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l.  INTRODUCCION

Ante la gran variedad de negocios existentes en
el mercado, los empresarios buscan hacerse un
nombre que los coloque en una mejor posicion
frente a sus demas competidores y una via para
lograrlo es a través de la utilizacion de una mar-
Ca que, por su naturaleza, sirve para identificar
un producto o servicio de los demas existentes
en el mercado, con el objeto que los consumi-
dores adopten sus decisiones de consumo en
funcion al conocimiento o idea que tienen sobre
dicha marca.

La eleccion de la marca para identificar un
producto o servicio es un paso tan importante
como lo es también obtener su protecciéon a
través de su registro ante la Direccion de Signos
Distintivos del INDECOPI. El registro de una mar-
ca otorga exclusividad para utilizarla en todo el
territorio peruano, teniendo el titular |a posibi-
lidad de impedir su uso por parte de terceros,
asi como beneficiarse econdomicamente de la
explotacion de la marca por parte de terceros
(licenciatarios) o incluso servir como garantia
(prenda) en respaldo de un crédito solicitado.

Sin embargo, estos derechos derivados de la
obtencion del registro de una marca no son per-
petuos y pueden extinguirse si esque su titular
no la utiliza en el mercado o aun utilizandola,
no tiene los elementos probatorios pertinentes
para acreditar tal situacion. Asi, tan importante
como el registro, es hacer un uso adecuado de la
marca que le permita a su titular evitar su cance-
lacion, El efecto de la cancelacion puede ser tan
negativo que, Incluso, la marca cancelada puede
registrarse a favor de un tercero, perjudicando
seriamente los intereses del titular original para
continuar explotando su marca en el mercado.

En el presente articulo, desarrollaremos los
aspectos generales en torno a la accion de can-
celacion por falta de uso, asi como un analisis de
las pruebas que permiten hacer frente a dicha

accion y la necesidad e importancia de realizar
un analisis en conjunto de las pruebas por parte
de las autoridades marcarias.

Il. ASPECTOS GENERALES ENTORNO A LA
ACCION DE CANCELACION POR FALTA
DE USO

La Decisidon 486 de |la Comunidad Andina (en
lo sucesivo “la Decision®), norma que regula el
régimen comun sobre propiedad industrial en
los paises miembros de la Comunidad Andina
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd), contempla
la posibilidad de que el registro de una marca
sea cancelado por falta de uso, bajo ciertas re-
glas previstas en los articulos 165 y siguientes
de |a Decision y que a continuacion pasamos
a explicar:

La accion de cancelacion por falta de uso (en lo
SUCesivo “1a accion’), solo puede ser interpuesta
luego de haber transcurrido tres (3) anos desde
que se otorgd el registro de la marca'.

Durante los primeros tres (3) anos de vida, la
marca es “intocable” frente a la accion y su titular
puede tener la tranquilidad de que el registro no
serd cuestionado por falta de uso, pues hacerlo
devendria en una accion improcedente. Asi, se
le otorga un plazo “prudencial” para poner en el
mercado los productos o prestar servicios que
identifica con su marca.

Transcurrido el plazo bajo comentarlo, el re-
gistro de la marca quedara potencialmente
expuesto al inicio de una accion, por lo que su
titular deberd estar en condiciones de probar
el uso de la marca si pretende evitar su cance-
lacion, no siendo suficiente con demostrarlo a
traveés de meras declaraciones de intencion de
uso o de actos preparatorios que no hayan sig-
nificado una comercializacion de un producto o
prestacion efectiva de un servicio con la marca.
Asi, por ejemplo, un acto preparatorio como la
obtencién del Registro Sanitanio (para el caso

1. Enla practica, of plaze de tres (3} afios e$ contado a partir de la fecha de notificacion de la Resolucion que agota
ol procedimiento de registro de ta marca en 13 via adminsstrativa.
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de un producto alimenticio) o la obtencidn de
una Licencia de Funcionamiento (para el caso
de un restaurante), no sera considerado como
elemento valido para acreditar el uso de la
marca, pues tal autorizacion no demuestra un
uso efectivo y real de la marca, Como bien ha
sostenido el Tribunal Andino de Justicia *(...)
no se puede pensar en que una marca esté
en uso sin que distinga productos o servicios
en el mercado, esto es sin que cumpla con su
funcion distintiva™.

El uso debe realizarse en el trdfico comercial y
fuera de la esfera privada del titular de la marca.
Asi, los documentos que den cuenta de la venta
de productos entre empresas del mismo grupo
economico (vale decir empresas que estan eco-
némica y famillarmente vinculadas), no servirdn
como prueba del uso de la marca, pues se en-
tendera que no ha existido un uso en el trafico
comercial (comercializacion para terceros) sino
dentro de la esfera privada del titular’,

La acclon debe ser presentada por “persona
interesada”.

