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Resumen 

 

     En esta breve investigación se elaborará una pequeña exposición referida a un 

procedimiento Administrativo de Oposición de Registro de Marca, mediante la cual se optó 

hacer un recuento de todo el conflicto procedimental del Expediente N ° 618939-2015, 

referido más profundamente al tema de Competencia Desleal, reconocida como una serie de 

prácticas comerciales abusivas e incorrectas para obtener ventaja ilegalmente de otros 

competidores del mercado bajo la modalidad de Mala Fe, para ello tanto la Comisión de 

Signos Distintivos como el Tribunal de Propiedad Intelectual analizaran todos los medios 

probatorios a lo largo de todo el procedimiento, que demuestren efectivamente que el 

solicitante del Registro de Marca obro de mala fe con el fin de aprovecharse ilegítimamente 

del prestigio de otra marca ya impuesta en el mercado. 

Palabras Clave 

Procedimiento Administrativo, oposición de registro marcario, mala fe, competencia desleal, 

signos distintivos, solicitud de registro de marca. 
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Abstract 

 

     In this brief investigation a small exposition will be elaborated referring to an 

Administrative procedure of Opposition of Registration of Brand, by means of which it was 

decided to make a recount of all the procedural conflict of the File N ° 618939-2015, referred 

more deeply to the issue of Unfair Competition , recognized as a series of abusive and 

incorrect commercial practices to gain unlawful advantage from other competitors of the 

market under the Mala Fe modality, for this the Commission of Distinctive Signs and the 

Intellectual Property Tribunal will analyze all the evidential means along The entire 

procedure, which effectively demonstrates that the applicant for the Trademark Registry acted 

in bad faith in order to unlawfully take advantage of the prestige of another trademark already 

imposed on the market. 

Keywords 

Administrative procedure, opposition to trademark registration, bad faith, unfair competition, 

distinctive signs, application for trademark registration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la competencia desleal 

bajo el enfoque de registro marcario, y más aún estudiar la labor de la autoridad 

administrativa, cuyo objetivo es evitar la ejecución de la “explotación de la reputación ajena 

en el mercado”, puesto que esto traería consigo romper los lazos de confianza que el titular 

del registro marcario fue ganando con sus leales consumidores a lo largo de los años. 

     Por ello de permitirse el registro marcario del solicitante infractor causaría una ruptura en 

el mercado que en muchas ocasiones seria irreparable, puesto que el consumidor al pensar que 

se trata del mismo proveedor aceptara el producto, en un primer momento, sin embargo, el 

problema podría venir después, al momento de su uso, ya que es posible que no cauce la 

misma satisfacción de calidad de producto, y el consumidor opte por un sustituto. 

     Debido a esta posible afectación, la autoridad implementa el mecanismo de “oposición de 

registro marcario” para quien tenga legítimo interés pueda oponerse al registro marcario, ya 

que considera que de concederse el mismo podría verse vulnerado su derecho de titularidad de 

un registro previamente realizado, para ello el opositor tendrá la carga de la prueba, es decir 

tendrá que demostrar a lo largo del procedimiento que en verdad las pruebas aportadas 

demuestran que el solicitante obro de mala fe, pero que previamente será puesto en análisis 

por la autoridad competente para un pronunciamiento debidamente motivado y 

fundamentado, es decir bajo un criterio legal de las normas de registro marcario. 

     En nuestro país es común que se presenten este tipo se solicitudes de registro de marca, 

que quieran y tenga la voluntad y consentimiento de afectar derechos de terceros, para ello la 

autoridad deberá activar los mecanismos idóneos para evitar que solicitantes de mala fe se 

instauren en el mercado en detrimento de los derechos del titular, elaborando un análisis de 
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los hechos presentados, y contrastándolo con las normas de Propiedad Industrial, para una 

decisión fundada en derecho.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N° 618939-2015 EN PRIMERA 

INSTANCIA 

 

1.1. SÍNTESIS DE LA OPOSICIÓN 

 

     Con fecha 17 de agosto de 2015,  ante la  Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, 

sede central de San Borja, FUWA ENGINEERING MANUFACTURING CO., De china 

formuló oposición de registro marcario contra la marca FUWA y logotipo para distinguir 

productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es 

IMPLEMENTOS PERU S.A.C., con el fin de se deniegue la respectiva marca, toda vez que el 

accionante alega que es titular de marca FUWA, en otros países como México y Estados 

Unidos de América, y que además su marca goza de prestigio internacional, y que la empresa 

solicitante habría obrado de mala fe aprovechándose del prestigio y acogida que tiene su 

marca para utilizarla en el Perú, ya que está al momento de iniciar el respectivo trámite tenia 

pleno conocimiento de la existencia de nuestra marca y de su buena reputación en otros 

países, queriendo beneficiarse y aprovechándose ilegítimamente del prestigio del que goza 

esta marca, asumiendo un comportamiento evidentemente desleal, y actuando en 

contravención de las normas de Propiedad Industrial, ya que está decreta que no pueden 

registrarse como marcas los signos que estén destinados a dañar indebidamente el derecho de 

un tercero. 

