658
y 189898. En consecuencia, se denego el registro solicitado por W.O.P.M., al concluir que los
signos eran fonéticamente similares y que los productos se encontraban relacionados. La Comision
también descart6 que la oposicion fuera temeraria, ya que considerd legitima la defensa del interés

marcario de Hack Ltd.

Posteriormente, W.O.P.M. present6 un recurso de apelacion contra la decision de primera instancia.
Aleg6 que su marca era distintiva y que no existia riesgo de confusion, argumentando que los
términos “COOL” y “AGUA” son comunes y usados ampliamente por terceros en el mercado, lo
cual les resta fuerza distintiva. Asimismo, sefialé que las diferencias graficas entre su logotipo y
los signos registrados por la opositora serian suficientes para evitar confusién. Por su parte, Hack
Ltd. contestd el recurso reafirmando que el signo solicitado se asemejaba a sus marcas registradas,
reiterando que “AGUA” no debia tenerse en cuenta por su caracter genérico y que la coincidencia
en el término “COOL” resultaba determinante para el andlisis comparativo. También resaltod que,
al no haberse especificado colores en el disefio del logotipo de W.O.P.M., el riesgo de confusion

se incrementaba.

Ya en sede de segunda instancia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual procedio a evaluar
el riesgo de confusion, conforme a lo previsto en el articulo 136 de la Decision 486. Tomando en
cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se destac6 que dicho
riesgo debe analizarse considerando la interrelacion entre la similitud entre los signos y la conexion
competitiva de los productos. En este contexto, se indicé que la evaluacion debe basarse en la
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impresion de conjunto que causan los signos en el consumidor medio, el cual no suele comparar
simultaneamente los signos, sino que confia en una memoria imperfecta. Asi, se enfatizé que deben

valorarse principalmente las semejanzas antes que las diferencias.

A lo largo del analisis comparativo, la Sala advirti6 que tanto el signo solicitado “COOL AGUA”
como varias marcas de Hack Ltd. compartian el componente fonético “COOL”, elemento que, si
bien débil y de uso frecuente, es el Unico distintivo en el signo del apelante, ya que “AGUA” es
genérico. Asimismo, al tratarse de signos mixtos, se evalud la relevancia tanto del componente
denominativo como del grafico, concluyéndose que el elemento predominante es “COOL” en
ambos casos. A nivel grafico, si bien se identificaron diferencias en el disefio, color y figuras
acompanantes, estas no lograban neutralizar la semejanza fonética y conceptual existente, sobre
todo considerando que los productos son de la misma clase y presentan vinculos directos en su

funcién y mercado objetivo.

Finalmente, la Sala concluy6 que la concesion del registro solicitado por W.O.P.M. si generaria
confusion en el publico consumidor, por lo que declaré infundado el recurso de apelacion y
confirmo la resolucion de primera instancia, denegando definitivamente el registro de la marca
“COOL AGUA”. Se establecio que la marca solicitada infringe el inciso a) del articulo 136 de la
Decision 486, al presentar semejanza con signos registrados para productos identicos o afines. De
esta manera, la resolucién no solo protege el interés del titular anterior (Hack Ltd.), sino que
también resguarda al consumidor ante posibles errores o asociaciones erroneas respecto del origen

empresarial de los productos ofertados bajo signos semejantes.
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1. Enfoque, tipo, disefio, técnica e instrumento

1.1. Enfoque

El enfoque cualitativo busca entender situaciones o problemas desde una perspectiva detallada y
profunda la cual se basa en la interpretacion de resoluciones y jurisprudencia de los procesos
legales, con el objetivo de descubrir los significados, motivos y relaciones que no pueden ser
facilmente visibles en estas; asi mismo se utiliza para examinar los efectos de las normas y las
decisiones judiciales sobre los derechos de las personas y cémo estas inciden en su
comportamiento ante situaciones legales complejas (Agudelo et al, 2018).

En la presente tesis se adopta el enfoque cualitativo, ya que se realizard un andlisis detallado de
resoluciones y los criterios emitidos por INDECOPI en relacion con el registro de marcas, lo que

permitird examinar como estas decisiones impactan en los derechos de los administrados.

1.2. Disefio

El disefio documental se refiere a la manera en que se estructuran y organizan los documentos
dentro de un proceso de investigacién o durante procedimientos legales, con el propésito de que
estos sean claros y apropiados para sustentar las argumentaciones juridicas; es asi que este disefio
abarca no solo la presentacion adecuada de la informacién relevante, sino también la organizacién
jerarquica y el manejo correcto de los datos, garantizando que los documentos sean comprensibles
y Utiles para su interpretacion en el ambito legal (Generales, 2011) .

En la presente tesis se empleara un disefio documental, ya que se realizard un andlisis de las
resoluciones de INDECOPI sobre el registro de marcas, con el objetivo de organizar y presentar
de forma clara la informacion pertinente para evaluar el impacto de dichos registros en los derechos

del administrado.

1.3. Método

El método hermenéutico se centra en la interpretacion completa de normas y resoluciones juridicos,
buscando comprender no solo el sentido literal de las disposiciones legales, sino tambien el
contexto en el cual se aplico, los principios subyacentes que las fundamentan; el cual que se
interprete y analice, considerando las intenciones y que quisieron aplicar, los valores sociales y las
practicas de las decisiones judiciales y administrativas; donde no se limita a la simple

decodificacion de textos, sino que se extiende a entender como las decisiones son entendidas y
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aplicadas por los actores del sistema juridico, lo que asegura que las normas sean relevantes y

coherentes con las necesidades sociales y juridicas actuales (Daniels et al, 2011).

