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SOLICITANTE CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS
DE CAFE Y CACAO DEL PERU- CAFE PERU

OPOSITORA : PUMA SE

Notoriedad de la marca de la opositora — Aplicacidon del articulo 136 inciso
h) de la Decision 486: No corresponde - Mala fe: Infundada

Lima, cinco de junio de dos mil veintiséis.

|. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de junio de 2024, Central de Organizaciones Productoras de Café
y Cacao del Peru- Cafe Peru (Peru) solicito el registro de marca de producto
constituida por la denominacion PUMA CHOCOLATE y logotipo, conforme al
modelo, para distinguir café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y
sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria
y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo de la clase
30 de la Nomenclatura Oficial.

(A% .

CHOCOLATE

Con fecha 25 de julio de 2024, Puma SE (Alemania) formuld oposicion contra el
signo solicitado sefialando lo siguiente:

- Es titular de la marca notoria Fm’ﬁ{.
- Asimismo, es titular de las siguientes marcas registradas:
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Marca registrada | Certificado N° Clase Pais
PUMA 26229 18
PUMA 26398 25
PUMA 26400 28 Peru
l] “ “‘I " 66643 14
l]“l'“" 25819 3,9,14,25y 35
\{ 17370 18,25y 28
BUMA
%{ 90452 3
PUMA
A{ 192597 3
PUMA
\{ 433043 3
PUMA .
PUMA 78992 25 Colombia
Bl mn( 387517 25

- El signo solicitado sera percibido como parte de la familia de marcas ( .
- El signo solicitado induce a error a los consumidores, quienes estan

habituados a percibir la silueta de felino < en referencia a los productos
y servicios de su empresa.

- La marca Fﬂmaﬁ{goza de reconocido prestigio y reputacion a nivel
internacional, es notoriamente conocida en el mercado andino y mundial,
por su amplia e intensa publicidad.

- El signo solicitado contiene una transcripcion de su marca notoria.

- Los consumidores al apreciar en el mercado los productos que pretende
distinguir el signo solicitado, los van a relacionar con la marca notoria mi¢
, por lo que esta se vera afectada por un posible riesgo de dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

- La solicitante actua mediando mala fe y con la intencién de perpetrar actos
de competencia desleal, toda vez que con anterioridad al presente
expediente ha intentado obtener derechos sobre elementos que conforman
sus marcas registradas y notorias.
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A fin de acreditar sus afirmaciones adjunto diversos medios probatorios.
Ampard su oposicion en los articulos 136 incisos a), y h) y 137 de la Decision
486.

No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante no absolvio el
traslado de la oposicion formulada por Puma SE.

Mediante Resolucion N° 4865-2025/CSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre
de 2025, la Comision de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la oposicidon
formulada por Puma SE y dispuso INSCRIBIR (debié decir OTORGAR) el
registro del signo solicitado.
La Comisién considero lo siguiente:
(i) Familia de marcas alegada por la opositora
- La opositora ha cumplido con acreditar los elementos objetivos vy
subjetivos a fin de que se configure una familia de marcas en las clases
3, 14, 18, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial en base a la denominacion
PUMA.

(ii) Notoriedad de la marca pumaY

- Teniendo en cuenta el reconocimiento efectuado por la Comisién de Signos
Distintivos mediante la Resolucion N° 2766-2021/CSD-INDECOPI, de fecha
del 13 dejulio de 2021, ademas de la publicidad y evidencias de la constante

difusion de los productos! a los que se aplica la marca l'"lll?(en el Peru, se

' La opositora presento los siguientes medios probatorios:
- El mérito de la pagina web http://www.puma.com
- Capturas de diversas paginas web:
http://www.puma.com
https://about.puma.com/
https://agenciapressnoticias.com/2024/04/11/
https://elcomercio.pe/deporte-total/
https://elcomercio.pe/publirreportaje/
https://elcomercio.pe/viu/moda/
https://es-us.puma.com/
https://gestion.pe/
https://pe.fashionnetwork.com/
https://pe.puma.com/pe/es/
https://peru21.pe/economia/
https://platanitos.com/catalogo?filter genders%5B %5D

VVVVVYVYVVVYYVYYVY

M-SPI-01/01 3-31

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


http://www.puma.com/
http://www.puma.com/
https://about.puma.com/
https://agenciapressnoticias.com/2024/04/11/
https://elcomercio.pe/deporte-total/
https://elcomercio.pe/publirreportaje/
https://elcomercio.pe/viu/moda/
https://es-us.puma.com/
https://gestion.pe/
https://pe.fashionnetwork.com/
https://pe.puma.com/pe/es/
https://peru21.pe/economia/
https://platanitos.com/catalogo?filter_genders%5B%5D

O -
PER Presidencia
%a? ERY del Consejo de Ministros

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

RESOLUCION N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

considera que al momento de la presentacion de la oposicién contra la
solicitud de registro (25 de julio de 2024) se cumplian los requisitos exigidos

por la legislacion vigente para que la marca lﬂllll’ﬁ{sea considerada notoria,
para distinguir zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- El signo solicitado constituye una transcripcion de la marca notoria al
incluir la denominacion PUMA:

WA pyma¥

» Evaluacion de riesgo de confusion o de asociacion
Si bien los signos resultan semejantes, dado que distinguen productos
gue no guardan vinculacion entre si, se determina que el otorgamiento
del registro solicitado no serd susceptible de producir riesgo de
confusién en el publico consumidor.

» Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria
Dado que el signo solicitado pretende distinguir productos no
vinculados alos productos que distingue la marca notoria y no obstante
el hecho de que dicha marca notoria ha alcanzado un elevado
reconocimiento dentro del publico consumidor, se determina que dicha
imagen y el mensaje positivo que emanan de la referida marca notoria
no podrian ser transferidos a los productos que se pretenden distinguir

https://platanitos.com/puma
https://simple.ripley.com.pe/
https://www.facebook.com/PUMAPeru/
https://www.falabella.com.pe/
https://www.footloose.pe/tienda-puma
https://www.google.com/
https://www.instagram.com/pumaperu/
https://www.mercadonegro.pe/
https://www.oechsle.pe/puma
https://pe.puma.com/pe/es/buscador-de-tiendas?storepage=footer
https://www.triathlon.com.pe/marcas/puma.html

> https://x.com/pumaperu?s=11
- Resultado de la busqueda en Google de la frase ‘tiendas PUMA en lima”.
- Cito las resoluciones detalladas en el punto 1.

VVVVVYVYVVVYYVY
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con el signo solicitado, con lo cual el registro del signo solicitado no
configuraria un riesgo de aprovechamiento del prestigio obtenido por

la marca notoria Illlm’ﬁ(.

Riesgo de dilucion

No obstante se ha determinado que el signo solicitado y la marca
notoria son semejantes y hacen referencia a productos no vinculados,
no se produciria la dilucién de la fuerza distintiva de la marca notoria

nnm’ﬁ<, puesto que la solicitante ya es titular de las marcas PUMA
COFFEE y logotipo, inscrita con Certificado N° 154763 y PUMA CAFE
y logotipo inscrita con Certificado N° 313385 en la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial, siendo que a través del presente procedimiento,
se encuentra solicitando el registro de un signo que constituye tan sélo
una variacion de la marca registrada a su favor.

- Conclusién
En atencién a lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en
la prohibicién del literal h) del Articulo 136 de la Decision 486, por lo que
corresponde declarar INFUNDADA la oposiciéon formulada en este
extremo.

(iii) Legitimo interés de la opositora de conformidad con el articulo 147

de la Decision 486

La opositora se encuentra legitimada para formular oposicion a la presente
solicitud de registro en base a sus marcas registradas en Colombia?.
(iv) Evaluacién del riesgo de confusion

- Si bien se ha determinado que el signo solicitado y las marcas registradas
son semejantes, dado que distinguen productos y/o servicios no
vinculados, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no es

2 En relacion a los siguientes productos:

> p“mn (Certificado N° 387517) acreditd su interés real en el mercado peruano respecto de

vestidos, calzado, sombrereria de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

F“m“ (Certificado N° 433043) acreditd su interés real en el mercado peruano respecto de

perfumeria, jabones y cosméticos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
» PUMA (Certificado N°78992) acreditd su interés real en el mercado peruano respecto de vestidos,

calzado, sombrereria de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
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susceptible de producir riesgo de confusién en el publico consumidor, por
lo que corresponde declarar INFUNDADA la oposicion formulada en este
extremo.

(v) Mala fe - aplicacién del Articulo 137 de la Decisién 486

Los medios probatorios presentados no resultan suficientes a fin de
acreditar que la solicitante actué de mala fe al solicitar el presente registro,
o con la intencion de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal.

De lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta mala fe y la
conducta desleal atribuida al solicitante, corresponde declarar
INFUNDADA I|a oposicion formulada en este extremo.

Con fecha 13 de octubre de 2025, la opositora Puma SE interpuso recurso de
apelacion sefialando lo siguiente:
> Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

El signo solicitado  ®@#®  presenta una marcada similitud con la

marca notoriamente conocida Illlm’lﬁ, toda vez que reproduce
integramente la denominacion “PUMA”. Esta coincidencia genera, de
manera inmediata, una asociaciéon mental con la marca notoria, lo que
provoca que el publico transfiera el mensaje positivo y la percepcion de
calidad vinculados a dicha marca hacia los productos de la clase 30 que
el signo solicitado pretende distinguir.

En consecuencia, se configura un aprovechamiento indebido del prestigio
y la reputacion adquiridos por la marca notoria.

El signo solicitado debe ser denegado por encontrarse incurso en la
prohibicion de registro establecida en el articulo 136 inciso h) de la
Decisidon 486, pues ha quedado debidamente acreditado que: (i) la marca
oo Lo

es notoria; (ii) el signo solicitado cocoltE  constituye una

transcripcion de la denominacion PUMA de la marca notoria pumA ; (i)
los signos son sustancialmente semejantes a nivel grafico y fonético; (iv)
la semejanza existente entre los signos determina que el publico
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relacione los signos y traslade la informacién y experiencia positiva que
tiene con las marcas notorias al nuevo signo, lo cual demuestra que hay
un aprovechamiento del prestigio ganado.