 

     Sus fundamentos de derecho fueron las siguientes: 

 

- Artículos 54 del Decreto Legislativo 1075, artículos 136 y 146 de la Comunidad 

Andina de Naciones Decisión 486. 

- Artículo 10 del Convenio de Paris. 

- Demás normas jurídicas concordantes. 

  

     Medios probatorios y anexos: 

 

1. Copia Simple del Certificado de Registro de la Marca FUWA en México. 
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2. Documento de Poder que acredita la representación de Rubén Vizurraga Copello para 

actuar en representación de ENGINEERING MANUFACTURING CO., LTD., de 

China. 

3. Tasa por concepto de Oposición de Registro de Marca. 

 

 

1.2. SÍNTESIS DE LA CONTESTACION DE LA OPOSICIÓN 

 

     Mediante fecha 18 de agosto del año 2015, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi 

realizó el traslado de oposición al solicitante para que en un plazo de 30 días hábiles, 

responda oportunamente. 

1.3. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONTESTACION DE LA OPOSICIÓN 

     Con fecha 29 de setiembre de 2015, IMPLEMENTOS PERU S.A.C., a través de su 

Gerente General, Pablo Riquelme Gonzáles, procede a contestar la respectiva oposición, 

alegando que con fecha 27 de abril de 2015 realizaron la búsqueda antecedentes fonéticos  

para la denominación FUWA en la clase 12 de la Clasificación Internacional, y al percatarse 

que no figuraba ningún titular con dicha denominación, procedieron de buena fe para seguir 

con el trámite de la señalada marca. 

     Es por ello, que al no encontrarse con ningún impedimento legal que les obstaculizara el 

camino para registrar su marca, impulsaron el respectivo trámite sin tener la intención de 

afectar a un tercero, ya que esto iría en contravención de las normas de Propiedad Industrial al 

establecer que será imposible registrar como marcas todo aquel signo que sea idéntico o se 

parezca a un signo precedentemente presentado, por lo que podría causar un evidente riesgo 

de confusión. 

     Sus fundamentos de derecho fueron las siguientes: 
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- Artículo 148 de la Decisión 486. 

- Artículo 136 de la Decisión 486. 

- Artículo 6 inciso B del  Convenio de Paris. 

- Demás normas jurídicas concordantes. 

 

     Medios probatorios de la contestación: 

- Copia de la Búsqueda Fonética de la denominación FUWA. 

- Vigencia de Poder que acredita a CHRISTIAN RIQUELEME GONZÁLES como 

Gerente General de IMPLEMENTOS PERU S.A.C. 

 

     Con fecha 30 de setiembre del año 2015, se tuvo por contestada la oposición, dándole a 

conocer la respuesta al opositor, quedando todo listo para resolver, según lo establecido en el 

artículo 150 de la Decisión 486.  
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A.- FOTOCOPIA DE LOS RECAUDOS, PIEZAS Y MEDIOS PROBATORIOS DE LA 

PARTE OPOSITORA 
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II. JURISPRUDENCIA 

 

 Resolución N° 003-2015/CSD-INDECOPI - 05/01/2015  

     Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en 

el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema 

competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas 

pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. 

Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la 

concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe 

comercial. 

 

 Resolución N° 019-2015/CSD-INDECOPI - 07/01/2015  

     Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se 

desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe 

debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción. En efecto, los 

individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la 

evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar 

la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las 

pruebas presentadas en cada caso concreto. 

 

 Resolución N° 0034-2015/CSD-INDECOPI - 08/01/2015  

     En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió 

su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas 

jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este 

comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen 

tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a 

registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un 
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derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o 

desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico. 

 

 Resolución N° 0054-2015/CSD-INDECOPI - 13/01/2015  

     La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de 

un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto 

esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo. 

 

 Resolución N° 058-2015/CSD-INDECOPI - 13/01/2015  

     En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable 

para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el 

acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una 

marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este 

presupuesto. 

 

 Resolución N° 136-2015/CSD-INDECOPI - 21/01/2015  

     De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena 

fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la Autoridad Administrativa. 

Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho 

principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso 

concreto. 

 

 Resolución N° 78-2017/CSD-INDECOPI - 11/01/2017 

     El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que "la marca notoria es 

aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos 

pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes 

o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida 

entre dicho grupo". 
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 Resolución N° 0005-2016/CSD-INDECOPI - 04/01/2016 

     En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los 

que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita 

con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o 

uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o 

semejantes. 

 

 Resolución N° 011-2016/CSD-INDECOPI - 04/01/2016 

     Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los 

productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera 

en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al 

público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no 

en una misma clase de la Clasificación Internacional. 

 

 Resolución N° 015282-2016/DSD-INDECOPI - 05/09/2016 

     Por otro lado, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la 

impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, 

ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más 

bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con 

el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. 

