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Este es un caso ficticio, tal como también lo son las
personas, empresas y signos distintivos a los que se
hace mencion. La jurisdiccion ante la que se presenta
el caso es de naturaleza administrativa,
correspondiendo para todos los efectos unicamente la
Comision de Signos Distintivos del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Peru.

Cabe indicar que en este caso ficticio las empresas
involucradas habian obtenido todas las autorizaciones
de las entidades supervisoras de la banca y seguros.

Los equipos participantes deberan elaborar los
argumentos que estimen pertinentes para, segun el
cronograma, sustentar las posiciones de las partes, asi
como desarrollar la estrategia legal que estimen
adecuada

Con el crecimiento exponencial de la era digital muchos mas productos y
servicios se han transformado con el objeto de estar al alcance o disposicidén de
un numero cada vez mas significativo de personas.

El sector financiero es uno de los sectores que ha tenido mayores y mas
importantes transformaciones. En efecto, hace algunos afos, las personas
accedian a una cuenta de ahorros motivadas principalmente por la seguridad
que este mecanismo brinda para los depdsitos de sus salarios, ahorros u otros
ingresos. Pero, con la aparicion de nuevas tecnologias y servicios, cada vez
hubo mas personas interesadas en gestionar cuentas bancarias con el propésito
de realizar pagos de manera mas sencilla y rapida. Para ello se vincul6 el numero
de teléfono con una cuenta bancaria. Ello ha permitido que los clientes no sélo
se percaten de la utilidad y rapidez para acceder a los servicios bancarios, sino
que, debido a ello, también se vieran atraidas por las diversas ofertas en
servicios adicionales que pueden ofrecer las distintas entidades financieras, ya
sean bancos o empresas de comercio [financieras de tiendas por departamento
o supermercados]. En esta linea, estas empresas de este rubro han optado por
generar mayor cantidad de marcas a fin de atraer a los potenciales nuevos
clientes.

En este contexto, una institucion que destacé durante la pandemia fue SCNY
CAPITAL S.A. de Ecuador que, bajo el nombre de “SCNY CAPITAL”, es un banco
que goza de un alto reconocimiento en dicho pais y que cuenta con mas de 20
afos de trayectoria en el mercado. Esto es, desde el afio 2000.
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SCNY CAPITAL es una de las mejores entidades bancarias, no soélo en el
territorio ecuatoriano, sino a nivel latinoamericano. Ademas de la denominacién
“SCNY”, su signo distintivo es altamente reconocido por sus colores
emblematicos. Estos son: azul petroleo y arena. A continuacion, el logo:
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Asi, a lo largo de los afios, y particularmente con el advenimiento de la pandemia,
SCNY CAPITAL tuvo un crecimiento exponencial. Es precisamente en el afio
2020 que anuncid sus planes de expansion a otros paises de Latinoamérica,
siendo Peru y Chile dos de sus puntos focales de interés. Por otro lado, cabe
indicar que, desde el afno 2015, SCNY tuvo una excelente recepcién en
Colombia, habiendo registrado ese mismo afio su marca mixta en dicho pais, la
cual quedo inscrita bajo Certificado N° 567891, con fecha de vencimiento al 20
de julio de 2035, dado que fue renovada en junio del 2025.

En 2022 SCNY CAPITAL inici6 actividades destinadas a la puesta en marcha de
los planes digitales de ahorro en dolares, ofreciéndolos a través de su pagina
web oficial. Para ello no era necesario que los clientes fueran ciudadanos o
residentes de Ecuador o Colombia, sino que, de conformidad con las normas
internas del sistema bancario de dicho pais, podian acceder facilimente para
hacer depdsitos y disponer de su dinero a través de su banca por internet “SCNY
CAPITAL”. De esa forma y dada la buena acogida de estos planes de acceso
remoto, muchos ciudadanos peruanos los contactaron a través de la banca por
internet “SCNY CAPITAL” con el fin de consultar cuando establecerian una
sucursal en Peru. Cabe indicar que, para el caso del Peru, inclusive se habia
asociado con un banco peruano [Banco del Progreso] a fin de que los clientes
peruanos pudieran disponer de sus ahorros o depdsitos mediante los cajeros
automaticos [Automatic Teller Machine - ATM] de esta ultima entidad bancaria.