En la presente tesis se esta tomando el método hermenéutico debido a que se analizaran las
resoluciones emitidas por INDECOPI en relacion con el registro de marcas, lo que implica
interpretar y contextualizar tanto los textos normativos como las decisiones administrativas dentro

de su marco juridico y social.
1.4. Técnicas

La técnica de observacion documental consiste en el anélisis exhaustivo de documentos legales,
normativos, jurisprudenciales y doctrinales, con el fin de obtener informacion precisa sobre un
tema especifico; es asi que, a través de esta técnica, se busca identificar, interpretar y sistematizar
la informacion contenida en los documentos, ya sea para confirmar, refutar o ampliar un marco
tedrico o para esclarecer los aspectos relacionados con un tema legal en particular (Courtis y
Arienza, 2006).

En esta investigacion se utilizard la técnica de observacion documental, que incluyen material
bibliografico como normas juridicas, reglamentos juridicos de caracter internacional, libros,
resoluciones del tribunal emitidas mediante procedimientos administrativos, realizados por el
tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual, sala especializada en la
propiedad intelectual porque va a permitir analizar a profundidad las disposiciones legales y

antecedentes jurisprudenciales que regulan el registro de marcas.

1.4.Instrumento

El analisis documental es una herramienta utilizada para organizar y evaluar documentos legales
y normativos con el fin de estudiar el contenido y la aplicacién de las leyes, reglamentos y
resoluciones en un contexto especifico, en donde se facilita la interpretacion y comparacion de las
normativas juridicas, permitiendo identificar precedentes, principios y criterios empleados por las
autoridades judiciales y administrativas en sus decisiones, es asi que se utiliza para analizar
documentos como jurisprudencia e informes, con el objetivo de obtener informacion detallada

sobre como se regula o se interpreta un determinado asunto legal (Garcia, 1993).
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En la presente tesis se utilizara fichas de analisis documental a fin de analizar las resoluciones del
tribunal emitidas mediante procedimientos administrativos, realizados por el tribunal de defensa

de la competencia y de la propiedad intelectual, sala especializada en la propiedad intelectual.

2. Cronograma de trabajo

Tabla 1

Cronograma de trabajo

Nov. Dic. Ene Feb Mar Abr Mayo
Actividades
2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025

1. Elaboracién

del Proyecto

2. Presentacion
y Aprobacién
del Proyecto de

Investigacion

3. Recoleccion
de X X

Informacion

4. Andlisis e

Interpretacion

5. Informe

final

6.

Sustentacién
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION
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¢ Cuales son los criterios adoptados por INDECOPI en sus resoluciones sobre el riesgo de
confusion entre signos distintivos y como impactan en los derechos del administrado respecto

al registro de marcas como propiedad intelectual?

A partir del analisis de las veinte resoluciones emitidas por INDECOPI, observamos que los
criterios utilizados son variados; cada uno aborda un principio juridico o linea interpretativa
distinta, basandose en decisiones previas del mismo organismo u otras autoridades; se
identificaron criterios como el equilibrio entre derechos, el analisis del riesgo de confusion, la
notoriedad, la mala fe, la proteccion reforzada, el analisis de mercado, la aplicacion de la decisién
486, entre otros; sin embargo, si bien ninguno de estos criterios se repite de forma exacta, muchos
giran en torno a temas comunes, tales como el riesgo de confusion, la notoriedad y la libre

competencia; sin embargo, todos presentan enfoques diferenciados.

Para una mejor comprension, se procedi6 a clasificarlos en cinco grupos tematicos:
Tabla 2

Distribucién de resoluciones de INDECOPI

Grupo Tematica principal Criterios Con CAN directo
1 Confusion y riesgo de asociacion 7 5(2,7,10, 13, 20)
2 Marcas notorias y prestigio 5 5(4,5, 14, 15,19)
3 Mala fe y comportamiento del solicitante 3 1(18)
4 Anélisis integral de mercado 3 3(6,8,17)
5 Signos no tradicionales (formas, estructuras) 1 1(9)
TOTAL 20 16 con CAN directo

Nota: Integramos la distribucion de las resoluciones de INDECOPI (2024) analizadas.
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GRUPO 1: Confusion y riesgo de asociacion en el consumidor

Criterio 1: Sefiala que la Marca que induce a error va contra principios rectores del
sistema de propiedad si bien no usa la Decision 486 del CAN este se encuentra
implicito (principio general de proteccion).

Criterio 2: Sefiala que el equilibrio entre derechos preexistentes y nuevos registros,
con analisis técnico y real de confusion, usando la Decision 486 del CAN (analisis
técnico y riesgo real).

Criterio 7: Este tiene en cuenta explicitamente la Decision 486, art. 136 inc. a) sobre
uso de signos similares para productos iguales

Criterio 10: Toma en consideracion al publico consumidor con atencion media y el
posicionamiento de la marca “NOSOTRAS” de igual modo si bien la la Decision 486
CAN no estd, hay una aplicacion indirecta.