 

 Resolución N° 0271-2014/TPI-INDECOPI - 02/04/2014 

     Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o 

servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración 

las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios 

correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del 

mercado satisface el requisito previsto por la ley. 
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 Resolución N° 3655-2012/SCI-INDECOPI - 28/12/2012 

     Para determinar si existe posibilidad de confusión, en primer lugar, se debe 

comparar la existencia de similitudes sustanciales entre los servicios o productos. 

Cuando la estructura, colores e imágenes de un producto o servicio son particulares y 

permiten identificar a un agente en el mercado, la imitación de dicha apariencia 

general puede provocar en los consumidores una errada impresión sobre la identidad 

de los productos u orígenes empresariales. 

 

 Resolución N° 0005-2017/DSD-INDECOPI - 01/02/2017 

     El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 

establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada 

norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a 

realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen 

presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre estas y 

sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 

 

 Resolución N° 013-2010/TPI-INDECOPI- 13/01/2010 

     La función de esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una 

persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares 

de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor. 

 

 Resolución N° 1410-2008/TDC-INDECOPI- 17/07/2008 

     Las normas de represión de la competencia desleal se orientan a garantizar la buena 

fe comercial y la lealtad competitiva sancionando los actos contrarios a ellas. Así, la 

persecución de los actos de confusión busca que la competencia se desarrolle por la 

eficiencia de las propias prestaciones de los competidores, sancionando las conductas 

de aquellos agentes económicos que puedan motivar potencialmente a los 

consumidores a adoptar “decisiones de mercado fundadas en una incorrecta 
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representación  de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial de una 

actividad, prestaciones o establecimiento”, lo que evidentemente transgrede sus 

intereses y genera transacciones comerciales ineficientes. 

 

 Resolución N° 0572-2016/CSD-INDECOPI- 22/02/2016 

     El recurso de reconsideración tiene como objeto posibilitar al mismo órgano que 

dictó la resolución impugnada, la revisión de su propia Resolución considerando 

nuevos elementos que no se tuvieron en cuenta al momento de resolver, los cuales 

están constituidos por la denominada nueva prueba, la misma que debe cumplir con 

ciertos requisitos, siendo estos: que no haya sido tomada en cuenta o merituada al 

momento de expedirse la resolución recurrida; y, además, que sea pertinente, es decir, 

que tenga relación directa con el tema que fue objeto de controversia, a fin que por su 

propio mérito sea capaz de desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada. 

 

 Resolución N° 3136-2015/TPI-INDECOPI- 24/07/2015 

     Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una 

marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente 

solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma 

comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el 

registro. 

 

 Resolución N° 1268-2016/TPI-INDECOPI- 04/05/2016 

     Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya 

que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés 

del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La 

prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de 

productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea 
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objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los 

productos que desea adquirir.  

 

 Resolución N° 1682-2017/TPI-INDECOPI- 29/05/2017 

     La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la 

interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva 

de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el 

análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta 

irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. 

 

 Resolución N° 2945-2016/TPI-INDECOPI- 19/08/2016 

     Para que una marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía 

competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la 

marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y 

otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado 

para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica 

que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. 

La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue 

registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión 

negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con 

el riesgo de confusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. DOCTRINA 

 

 FUNCIÓN PÚBLICA 

 

GUSTAVO BACACORZO la define como “el conjunto de actividades que se realizan 

para el cumplimiento de las funciones del Estado y las políticas del Gobierno”, 

para lo cual se cuenta con la investidura correspondiente, y que implica deberes 

y derechos que ejercen los funcionarios y servidores públicos. (Bacacorzo 

Cuba, Gustavo. (2000). Tratado de Derecho Administrativo Peruano. Editorial 

Gaceta Jurídica. (4ta Edición). Lima, Perú. Pág. 57). 

 

Comentario:  

     Significa el adecuado actuar de las entidades del estado, que en base a su “ius 

imperium”, tienen la facultad de emitir pronunciamientos y decisiones de acuerdo a su 

categoría jurídica, esto es actuar de acuerdo al reglamento y a los parámetros que dicta 

el Estado, manteniendo una correcta jerarquía organizativa conforme a sus funciones. 

 

 

 LA FUNCIÓN DE LA MARCA 

 

Como se sabe, son distintas las funciones económicas y sociales que cumple una 

marca; sin embargo, dentro de ellas, la más importante en el mundo de hoy es 

la función distintiva, en virtud de la cual una marca distingue un producto o 

servicio de sus similares en el mercado. Esta función básica permite al 

empresario captar y consolidar una clientela leal, como corolario a su esfuerzo 

de diferenciación en base a la calidad de su producto o servicio. (Cornejo 

Guerrero, Carlos Alejandro. (2000). “Las Transformaciones del Derecho de 

Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad”. Cultural Cuzco S.A. 