No obstante, en octubre del 2023, cuando ya se habia establecido la sucursal de
SCNY CAPITAL S.A. en Peru, se tomo conocimiento que en ese pais habia otra
institucion financiera llamada SCNI CAPITAL PERU S.A.C. Esta se habia
establecido en setiembre de 2023 y, el 1 de octubre de 2023, habia iniciado el
tramite de registro de la marca mixta “SCNI CAPITAL y logotipo” para distinguir
servicios de la Clase 36, en los cuales se incluia servicios financieros y seguros,
bajo el Expediente N° 12345-2023, tal como se aprecia a continuacion:
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Al notar una gran similitud con su nombre comercial en uso en Ecuador y su
marca registrada en Colombia, los representantes legales de SCNY CAPITAL
S.A. decidieron formular una oposicion andina contra de dicha solicitud,

utilizando como sustento de dicha oposicion el nombre comercial utilizado en
Ecuador, ademas de alegar un supuesto de mala fe.

En diciembre de 2024, la Comision de Signos Distintivos del INDECOPI [en
adelante, la Comision] resolvié en Primera Instancia y declaré infundada la
oposicion andina formulada por SCNY CAPITAL S.A. y, en consecuencia, otorgd
el registro del signo solicitado [Expediente N° 12345-2023] por SCNI CAPITAL
PERU S.A.C., toda vez que SCNY CAPITAL S.A no habria logrado acreditar un
uso del nombre comercial en Ecuador [nombre comercial que habia servido de
sustentd para la oposicion]. Del mismo modo la Comisiéon tampoco considero
que la marca hubiera sido solicitada mediando mala fe. Ademas de lo antes
mencionado, la Comisién sefiald que existen registros en la Clase 36 de la
Nomenclatura de Niza que resultan semejantes al utilizar las letras “SC” en dicha
Clase acompafadas de otros elementos, tales como: “SCA”, “SCPI”, “SC
FINANCIERA”, “BANCO SCI”. SCNY CAPITAL no interpuso un recurso de
apelacién contra dicha resolucion, por lo que la misma quedo consentida.

Paralelamente, el 1 de agosto de 2024, SCNY CAPITAL S.A. de Ecuador solicité
S
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el registro de la marca mixta en la Clase 36, la cual fue
registrada en noviembre de 2024, bajo Certificado N° 41091, en Peru.
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Sin perjuicio de ello, durante todo ese tiempo hasta la actualidad, SCNY
CAPITAL S.A. not6 que las similitudes no se limitaban a la apariencia del signo
solicitado por su competidora, sino que también se extendia a la identidad
corporativa de su empresa. En efecto, empleaban los mismos colores y disefios
para su pagina web, aplicativo movil e, incluso, para la apariencia interna [look

3



Universidad
U I P Tecnolégica
del Pera

and feel] de sus oficinas en Lima. De esta forma, SCNY infiri6 que habria una
suerte de “copia” de su identidad corporativa. Sin embargo, queriendo aun creer
que era una mera coincidencia, uno de los miembros del Directorio de SCNY
CAPITAL, Angélica Fernandez, le pidié a un familiar, su prima Vanessa Laguna,
que visitara la oficina principal de SCNI CAPITAL PERU vy, haciéndose pasar por
un potencial cliente, preguntara por sus planes de depdsitos de ahorro digitales
e intentara obtener un folleto con toda la informacion relevante. Ello fue asi
debido a que SCNY habia recibido algunos correos de diversos clientes en los
que les preguntaban si hubo algun cambio en sus planes de ahorro digitales, asi
como otros productos financieros, ya que la informacién que recibieron no
coincidia con la informacién que la entidad les habia proporcionado inicialmente.

