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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION N°0662-2023/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE 1 950776-2022
SOLICITANTE : DURAN MACHCO, ROBERT DANIEL
OPOSITORA : Hasta que la Muerte nos Separe S.L.
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO -

OPOSICION ANDINA

Lima, 03 de abril de 2023

1. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de mayo de 2022, DURAN MACHCO, ROBERT DANIEL, de Peru, solicitd
el registro de la marca de servicio constituida por la denominacion MANICOMIO
HALLOWEEN vy logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo:

MANICOMIO

HALLOWEEN

Para distinguir, servicios de entretenimiento, organizacion de eventos con fines de
entretenimiento, de la clase 41 de la Clasificacién Internacional.

Mediante escrito de fecha 11 de julio de 2022, Hasta que la Muerte nos Separe S.L., de
Espafia, formul6 oposicién manifestando lo siguiente:

MANICEMIO

Es titular en Colombia de la marca ©f0™*HORORES (certificado N° 542891), que
distingue servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.
MANICOMIO

- Solicit6 mediante Expediente N°958951-2022, el registro de la marca “H¢0 ™ '*HORRORES
para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional, con la
finalidad de acreditar su interés real.

- Es una marca reconocida en los canales y mercados donde se prestan los servicios
de entretenimiento y por lo tanto nadie puede registrarla.

- Los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios y otros
vinculados.

- Los signos en conflicto presentan el mismo elemento denominativo MANICOMIO.

- Los signos en conflicto son gréfica, fonética y conceptualmente semejantes.

- Los signos en conflicto al ser semejantes generaran riesgo confusion en el publico
consumidor.

- El signo solicitado se encuentra incurso en el articulo 136 inciso a) de la Decision

486 de la Comunidad Andina.
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Amparo su oposicion en los articulos 136 inciso a), 146 y 147 de la Decision 486, y en
los articulos 45 y 47 del Decreto Legislativo N°1075.
Cit6 jurisprudencia que considera aplicable al caso concreto.

Mediante proveido de fecha 02 de agosto de 2022, se solicit6 a la opositora que cumplat
con presentar copia del certificado de registro colombiano N°542891, correspondiente a

MANIC®MIO

la marca RO HORRORES da |5 clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Mediante escrito de fecha 04 de agosto de 2022, la opositora adjunté copia del
MANICOMIO

certificado colombiano N°542891, correspondiente a la marca “f" ' "HORORS ga |3 clase

41 de la Clasificacion Internacional.

Mediante proveido de fecha 04 de agosto de 2022, se tuvo por absuelto el mandato de
fecha 02 de agosto de 2022, en consecuencia, se dejoé constancia la oposicién andina
se basa en:

MANIC@MIO

- La marca mixta “RO"'HORORS registrada en Colombia, con certificado de registro N°
542891, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional, cuyo
interés real en el mercado peruano se acredita con la solicitud de registro N° 958591-
2022.

En tal sentido, se deja constancia que se considerard como fundamento de la oposicion
a la marca registrada en Colombia, Unicamente respecto de los servicios que coinciden
con aquellos que forman parte del distingue de la solicitud de registro N° 958591-2022,
con la que se acredita el interés real en el mercado peruano.

Pese a haber sido validamente notificado, el solicitante no absolvié el traslado de la
oposicion formulada; razén por la que, mediante providencia de fecha 27 de septiembre
de 2022, se dej6 constancia de tal hecho y se sefial6 que el expediente se encontraba
para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 150 de la Decision 486.

2.  CUESTIONES EN DISCUSION

La Comisién, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo siguiente:

- Si Hasta que la Muerte nos Separe S.L., cuenta con legitimo interés para formular
oposicion en base a su marca registrada en Colombia.
o 3 . _ MaNICOMIO
- De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado e
y la marca de la opositora registrada en Colombia.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Cuestion previa

- Respecto a lo alegado por la opositora

La opositora, es una marca reconocida en los canales y mercados donde se prestan los
servicios de entretenimiento y por lo tanto nadie puede registrarla.

! Bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposicion formulada.
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En lo que a este argumento se refiere, esta Comision precisa que nuestra legislacion \“‘-—P"‘/
Unicamente reconoce como categoria juridica, a las marcas notoriamente conocidas,

para lo cual se deberd tener en cuenta los criterios establecidos en el articulo 228 de la

Decision 486.