Criterio 11: Se sefiala que no hay semejanza suficiente, por lo cual se permite
coexistencia de “TANGELO” en este caso no se cita explicitamente la Decision 486
Criterio 13: Proteccion ante confusién por semejanza visual, fonética y conceptual
(“DOUBLESHOCK”)

Criterio 20: Infringe art. 136 inc. a) de la Decision 486 por semejanza en productos
identicos

GRUPO 2: Marcas notorias y prestigio empresarial

Criterio 4: Sefiala que no se puede usar la notoriedad para restringir signos inspirados
en expresiones culturales en comun (“Inka’)

Criterio 5: Equilibrio entre marcas notorias y libre competencia donde no se usa la
Decision 486

Criterio 14: No hay riesgo de confusion peri si riesgo de dilucién aun fuera de su
rubro habitual

Criterio 15: Proteccion de Nike, uso de art. 136 inc. a) de la Decision 486 que prohibe
el registro de signos que resulten similares a otros ya registrados para los mismos
productos

Criterio 19: Proteccidn reforzada, evitar confusion y aprovechamiento del prestigio

GRUPO 3: Mala fe y comportamiento del solicitante
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. Criterio 12: Se acredité mala fe dado que el representante conocia la existencia y
titularidad de la marca

. Criterio 16: Coexistencia puede ser admisible cuando los sectores son distintos y no
hay riesgo de asociacion

. Criterio 18: Sefiala que se debe probar de manera objetiva la mala fe para impedir el
registro de marcas, garantizando asi un equilibrio entre la proteccion de derechos

previos y la libre competencia.

GRUPO 4: Analisis integral del mercado y diferencias sustanciales
. Criterio 6: Sefiala que el andlisis integral, debe centrarse en diferencias sustanciales y
en la ausencia de conductas desleales
. Criterio 8: Se concede el Registro de “YAWI” por analisis sectorial, es decir
exclusivamente para el uso de la marca dentro de un sector especifico
. Criterio 17: Pequenas semejanzas graficas (“P” estilizada) pueden generar infraccion

si genera confusion al consumidor

GRUPO 5: Signos no tradicionales, estructura y forma de productos
. Criterio 9: Proteccion de formas reconocidas distintivas las cuales pueden ser

reconocidas por los consumidores como marcas

En primer lugar, el Grupo 1 contiene siete criterios; esta agrupacion de criterios revela que
INDECOPI, en la mayoria de los casos, acta bajo el principio de proteccion tanto del consumidor
como del titular de derechos preexistentes; no obstante, se debe sefialar que el nivel de
fundamentacion juridica varia entre las resoluciones analizadas. Por otro lado, el Grupo 2 esta
conformado por cinco criterios; en ellos se reconoce el valor especial que adquieren las marcas
ampliamente conocidas en el mercado, asi como el impacto que una nueva solicitud puede generar
sobre su reputacion en donde evidencia que INDECOPI intenta armonizar los derechos adquiridos
por las marcas reconocidas con la necesidad de preservar tanto la libre competencia como la

identidad cultural en el mercado peruano.

Asi mismo, el Grupo 3, compuesto por tres criterios, se basa en la evaluacion del actuar del

solicitante durante el procedimiento de registro; se considera que su conducta puede ser
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determinante para decidir la procedencia o no del registro solicitado, estos criterios destacan la
dimensidn ética y de buena fe en los procedimientos marcarios; ademas, orientan las decisiones
hacia la proteccion del sistema frente a actos oportunistas, conductas desleales o tentativas de
apropiacion indebida de signos ajenos. Hay que afiadir al Grupo 4 el cual propone una vision mas
contextualizada, realista y dindmica del proceso de registro de signos distintivos, en donde estos
criterios evidencian una evolucion del analisis marcario; ya no se limita a la comparacion abstracta
de signos, sino que incorpora elementos reales del mercado, del entorno competitivo y del

comportamiento del consumidor promedio.

Finalmente, est4 el Grupo 5 representado por un solo criterio, el cual reconoce la posibilidad de
otorgar proteccion a formas, estructuras u otros elementos visuales que, aunque no se consideren
convencionales, poseen la capacidad distintiva suficiente para ser identificados como marcas por
parte de los consumidores, reconoce que los signos tridimensionales, las configuraciones
especiales o incluso caracteristicas sensoriales pueden ser objeto de proteccion en el marco del
sistema de propiedad industrial; ello, siempre que cumplan con los requisitos legales y logren

generar una asociacion directa con el origen empresarial.

En cuanto a los elementos técnicos utilizados por INDECOPI en sus resoluciones, se observa que
la entidad emplea principalmente tres formas de analisis para identificar la existencia del riesgo de
confusion: la similitud fonética, la similitud grafica y la similitud mixta; cada uno de estos
enfoques tiene implicancias practicas y juridicas distintas, pero se complementan entre si; ya que
la similitud fonética se refiere a cémo suena un signo en comparacion con otro; incluso cuando su
escritura es diferente, la pronunciacion puede inducir al consumidor a error; un claro ejemplo
ilustrativo es el caso de las marcas “COLA” y “KOLA”; su pronunciacion es practicamente
idéntica, lo cual puede generar confusion en el consumidor final, especialmente cuando ambos
signos coexisten en el mismo rubro; este tipo de similitud es altamente valorado por INDECOPI,
dado que la percepcion auditiva influye significativamente en la toma de decisiones del

consumidor; en muchos casos, una marca es recordada mas por su sonoridad que por su grafia.