Asi, en junio del 2025, Vanessa acude a la sede principal del banco SCNI
CAPITAL PERU para solicitar informacién sobre sus planes de ahorro digital y
les consulta si tendrian algun documento informativo, fisico o digital, que le
pudieran proporcionar a fin de contar con toda la informacion relevante sobre los
planes mencionados para que los pudiera revisar detenidamente. Quien la
atendio le indico que le llegaria a su direccion de correo electrénico el folleto de
la entidad con toda la informacién sefialada en su conversacion. Es asi que horas
mas tarde Vanessa recibe el material promocional enviado y, a su vez, lo reenvia
a su prima Angélica para que lo pudiera revisar. Esta ultima, al iniciar el escrutinio
de lo reenviado se percatd del motivo por el cual algunos clientes de su empresa
preguntaban si hubo algun cambio en sus planes de ahorro, y ello era porque
SCNI CAPITAL PERU, si bien coloca la informacién correspondiente a sus
propios planes de ahorro, ademas de haber empleado un disefio sumamente
similar a los folletos de SCNY CAPITAL [distribucion y colores muy similar],
también habia optado por utilizar las mismas imagenes/fotografias que emplean
en los disefios de sus folletos; generando asi confusién con los clientes de SCNY
CAPITAL. Inclusive, algunos personajes que SCNY CAPITAL habia disefiado
para su material publicitario fueron replicados con ligeros cambios de color en
los folletos impresos o virtuales de SCNI CAPITAL PERU.

Angélica, indignada por todo lo que estaba verificando y antes de iniciar acciones
legales, le comenta al resto de los miembros del Directorio sobre la posibilidad
de reunirse con el representante de SCNI CAPITAL PERU a fin de comentarle la
situacion. El objetivo apuntaba a llegar a un acuerdo que evite generar confusion
en el mercado.

Asi, Angélica logré contactar con el representante legal de SCNI CAPITAL PERU
y ambas partes concertaron una reunion para el 30 de junio de 2025. Al reunirse
con el representante legal, éste alega que, en principio, el nombre de la empresa,
asi como su marca, se refiere a la primera letra de alguno de los dos apellidos o
nombres de pila de los 4 socios o de sus familiares: Sosa, Caballero, Nufiez e
Ibanez, por lo que niega una similitud entre las denominaciones de los signos
confrontados. En cuanto a los disefos y colores empleados, sefalé que, sobre
la base de un estudio de mercado realizado en julio de 2023, se habia concluido
que esa paleta de colores resulta ideal para entidades financieras al proyectar
seriedad, seguridad y estabilidad. Lo mismo resulta para los disefios y
personajes, sobre los cuales sefialé que no tienen relevancia para este asunto;
ademas de destacar que los disefiadores de sus piezas publicitarias les habian
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indicado que los disefios e imagenes empleadas son de “uso comun” para este
tipo de proyectos. Tras las negativas del abogado de SCNI CAPITAL PERU y la
imposibilidad de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas empresas
competidoras, el Directorio de SCNY CAPITAL decide que es momento de iniciar
las acciones legales correspondientes.

El 30 de julio de 2025, es decir un mes después de la reunién con SCNI CAPITAL
PERU, SCNY CAPITAL es notificada con un proveido de la Comisién de Signos
Distintivos del INDECOPI, mediante la cual le corren traslado de la accion de
nulidad interpuesta por SCNI CAPITAL PERU contra su marca “SCNY CAPITAL
y logotipo”. En ese sentido y tras dicha notificacion, SCNY CAPITAL S.A.
consulta con su equipo de abogados qué acciones legales resultan idéneas a fin
de no perder su registro y evitar una mayor afectacion por parte de SCNI
CAPITAL PERU S.A.C.