Lima, Perú. Pág. 278). 
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Comentario:  

     La función distintiva de una marca nos ayuda a elegir una de la otra, ya que 

dependiendo de ello, valoraremos su utilidad, finalidad y calidad, ofreciendo a los 

consumidores un abanico de posibilidades de donde escoger, es ahí donde la marca se 

forja una reputación, un lugar especial en el mercado, cuando su utilidad ha sido 

aprovechada, y fruto de ello, nacen las recomendaciones. 

 

 

 EL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

GARCIA DE ENTERRÍA, conceptúa al acto administrativo desde una perspectiva 

positiva y manifiesta que el acto administrativo es “la declaración de voluntad, 

de juicio, de conocimiento o de deseo, realizada por la Administración en 

ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”. 

(García De Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. (2004). Curso de 

Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Civitas Ediciones S.L. (9na 

Edición). Madrid, España. Pág. 34). 

 

Comentario:  

     Todo acto administrativo supone una exteriorización de voluntades, esto es dar a 

conocer la decisión de la administración pública, la cual debe estar correctamente 

motivada en todos sus aspectos, tanto en lo jurídico, como en las fundamentaciones de 

hecho, así como, encaminar al administrado a un correcto entendimiento de los 

hechos, y por qué se está llegando a dicha conclusión, por lo que la información 

transmitida deberá ser clara, precisa, veraz y oportuna. 
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 LA IMPORTANCIA DE UNA MARCA 

 

En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos que 

distinguen productos de diversos empresarios, clases, calidades, precios, etc. 

Dichos signos son denominados marcas de producto, los cuales tienen una 

conformación y funciones particulares. Lo mismo ocurre respecto de los 

servicios prestados por diversas personas naturales o jurídicas, los que también 

son susceptibles de ser distinguidos con sus respectivas marcas de servicio. 

(Cornejo Guerrero, Carlos Alejandro. (2007). “Derecho de Marcas”, Cultural 

Cuzco. (2da Edición). Lima, Perú. Pág. 16). 

 

Comentario:  

     La marca tiene como principal objetivo diferenciar de otros competidores 

productos y servicios en el mercado. Es así, en el entorno de un mercado competitivo, 

se esclarece las cualidades de cada uno de ellos por la oferta, por lo que las marcas 

cumplen una función indispensable en el mercado, porque permiten a nosotros los 

consumidores accionar nuestro poder de elegir.  

 

 

 REGISTRO DE MARCA 

 

El registro de una marca es la única manera de proteger la marca, y a través de este 

acto  se convierte al titular en dueño de la marca, siendo el único autorizado 

para utilizarla por los siguientes diez años – que pueden ser renovados 

sucesivamente. Se trata de una medida de protección a fin de evitar que nadie 

copie ni use marcas similares que puedan confundir a los consumidores. 

(Zavala Rivera, Alejandro, Tueros Ambukka, Olivia, Espinoza Bonifaz, Renzo 
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y Pariasca Valerio, Roy. (2007). El ABC Del Derecho Comercial. Editorial 

Egacal. Lima, Perú. Pág. 184). 

 

 

Comentario:  

     Se trata de un acto constitutivo de derecho, ya que para ser considerado como 

titular de mi marca, debo iniciar un trámite de registro en las oficinas 

correspondientes, en donde se verificará que la misma tenga actitud distintiva para 

ingresar al mercado, toda esta serie de procedimientos culminaran en una resolución y 

certificado que me facultaran como único titular de mi marca, y en donde la misma 

estará resguardada en un entorno jurídico, protegido por la administración pública. 

 

 

 PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 

 

En tercer lugar, encontramos el Principio de especialidad, mediante el cual, la defensa 

de una marca se realiza solamente en relación con productos o servicios 

idénticos o similares al registrado. De esta manera, el titular de una marca se 

encuentra facultado a impedir que un tercero no autorizado registre o utilice 

una marca idéntica o similar, pero por el principio de especialidad sólo puede 

defender su marca en el ámbito de los productos o servicios que sean idénticos 

o similares. (Maraví Contreras, Alfredo. (2009). Introducción al Derecho de las 

Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Lima, Perú. [Recuperado de: 

file:///C:/Users/pc/Downloads/13774-54846-1-PB.pdf]. (Consultado en 19 de 

agosto de 2018). 

 

 

 

file:///C:/Users/pc/Downloads/13774-54846-1-PB.pdf
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Comentario:  

     Este principio, supone que cada registro de marca este clasificado según los 

productos y/o servicios que va a distinguir en el mercado, siguiendo las indicaciones 

de la “Clasificación Internacional de Niza”, mediante la cual asignaremos a diferentes 

productos y/o servicios (con sus respectivos derivados) en una clase en particular, con 

la finalidad de generar una correcta organización de hacia quienes van dirigidos cada 

producto y/o servicio. 

 

 

 CONSECUENCIA DEL RIESGO DE CONFUSIÓN 

 

Por ello, cualquier actividad dirigida  a crear un “riesgo de confusión” en el mercado 

acerca del origen empresarial o las características distintivas de un producto o 

servicio determinado, tratándose de empresarios cuyo giro industrial o 

comercial se corresponde con el mismo sector, evidencia la mala fe. 