> Sobre la mala fe

- La Primera Instancia omitié valorar adecuadamente los indicios de mala fe
en la presentacion de la solicitud, configurandose el supuesto establecido
en el articulo 137 de la Decisién 486, ya que la eleccion del signo solicitado
no responde a una creaciéon autbnoma ni a una necesidad de identificaciéon
empresarial, sino que reproduce indebidamente elementos distintivos
ajenos con el proposito de beneficiarse de la reputacion y posicionamiento
alcanzados por su marca notoria.

- De acuerdo al contexto actual del mercado y las estrategias de extension
de marca (“brand extension”), las marcas notorias del sector deportivo han
expandido su actividad hacia productos alimenticios, cafeterias tematicas
y servicios complementarios relacionados con estilos de vida saludables y
deportivos.

- El signo solicitado busca insertarse dentro del ecosistema conceptual y
comercial desarrollado por la marca PUMA, reforzando una conexion con
el ambito deportivo y aprovechando la capacidad evocativa de dicha marca
notoria.

- La publicidad difundida por la solicitante —incluyendo publicaciones en
redes sociales— evidencia una estrategia orientada a vincular sus
productos con actividades deportivas y estilos de vida asociados al
deporte, reproduciendo elementos conceptuales propios del

posicionamiento comercial de la marca Illlm\n(

- Dicha conducta se ve reforzada con la comercializacién de productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial en el local de la solicitante identificados
con la denominacién PUMA, clase en la que es titular de diversos registros,
constituyendo un uso infractor.

A fin de acreditar sus afirmaciones presenté diversos medios probatorios.

No obstante haber sido debidamente notificada, la Central de Organizaciones
Productoras de Café y Cacao del Peru- Cafe Peru no absolvio el traslado del
recurso de apelacion.
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[I. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar:
- Si el signo solicitado PUMA CHOCOLATE vy logotipo se encuentra
incurso en la prohibicion de registro establecida en el articulo 136 inciso

h) de la Decision 486, respecto de la marca notoria PUmA : .
- Si el signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe y/o
con la intencion de ejercer actos de competencia desleal.

lll. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que la solicitante, Central de Organizaciones Productoras de
Café y Cacao del Peru (Peru) es titular de los siguientes registros:

Marca registrada Certificado Productos Vigencia
No

Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz;
pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagu;
harinas y preparaciones a base de cereales;
pan, productos de pasteleria y confiteria;
chocolate; helados cremosos; sorbetes y | 13/03/2020
313385 otros helados; azucar, miel, jarabe de | 13/03/2030
melaza; levadura, polvos de hornear; sal,
productos para sazonar, especias, hierbas en
conserva; vinagre, salsas 'y otros
condimentos; hielo de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.

Café tostado y molido de la clase 30 de la | 03/07/2009
154763 Nomenclatura Oficial. 03/07/2029
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2. Cuestiones previas

2.1 Extremos apelados

Mediante Resolucién N° 4865-2025/CSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre
de 2025, la Comisidén de Signos Distintivos declaro:
(i) Que la opositora cumpli6 con acreditar los elementos objetivos y
subjetivos a fin de que se configure una familia de marcas en las clases
3, 14, 18, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial en base a la denominacion
PUMA.
¢

(i) La notoriedad de la marca BUR® para distinguir zapatillas de la clase 25 de
la Nomenclatura Oficial.

(iif) INFUNDADA la oposicion formulada por Puma SE en el extremo referido
a la prohibiciéon de registro establecida en el articulo 136 inciso a) de la
Decisidon 486.

(iv)INFUNDADA la oposicion formulada por Puma SE en el extremo referido
a la prohibicidon de registro establecida en el articulo 136 inciso h) de la
Decisidon 486 respecto al riesgo de confusion o asociacion y dilucion.

(v) INFUNDADA la oposicion formulada por Puma SE en el extremo referido
a la prohibicidon de registro establecida en el articulo 136 inciso h) de la
Decision 486 respecto del aprovechamiento injusto del prestigio de la
marca notoria.

(vi)INFUNDADA la oposicion formulada por Puma SE en el extremo referido
a la presunta mala fe de la solicitante.

Considerando que quien ha presentado el recurso de apelacion es la opositora
reiterando sus argumentos respecto a la aplicacion de la prohibicidén de registro
contenida en el articulo 136 inciso h), unicamente respecto al aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca notoria (punto v) y a la presunta mala fe de la
solicitante (punto vi), corresponde a la Sala pronunciarse unicamente respecto a
dichos puntos, quedando firmes los extremos detallados en los puntos (i) a (iv).

2.2 Sobre el presunto uso infractor del signo PUMA por parte de la solicitante
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En su recurso de apelacion, la opositora ha sefialado, entre otros aspectos, que
la solicitante comercializa productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial
identificados con la denominacion PUMA, clase respecto de la cual es titular de
diversos registros marcarios, por lo que —a su criterio— dicho uso constituiria
un acto infractor.

Sobre el particular, cabe precisar que el presente procedimiento se encuentra
circunscrito al analisis de registrabilidad del signo solicitado, conforme a las
disposiciones contenidas en la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, correspondiendo evaluar unicamente si en el caso concreto se
configuran las causales de irregistrabilidad invocadas o aquellas que resulten
aplicables.

En ese sentido, las alegaciones de |la opositora referidas al presunto uso infractor
de la denominacion PUMA respecto de productos comprendidos en la clase 25
de la Nomenclatura Oficial no constituyen materia susceptible de
pronunciamiento en la presente via, en tanto dicho cuestionamiento corresponde
ser dilucidado, de ser el caso, en un procedimiento de infraccion de derechos de
propiedad industrial, quedando a salvo el derecho de la opositora para ejercer
las acciones que estime pertinentes.