El término “persona interesada”, si bien no
tiene definicion en la Decision, en la practica
es asociado al de “Iinterés para obrar"y se reco-
noce que tiene legitimo interés para plantear
la accion quien pretende usar o registrar una
marca idéntica o semejante a la que es materia
de cancelacion,

No es necesario que el accionante haya solici-
tado —en forma previa o en paralelo al inicio
de la accion- el registro de una marca idéntica

o semejante a la marca objeto de cancelacion.
Tan sélo bastarad con que manifieste -en el es-
crito de cancelacion- su intencion de usar una
marca idéntica o semejante a la marca cuys
cancelacion solicita.

La accion puede ser presentada como medio
de defensa en un procedimiento de oposicion,

Se trata del supuesto mas utilizado y se suscita
en el siguiente escenario: una persona solicita el
registro de una marca frente a la cual un tercero
decide oponerse por considerarla semejante
a Su marca previamente registrada. Siendo la
marca del tercero un potencial abstaculo para la
obtencion del registro de la marca, el solicitante
-al momento de contestar la oposicion- pide la
cancelacion por falta de uso. En caso el uso de
la marca no sea probado y el registro sea can-
celado, entonces el solicitante habra sorteado
la oposicién habiendo “limpiade” el camino al
excluir una marca que originalmente represen-
taba un potencial obstaculo.

La carga de 1a prueba respecto del uso de la
marca recae en el titular del registro de la marca
quien debe de probar que éste, un licenciatario
u otra persona autorizada, 1a ha utilizado duran-
te los tres anos consecutivos precedentes a la
fecha en que se interpone la accion en cualquier
pais miembro de la Comunidad Andina,

La norma no exige que el uso de la marca se
produzca en todos los paises que integran la
Comunidad Andina, sino basta con que la marca
haya sido utilizada en sélo uno de ellos. De ahi
que, por ejemplo, sl una marca registrada en

2. Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso No, 534P-2013.

Esta &5 B posicion que adopto la Sala de Propledad Intelectual del Tribunal del INDECOP! (en lo sucesivo el
Tribunal del INDECOPY) mediante la Resolucion No. 687-2002/TPIHNDECOP! de fecha 22 de julio de 2002, recaida
en e expediente No. 130007-2001, en la que sefald lo siguiente: (... ) existe vinculacion entre la empresa que
comercializa los productos TONY (Naclonal de Alimentos SA y la empresa que los distribuye en el mercado
(Foodcorp S.A), s cuales, ademds tienen su domicilio en el misme lugar (Av. Argentina 4630 - Calfao). En tal
senticdo, la sola ransaccion comerclal efectuada entre dichas empresas no acredita que los productos TONY
hayan sido puestos en of mercado, ya que solo acreditarian que los mismos fueron trasiadados (aungue no se ha
acreditado que dichos productos hayan salido del local de 1a Av. Argentina 4650) del local donde se fes fabrica al
lugar donde se les distribuye, constituyendo un uso realizado en la esfera privada, por lo que dichas pruebas no
resultan pertinentes a fin de acreditar el uso de la marca TONY en forma publica y externa en of mercado”,
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Perl es utilizada en Colombia, los documentos
que den cuenta del uso de la marca en dicho
pais servirdn perfectamente en un procedimien-
to de cancelacion iniciado en el Perd,

La norma tampoco exige que la marca sea
utilizada de manera Ininterrumpida y por tres
(3) anos en forma consecutiva. Se exige que el
titular demuestre el uso de la marca dentro del
periodo de los tres anos anteriores a la interpo-
sicion de la accion y no a lo largo de todo dicho
periodo. Por ello, seria factible probar el uso de
una marca con documentos que den cuenta
del uso durante soldo un ano, siempre y cuando,
claro esta, el uso esté acorde a la naturaleza de
los productos o servicios protegidos,

Con la exigencia del periodo de uso antes sena-
lado se evita que el titular de la marca presente
como pruebas, documentos que evidencian
el uso de la marca en una fecha posterior al
inicio de la cancelacion. De ahi que el Tribunal
del INDECOPI haya sostenido en innumerables
resoluciones que:

“(...) todo documento o prueba que se
presente u ofrezca debe cumplir con el re-
quisito de haber sido emitido, producido o
fabricado dentro del plazo que se tiene para
acreditar el uso de la marca, a saber, dentro
de los tres anos anteriores al inicio de la
correspondiente accion de cancelacién por
falta de uso™.

Un punto importante a tomar en cuenta es que
se permite que el uso de la marca sea realizado
tanto por el titular de la marca, como por un
licenciatario (persona o empresa que ha cele-
brado un contrato de licencia para usar la marca
en un periodo determinado) o por “persona
autorizada” por el titular.