(Antequera Parilli, Ricardo. (2009). ESTUDIOS DE DERECHO 

INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR. Editorial TEMIS. Bogotá, 

Colombia. Pág. 200). 

 

Comentario:  

     La intención de generar riesgo de confusión en el mercado, supone un acto de mala 

fe, ya que el solicitante valiéndose de información y pruebas falsas, ingresará al 

mercado con una marca clandestina, en muchas ocasiones con el fin de aprovecharse 

ilegalmente de la reputación y prestigio de otra marca, y causando un verdadero daño 

a terceros que con mucho esfuerzo la constituyeron, lo que generaría un desorden en el 

mercado, generando la confusión entre los consumidores; es por ello necesario llevar a 
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cabo un correcto y adecuado “examen de registrabilidad”, que nos ayuden a identificar 

qué tipo de marcas deben y no deben ingresar en el mercado. 

 

 

 ACTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Disposición que dicta la administración para regular su propia organización y 

funcionamiento; deviene en una actividad interna. Agota su eficacia en el seno 

del aparato administrativo, no se dirige u orienta a los administrados, sino a los 

funcionarios y trabajadores públicos. Por eso es que se expresa a través de 

reglamentos internos, circulares, directivas, etc. (Calderón Sumarriva, Ana y 

Aguila Grados, Bruno. (2007). El ABC Del Derecho Administrativo. Editorial  

Egacal. Lima, Perú. Pág. 33). 

 

Comentario:  

     El acto de administración está reflejado en el accionar de los funcionarios y/o 

trabajadores públicos, ya que debido a como se organice, oriente y funcione, 

exteriorizaran un determinado acto administrativo, en base a las reglas de su 

organización, manejando adecuadamente los plazos, el horario, y hasta el modo de 

atención, es por ello que se dice que produce efectos jurídicos, no solo en su ámbito 

organizacional, sino que el mismo se expande hacia un adecuado manejo para regular 

su accionar en la administración pública. 

 

 

 ¿QUÉ SIGNOS PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA? 

 

Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las 

personas; las imágenes (logotipos, gráficos), figuras, símbolos y dibujos; las 

letras, las cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales (ejemplo: 
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envases, envoltorios y la forma del producto); los hologramas e incluso los 

signos sonoros. (García Domínguez, Jorge. (2015). Manual de Propiedad 

Industrial e Intelectual. Lisboa, Portugal. [Recuperado de: 

http://innotransfer.eu/images/stories/documentos/propiedadindustrialeintelectual

_es.pdf]. (Consultado en 19 de agosto de 2018). 

 

Comentario:  

     En principio, todo aquello que sea susceptible de representación gráfica, podría ser 

considerado una marca, sin embargo para que eso suceda, la misma deberá pasar por 

el respectivo “examen de registrabilidad”, verificando que la misma no se encuentre 

incursa en algún supuesto del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, que establece 

las “prohibiciones relativas y absolutas” de una marca, como por ejemplo, las marcas 

genéricas, que evocan su significado en los productos que distingue. 

 

 

 ¿QUÉ ES UNA OPOSICIÓN? 

 

Es una acción administrativa que se realiza a pedido de parte ante la Comisión de 

Signos Distintivos. Es la objeción a una solicitud de registro de un signo 

distintivo que realiza una persona natural o jurídica (empresa) que tiene 

legítimo interés, es decir, que tiene un derecho de propiedad industrial 

adquirido en virtud de un registro anterior de un signo distintivo idéntico o 

semejante que distingue productos o servicios idénticos o similares u que 

pueda causar riesgo de confusión o de asociación al público consumidor. 

(Arana Courrejolles, María Del Carmen. (2017). La protección jurídica de los 

signos distintivos – Marcas, nombres y lemas comerciales. FONDO 

EDITORIAL Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Pág. 131). 

http://innotransfer.eu/images/stories/documentos/propiedadindustrialeintelectual_es.pdf
http://innotransfer.eu/images/stories/documentos/propiedadindustrialeintelectual_es.pdf
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Comentario:  

     Esta acción, nos permite, oponernos a un registro de marca, toda vez que el 

accionante considera que las cualidades de la misma, podrían ocasionar riesgo de 

confusión en los consumidores, para lo cual deberá presentar diversos argumentos y 

pruebas que permitan esclarecer los hechos, y que coadyuven a la autoridad 

administrativa a fundamentar su decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV. SINSTESIS Y OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCEDIMENTAL Y LA 

LITIS 

 

 OPOSICIÓN Y CONTESTACIÓN.-  El presente procedimiento se inicia con la solicitud 

de registro de la marca FUWA y logotipo para distinguir productos de la clase 12, tramite 

impulsado por la empresa IMPLEMENTOS PERU S.A.C., la cual reunió todos los 

requisitos de procedibilidad, es entonces que se publicó en el  Diario Oficial el Peruano 

con fecha 02 de julio de 2015, a la cual GUANGDONG FUWA ENGINEERING 

MANUFACTURING CO., De China se opone, toda vez que esta alega ser propietaria de 

la prestigiosa marca FUWA en países como México y China, y que la solicitante solo se 

estaría aprovechando de su prestigio y reputación. 