3. Notoriedad de la marca titularidad de la opositora

Conforme se ha sefialado anteriormente, la Comisidn de Signos Distintivos ha

\{

determinado que la marca PIIA® de |a opositora Puma SE mantiene su condicién
de notoriamente conocida para distinguir zapatillas de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial y, en atencion a diversas resoluciones, asi como a los
medios probatorios presentados como pruebas complementarias®, cumpliendo
con los requisitos exigidos en la Resolucion N° 330-2024/TPI-INDECOPI de
fecha 20 de marzo de 20244, Precedente de Observancia Obligatoria emitido por
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

3 Descritas en la Nota N° 1.

4 Mediante la cual se establecid, con caracter de observancia de obligatoria, que el periodo maximo que
puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella
en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) afios.
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Marca notoria titularidad de la
opositora

Illllll’a(

4. Prohibicidon contenida en el articulo 136 inciso h) de la Decision 486

El articulo 136 inciso h) de la Decision 486 establece que no podran registrarse
como marcas aquellos signos que constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacidon con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la
reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion parcial o total de
la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de
estos términos:

— Se entiende por reproduccién ala cosa que reproduce o copia un original, copia
de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecanicos.® En
consecuencia, la reproduccion tiene lugar cuando se copia un modelo a través
de procedimientos manuales 0 mecanicos, tales como el calco, la fotocopia o
el scanner, con el resultado de obtener una presentacion idéntica al modelo.

5 Diccionario de la Lengua Espariola, Real Academia Espariola, Tomo II, 21 edicién, Madrid 1992, p. 1776.
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En tal sentido, se entendera que un signo constituye la reproduccion de una
marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.®

Se entiende por imitacion aquello que produce el mismo efecto.” Ejecutar una
cosa a ejemplo o semejanza de otra. Asi, un signo sera la imitacion de una
marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresion
fonética y/o grafica en la mente del publico consumidor. Una imitacion se daria
en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender
registrar una nueva como TABLUL.

Se entiende por traduccion, la accién o efecto de expresar en una lengua lo
que esta escrito o0 se ha expresado antes en otra o la interpretacidon que se da
a un texto.8 Se considerara que un signo es la traduccion de una marca
notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro_idioma o
lenguaje, como seria el caso de pretender registrar la marca DIAS FELICES
existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe
MEMORIAS.

Cabe precisar que la traduccién se aplica en el caso de las marcas notorias
denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

— Transcripcion: copiar en una parte lo escrito en otra®. Frente a ello, se

entendera que existe transcripcién parcial cuando el signo solicitado adopte
ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala
conviene en precisar que no se esta ante un caso de transcripcién cuando se
utilice en un signo, colocandolas en un orden diferente, las mismas letras que
contiene una marca notoria; por €j. si la marca notoria es RAMA, no serian
transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun

© 0 N O

Pachén / Sanchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogota 1995, p. 252.
Garcia Pelayo y Gross. Pequefio Larousse llustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

Diccionario de la Lengua Espafiola (nota 13), p. 2004.

Diccionario de la Lengua Espafiola (nota 13), p. 1330.
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cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se
esta ante una transcripcidon parcial cuando se utilicen algunas letras de una
marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serian
transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, si se
consideraria que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son
transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus
letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole afadido una particula final a
modo de sufijo). Asi también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la
denominacion RAMA seria una transcripcion parcial de la marca RAMASIL
(dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo
orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y
susceptible de ser independizada a la marca notoria).

— Transliteracion: escribir con un sistema de caracteres lo que esta escrito con
otro. Representar elementos fonéticos, fonoldgicos, Iéxicos o morfolégicos de
una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello
seria la transliteracién a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida
consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirilicos.
También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una
marca y se omitan las expresiones denominativas.

Cabe senalar que la Primera Instancia determind que el signo solicitado PUMA
CHOCOLATE vy logotipo constituye una transcripcién total de la mencionada
marca notoria. Dicho extremo no ha sido impugnado por las partes, por lo que ha
guedado consentido.

Signo solicitado Marca notoria

2ves.  pumn

CHOCOLATE
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En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado incurre
en la prohibicién de registro contenida en el articulo 136 inciso h) de la Decision
486.

4.1 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

4.1.1 Marco conceptual y doctrinal

La buena reputacion o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado
por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y — sobre
todo — a través de una politica empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca
productos o servicios de alta calidad. Ademas, ese prestigio proporciona al titular
innegables ventajas puesto que tal reputacion tiene un valor econdémico: en el
acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los
consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta
forma, la buena reputacién de la marca es un activo empresarial en el que se
consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser
explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios
bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de
productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicandose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos
0 servicios sin contar con la autorizacion del titular, surge el aprovechamiento
indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca
obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la
creacion y consolidacién de esaimagen positiva. Este aprovechamiento es posible
porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o
servicios diferentes a los que venia distinguiendo°.