Respecto del licenciatario, es importante referir
que no existe ninguna consecuencia legal por

no registrar el contrato de licencia en el registro
de marcas, pues el articulo 7 del Decreto Le-
gislativo 1075 senala que “ni su validez ni sus
efectos frente a terceros, estara supeditada
a su inscripcion”. De suscitarse este supuesto
(licenciatario que no registra el contrato de li-
cencla), el licenclatanio sera considerado como
“persona autorizada’, a la luzde lo dispuesto en
el articulo 165 de la Decision.

Respecto de |a “persona autorizada’, si bien la
Decision no establece una definicion, el Tribunal
del INDECOPI viene aplicando una presuncion
consistente en asumir que la presentacion de
documentos expedidos por un tercero -distinto
al titular de Ia marca- y presentados con el obje-
to de acreditar el uso de una marca, implica que
el titular de la marca ha autorizado a dicho terce-
ro (persona autorizada) utilizar la marca. Asi, lo
senalo el Tribunal del INDECOPI en un reciente
pronunciamiento al sostener que: “(...) cabe
precisar que si bien éstos han sido emitidos
por White Martins Gases Industriais Ltda., em-
presa distinta a la titular de la marca, al haber
sido presentadas por la propia emplazada, se
infiere que se trata de una empresa autorizada
para utilizar el signo WHITE MARTINS™.

La accion puede conllevar a una cancelacion
total o parcial del registro.

Como regla general, el uso de la marca se debe
acreditar en refacion a todos los productos y/o
servicios distinguidos por ésta. Si no se acredita
el uso para algun producto o servicio protegido,
entonces el registro es cancelado en su totalidad.
Enaquellos casosen los que el uso es probado solo
respecto de algun(os) praductofs) o servicio{s),
entonces entra a tallar la figura de la cancelacion
parcial, que no es otra Cosa mas que dejar vigente
el registro de la marca solamente respecto de los
productos o servicios probados excluyendo (limi-
tando) del ambito de proteccion los productos o
servicios para los cuales no se prueba el uso.

4, Resoluc:on No. 1621-201 2 TR-INDECOP! de fecha 5 de setiembre de 2012, recaida en of expediente No. 385936

2009.

5  Resoluceon No, 2410-2013/TPIHINDECOP! de fecha 16 de julio de 2013, recaida en ef expediente No, 469073-2011
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Respecto de la cancelacion parcial, existe un
Precedente de Observancia Obligatoria apro-
bado por el Tribunal del INDECOP| mediante
Resolucion No. 1183-2005/TP1-INDECOP| del 8
de noviembre de 2005, Si bien no pretendemaos
realizar un analisis exhaustivo de dicho Pre-
cedente, es opartuno indicar que a través del
mismo se establecen ciertos criterios de como
la autoridad marcaria debe efectuar la limitacion
de productos y servicios, cuando se logra acre-
ditar el uso de la marca en forma parcial.

Debe de probarse el uso de |a marca tal y como
se encuentra registrada, esto es, sin alteraciones
que afecten su distintividad.

Ante una marca conformada por un elemento
denominativo y figurativo, como es el caso por
ejemplo de la marca RED BULL (que reivindica
tanto las denominaciones RED y BULL como la
figura de dos toros), el titular debera demostrar
el uso de la marca con todos sus elementos (de-
nominativos y figurativos), no siendo suficiente
con acreditar unicamente el uso de las denomi-
naciones RED y BULL para salvaguardar el re-
gistro de la marca®, El titular debera probar que
la marca utilizada es idéntica a la que registro,
siendo ésta la regla general que debe aplicarse.

Ahora bien, como todo regla, siempre existen ex-
cepciones y una de ellas se encuentra plasmada
en el articulo 166 de la Decision que establece
que "el uso de una marca en modo tal que di-
fiera de la forma en que fue registrada sélo en
cuanto a detalles o elementos que no alteren su
caracter distintivo, no motivara la cancelacion
del registro por falta de uso, ni disminuird la

proteccion que corresponda a la marca”.

La norma le da asi una suerte de “salvavidas” al
titular de una marca que no la ha utilizado tal y

Ccomo se encuentra registrada, sino con ligeras
variaciones que no producen una impresion di-
ferente a 1a marca reglistrada. Pero cuidado, pues
se esta frente a una delgada linea, donde entra
a tallar un analisis netamente subjetivo: lo que a
uno le puede parecer una variacion no sustancial a
otro le puede parecer una alteracion significativa.

Lamentablemente, la Decision no establece
criterios para evaluar cuando se esta frente a un
supuesto que “altere el caracter distintivo” de una
marca, El Tribunal del INDECOP! ha intentado
lienar este vacio sosteniendo que "si la nueva
version de la marca conserva el mismo signifi-
cado en |la mente de los consumidores que la
version anterior, el cambio de la forma no altera
laidentidad de la marca”’. Como se aprecia, este
criterio aplicado no elimina del todo el plano
subjetivo con el que evaluard el caso la autoridad.