Por otro lado, la similitud gréafica se centra en la apariencia visual del signo; es decir, en como este
se presenta a la vista del consumidor; este criterio adquiere especial importancia, ya que el logotipo,

los colores, las formas o la disposicién de los elementos visuales suelen ser los primeros en captar
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la atencidn del pablico; adicionalmente, INDECOPI ha establecido, en multiples resoluciones, que
una ligera variacion en el disefio o en los elementos graficos no basta para evitar el riesgo de
confusidn; si el conjunto genera una impresion global semejante, la similitud se presume; es asi
que se parte de la premisa de que el consumidor promedio no realiza un analisis minucioso ni
técnico de los signos; por tanto, la percepcion general o instantanea que se tenga de ellos resulta

determinante al momento de evaluar la posibilidad de confusion.

Finalmente, la similitud mixta surge cuando el signo contiene tanto elementos graficos como
denominativos; en este caso, el analisis es mas complejo, ya que no se evalta cada componente
por separado, sino en conjunto. INDECOPI analiza si la combinacion de ambos elementos
transmite una misma idea, sensacion o mensaje que pueda inducir a error al consumidor; es asi
que, en este sentido, el examen debe ser integral; se valoran tanto el disefio como la palabra o frase
incorporada al signo, verificando si su fusion genera una impresion similar a la de otro signo
previamente registrado y esta forma de analisis es fundamental en casos donde las marcas recurren
simultdneamente a imégenes y nombres comerciales, pues la interaccion entre ambos elementos
puede potenciar el riesgo de confusién (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccion de la Propiedad Intelectual, 2024).

Respecto al impacto que estos criterios generan sobre los derechos del administrado en el registro
de marcas como forma de propiedad intelectual, se aprecia una situacién ambivalente. Por una
parte, el uso reiterado de la Decision 486 del CAN citada de manera expresa en 16 de los 20
criterios analizados revela que esta norma constituye una base normativa sélida y vinculante para
sustentar las resoluciones de INDECOPI; sin embargo, también se han identificado casos en los
cuales dicha norma es aplicada de forma implicita, sin cita directa, lo cual denota cierta falta de
uniformidad interpretativa; es asi que esta inconsistencia genera incertidumbre juridica; los
administrados, en especial aquellos sin formacion técnica o legal, no siempre logran prever los
criterios que se aplicardn a sus solicitudes, lo cual afecta negativamente sus derechos a la
previsibilidad, la defensa adecuada y el trato igualitario.

En por eso que resulta indispensable fomentar el fortalecimiento del marco legal nacional; para
ello, se debe promover el desarrollo de legislacion complementaria que permita armonizar los

criterios interpretativos actualmente empleados con los principios rectores del derecho marcario
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andino; es asi que de esta forma, se logrard una mayor seguridad juridica, una mejor comprension
de los derechos y obligaciones del administrado y, por ende, un sistema mas transparente, eficiente

y confiable en lo que respecta a la proteccién de los signos distintivos.

Por otro lado, debe considerarse que no todos los administrados conocen a fondo las resoluciones,
criterios técnicos o fundamentos juridicos que INDECOPI aplica; no obstante, el andlisis realizado
permite afirmar que, en términos generales, el organismo desarrolla una labor técnica rigurosa,
coherente y bien fundamentada; dicha labor fortalece la confianza en el sistema, especialmente por
parte de aquellos usuarios que perciben que sus derechos estan siendo evaluados bajo principios
de justicia, equidad y legalidad; sin embargo, para que esa confianza se traduzca en legitimidad
institucional, es necesario que INDECOPI continte avanzando en la transparencia, accesibilidad
y pedagogia de sus decisiones; ello permitira que los administrados comprendan mejor sus
derechos y obligaciones, sin depender exclusivamente del asesoramiento juridico especializado.

En ese sentido, no basta con que las resoluciones sean técnicamente correctas; es necesario que
sean también pedagdgicas, accesibles y comprensibles para el administrado promedio; solo asi se
consolidara un sistema de propiedad intelectual verdaderamente democratico, donde el

conocimiento juridico no sea un privilegio técnico, sino un derecho ciudadano.

¢En qué medida los criterios adoptados por INDECOPI garantizan el cumplimiento de los
estandares normativos y practicos para proteger los derechos del administrado en el registro

de marcas?

Los criterios adoptados por INDECOPI son acertados en gran parte del tiempo, tanto en temas
normativos como préacticos, y empezamos a desarrollar bajo las siguientes aclaraciones a tener en

cuenta.

Como primer punto a desarrollar, tendremos los estandares o criterios normativos, viendo con ello
las normas que suelen utilizar y bajo qué optica lo realizan, teniendo claro que usan criterios para
analizar cada uno de los presupuestos o situaciones que se pueden presentar. En segundo punto
tenemos la Comunidad Andina, que es base de un manejo correcto de la normativa y forma de
aplicar en cada caso, en pocas palabras un estandar, y por ultimo las mismas normas que rigen los

procedimientos, sanciones, etc. de INDECOPI.
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Después partimos con los criterios y proporcionalidades en el analisis de los derechos de los
administrados en la proteccion de sus marcas. A primera vista, el uso que se hace de estos temas
responde al nivel de atencion que debe tenerse con el consumidor, al reconocimiento distintivo del
signo anterior o en disputa, al fin o cercania del producto hacia los administrados y, por dltimo, al
impacto global que se tiene frente a los demas. Al hacer una evolucion o ponderacion de estos
puntos, vemos que a veces INDECOPI toma criterios que son puntuales y justificados, pero en
otros casos resultan rigidos y cambiantes, ya sea por coincidencia parcial, barreras injustas o

presunta confusion con un bajo manejo del contexto real en el mercado.