0 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998,
recaida en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en
Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca
NIKE inscrita en Espafia para distinguir articulos de perfumeria de la clase 3), “la marca renombrada
tiene como rasgo caracteristico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sélo en
relacion con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotacién debe
quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El
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Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal
Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 sefala lo siguiente:

“En relacion con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente
conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin
importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente
conocido. Esta proteccion esta ligada a la funcion publicitaria de la marca y, se
diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sélo un
aprovechamiento de la reputacion sin que sea necesario que se presente un
debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El proposito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar
falsa representacion alguna respecto del origen, sirve para establecer una relacion
intelectual que atrae la atencion del publico consumidor de forma superior a la que
alcanzaria con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
transmision consciente o inconsciente de la reputacion que simboliza el signo pese
a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En
ambos casos la apropiacion aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo
titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina senala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de
la marca' implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o
renombre entre el publico. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca
renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido
estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la
correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca

titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no
pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante
salta a la vista que vender sus productos de perfumeria y cosméticos masculinos, las demandadas se
aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen
dinamico-deportiva que el publico asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible
a una linea de cosméticos en cuya comercializacion también se ensalza la deportiva”.

1 Sibien en la cita en cuestion se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha sefialado anteriormente,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distincidon entre marca renombrada y marca
notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinénimos.

M-SPI-01/01 15-31

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



O -
PER Presidencia
ha? ERY del Consejo de Ministros

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

RESOLUCION N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

renombrada a otros productos se efectia mediante procesos asociativos que
tienen lugar en la mente del consumidor??.

La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios
productos o servicios sin contar con la autorizacion del titular, surge el
aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el
usuario de la marca obtiene el beneficio de que su marca sea asociada con la
marca notoria y con las caracteristicas particulares de ésta, sin contribuir a la
inversion necesaria para la creacion y consolidacion de esa imagen positiva.

No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputacion
ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que el riesgo de uso parasitario es la
posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del
prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la accion se realice
sobre productos o servicios que no tengan ningun grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad
de la marca para otorgar su proteccion mas alla de los principios de territorialidad
y de especialidad, sino que se debera probar también el riesgo o los riesgos de
dilucion, uso parasitario o asociacion’3 (el subrayado es nuestro).

4.1.2 Aplicacion al caso concreto

En su recurso de apelacién, la opositora sostiene que el signo solicitado
reproduciria integramente la denominacion PUMA y que ello generaria una
asociacion inmediata con su marca notoriamente conocida, produciendo un
supuesto aprovechamiento indebido de su prestigio y reputacion.

Sobre el particular, corresponde sefalar que, si bien la proteccion conferida a las
marcas notoriamente conocidas puede extenderse incluso respecto de productos
0 servicios no vinculados, ello no implica que la sola acreditacién de notoriedad
determine automaticamente la configuraciéon de un supuesto de aprovechamiento
indebido de prestigio.

2. Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.
3 Sentencia 26-1P-2009.

M-SPI-01/01 16-31

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



O :
PER Presidencia
haf ERY del Consejo de Ministros

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

RESOLUCION N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

En el presente caso, se advierte que la marca PUMA y logotipo ha sido reconocida
como notoriamente conocida respecto de zapatillas de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, mientras que el signo solicitado pretende distinguir
productos alimenticios comprendidos en la clase 30, tales como café, cacao,
harinas, pan, productos de pasteleria y confiteria, entre otros. Si bien la ausencia
de vinculacién entre los productos confrontados no resulta, por si sola, suficiente
para descartar la configuraciéon de un supuesto de aprovechamiento indebido del
prestigio de una marca notoria, en el presente caso no se advierten elementos
objetivos que permitan concluir razonablemente que el publico consumidor
transferira al signo solicitado la reputacion, calidad empresarial o imagen positiva
asociadas a la marca notoria invocada.

Asimismo, cabe sefialar que la opositora sustenta sus afirmaciones en referencias
genéricas vinculadas a estrategias de expansién comercial desarrolladas por
determinadas marcas deportivas a nivel internacional; sin embargo, las mismas
no acreditan que, en el mercado relevante, los consumidores asocien
habitualmente productos alimenticios de la clase 30 con el origen empresarial de
marcas deportivas de la clase 25, ni permiten concluir que exista un riesgo real de
transferencia de la imagen positiva de la marca notoria hacia los productos que
pretende distinguir el signo solicitado.

En efecto, la sola posibilidad abstracta de expansién comercial hacia otros
sectores economicos no constituye fundamento suficiente para extender
ilimitadamente el ambito de proteccion conferido a una marca notoria.

Adicionalmente, debe tenerse especialmente en consideracion que la solicitante
ya es titular de las marcas PUMA COFFEE vy logotipo (Certificado N° 154763) y
PUMA CAFE y logotipo (Certificado N° 313385), ambas registradas en la clase 30
de la Nomenclatura Oficial con anterioridad al presente procedimiento. En tal
sentido, el signo solicitado no constituye un acto aislado orientado a apropiarse
del prestigio ajeno, sino una variacién de signos previamente registrados a favor
de la propia solicitante.

Por consiguiente, no se advierte que mediante el registro solicitado la solicitante
pretenda obtener un beneficio derivado de la reputacion o prestigio de la marca
notoria de la opositora, ni que exista una transferencia de la imagen positiva de
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dicha marca hacia los productos que pretende distinguir el signo solicitado, razén
por la cual corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo.