La obligacion de utilizar la marca tal y como
se encuentra registrada debe ser aplicable en
aquellos casos en los que la marca objeto de
cancelacion sea una marca mixta o figurativa,
pero no una marca denominativa. Asi, tratando-
se de una marca denominativa, el hecho de que
el titular de la marca acredite su uso conjunta-
mente con otros elementos denominativos y/o
graficos, no debiera conllevar a que las autori-
dades marcarias consideren gue la marca no se
ha utilizado tal y como se encuentra registrada
y, por cansiguiente, que se cancele su registro,
pues el elemento distintivo y protegido es el
elemento denominativo el cual finalmente es
utilizado con otros elementaos.

Pareciera que esta interpretacion no es com-
partida por el Tribunal del INDECOP! quien, en
un pronunciamiento no tan lejano®, cancelo el
registro de una marca denominativa, bajo el
argumento de que las pruebas presentadas de-

6. Sobre la forma como pueden acreditarse los elementos hguratives que componen a una marca mixta, nas

refesremos én el numeral IV) siguiente.

7. Resolucion No, 2980-2013/TPIINDECO® de fecha 4 de setlembwe de 2013, recalda en & expedients No, 447128

2010

8 Resolucidn Noo 1460-2012/TPIINDECOP! de fecha 17 de agosto de 2012, recaida an ol expediente No. 433972-

2010,
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mostraron el uso de una marca mixta compues-
ta por el elemento denominativo de la marca
objeto de cancelacion; vale decir, se reconocio
que el titular acredité el uso de la version mixta
de la marca, pero no en su forma netamente
denominativa {como estaba registrada). Asi,
en tanto que la version mixta de la marca se
encontraba registrada bajo otro Certificado, el
Tribunal resolvié cancelar el registro de la marca
denominativa bajo el argumenta que se acred|-
to el uso de una marca distinta,

Esta posicion colisiona con lo que sucede en la
practica, donde los elementos denominativos
de las marcas son utilizados conjuntamente
con otros elementos que, No necesariamente,
se encuentran reivindicados en los registros
marcarios. Piensese, por ejemplo, en una marca
denominativa que es utilizada en un empague
de galletas de chocolate el cual incorpora di-
versos elementos figurativos (la representacion
grafica de una galleta y un nifo comiendo),
elementos cromaticos {color marron simulando
el chocolate) y otros elementos denominativos
(descripcion del sabor de la galleta). Asi, en el
ejemplo, seria incorrecto sostener que la marca
denominativa no se ha utilizado conforme se
encuentra registrada, por el hecho que su ele-
mento denominativo ha sido utilizado junto con
los otros elementos antes mencionados.

Si se acredita el uso de una marca denominativa
junto con otros elementos, no puede conside-
rarse que no ha existido un uso de la marca tal y
como se encuentra registrada. Sostener lo con-
trario es incentivar a que el titular de una marca
tenga que solicitar registros marcarios de cuanta
version exista en el mercado de sumarca, lo cual
es un despropasito y genera gastos innecesarios.

La accion que es declarada fundada y que con-
lleva a la cancelacidn del registro de una marca

(sea total o parcial), le otorga al accionante una
suerte de “recompensa” frente a terceros y que
puede o no materializarse en la practica. Se trata
del denominado "derecho preferente al regis-
tro” que se encuentra recogido en el articulo
168 de la Decision.

El derecho preferente es, en puridad, una pre-
ferencia que se otorga a |a persona que Inicia
y obtlene un resultado favorable en un proce-
dimiento de cancelacion, para que -dentro de
un término establecido® solicite el registro de
una marca idéntica a la que ha sido objeto de
cancelacion, teniendo dicha solicitud prioridad
para ser analizada frente a otras solicitudes de
registro que hayan podido presentarse en forma
previa, Tal y como lo sostiene el Tribunal Andino
de Justicia de la Comunidad Andina “el titular
de la solicitud de cancelacion tiene, a pesar
de la posterioridad de la solicitud en la que
invoca la prelacion, un “derecho preferente”,
a obtener el registro, que aquel derecho que
puede tener cualquier solicitante anterior™,

Asi las cosas, si se solicita el registro de una
marca en ejercicio del derecho preferente, la
fecha de presentacion de la referida solicitud
se retrotraerd a la fecha de Interposicion de la
accion de cancelacion por falta de uso. De esta
manera, toda solicitud de registro presentada
por un tercero con posterioridad a la fecha
de interposicion de la accion de cancelacion,
sera objeto de evaluacion en forma ulterior a
la evaluacion de la marca solicitada bajo este
derecho. No obstante ello, no debe perderse de
vista lo que sostiene con acierto el Tribunal del
INDECOPI al afirmar que “el derecho preferente
de registro no invalida el derecho de prelacion
que corresponde a una solicitud de registro
que se haya presentado con anterioridad a la
presentacion de la accidn de cancelacion™’,
por lo que toda solicitud de registro presentada

9, H derecho puede invocarse a partir de la presentacion de fa solicitud de cancelacion, y hasta dentro de los tres
meses siguientes de la fecha en que la resolucién de cancelacion quede firme en la viz administrativa.