Ahora bien, en la practica vemos que todo esto puede ser dificil de entender a la primera. Desde la
I6gica de una persona comun, puede percibirse como un excesivo formalismo en la comparacion
de signos, falta de analisis de la realidad o incluso una proteccion desproporcionada a marcas no
tan conocidas o populares.

Del analisis de las resoluciones, se observa que, si bien en su mayoria resultan acertadas, de 20
resoluciones analizadas, 16 utilizan normativa explicita (principalmente la Decision 486 del CAN),
mientras que otras recurren a fundamentos mas subjetivos. Esto nos lleva a considerar que, en
algunos casos, se podria estar vulnerando el derecho del administrado al no garantizarse
plenamente el cumplimiento de los estandares normativos y practicos establecidos para la
proteccion efectiva de sus derechos.

Entonces en términos generales los criterios de Indecopi tanto normativo como practico es que son
acertados y estan en base a los estandares de la norma que se tiene, teniendo un debido proceso y
respetando principios como la publicidad, motivacion y acceso al administrado para poder iniciar
sus procesos pero su efectiva proteccion en la practica depende de la correcta y proporcional en
base a los criterios, es en este punto donde los administrados pueden apreciar un desequilibrio y
teniendo en mente que siempre se requiere una revision o evolucion de estos

principios ,ajustandose a la realidad.

¢De qué manera las resoluciones de INDECOPI reflejan la proteccion de los derechos de los

administrados en lo que respecta el registro de marcas sobre la propiedad intelectual?
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Los criterios adoptados por INDECOPI en sus resoluciones relacionadas con el registro de marcas
pueden considerarse acertados en gran medida, tanto desde una perspectiva normativa como
préctica; sin embargo, su aplicacion no esta exenta de criticas o &reas de mejora; estos criterios
reflejan un compromiso por parte de la institucion con el respeto a los principios fundamentales
del procedimiento administrativo, tales como la legalidad, la motivacion, la razonabilidad y la
transparencia; es asi que para realizar esta evaluacion, es necesario distinguir entre los estandares
normativos, que comprenden el marco legal que sustenta las decisiones de INDECOPI, y los
estandares practicos, que se refieren al modo en que dichas decisiones impactan en la proteccién

real y efectiva de los derechos del administrado.

Desde el punto de vista normativo, los criterios de INDECOPI suelen basarse en la aplicacion de
normas supranacionales y nacionales; en particular, destaca el uso constante de la Decision 486 de
la Comunidad Andina, que actia como principal fuente normativa en los procedimientos de
registro marcario, la cual establece que los impedimentos para registrar signos idénticos o similares,
asi como los principios que regulan la proteccién de marcas notorias, la prohibicion de registros
de mala fe y los limites entre la libre competencia y los derechos exclusivos; es por eso que de las
veinte resoluciones analizadas, se advierte que en dieciséis de ellas se cita de forma expresa dicha
Decision, lo cual evidencia su uso como parametro juridico estandarizado. No obstante, también
se identifican resoluciones donde la norma se aplica de manera implicita, sin hacer una cita textual
ni explicar claramente el nexo normativo, lo que puede generar cierta ambigliedad y dificultar el

control ciudadano sobre la legalidad de la actuacion administrativa.

Por otro lado, junto con la Decision 486, INDECOPI también recurre a su propio marco normativo
nacional, es decir, al conjunto de reglamentos y disposiciones que rigen el procedimiento
administrativo sancionador y registral en el Peru; dentro de estos procedimientos se observan
principios como la publicidad, el debido procedimiento, la tutela efectiva y el principio de
imparcialidad, es asi que estos principios aseguran que los administrados tengan pleno acceso a
presentar su posicion, que las decisiones estén debidamente motivadas y que no se incurra en
arbitrariedad; sin embargo, en la practica, pueden observarse inconsistencias cuando INDECOPI
aplica criterios diferenciados ante supuestos de hecho similares, lo que genera un riesgo para la
previsibilidad y la coherencia juridica, especialmente en los casos donde no se explicita con
claridad la ponderacién entre los intereses del solicitante y los derechos del titular anterior.
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En cuanto a los estdndares practicos, estos se relacionan directamente con el modo en que los
administrados perciben la justicia y eficacia del sistema de registro de marcas; desde ese punto, se
reconoce que la labor de INDECOPI, si bien en su mayoria es técnicamente correcta, puede parecer
excesivamente formalista o alejada de la realidad del mercado; por ejemplo, se ha observado que
en algunos casos el organismo otorga una proteccion elevada a signos que no tienen un
reconocimiento masivo, ni una presencia comercial sostenida, mientras que en otros casos impide
el registro de marcas nuevas alegando una presunta confusion que, en términos reales, resulta poco
probable, cuando no estan acompafiadas por un analisis contextual del mercado o de la percepcion
del consumidor promedio, pueden afectar la proporcionalidad y razonabilidad de las resoluciones,

debilitando con ello la proteccion practica de los derechos de los administrados.