4.2 Conclusion
Se ha determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de generar
aprovechamiento indebido de su prestigio, por lo que no se encuentra incurso en

la prohibicién prevista en el articulo 136 inciso h) de la Decisién 486.

5. Respecto de la mala fe invocada

5.1 Derecho de prelacion y buena fe

El articulo 12 del Decreto Legislativo 1075 sefiala que la prelacion en el derecho
de propiedad industrial se determinara por el dia y hora de presentacion de la
solicitud de registro. La prelacién a favor del primer solicitante supone su buena fe
Y, en consecuencia, no se reconocera tal prelacion cuando quede demostrado lo
contrario.

5.2 Concepto vy naturaleza juridica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena
fe'* como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto
para establecer un estandar juridico o un modelo de conducta a seguir.

De la Puente y Lavalle' sefiala que la buena fe es considerada en forma
consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha
recibido dandole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto juridico.
La buena fe no es una creacion del legislador, que ha preestablecido su

14 La Real Academia Espafiola define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse
el comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la
“malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algun bien”. Definiciones extraidas
del Diccionario de la Lengua Espafiola - Vigésima Segunda Edicién, Real Academia Espafiola en

WWW.rae.es.

15 Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Cdédigo Civil Comentado, Editorial Gaceta Juridica, Lima-
Peru, p. 132.
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contenido; es la adaptacién de un principio inherente a la conducta de los
hombres, en la esfera mas amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso
regular para que sea susceptible de tener efectos juridicos. Por su parte, Jiménez
Vargas-Machuca'® sefiala que la buena fe, como principio general del derecho,
constituye una via de comunicacion del derecho con la moral social y con la ética,
lo cual supone la canalizacion del derecho hacia sus metas mas elevadas.

Agrega la autora nacional ultimamente citada que si bien nuestro Cédigo Civil es
asistematico en su conceptualizacidn — al considerarla un principio general
interpretativo de los contratos y los actos juridicos, mientras que, por otro lado,
menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y comun
intencion de las partes” — la ubica como principio precisamente en la norma que
establece la forma como debe interpretarse el acto juridico”.

Con relacion a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha sefialado en el
Proceso 65-IP-2004'8 |o siguiente:

“‘La buena fe es concebida como la conviccion o conciencia de no
perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuacion de
buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos
arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con
la intencion de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las
actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de
quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. EIl obrar
en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen

16 Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su
trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratacion Privada, Jurista Editores, Lima - Pert1 2002,
pp. 85.

Asimismo, sefiala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud,
honradez, buen proceder, buena intencién, confianza en la verdad de un acto juridico, ingenuidad,
candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotacién loable y sana, socialmente aceptable y
deseable.

7 Ibidem (nota 12), pp. 83-84.

18 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.
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jJuridico, con la nulidad de la actuacion que estuvo regida o alimentada por
ella(...)".

En el ambito administrativo, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°
006-2026-JUS de fecha 30 de abril de 2026 establece como uno de los principios
en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Articulo IV del Titulo
Preliminar) al Principio de buena fe procedimental'® (numeral 1.8), por el cual la
autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados v,
en general, todos los participes del procedimiento, realizan sus respectivos actos
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboracién y la buena fe. La
autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los
supuestos de revision de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna
regulacion del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que
ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido
destacado por comentaristas nacionales y extranjeros?°.

19 Articulo 1V del Titulo Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo
“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

()

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos los participes del procedimiento, realizan sus
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboracién y la buena fe. La
autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revision
de oficio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulacion del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare
alguna conducta contra la buena fe procesal’.

20 Allan R. Brewer-Carias en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina”

(Ed. Legis, Colombia 2003) sefiala que la presuncidn de licitud o inocencia y el principio de la buena
fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del articulo 1V del Titulo
Preliminar (pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carlos Morén Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo
General” (Ed. Gaceta Juridica, Lima - Pert 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en
la actuacion administrativa, el ordenamiento busca la proteccion a la confianza de la apariencia
generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o
legitima de que no ejercitara dicha facultad o de que la ejercitara de otro modo. Agrega que la buena
fe o la confianza legitima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber
de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes
y abogados (p. 37).
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5.3 Clasificacion de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificacion entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta
clasificacion responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta
el derecho: como normativa o como facultad?!. Asi, la buena fe objetiva se
vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas
normativamente, mientras que la buena fe subjetiva esta asociada con la
intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda
actuar para no dafiar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento
del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas
tipicas que no son aceptadas en el trafico mercantil, porque se considera que
atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el
mercado. La primacia del orden publico sobre el principio de la buena fe subjetiva
se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia?2. Esta disposicion
ha excluido expresamente de su ambito la aplicacion del articulo 2014 del Codigo
Civil?3.