10, Interpretacion Prejudicial recaida en ¢f Proceso No. 109-1P-2009.
11. Resolucién No. 1855-2011/TPI-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2011, recaida en el expediente No, 398777

2009,
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por un tercero con anterioridad a la fecha de la
interposicion de la accidn de cancelacion, no se
le padra oponer el derecho preferente.

La prelacion se otorga sélo respecto de una
marca idéntica a la marca cuyo registro ha
sido cancelado, asi como respecto de aquellos
productos y/o servicios para los cuales se ha
cancelado el registro. Asi, por ejemplo, si se
cancela el registro de una marca compuesta
por un elemento denominativo y la figura de
un perro y el accionante solo solicita el registro
coma marca del elemento denominativo, no
podra valerse de este derecho por no cumplir
con el requisito de solicitar una marca idéntica
a la cancelada.

Si bien la cancelacion total del registro de una
marca le permite a la parte vencedora valerse
del derecho preferente, ello no necesariamente
implica que el registro de |a marca le sea con-
cedido de manera automatica. Por el contrario,
la autoridad marcaria debera necesariamente
realizar el examen de registrabilidad y resolver
las oposiciones (en caso de haberlas) que hayan
podido haberse presentado.

Por ello, no es posible afirmar que la cancelacion
del registro de una marca, garantiza en forma
absoluta la obtencién de un nuevo registro por
parte del accionante. Sin embargo, no deja de
5€r una preocupacion para todo titular de una
marca que un tercero le cancele el registro y
posteriormente lo registre a su nombre.

La falta de uso de una marca en el mercado no
necesariamente conlleva a que su registro sea
cancelado, pues la norma impone excepciones
a dicha circunstancia producto de situaciones
de “fuerza mayor’, “caso fortuito” u otras causales
como restricciones a las importaciones o la im-
posicion requisitos oficiales sobre los productos
y servicios protegidos por la marca.

Asl, cuando se esta frente a una de las circuns-
tancias antes referidas, |a falta de uso de la mar-
ca, no originara que el registro sea cancelado,
sino por el contrario el mismo subsistird, devi-
niendo en infundada la accion, Logicamente, en
funcion a la carga de la prueba, le correspondera

al titular de la marca acreditar las razones por
las cuales se vio impedido de utilizar la marca
en el mercado.

Si se pretende sustentar la faita de uso de una
marca en cualquiera de las causales antes preci-
sadas, se debera -en todos los supuestos- estar
frente a una situacion que no haya dependido
de la voluntad del titular de la marca. Asl, por
ejemplo, no seria valido sustentar la falta de uso
en la denegatoria de una autorizacion necesaria
para la comercializacion de un producto {por
ejemplo: denegatoria del Registro Sanitario de
un producto alimenticio) o para la prestacion
de un servicio (por ejemplo: denegatoria de la
Licencia de Funcionamiento para una Tienda),
pues se entiende que el titular conocia los re-
quisitos necesarios para la comercializacion de
los productos o la prestacion de sus servicios,
siendo éste responsable del cumplimiento de
los requisitos legales exigidos para la obtencion
de tales autorizaciones.

A modo de ilustracion de cuando opera este
tipo de excepciones, conviene traer a colacion
lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI en el
procedimiento de cancelacion del registro de
la marca MONASTERIO, registrada para distin-
guir "bebidas alcohdlicas” incluidas en la clase
33 de la Clasificacion Internacional. En dicho
caso, el titular de la marca alegd que estuvo
imposibilitado de usar la marca en el mercado
debido a que, como consecuencia del sismo
ocurrido el 15 de agosto de 2007 en la ciudad
de Chincha, su planta de produccion quedo
destruida en un 80%, El Tribunal del INDECOPI
acogio los argumentos planteados por el titu-
lar y sefialé que la falta de uso obedecid a una
causa justificada;

“(...)Ja Sala considera -luego de analizados
los argumentos y pruebas presentadas
por la emplazada- que el sismo ocurrido
en zona sur central del pais, que afectd a
diferentes cludades, entre ellas las ciudad
de Chincha, en donde se encontraba ubi-
cado el local de la emplazada, se encuentra
comprendido dentro de una de las excep-
ciones prevista en la Ley como causales de
justificacion del no uso de la marca.
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Agl, la destruccion originada por el sismo
imposibilité que la emplazada continue
desarrollando sus actividades comerciales,
entre ellos la produccion y comercializacion
de sus productos, y por ende que utilice su
marca MONASTERIO en el mercado, por lo
que la emplazada se encuentra justificada
de no haber utilizado su marca durante el
ano 2007,

Como vemos, no en todos los supuestos de falta
de uso de la marca opera la cancelacion de su
registro, pero ello dependera, finalmente, de
las pruebas que se presenten para demostrar
la causal “justificada”invocada,

lll. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA
PROBANZA DEL USO DE LA MARCA

La regla basica que deben aplicar las autorida-
des marcarias es que las pruebas que se presen-
ten en un procedimiento deben ser analizadas
en conjunto y no en forma individual. Ello es asi
en tanto que en la mayoria de casos no resulta
posible acreditar el uso de la marca con un solo
tipo de prueba, por lo que se suele recurrir a
una serie de elementos probatorios que, al ser
apreciados en su conjunto, permiten demaostrar
el uso de la marca.