No obstante, lo anterior, si bien en el presente caso, la opositora argumenté que la marca
registrada a su favor es una marca reconocida, se advierte que en el presente caso la
calidad de notoriamente conocida de dicha marca no ha sido invocada, por lo que no
corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

3.2. Antecedentes reqistrales

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:
a) Hasta que la Muerte nos Separe S.L., de Espafia, es titular de:

En Colombia

MANICOMIO

.. CIRCO PELOSHORRORES - . ) .

- Lamarcade servicio , que distingue, circos; espectaculos
de variedades; espectaculos teatrales y de variedades presentados en salas de
espectaculos; organizacion de espectaculos [servicios de empresarios];
produccion de especticulos de entretenimiento en directo; presentacion de
espectaculos en vivo; representacion de espectaculos en vivo; espectaculos de
circo; entretenimiento en forma de circos; representaciones teatrales; produccion
teatral; entretenimiento en forma de producciones teatrales; servicios de
entretenimiento teatrales; servicios recreativos, a saber, producciones teatrales y
cabarés; espectaculos teatrales y de variedades presentados en discotecas vy
clubes nocturnos; entretenimiento en forma de espectaculos de magia, en la clase
41 de la Clasificacion Internacional, inscrita con certificado N° 542891, vigente
hasta el 26 de noviembre de 2025.

En Peru

- Mediante expediente N°598591-2022, presentado el 04 de julio de 2022, solicitd
el registro de la marca de servicio constituida por la denominacién MANICOMIO
CIRCO DE LOS HORRORES vy logotipo (se reivindica colores), conforme al

MANICOMIO

CIRCO Pt 10s HORRQRES

Para distinguir circos; espectaculos de variedades; espectaculos teatrales y de
variedades presentados en salas de espectaculos; organizacién de espectaculos
[servicios de empresarios]; produccién de espectaculos de entretenimiento en
directo; presentacion de espectaculos en vivo; representacion de espectaculos en
vivo; espectaculos de circo; entretenimiento en forma de circos; representaciones
teatrales; produccion teatral; entretenimiento en forma de producciones teatrales;
servicios de entretenimiento teatrales; servicios recreativos, a saber, producciones
teatrales y cabarés; espectaculos teatrales y de variedades presentados en
discotecas y clubes nocturnos; entretenimiento en forma de espectaculos de
magia, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.
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Cabe sefialar, que actualmente dicho expediente se encuentra suspendido ante \"‘-—P"/
la Direccién de Signos Distintivos?.

b) Enlaclase 41 de la Clasificacion Internacional existen algunas marcas registradas
conformadas por el término HALLOWEEN, a favor de distintos titulares, tales

| ©
HAKL
WEEN

como: (certificado N° 143483),

(certificado N° 115804) y

'.‘%ﬁyfﬁl,[)\\‘('( N
(certificado N° 68345).

3.3. Legitimo interés de la opositora, de conformidad con el articulo 147 de la
Decision 486

El articulo 146 de la Decision N° 486 sefala que “dentro del plazo de treinta dias
siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interés, podra presentar,
por una sola vez, oposicién fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”.

Conforme lo sefiala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “condicién sine qua
non para que la observacion® sea aceptada por la oficina nacional competente es que
el observante tenga legitimo interés al momento de presentarse la observacién, interés
que debe ser probado en el momento administrativo respectivo”.*

El legitimo interés es un concepto que atafie a la motivacion en virtud de la cual se
formula el acto de oposicidén. Esta motivacion esta referida a la posibilidad de sufrir una
lesion de otorgarse el registro solicitado.