5.4 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.4 1 Consideraciones generales

2 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
22 La declaracién de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud
que lo origino, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por dafios y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro
hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara:
a.A las resoluciones sobre infraccion de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaracion de nulidad; vy,
b.A los contratos de licencia existentes antes de la declaracion de nulidad en cuanto hayan sido
ejecutados con anterioridad a la misma.
No se aplica en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Articulo 2014 del Cédigo Civil.
2 Articulo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a titulo oneroso algun derecho de persona que
en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisicion una vez inscrito su
derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que
no consten en los registros publicos.
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La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier
relacion juridica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta
con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuacion de la
Administracion se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que
reclama el trafico mercantil, relacionandolo con el fendmeno de la competencia
econdmica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como
sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la
Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen
el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado,
que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que
responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en
beneficio no soélo de los empresarios que compiten entre si sino
fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los ultimos
beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atencién a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva
marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas juridicas, entre las que
destacan aquellas cuya finalidad esencial no sdlo es la de evitar el riesgo de
confusion con otras marcas que ya gozan de proteccion registral sino, ademas,
definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien
solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular
haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. EI comportamiento
desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un
principio tan fundamental como es el de la seguridad del trafico juridico, cuya
consecuencia ineludible debe ser — dependiendo en el momento en el que se
produzca — alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelacion obtenido
por la presentacion de su solicitud de registro; denegar el registro en atencion a la
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causal contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decisién 48624; o sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacia del principio
de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulacion tiene por objeto
conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los
competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decision 486
restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento
de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma
objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra
el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de
la actividad deshonesta y desleal en las practicas comerciales.

5.4.2La mala fe en la etapa post reqistral

En nuestra legislacion vigente en materia de propiedad industrial, el principio de
la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

(i) Enla etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibicién de
registro contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decision 486, segun la
cual se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el
extranjero?®. En estos casos, la Autoridad denegara el registro de un signo
solicitado.

El supuesto antes descrito no es el unico caso de mala fe que puede
presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demas
supuestos debera tenerse en consideracion que, al no haber una causal de

2 Articulo 136.- “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion, cuando el solicitante
sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; (...)".

25 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el articulo 113 de la derogada Decision 344
como un supuesto de mala fe.
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prohibicién, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro
de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aun mas relevante si,
durante la etapa pre-registral, la actuacién de la Administracion ha de
orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad juridica
que exige el trafico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideracion que, al haber impuesto la norma
legal aplicable en la materia, la carga en la administracion de no reconocer
la prelacién del solicitante cuando quede demostrado que obré sin buena
fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de
prelacion) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia légica es
la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en
el articulo 136 inciso d) de la Decisién 486 como causal de prohibicién
relativa al registro, cuya aplicacion procedera en forma analoga al
procedimiento de nulidad.

(i) En relacidon con la etapa post-registral, el articulo 172 de la Decision 486
establece que la autoridad nacional competente decretara de oficio o a
solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisién
486 no describe — ni siquiera a titulo de ejemplo, como si lo hacia la Decision
34426 — qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables
objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad juridica y representan un
obstaculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la nocion de mala fe constituye un concepto general, cuyo
contenido esta representado por una gran diversidad de situaciones que deberan

% El articulo 113 literal c) de la Decisién 344 establecia lo siguiente:
La autoridad nacional competente podra decretar, de oficio o a peticion de parte interesada, la
nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(...) c¢) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los
siguientes:
1.Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero,
solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2.Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por
quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercializacion.
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ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la
enumeracion de los supuestos que pueden generar la aplicacién del concepto
de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos
generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado?’, que incurre en
mala fe quien — en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro —
tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la
deliberada intencién de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sefialado en el Proceso 12-1IP-2015% que:

“(...) para determinar si una persona obro con mala fe es necesario que su

actuacion sea consecuencia de la intencion o de la conciencia de violar una

disposicion legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal’.
Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefala que:

“(...) se presume que todo comportamiento esta conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su
inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especificas
consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume ademas
que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intencion de
causar dafio alguno, o de violar una disposicion normativa o de abstenerse de
ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo
contrario debe probarlo”.

6. Aplicacion del articulo 137 de la Decision 486

El articulo 137 de la Decision 486 senala lo siguiente: “Cuando la oficina nacional
competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se

27 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura juridica general del abuso del
derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se esta ante el supuesto de una solicitud
de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicién, Munich 1999,
pp. 1367 y ss.

28 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.
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hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podra denegar dicho registro”.

De conformidad con lo establecido en el articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.

Segun lo establecido en el articulo 259 inciso a) de la norma comunitaria,
constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,
entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor”.

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran solo a marcas
registradas, sino también a la forma de presentacién de los productos en el
mercado (frade dress).

6.1 Aplicacion al caso concreto

En el presente procedimiento, la opositora sostuvo que la solicitud de registro del
signo PUMA CHOCOLATE vy logotipo habria sido presentada de mala fe,
sefalando, entre otros aspectos, que:

- La eleccion del signo solicitado no responde a una creacion autbnoma ni a
una necesidad de identificacion empresarial, sino que reproduce
indebidamente elementos distintivos ajenos con el propdsito de
beneficiarse de la reputacion y posicionamiento alcanzados por su marca
notoria.

- Las marcas notorias del sector deportivo han expandido su actividad hacia
productos alimenticios, cafeterias tematicas y servicios complementarios
relacionados con estilos de vida saludables y deportivos.

- El signo solicitado busca insertarse dentro del ecosistema conceptual y
comercial desarrollado por la marca PUMA, reforzando una conexion con
el ambito deportivo y aprovechando la capacidad evocativa de dicha marca
notoria.