 

     Posteriormente, la oposición es contestada por la empresa solicitante, alegando que no 

conocía la existencia de la referida marca en otros países, prueba de ello es la búsqueda 

fonética de la denominación FUWA que realizo antes de iniciar el trámite de la misma, y al 

evidenciar resultados negativos, es que procedió sin tener la intención de afectar a algún 

tercero con el registro de la respectiva marca; luego de esta respuesta, todo quedo listo para 

poder resolver. 

 

 

 SENTENCIAS EMITIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO:  

 

- En la primera instancia.- La Comisión evaluó el caso, puntualizando las cuestiones 

de hecho y derecho presentadas por ambas partes, para empezar señala, que la 

opositora invoco el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, que hace referencia a las 

prohibiciones relativas del registro de marca, sin embargo, es imprescindible 

esclarecer que la accionante no está fundamentando su oposición de signos registrados 

en territorio nacional, por lo que no cabría emitir pronunciamiento alguno. 
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     Asimismo, la opositora, alego que su marca gozaba de un claro prestigio y 

reputación internacional, sin embargo según nuestra normativa nacional, solo 

reconocemos esta denominación como “signos notoriamente conocidos”, y al no haber 

sido invocado según esta categoría, no cabría emitir pronunciamiento sobre esta 

cuestión. 

 

     Por otro lado, la accionante invoco el artículo 07 de la Convención de Washington, 

y según lo establecido en la presente normativa, solo pueden beneficiarse de la misma, 

todos aquellos nacionales de los Estados Contratantes y extranjeros domiciliados que 

posean un establecimiento comercial  en cualquiera de los Estados Miembros; sin 

embargo, la opositora no ha demostrado ni presentado prueba alguna que, 

GUANDONG FUWA ENGINEERING MANUFACTURING CO., LTD., De China, 

tenga un establecimiento comercial, o sea un domiciliado de un país miembro, por lo 

que se invalida la aplicación del referido artículo. 

 

     Finalmente, la opositora menciono que el signo solicitado ha sido tramitado con 

mala fe, ya que no puede ser casualidad que la solicitante no conociera la reputación 

de prestigiosa marca; sin embargo, esta, no ha presentado ningún medio de prueba que 

acredite efectivamente que el administrado conociese con anterioridad su marca para 

así obrar de mala fe, ya que según los lineamientos normativos exigidos “la buena fe 

se presume, pero la mala fe, debe probarse”, para generar una adecuada leal y libre 

competencia entre los agentes económicos, y la carga de la prueba, está en quien la 

presente. Por todas estas cuestiones, la Comisión declaro INFUNDADA la presente 

oposición, y dio pase para que continúe el trámite de registro de marca de 

IMPLEMENTOS PERU S.A.C. 

 



102 
 

 

- Del Recurso de Reconsideración.- La presente Comisión con fecha 05 de febrero de 

2016, se pronunció sobre el escrito de Reconsideración de la empresa opositora, en la 

cual alega, que, IMPLEMENTOS PERU S.A.C., tenía pleno y previo conocimiento de 

su marca FUWA, para lo cual presenta como medio probatorios: 

 

 captura de la página web de la empresa solicitante, que demostraría que la 

empresa solicitante tiene a su merced, diferentes marcas extranjeras 

relacionadas con las partes y/o piezas de diferentes vehículos; sin embargo, el 

presente documento, no cuenta con fecha cierta. 

 

 impresiones de la página web de la SUNAT, acerca de las fichas de consulta 

por importador de la empresa solicitante en el año 2015, mediante los cuales se 

probaría, las importaciones que realiza la empresa a diferentes países 

extranjeros. 

 

     De los mencionados medios probatorios, la Comisión estableció que se trata 

únicamente de actividades empresariales que giran a su entorno comercial, estos son, 

actividades de importación, que ya habían sido declaras, así como actividades de 

publicidad para la compra y venta de su mercancía, por lo que dicho recurso de 

Reconsideración, no desvirtuaría por mérito propio los fundamentos establecidos en la 

Resolución anterior, por lo que la Comisión declaró INFUNDADO el referido recurso 

de fecha 10 de diciembre de 2015. 

 

 

- En la segunda instancia.-  La Sala Especializada en Propiedad Intelectual analizo el 

recurso de apelación presentado por la opositora, por el cual se habían ratificado en 

cada punto de su oposición en contrariedad a la mencionada solicitud de registro de 
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- marca, sin embargo esta empresa solicitante señalo que no actuó en ningún momento 

de mala fe, toda vez que el signo solicitado fue inventado por ellos para distinguir sus 

productos, por lo que alegan que no tuvieron conocimiento previo de la existencia de 

la marca FUWA, más aún mencionaron que la opositora no ha demostrado que la 

mencionada marca se ha utilizado en Perú para distinguir productos de la clase 12. 