En efecto, en los procedimientos de cancelacion,
cada una de las piezas probatorias presentadas
suele tener por objeto acreditar una situacién en
particular que, por si sola, no sirve para acreditar
el uso de la marca en el mercado (por ejemplo,
la presentacion de un contrato de suministro
entre un fabricante de galletas y el titular de
la marca). Pero si dicha prueba es analizada
junto con otras piezas probatorias que también
acreditan situaciones particulares (como es el
caso de contratos de publicidad para las galle-
tas, auditorias externas que den cuenta de la

venta de galletas, entre otros documentos), es
posible llegar a la conclusion que el conjunto
de las pruebas aportadas si demuestra ef uso
de la marca.

Por ello, el analisis en conjunto de los medios
probatorios es un ejercicio trascendental y
obligatorio™ al que debe cenirse la autoridad
marcaria al momento de resolver una accion,
no siendo ajustado a derecho analizar de
manera separada cada una de las pruebas
presentadas.

En la practica, lamentablemente, nuestras auto-
ridades marcarias se olvidan, con frecuencia, de
aplicar esta regla fundamental y al momento de
resolver |as acclones de cancelacion incurren en
el error de analizar prueba por prueba, esto es,
realizan un analisis individual de cada prueba
sin hacer el ejercicio (obligatorio, claro esta) de
“atar” (unir) las pruebas, para luego concluir que
los medios probatorios presentados no demues-
tran el uso de la marca. Esta omision contraviene
lo dispuesto en el articulo 197 del Cédigo Proce-
sal Civil y vicia de nulidad todo pronunciamiento
que lo recoja, por lo que desde aca hacemos
un llamado para que los drganos del INDECOPI
apliquen rigurosamente esta regla.

Ahora bien, de acuerdo con el articulo 166 de
la Decisidn, una marca se encuentra en uso
cuando:

“(...) los productes o servicios que ella dis-
tingue han sido puestos en el comercio o
se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo
en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades bajo las cuales
se efectua su comercializacion en el mer-
cado (...)"

12. Resoludion No. 1590-2010/TPI-INDECOP! de facha 16 de julio de 2010, recaida en &l expediente No. 374627-2008.

13. Asilodispone el articulo 197 del Codigo Procesal Givil, aplicable supletariamente al procedimiento de cancelacion
“Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utifizando su apreciacion razonada
Sin embargo, en la resolucion s6lo serdn expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su

decision”
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Q cuando:

*(...) distinga exclusivamente productos
que son exportados desde cualquiera de
los Paises Miembros, segun lo establecido
en el parrafo anterior”,

Como ya lo hemos referido en el numeral
1) anterior, no basta con realizar actos pre-
paratorios para acreditar el uso de la marca,
SiNO que se requiere que exista un uso real
y efectivo, lo que se traduce en la existencia
de productos colocados en €l mercado o la
prestacion de servicios identificados con
una marca. Pero cuidado. El simple hecho de
existir un producto en el mercado o de haber
prestado un servicio, no es dbice para esta-
blecer que se esta frente a una marca que ha
sido efectivamente utilizada y, por lo tanto,
que no corresponde cancelar su registro. Hace
falta el cumplimiento de un factor adicional
de carActer cuantitativo.

Existe, pues, la necesidad de cumplir con un
factor cuantitativo, que mide que la marca
haya sido utilizada en una cantidad acorde a
la naturaleza de los productos y/o servicios
distinguidos y de acuerdo las caracteristicas de
la persona que la utiliza. Por ello, dependien-
do del producto o servicio de que se trate, se
debera establecer si la marca ha sido utilizada
en un numero significativo o no. A modo de
ejemplo, en |a accion iniciada contra el regis-
tro de la marca MAUSER (mixta), inscrita para
distinguir “mdquinas industriales” en la clase
7 de la Clasificacion Internacional, el Tribunal
del INDECOP! considero que la venta de seis (6)
maquinas no resultaba suficiente para demos-
trar el uso real y efectivo de la marca, habiendo
sostenido que:

*(...) ha quedado acreditada la comer-
cializacién de seis maquinas Industriales
MAUSER en los meses de marzo y abril
de 2008, asi como enero, marzo, abril y
noviembre de 2010,