Es importante sefalar que el analisis técnico-juridico realizado por INDECOPI suele considerar
elementos relevantes como la similitud fonética, gréafica y conceptual, la intencion del solicitante
(mala fe), la notoriedad del signo anterior y la naturaleza del producto o servicio en disputa; es asi
que estos elementos, correctamente ponderados, permiten una resolucion objetiva y fundamentada;
sin embargo, la dificultad surge cuando dicha ponderacion carece de equilibrio, cuando no se
actualiza conforme a la dindmica del mercado o cuando se sustenta en interpretaciones rigidas que
no se adaptan a las circunstancias especificas de cada caso. Por ejemplo, en algunas resoluciones
se observa un excesivo peso otorgado a la semejanza formal de los signos, sin considerar que el
contexto comercial o la forma de comercializacién hacen poco probable la confusion por parte del
publico; esta falta de analisis integral puede llevar a que se impida el registro de marcas legitimas,

lo que termina por limitar el derecho a la libre iniciativa empresarial.

Por otro lado, debe tenerse presente que no todos los administrados cuentan con conocimientos
especializados en derecho marcario ni con acceso inmediato a asesoria juridica; por ello, resulta
fundamental que INDECOPI actle no solo como un ente técnico-juridico, sino también como un
organismo pedagogico; en otras palabras, que sus resoluciones no se limiten a enunciar normas y
aplicar criterios, sino que expliquen de forma clara, l6gica y transparente las razones por las que
se arriba a determinada conclusion, es asi que permitiria que el administrado entienda por qué su
solicitud ha sido denegada o aceptada, lo que no solo fortalece la legitimidad institucional, sino
también la educacion juridica en torno a los derechos de propiedad intelectual, si bien se reconoce
que INDECOPI ha dado pasos importantes en materia de accesibilidad, también es necesario
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avanzar hacia una mayor estandarizacién de los criterios y una mejor sistematizacion de las razones

decisorias.

Finalmente, los criterios adoptados por INDECOPI para el registro de marcas son, en términos
generales, acertados y se encuentran alineados con los estandares normativos previstos en la
normativa comunitaria andina y en el ordenamiento juridico nacional; asimismo, reflejan un
esfuerzo institucional por proteger los derechos del consumidor y del titular de marcas previamente
registradas; no obstante, la eficacia practica de estos criterios depende en gran medida de su
correcta aplicacion, interpretacion y actualizacion frente a la realidad econdémica y comercial; es
por ello, aunque el sistema ofrece una base juridica solida, su funcionalidad plena se alcanza solo
cuando las decisiones se adoptan de manera proporcional, contextualizada y accesible para el

administrado comun.

En ese sentido, se concluye que, si bien INDECOPI garantiza en la mayoria de casos el
cumplimiento de los estandares normativos y practicos para la proteccién de los derechos del
administrado, es indispensable que la institucién evolucione en su metodologia resolutiva,
incorporando analisis de impacto, revision de criterios anteriores, coherencia sistematica y sobre
todo un enfoque mas comunicativo y menos técnico; solo de esta manera se podra consolidar un
sistema marcario justo, equilibrado y confiable, donde el administrado no solo participe en el
procedimiento, sino que también comprenda y valore el fundamento de cada decision que lo afecta..

¢ Qué tan consistente es la aplicacion de los principios legales de propiedad intelectual en las

resoluciones de INDECOPI relacionadas a el riesgo de confusion entre signos distintivos?

La aplicacion de los principios legales de la propiedad intelectual por parte de INDECOPI en los
procedimientos relacionados al riesgo de confusion entre signos distintivos representa uno de los
pilares esenciales para asegurar la legitimidad y efectividad del sistema marcario; en particular,
los principios de publicidad, motivacion y acceso a la informacion constituyen herramientas
normativas y operativas que permiten garantizar el respeto de los derechos de los administrados,
promoviendo la seguridad juridica, la participacion ciudadana y la transparencia en la toma de
decisiones. No obstante, aunque estos principios estan formalmente reconocidos y, en muchos
casos, implementados de manera efectiva, su aplicacion practica presenta ciertas inconsistencias

que merecen ser analizadas de forma critica.
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En primer lugar, el principio de publicidad encuentra expresion concreta en la publicacion de las
solicitudes de registro marcario en el portal institucional de INDECOPI, lo cual permite que
terceros interesados puedan ejercer su derecho de oposicién frente a signos que consideren
potencialmente conflictivos o confusos; en donde esta practica cumple una doble funcién: por un
lado, garantiza que el procedimiento sea conocido por quienes podrian verse afectados por el
registro de un signo determinado; por otro, permite fomentar una cultura de vigilancia y defensa
activa de los derechos marcarios por parte de los titulares. Sin embargo, la efectividad de este
principio no depende Unicamente de la existencia de mecanismos de publicacion, sino también de
la facilidad con la que los usuarios pueden acceder, comprender y utilizar la informacion
publicada; en este aspecto, si bien el sistema digital de INDECOPI ha avanzado significativamente,
todavia existen barreras técnicas y de comprension que dificultan una participacion

verdaderamente inclusiva.

Luego, el segundo principio de motivacion, resulta especialmente relevante en los procedimientos
relacionados con el riesgo de confusion, ya que se espera que la autoridad administrativa justifique
su decision de forma clara, coherente y detallada; ya que permite a las partes conocer los hechos
relevantes del caso, las normas aplicadas y los criterios interpretativos empleados, lo que no solo
fortalece la legitimidad de la decision, sino que también habilita el ejercicio del derecho a la
impugnacion; asi mismo, en los procesos marcarios, donde el anlisis técnico involucra elementos
como la similitud fonética, grafica o conceptual, asi como la notoriedad del signo o la intencion
del solicitante, una motivacion sélida es esencial para sustentar adecuadamente la resolucion; es
asi que se espera que INDECOPI fundamente sus decisiones no solo en normas generales, sino
también en criterios técnicos especificos, estudios comparativos, jurisprudencia previa y analisis

de contexto de mercado.