Por otro lado, el articulo 147 de la Decisiébn N° 486 establece que tienen legitimo interés
para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca
idéntica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico a error, como quien primero solicitd el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, la opositora debera acreditar su
interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicion, debiendo a tal
efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

En el presente caso, Hasta que la Muerte nos Separe S.L., de Espafia, aleg6 ser titular

MANICOMIO

L. DE LOS . . . ‘g
de la marca de servicio "% HORRQRES, inscrita en Colombia con certificado

N°542891, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional. En ese
sentido, la opositora presentd copia del certificado de registro N°542891 emitido por la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Al respecto, de dicho documento
se ha verificado que Hasta que la Muerte nos Separe S.L., es titular en Colombia de la

MANICOMIO

marca  CMCOT@HORIORES 5 nara  distinguir, circos; espectaculos de variedades;

2 Mediante Resolucién N° 25170-2022/DSD-INDECOPI de fecha 03 de octubre de 2022, recaida en el Expediente N°

958591-2022, la Direccion de Signos Distintivos suspendi6 el tramite del referido expediente hasta que se resuelva de

manera definitiva en la via administrativa el Expediente N°950766-2022.

3 La referencia a “observacion” debe ser entendida en este caso como “oposicion”, en virtud a las disposiciones de la
actual Decision N° 486.

4 Proceso 32-IP-96 en la Gaceta Oficial N° 279 del 25 de julio de 1997, pp. 26 y 27.

5 Informacién verificada en: https:/sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638136986059242693 ,

consultada el 06 de marzo de 2023.
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espectéculos teatrales y de variedades presentados en salas de espectaculos;
organizacién de espectaculos [servicios de empresarios]; produccidén de espectaculos
de entretenimiento en directo; presentacion de espectaculos en vivo; representacion de
espectaculos en vivo; espectaculos de circo; entretenimiento en forma de circos;
representaciones teatrales; produccién teatral; entretenimiento en forma de
producciones teatrales; servicios de entretenimiento teatrales; servicios recreativos, a
saber, producciones teatrales y cabarés; especticulos teatrales y de variedades
presentados en discotecas y clubes nocturnos; entretenimiento en forma de
espectaculos de magia, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Asimismo, se ha verificado que la opositora ha solicitado en el Pera el registro de la
MANICOMIO

marca RO HHORRORES (Expediente N°958591-2022), para distinguir circos; espectaculos
de variedades; espectaculos teatrales y de variedades presentados en salas de
espectaculos; organizacion de espectaculos [servicios de empresarios]; produccion de
espectaculos de entretenimiento en directo; presentacion de espectaculos en vivo;
representacion de espectaculos en vivo; especticulos de circo; entretenimiento en
forma de circos; representaciones teatrales; produccion teatral; entretenimiento en
forma de producciones teatrales; servicios de entretenimiento teatrales; servicios
recreativos, a saber, producciones teatrales y cabarés; espectaculos teatrales y de
variedades presentados en discotecas y clubes nocturnos; entretenimiento en forma de
espectaculos de magia, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

En tal sentido, la opositora se encuentra legitimada para formular oposicion a la presente
MANICOMIO

solicitud de registro en base a su marca “"¢°" " HORRORES " registrada en Colombia, habiendo
acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de circos;
espectaculos de variedades; espectaculos teatrales y de variedades presentados en
salas de espectaculos; organizacion de espectaculos [servicios de empresarios];
produccion de espectaculos de entretenimiento en directo; presentacion de
espectaculos en vivo; representacion de espectaculos en vivo; espectaculos de circo;
entretenimiento en forma de circos; representaciones teatrales; produccion teatral;
entretenimiento en forma de producciones teatrales; servicios de entretenimiento
teatrales; servicios recreativos, a saber, producciones teatrales y cabarés; espectaculos
teatrales y de variedades presentados en discotecas y clubes nocturnos;
entretenimiento en forma de espectaculos de magia, de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional, por lo que corresponde determinar si existe riesgo de confusion entre el
signo solicitado y la referida marca.

3.4. Evaluacioén del riesgo de confusion

Hasta que la Muerte nos Separe S.L., de Espafia, sustentd su oposicién en base a la
MANICOMIO

marca 0" HOMOES registrada en Colombia (certificados N°542891), que distingue

servicios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

El articulo 136 inciso a) de la Decision N° 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial sefala que “no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de
asociacion”.
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De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure la confundibilidad,
deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos
enfrentados, y gue los signos en cuestion se apliquen a productos o servicios idénticos o
vinculados.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de
confusién con un signo registrado o solicitado con anterioridad, va a depender tanto de las
semejanzas existentes entre ellos, como de la identidad, semejanza o vinculacién de los
productos o servicios a los que estén destinados a identificar.