- La publicidad difundida por la solicitante —incluyendo publicaciones en
redes sociales— evidencia una estrategia orientada a vincular sus
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productos con actividades deportivas y estilos de vida asociados al
deporte, reproduciendo elementos conceptuales propios del

posicionamiento comercial de la marca pumA : .

A fin de acreditar sus afirmaciones la opositora presento los siguientes medios
probatorios:

a) Imagenes obtenidas de un video publicado en la cuenta del usuario de la
red social Facebook Puma Café, en la que se verifica la siguiente frase y
se menciona en la descripcién un evento a realizarse el 6 de abril de 2024

“Bicicleteando o maratoneando los domingos?

Tomate un break y ven a Puma Café, por cada visita de domingo estaras
mas cerca de una experiencia sensorial tnica que involucra a los mejores
cafés del Peru.

Ojo!
No hay consumo minimo, solo necesitas subir una historia
etiquetandonos’.
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. Puma Café & . Seguir

Tus visitas los domingos a Puma Café pueden
acercarte a una experiencia sensorial con los
mejores cafés del Perd de Taza de Excelencia ¢s

Visitanos en Av. Arenales 1199, sube una storie
etiquetandonos & vy podras ser parte de esta
experiencia el domingo 06 de abril ¥

Te esperamos Ver menos

b) Imagen obtenida de la pagina web https:/pumacafe.pe/cafeterial,
correspondiente a la cafeteria de la solicitante:

FUMA CArE

CAFETERIA+CAFEOTECA

Tt
- Bl

"D'ﬂ s

gA
Pl
et
-
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Cabe precisar, ademas, que la mala fe no puede presumirse ni sustentarse
unicamente en afirmaciones de parte, sino que debe encontrarse acreditada
mediante elementos probatorios objetivos y suficientes que permitan verificar la
existencia de una conducta contraria a las exigencias de la buena fe comercial,
lo cual no ocurre en el presente caso.

Asimismo, el solo hecho de pretender obtener el registro de un signo distintivo
no configura, por si mismo, una conducta de mala fe, toda vez que ello constituye
el ejercicio regular del derecho reconocido por la normativa aplicable en materia
de Propiedad Industrial.

En el presente caso, la opositora sustenta sus alegaciones principalmente en el
reconocimiento notorio de la marca PUMA, en referencias a estrategias de
expansion comercial desarrolladas por determinadas marcas deportivas y en
publicaciones publicitarias difundidas por la solicitante vinculadas a estilos de
vida saludables o actividades deportivas.

Sin embargo, tales elementos no resultan suficientes para acreditar, de manera
objetiva, que la solicitante haya actuado con una finalidad desleal al solicitar el
signo materia del presente procedimiento.

En efecto, el hecho de que una marca sea notoriamente conocida no determina,
por si mismo, que cualquier solicitud conformada por dicha denominacion haya
sido presentada mediando mala fe. Del mismo modo, las referencias efectuadas
por la opositora respecto de estrategias comerciales desarrolladas por
determinadas empresas del sector deportivo constituyen afirmaciones de
caracter general que no acreditan objetivamente una conducta de mala fe o
desleal atribuible a la solicitante.

Asimismo, las publicaciones en redes sociales y demas material publicitario
presentado por la opositora unicamente evidencian que la solicitante promociona
sus productos asociandolos a conceptos vinculados a bienestar, actividad fisica
o estilos de vida saludables, lo cual no constituye, por si mismo, un indicio
suficiente de mala fe ni permite concluir razonablemente que exista la intencidn
de inducir al publico consumidor a asumir la existencia de vinculacion
empresarial con la opositora.
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Adicionalmente, debe tenerse, tal como se sefalé anteriormente que la
solicitante ya era titular, con anterioridad a la presentacién de la solicitud materia
del presente procedimiento, de las marcas que incluyen la denominacion PUMA
en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, el signo solicitado no
constituye un acto aislado orientado a apropiarse de elementos distintivos
ajenos, sino una variacién de signos previamente registrados a su favor.

En consecuencia, no se advierten elementos objetivos que permitan concluir que
la solicitud de registro del signo PUMA CHOCOLATE vy logotipo haya sido
presentada mediando mala fe o con la finalidad de perpetrar actos de
competencia desleal, razén por la cual corresponde DESESTIMAR los
argumentos formulados por la opositora en este extremo.

7. Conclusiéon del examen de registrabilidad

Teniendo en cuenta lo sefalado en la presente resolucion, el registro del signo
solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro previstas en
el articulo 136 inciso h) de la Decision 486 ni fue solicitado de mala fe, por lo que
corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero: Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por Puma
SE.

Segundo: CONFIRMAR la Resoluciéon N° 4865-2025/CSD-INDECOPI de fecha
18 de setiembre de 2025, que declaré INFUNDADA la oposicion formulada por
Puma SE; en consecuencia, OTORGO a favor de Central de Organizaciones
Productoras de Café y Cacao del Peru- Cafe Peru (Peru) el registro de la marca
de producto constituida por la denominacion PUMA CHOCOLATE vy logotipo,
conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz;
tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
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de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo de la
clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervencion de los Vocales: Diego Tomas Rafael Vega Castro-Sayan,
José Carlos Bellota Zapata, Sylvia Teresa Bazan Leigh y Maritza Yesenia
Agtiero Minhano
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