Hay que afiadir que a pesar de su importancia, el analisis de las veinte resoluciones incluidas en
esta investigacion revela que la aplicacion del principio de motivacion no es del todo uniforme; si
bien dieciséis resoluciones presentan una motivacion objetiva, detallada y debidamente
desarrollada, las cuatro restantes recurren a formulas generales, razonamientos vagos o
insuficientemente argumentados; esta disparidad evidencia una falta de consistencia minima en la
aplicacion de este principio fundamental, lo que genera espacios de incertidumbre para los
administrados y al no comprender con claridad los fundamentos de la decision, el administrado
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puede sentir vulnerado su derecho a la defensa y, mas adn, ver afectada su percepcion de justicia
dentro del sistema; se refleja que esta situacion plantea la necesidad de establecer estandares
técnicos mas claros y uniformes sobre como debe motivarse una resolucién en materia marcaria,
especialmente cuando se abordan cuestiones sensibles como la posible existencia de confusidn

entre signos.

Por ultimo, el tercer principio de acceso a la informacidn, representa un eje transversal que
complementa los anteriores; el cual permite a los administrados consultar las resoluciones emitidas,
revisar el estado de sus tramites, conocer las oposiciones presentadas, identificar los titulares de
marcas previamente registradas, asi como obtener datos relevantes sobre los signos y el giro
comercial de los mismos, este principio se materializa principalmente a través de la plataforma
digital de INDECOPI, ha demostrado ser una herramienta eficaz para democratizar el acceso al
sistema marcario y fomentar la transparencia; de hecho, la presente investigacion ha sido posible
gracias a la disponibilidad publica de estas resoluciones y expedientes; sin embargo, a pesar de los
avances tecnoldgicos, es importante reconocer que aun existen limitaciones en cuanto a la
navegabilidad, comprension de la terminologia empleada y disponibilidad de ciertos documentos
clave, lo que dificulta el ejercicio pleno de este derecho por parte de los usuarios sin formacién

técnica.

En conjunto, los principios de publicidad, motivacion y acceso a la informacién se encuentran
presentes, en mayor o menor medida, en la mayoria de resoluciones analizadas; su existencia
permite afirmar que INDECOPI ha desarrollado un marco procedimental orientado a proteger los
derechos del administrado; sin embargo, su aplicacion no siempre es consistente ni equitativa.
Mientras que algunos expedientes exhiben un alto estandar técnico y juridico, otros dejan dudas
respecto al uso de criterios vagos o insuficientemente explicados. Es asi que esta falta de
uniformidad debilita la percepcion de imparcialidad y predictibilidad en el sistema, lo que puede
desalentar a los administrados en el ejercicio activo de sus derechos, especialmente cuando se trata

de emprendedores, pequefias empresas 0 personas naturales sin asesoria juridica permanente.

En este contexto, resulta indispensable que INDECOPI fortalezca sus estandares internos de
redaccion resolutiva, establezca protocolos claros de motivacion en casos de riesgo de confusion,

y simplifique los mecanismos de acceso a la informacion, no solo para abogados o especialistas,
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sino para todos los ciudadanos; donde la transparencia no debe verse Unicamente como un deber
legal, sino como una condicidn estructural del buen gobierno administrativa a través de una mejora
en la consistencia de la aplicacion de estos principios, se puede avanzar hacia un sistema mas justo,

eficiente y centrado en el usuario.

En conclusion, la aplicacion de los principios legales de publicidad, motivacion y acceso a la
informacion por parte de INDECOPI en los procedimientos sobre riesgo de confusion entre signos
distintivos muestra avances importantes, pero aun enfrenta retos significativos en términos de
consistencia y calidad técnica; ya que si bien estos principios estan formalmente incorporados al
sistema, su implementacion practica no siempre garantiza una experiencia equitativa y predecible
para todos los administrados. La existencia de resoluciones bien motivadas y publicadas demuestra
una voluntad institucional por fortalecer la seguridad juridica y la participacion ciudadana; sin
embargo, la persistencia de fallos con escasa fundamentacion o escasa claridad debilita ese mismo
objetivo; por tanto, resulta necesario no solo mantener estos principios como ejes normativos, sino
también profundizar su integracion operativa mediante estdndares uniformes, lenguaje accesible y
herramientas tecnoldgicas que acerquen el derecho a todos los ciudadanos y solo asi se podra
consolidar un sistema de propiedad intelectual que no solo proteja derechos, sino que también

eduque, oriente y empodere al administrado en cada etapa del procedimiento.

Por otro lado, esta investigacion propone una idea innovadora que podria transformar
sustancialmente el modelo operativo de INDECOPI, que se basa en la creacion de una plataforma
interactiva de resoluciones comentadas, en la que cada decision administrativa incluya un breve
resumen explicativo accesible al publico, acompafiado de un glosario de términos y enlaces
normativos pertinentes en donde esta herramienta permitiria a los administrados comprender, sin
necesidad de conocimientos juridicos avanzados, las razones detras de cada resolucion; ademas,
contribuiria a construir una cultura juridica ciudadana, empoderando a los usuarios del sistema de
propiedad intelectual; es asi que no solo reforzaria la coherencia técnica de las resoluciones, sino
que posicionaria a INDECOPI como un referente regional en accesibilidad y pedagogia juridica

administrativa.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Respecto al objetivo general, se concluye que los criterios adoptados por INDECOPI
como la similitud fonética, grafica y mixta permiten una evaluacion técnica adecuada en los casos
de riesgo de confusidn; en donde estos lineamientos aportan uniformidad a las resoluciones y
reducen la posibilidad de decisiones arbitrarias y que, ademas, fortalecen la confianza del
administrado en el sistema, al evidenciar una proteccion real y coherente de sus derechos ante
INDECORPI.