La confusién a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presenta cuando dos productos o
servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
gue el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
gue se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta,
no esté referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera gue ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusién se debera tener en
cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los productos o
servicios a los gue se aplican, debiéndose tener presente gque, por lo general, el riesgo de
confusién entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la similitud o conexion competitiva
entre los productos o servicios a distinguir.

3.4.1. Servicios a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe sefialar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
caracter 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 0 semejantes.

Asi, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no sélo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedi6 el registro, sino que también opera en
relaciéon a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusién al
publico consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos 0 no
en una misma clase de la Clasificacién Internacional.

Entonces, al evaluar si existe o no vinculacién entre los productos o servicios, se debe
atender a criterios tales como la naturaleza, finalidad o caracter complementario de los
productos y/o servicios de que se trate, asi como sus canales de comercializacién o
distribucion; es decir, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el puablico al que
estan dirigidos, entre otros.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de
Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decisién 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que “...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacién
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.
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En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera \“‘-—P"/
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares

segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,

utilizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de entretenimiento,
organizacion de eventos con fines de entretenimiento, de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional.

La titular de la marca registrada en Colombia con certificado N° 542891, acredit6 su
interés real en el mercado peruano respecto de, circos; espectaculos de variedades;
espectaculos teatrales y de variedades presentados en salas de espectaculos;
organizacién de espectaculos [servicios de empresarios]; produccidén de espectaculos
de entretenimiento en directo; presentacion de espectaculos en vivo; representacion de
espectaculos en vivo; especticulos de circo; entretenimiento en forma de circos;
representaciones teatrales; produccidon teatral; entretenimiento en forma de
producciones teatrales; servicios de entretenimiento teatrales; servicios recreativos, a
saber, producciones teatrales y cabarés; espectaculos teatrales y de variedades
presentados en discotecas y clubes nocturnos; entretenimiento en forma de
espectaculos de magia, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto se advierte que los servicios de entretenimiento, que pretende distinguir el
signo solicitado, comprenden a la produccién de espectaculos de entretenimiento en
directo; entretenimiento en forma de circos; entretenimiento en forma de producciones
teatrales; servicios de entretenimiento teatrales; entretenimiento en forma de
espectaculos de magia, que distingue la marca registrada.

Por otro lado, se aprecia que la organizacién de eventos con fines de entretenimiento,
gue pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los circos;
espectaculos de variedades; espectaculos teatrales y de variedades presentados en
salas de espectaculos; organizacibn de espectaculos [servicios de empresarios];
presentacion de espectaculos en vivo; representacion de espectaculos en vivo;
espectaculos de circo; representaciones teatrales; produccién teatral; servicios
recreativos, a saber, producciones teatrales y cabarés; espectaculos teatrales y de
variedades presentados en discotecas y clubes nocturnos, que distingue la marca
registrada, en la medida que dichos servicios tienen la misma finalidad, la cual es
entretener al publico, asimismo, dichos servicios son susceptibles de ser prestados por
las mismas empresas, y estar dirigidos al mismo publico usuario.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusién en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o0 no,
semejantes al grado de inducir a confusion al puablico consumidor. Ademas, dada la
identidad algunos de los servicios que se refieren los signos en conflicto, esta Comision
considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.4.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, sefala que “a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
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b) El grado de percepcion del consumidor medio;

¢) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacién o
prestacion, respectivamente;

d) El cardcter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; v,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El articulo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratdndose de signos
denominativos, en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gréfico-fonética;

b) La semejanza conceptual;y,

c) Siel signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el analisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El Articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que ‘fratandose de signos
figurativos, en adicion a los criterios sefialados en el Articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual idéntica o parecida.
b) Silas figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El Articulo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, sefiala que “tratandose de signos mixtos,
formados por una denominaciéon y un elemento figurativo, en adicién a los criterios
sefalados en los Articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en
cuenta lo siguiente:

a) La denominacién que acomparia al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gréfico,
con el objeto de identificar la dimension caracteristica del signo”.