Sin embargo, la Sala observa que al tratarse
de una marca que distingue un producto
relacionado al sector textil -confecciones,
la cual es por excelencia una de las activi-
dades industriales que dirige el ritmo de la
situacion econémica nacional- el volumen
de productos comercializados por la empla-
zada resulta insuficiente a efectos de consi-
derar que la marca MAUSER y logotipo esta
siendo utilizada de manera real y efectiva
en el mercado peruano o subregional en
la cantidad y del modo que corresponde a
estos productos™,

Un pronunciamiento similar al mencionado
en el caso mencionado, se suscité en la accion
iniclada contra el registro de la marca PRIDES,
inscrita para distinguir “blusas, calcetines, cal-
zoncillos, camisas, camisetas, chalecos, gabardi-
nas, impermeables, medias, pantalones, pijamas,
ropa exterior, ropa interios, trajes, zapatillas,
zapatos” incluidos en la clase 25 de la Clasifi-
cacion Internacional. Mediante la Resolucion
No. 4453-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de
diciembre de 2013, el Tribunal del INDECOP!
confirmo la decision de primera instancia que
dispuso cancelar el registro de la marca, ha-
biendo senalado lo siguiente:

“Analizadas las pruebas de manera integral,
la Sala considera que si bien éstas acreditan
la venta de truzas y polos identificados con
la marca PRIDES (fueron 160 polos y truzas
deportivas por un valor de 5/,435,50), siendo
éstas prendas de vestir de necesario consu-
mo (y en algunos casos de un costo no muy
elevado) y atendiendo a que el mismo em-
plazado ha manifestado que es un comer-
cializador a nivel nacional y que se dedica
a la comercializacion de prendas de vestir
en Huancayo y en Lima, la comerdalizacion
de 160 prendas durante los tres afios pre-
cedentes la inicio de la presente accion de
cancelacién, la cual ha sido acreditada ani-
camente durante los meses de marzoy abril
de 2010, lo que no demuestra continuidad

14, Resolucion No. 780- 201 3/TPIANDECOP! de facha 8 de marzo de 2013, recaida en ¢ expediente No. 444180-2011.
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en el uso de la marca; resulta insuficiente
para demostrar el uso real y efectivo en el
mercado de la marca de producto PRIDES
conforme a la naturaleza de los productos
alos que se aplica”

Siguiendo el caso antes citado y aplicdandolo al
caso hipotético en que la marca PRIDES distin-
guiera “motos acudticas” en lugar de “prendas
de vestir”, seqguramente otro habria sido el re-
sultadoy, claro esta, con un final favorable para
el titular de la marca, pues una moto acuatica
no es un producto de consumo masivo y la
venta de 160 motos en un solo ano, habria sido
considerada como suficiente para demostrar el
uso de la marca.

Un factor que no puede pasar desapercibido
y que se desprende de la Resolucion antes ci-
tada, tlene que ver con |a capacidad comercial
con la que dispone el titular de la marca para
fabricar, distribuir, comercializar y publicitar
los productos o prestar sus servicios. Asi, a un
micro empresario (por ejemplo: una empresa
individual de responsabilidad limitada dedi-
cada a la fabricacion de galletas artesanales)
no se le puede exigir un volumen de venta
de productos similar al que se exigiria a una
empresa industrial fabricante de galletas (por
ejemplo: ALICORP). Por ello, dependiendo de
la capacidad comercial, se debera evaluar caso
por casay, posiblemente, lo que para unaem-
presa industrial sea insuficiente para acreditar
el uso de la marca, no lo sera para un micro
empresario.

Una forma de salvaguardar el registro de una
marca puede ser mediante |a presentacion
de documentos que acrediten la exportacion
-desde cualquier pais miembro de la Comuni-
dad Andina- de productos identificados con la
marca que s objeto de cancelacion, Asi, aun
cuando no exista un uso efectivo en el mer-
cado andino de la marca, si se demuestra que
en algun Pais Miembro de la Comunidad An-
dina se han fabricado productos con la marca
registrada para luego ser exportados a otros
paises del mundo (por ejemplo: Argentina),
en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde a la naturaleza del producto,

Ricardo De Vettor Pinillos

seria posible evitar la cancelacién del registro
de la marca.

Si bien esta forma de probanza no suele ser uti-
lizada en la practica, puede ser atil en aquellos
casos en los que una empresa peruana maquila
productos para empresas extranjeras. En estos
casos, se deberd demostrar que la marca de
los productos maquilados es, precisamente, |a
marca objeto de cancelacion y ello podra ser
acreditado con Declaraciones Unicas de Expor-
tacion, Facturas que sustenten la venta de los
productos, contrato de maquila, documentos de
transporte de los productos, guias de remision
de los productos, entre otros.