 

     Sin embargo, la accionante, con el objetivo de complementar su escrito de 

apelación y de probar de una vez por todas que la solicitante tenía un claro 

conocimiento de la existencia de su marca es que presenta el documento de 

Declaración Única de Aduanas Nª 118-2008-10-335711-00, que prueba 

fehacientemente  que la empresa solicitante importaba desde China “piezas o partes de 

camiones” de nuestra marca FUWA; elemento probatorio imprescindible puesto que 

demostraría la intencionalidad de IMPLEMENTOS PERÚ S.A.C., para registra de 

mala fe la marca FUWA, y hacerla como suya de modo ilícito, aprovechándose del 

esfuerzo y reputación ajenos, afectando indebidamente el derecho de un tercero. Por 

tales fundamentos demostrados, la presente sala REVOCÓ la Resolución precedente, 

y procedió a DENEGAR el registro de marca denominada FUWA de la clase 12, 

solicitado ilegítimamente por IMPLEMENTOS DEL PERU S.A.C. 

 

 

OPINIÓN ANALÍTICA.- El presente proceso administrativo de registro de marca, siguió 

adecuadamente los lineamientos adecuados en la etapa de trámite, hasta la publicación de la 

misma; sin embargo es posterior a la publicación que surge la Litis, mediante la cual, la 

opositora alegaba que la mencionada empresa estaba actuando de mala al querer registrar 

ilegalmente su marca. Y luego de una larga batalla legal le dan la razón en la segunda 

instancia, al quedar demostrado a través de un documento, que la empresa solicitante conocía 

efectivamente la existencia de su marca FUWA en China, situación jurídica ocasionada 
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gracias a la pretensión procesal de la accionante; es decir, si esta no hubiera actuado en 

defensa de su marca, la empresa solicitante hubiera registrado una marca clandestina, aspecto 

que “difícilmente” pudiera ser advertido en la etapa post registral. En ese sentido, si bien es 

cierto, en la etapa de registrabilidad se realiza un examen exhaustivo para asegurarnos que 

una marca, cuente con independencia y representación graficas únicas, es decir, que no sean 

iguales o se asemejen a otras marcas ya registradas, según lo establecido en el artículo 136, 

inc. a). de la Decisión Nª 486 (Prohibiciones Relativas y Absolutas), esto únicamente se 

realiza bajo una perspectiva territorial, por lo que terceros, pudieran aprovecharse de forma 

ilegal de un marca extranjera, y tramitarla en el Perú, situación que afectaría gravemente no 

solo a los competidores, y a la libre y leal competencia, sino que también afectaría a nosotros 

los consumidores, que somos los destinatarios finales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión 

de que sería difícil darnos cuenta de un aspecto como ese, ya que un análisis de registro de 

marca que transcienda más allá de la perspectiva territorial, será demasiado exhaustivo y 

trabajoso, ocasionando una fuerte carga procesal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

     El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación es identificar cada una de las 

etapas procedimentales de un procedimiento administrativo de registro de marca, verificar el 

cauce procedimental que origino la “oposición de registro marcario”, analizando los 

fundamentos y alegaciones tanto de la parte solicitante, como de la parte opositora, 

verificando el verdadero motivo que impulso a los administrados en conflicto a llevar el 

procedimiento a última instancia. 

 

     Dentro del procedimiento, es importante comprobar cuando estamos ante un caso de 

competencia desleal, lo cual no es trabajo sencillo, toda vez que se presume que el solicitante 

que inicio el trámite de registro marcario actúo de buena fe siguiente los adecuados 

lineamientos normativos para obtener su derecho de exclusiva, sin embargo el hecho que se 

presuma no significa que la autoridad dejará de activar su control posterior para verificar que 

efectivamente reúna todos los requisitos de un signo distintivo. 

 

     Por ese motivo es importante llevar a cabo los filtros procedimentales correspondientes a 

registro de marca, la primera fase denominada “etapa pre-registra” que se pone en evidencia 

mediante la prohibición de registro establecida en el artículo 136 de la Decisión 486, esto es 

según el inciso a) analizar si efectivamente el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a una 

marca anteriormente solicitada y registrada por un tercero, para los mismos productos o 

servicios, que pudieran causar riesgo de confusión,  o según el inciso d) cuando el solicitante 

sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por 

el titular del registro marcario en el país miembro o extranjero, puesto que en estos supuestos 

contemplados en el presente artículo, la Autoridad denegará del registro del signo solicitado. 

 



 
 

 

     La segunda fase denominada “etapa post-registral” contemplado en el artículo 172 de la 

Decisión 486 que declara que la autoridad nacional competente decretará 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 aclarar, que esta etapa se activara cuando el registro de 

marca ya se encuentre en el mercado lo que hace más perjudicial el sistema competitivo en el 

mismo, por lo cual la autoridad competente tendrá que asumir las medidas del caso para que 

la gradualidad del daño no llegue a mayores consecuencias, que resultaría perjudicial no solo 

para el verdadero titular de registro marcario, sino también para los destinarios finales “los 

consumidores”. 