A este respecto, Carlos Fernandez Novoa® sefiala que a la hora de comparar una marca
mixta deben aplicarse tanto la visiébn en conjunto como la supremacia del elemento
dominante que impregna la visién de conjunto de la correspondiente marca. Sefiala que
si bien de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta esta constituido por el
elemento denominativo de la misma, esta pauta primordial deja de aplicarse en los
supuestos en los que, por ciertas razones, el elemento figurativo de la marca mixta
predomina sobre su aspecto denominativo.

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

Previamente a realizar el examen comparativo, corresponde dejar establecido que la
denominacion HALLOWEEN, presente en el signo solicitado resulta ser descriptiva, toda
vez que, informa de forma directa a los consumidores, respecto de la temética que
tendran el desarrollo de los servicios que distingue el signo solicitado, es decir que
constara con elementos relacionados a la idea de la celebracién de noches de brujas en

6 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edicién, Gémez- Acebo & Pombo

Abogados - Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales S.A. - Madrid 2004 Barcelona, pp 332 y siguientes.
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la cuales las personas que participan de ella suelen usar diferentes tipos de disfraces,
motivo por el cual dicha denominacién no sera considerada al momento de realizar el
examen comparativo de los signos en conflicto.

MANICOMIO

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado o y la marca

MANICAMIO

registrada CRO™“HORORE  (certificado N° 542891), se advierte que los signos resultan
semejantes:

Signo solicitado Marca registrada
MaNICOMIO - TATIERINQ

En efecto, la semejanza entre las denominaciones MANICOMIO y MANICOMIO CIRCO
DE LOS HORRORES, que conforman a los signos en conflicto, radica en que los
mismos presentan el término MANICOMIO, y si bien la marca registrada presenta la
denominacion CIRCO DE LOS HORRORES, este no es suficiente para diferenciar los
signos en conflicto; todo lo cual determina que dichos signos susciten un impacto
fonético de conjunto semejante.

Asimismo, en el aspecto gréfico los signos en conflicto presentan en la parte superior la
misma grafia particular, la cual estd conformada por el color negro y en cuyas letras
tienen manchas en forma de grietas color blanco, todo lo descrito se encuentra sobre
otra grafia particular ubicada en la parte inferior, si bien la marca registrada presente un
elemento cromatico rojo, el mismo no impedira que vistos los signos en su conjunto
susciten un mismo impacto visual.

Finalmente, en el aspecto conceptual el signo solicitado MANICOMIO y la marca
registrada MANICOMIO CIRCO DE LOS HORRORES, vistos en su conjunto hacen
referencia a un establecimiento de salud dirigido a personas que han perdido la razén’,
motivo por el cual existe semejanza conceptual entre los signos en conflicto.

3.4.3. Conclusion

En virtud de lo expuesto, dadas las similitudes entre el signo solicitado y la marca
registrada, ademas del hecho que se encuentran referidos a algunos de los mismos
servicios y otros vinculados, esta Comision determina que la concesion del registro
solicitado produciria confusion en el publico consumidor, por lo que corresponde
declarar fundada la oposicién formulada.

3.5. Aplicacién de la jurisprudencia invocada

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La opositora invoco la aplicacion de los criterios contenidos en algunas sentencias del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

7 Manicomio: https://dle.rae.es/manicomio?m=form
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Sobre el particular cabe indicar que la presente resolucidon no contradice los criterios
adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el andlisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, sélo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver
el caso respecto del cual se formulo la solicitud de interpretacion prejudicial, mas no en
todos los casos sometidos a su competencia.

3.6. Examen de reqistrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que tiene
aptitud distintiva y es susceptible de representacion grafica, conforme lo requiere el
articulo 134 de la Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, y se
encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de la
Decision 486; sin embargo, incurre en la prohibicion de registro establecida en el articulo
136 inciso a), por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resoluciobn se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41y 42
de la Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto
Legislativo N° 1075; asi como por los articulos 37, 38, 39, 40 y 41 del Texto
Integrado del Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

3. DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA la oposicién formulada por Hasta que la Muerte nos Separe S.L.,
de Espafia, y, en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado
DURAN MACHCO, ROBERT DANIEL, de Peru.

Con laintervenciéon de los Miembros de la Comision de Signos Distintivos: Sergio

Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda
Brignole y Efrain Samuel Pacheco Guillén.

VoG, Registrese y comuniquese
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Sergio Jean Piere Chuez Salazar
Presidente de la Comision de Signos Distintivos.
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