El gran indicio que podemos determinar del desarrollo de la presente tesis es que al no existir como
tal un listado de los criterios que se deben tener en cuenta para que el administrado pueda tener
una orientacion correcta, el presente documento nos permite tener un marco inicial de cuales son
y como es su forma de funcionamiento de los criterios como el equilibrio entre derechos, el analisis
del riesgo de confusion, la notoriedad, la mala fe, la proteccion reforzada, el anélisis de mercado
y teniendo como contrapartida si son derechos preexistentes, equilibrio entre marcas notorias,
dentro de un sector especifico, etc.

En ese sentido, no basta con que las resoluciones sean técnicamente correctas; es necesario que
sean también pedagdgicas, accesibles y comprensibles para el administrado promedio; solo asi se
consolidara un sistema de propiedad intelectual verdaderamente democratico, donde el
conocimiento juridico no sea un privilegio técnico, sino un derecho ciudadano y esto recién a partir

de los analisis de los casos tratados

SEGUNDA: Respecto al objetivo especifico 1, se concluye que sin duda alguna el éptimo de un
resultado nunca es posible lograr bajo la premisa de que para algunas personas se actuara bien'y
para otras no, pero hablando de términos normativos y practicas pues resulta que mas que
garantizado estan estos procesos tanto normativos con normas internacionales, nacionales,
criterios, jurisprudencia y practico en el pleno desarrollo de los procesos, algunas decisiones
pueden ser arbitrarias o que no estén debidamente fundamentadas o motivadas en las decisiones
pero el tener una normativay tratar de plasmarlo lo mejor posible en la practica hace que se maneje

de la manera mas acertada dichos procesos para el bien del administrado.

Esto esta reflejando en el presente documento al mencionar que 16 casos han utilizado normativa

explicita (principalmente la Decisién 486 del CAN), mientras que otras recurren a fundamentos
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mas subjetivos. Esto nos lleva a considerar que, en algunos casos, se podria estar vulnerando el

derecho del administrado al no garantizarse plenamente el cumplimiento.

Ah raiz de lo mencionado es que se trata de determinar los criterios que toma INDECOPI para asi
uniformizar estos casos, si bien es cierto la muestra es relativa y es un buen inicio para uniformizar
estos actos es donde el presente trabajo trata de manejar un lineamiento que pueda hacer que sean
las cosas mas claras tanto para el letrado de derecho como para el administrado.

TERCERA: Respecto al objetivo especifico 2, se concluye que la proteccién de los derechos del
administrado se sustenta en la interaccion entre normativa, politicas y procedimientos; donde cada
uno cumple una funcion clave en la estructura del sistema: la norma establece el marco legal, las
politicas orientan los criterios de decision y los procedimientos operativizan el respeto a los
principios y su correcta aplicacion garantiza seguridad juridica y transparencia.

CUARTA: Respecto al objetivo especifico 3, se concluye que los principios de publicidad,
motivacion y acceso a la informacion son aplicados en la mayoria de resoluciones en donde estos
permiten una mayor participacion del administrado y la comprension de las decisiones adoptadas;
sin embargo, se identifican casos donde la motivacion es limitada, lo que afecta la consistencia del

sistema y refuerza la necesidad de reforzar su aplicacion técnica y argumentativa.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Respecto al objetivo general, se recomienda que los criterios aplicados por
INDECOPI evolucionen de forma constante junto con los avances del derecho y la tecnologia; en
donde temas actuales como la inteligencia artificial, los activos digitales o plataformas sin registro
deben incorporarse a los analisis y ajustar los criterios a la realidad permitira una mejor proteccion
de los derechos de propiedad intelectual en contextos modernos y emergentes.

SEGUNDA: Respecto al objetivo especifico 1, se recomienda que si bien es cierto tenemos
normativa y una practica constante de los mismos, algunos criterios tomados son lineales o de
barreras excesivamente formales, teniendo un rigidez técnica en la toma de decisiones y con ello
afectando el derecho del administrado a registrar su marca, deben tener una mayor flexibilidad,
coherencia en sus decisiones y sensibilidad en el mercado que presentamos hoy para que se tenga
un equilibro entre proteccion de derechos adquiridos y promocién de nuevas empresas

TERCERA: Respecto al objetivo especifico 2, se recomienda que INDECOPI debe fortalecer la
coherencia que se tiene en sus decisiones sobre el riesgo de confusion de marca, con la finalidad
de que se garantice la mayor seguridad juridica para los administrados que deseen registrar sus
marcas y que en caso se presente una confusion poder defender y presentar los debidos documentos

y procedimientos para garantizar y prevalecer su derecho.

CUARTA: Respecto al objetivo especifico 3, se recomienda que INDECOPI mejore la
consistencia en la aplicacion de los principios de publicidad, motivacion y acceso a la informacion;
aungue estos se aplican regularmente, su uso repetitivo y sin adaptacion puede generar dudas en
la percepcion del administrado y por ello, se sugiere uniformidad técnica y claridad argumentativa,

con el fin de consolidar un sistema confiable y accesible para todos.
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