 

     En conclusión, gracias al presente trabajo de investigación se pudo determinar y llegar a 

reconocer cuando nos encontramos ante una situación de competencia desleal bajo la 

modalidad de mala fe en registro marcario, no solo bajo ese aspecto, sino que también es muy 

importante reconocer lo importante que resultan ser los signos distintivos en nuestra vida 

diaria, gracias a los mismos nosotros como consumidores poseemos la capacidad de elección 

de una marca frente a otra, ya que gracias a su función identificadora de productos o servicios, 

a su función diferenciadora, de permitirnos diferencias una marca de otra, a su capacidad de 

información de la calidad que nos permite estar confiados en adquirir el producto, y a su 

función publicitario, que es como llegamos a conocer la marca, nos permite a nosotros como 

consumidores a establecer una relación de confianza y lealtad con el signo distintivo, 

confianza que puede ser quebrantada por los malos competidores en el mercado en afectación 

de un derecho de un tercero quieren beneficiarse ilegalmente de la reputación de una marca ya 

inscrita, sea causando engaños, denigración, actos de confusión, desviación de la clientela, y 

en nuestro presente caso la intención de ejecutar la explotación de la reputación ajena de una 

marca, por ese mismo motivo la autoridad competente debe activar los mecanismos legales 

adecuados para evitar toda practica de competencia desleal, aspecto que es reforzado con el 



 
 

 

artículo 137 de la Decisión 486 que establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga 

indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para 

perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho 

registro”. 

 

     Finalmente, es importante resaltar la importancia que tienen las marcas como activo 

empresarial, ya que las mismas agilizan el tráfico comercial con un desenvolvimiento eficaz 

en el mercado, asegurando a un mayor auge del sistema competitivo en el mercado, 

impulsando el trabajo y desarrollo de un país, claro está con los motivos adecuados que le 

aseguren al competidor que sus derechos de Propiedad Industrial estarán seguros gracias a la 

reforzada legislación nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

     Según lo estudiado en el presente trabajo de investigación, es importante tener en cuenta 

que cuando queramos registrar un signo como marca, nos aseguremos que efectivamente no 

haya otra anteriormente registrada que sea idéntica o se asemeje a la marca que queremos 

registrar, para ello la autoridad administrativa nos otorga el mecanismo de “Búsqueda 

Fonética” para verificar si la denominación o una denominación similar ya se encuentra 

registrada, o el mecanismo de “Búsqueda Figurativa”, para verificar si la figura que se quiere 

registrar sea idéntica o se asemeje a una ya registrada. 

 

     Asimismo, se determinó que es necesario reforzar el sistema de protección de registro 

marcario, que si bien como ya se sabe la autoridad tiene su doble fase de previsibilidad que 

son “la etapa pre-registral y la etapa post-registral”, que efectivamente en muchos casos son 

efectivas, la primera al momento de realizar el examen de registrabilidad, y la segunda a 

través de una acción de nulidad, pero para evitar mayores riesgos considero que es importante 

reforzar la etapa pre-registral, es decir antes que la marca infractora salga al mercado, 

verificar si efectivamente reúne los requisitos idóneos para ser considerado Signo Distintivo, 

y cumplir su función de diferenciador comercial de productos y/o servicios en el mercado, 

esto con el fin de causar mayor vulneración al legitimo titular de un Derecho ya adquirido en 

registro marcario, para ello propondría un sistema de “Interoperabilidad con otras entidades 

extrajeras” de otros países para verificar que marcas tienen más acogida, por lo menos en la 

Comunidad Andina, de modo tal que se efectivice una comunicación y respuesta instantáneo 

con otras entidades para reforzar el sistema de protección marcaria, con los adelantos de la 

tecnología hoy en día, podríamos implementar un sistema que realice búsquedas automáticas 

de Signos Distintivos protegidos en los distintos países de la Comunidad Andina, y de 

presentarse el caso de “aprovechamiento del prestigio ajeno” poder denegar el registro 

marcario, con un mayor auge de fundamento legal y motivación en sus resoluciones. 



 
 

 

 

     Para terminar, es importante tener en cuenta y concientizar la importancia que cumple el 

rol de los Signos Distintivos en nuestro país, esto es un rol activo en el impulso de la 

economía en nuestro país, y que justamente si reforzamos la protección de la propiedad 

Industrial en territorio nacional, incentivaremos la creación de nuevas creaciones de 

Propiedad Industrial que  impulse el desarrollo económico del país, brindando más trabajo, 

mejores infraestructuras, mas obras, nuevos Tratados de Libre Comercio que fortalezca 

nuestra alianza con otros países para abrir las brechas de la buena, sana, honesta y leal 

Competencia en el mercado. 
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