Para finalizar este repaso general, es pertinen-
te hacer referencia a una cuestion de caracter
procesal y que tiene que ver con el momento
en que se presentan las pruebas. El articulo 170
de la Decisidn establece un plazo de 60 dias
habiles para que el titular de la marca *haga
valer los alegatos y las pruebas que estime
convenientes”.

La consecuencia de no apersonarse al procedi-
miento dentro del término antes sefhalado, con-
lleva a que el titular de la marca quede imposi-
bilitado de presentar, con posterioridad a dicho
plazo, pruebas tendientes a acreditar el uso de
la marca, por lo menos hasta que se resuelva el
caso en primera instancia. Asi lo ha establecido
el Tribunal del INDECOP! al senalar que:

“(...) el plazo de 60 dias contemplado en
el articulo 170 de la Decision 486 no es un
plazo preclusorio que tenga la finalidad
de que la parte emplazada sélo presente
pruebas dentro de dicho plazo, sino que se
refiere a que la parte emplazada debe aper-
sonarse al procedimiento dentro del plazo
de 60 dias, luego del cual, la Autoridad
Administrativa queda facultada para resol-
ver la cancelacion. Un supuesto diferente
configura si dentro de los 60 dias otorgados
porla norma andina la parte emplazada no
se apersonara al procedimiento, siendo que

ue-
prueba hasta que se emita resolucion final,



pudiendo hacerlo recién con el recurso de
reconsideracion o apelacion™’. (Subrayado
agregado)

Asi las cosas, recibida la notificacion de la ac-
cion, es aconsejable que el titular se apersone
al procedimiento dentro del plazo otorgado.
De lo contrario, cualquler prueba presentada
con posterioridad no sera tomada en cuenta
al momento de resolver la accidn y, por consi-
guiente, el registro sera cancelado, por lo menos
en primera instancia.

IV. PRUEBAS PARA ACREDITAR EL USO DE
LA MARCA

El articulo 167 de la Decisiéon contempla un
listado enunciativo de pruebas que pueden
presentarse para demostrar el uso de la
marca, pues luego de aludir a las “facturas
comerciales” y “documentos contables o
certificaciones de auditoria®, anade que
la marca puede ser acreditada con “otros”
documentos. Asi, se deja a discrecion del
titular presentar las pruebas que estime
pertinente para acreditar el uso de su marca
las cuales, a decir del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, pueden ser “todos
los medios de prueba permitidos en la
legislacion nacional” y que correspondera
a la autoridad marcaria "evaluar todas las
pruebas aportadas de conformidad con el
régimen probatorio aplicable™*,

A continuacion hacemos referencia a deter-
minadas pruebas que pueden ser utiles para
acreditar el uso de una marca en el mercado, con
la salvedad de que, en la mayoria de casos (por
no decir todos), tales elementos probatorios
deberan ser acompanados de otras piezas pro-
batorias para lograr el objetivo deseado: evitar
la cancelacion del registro de la marca.

Facturas o Boletas de Venta

Son las pruebas por excelencia para acreditar
el uso de una marca en el mercado, siempre
y cuando contengan informacion precisa so-
bre el producto comercializado o el servicio
brindado y la marca haya sido debidamente
consignada en la parte descriptiva. A modo de
ejemplo, una indicacion como “2 polos ZARA
talla Medium modelo street”, seria una buena
descripcion para estar frente a una prueba de
uso de la marca ZARA para distinguir un tipo
de producto incluido en la clase 25 de la Clasi-
ficacion Internacional.

Lamentablemente, una descripcion como la
antes referida no ocurre con frecuencla en
la practica, pues las marcas no suelen con-
signarse en la parte de la descripcion de los
comprobantes de pago, siendo muchas veces
reemplazada por un determinado cadigo que
es asignado a cada producto. En este tipo de
casos, hay que recurrir a otros medios proba-
torios para “remediar” la falta de inclusién de
la marca en los comprobantes de pago y poder
acreditar que el codigo consignado representa
a un producto identificado con la marca que es
objeto de cancelacion,

Ello podria lograrse, por ejemplo, mediante la
presentacion de una Certificacion de los Audi-
tores Externos del titular de la marca en la que
constaten que el nimero del cédigo consignado
en la factura corresponde a un producto efec-
tivamente identificado con la marca. También
podrian presentarse Declaraciones Juradas'’ de
las empresas que hayan adquirido los produc-
tos (por ejemplo una tienda por departamento
que compra prendas de vestir al fabricante y
titular de la marca), en las que indiquen que los
productos consignados en las facturas emitidas
a su nombre corresponden a productos identifi-
cados con la marca objeto de cancelacion. Otro
medio de prueba podria consistir en una Certi-
ficacion realizada por un Notario Publico en la
que a través de una constatacion realizada en los

15, Rescbucion No. 1955 - 200 0/TPHINDECOP! de fecha 1 de setiembire de 2010, recaida en of expediente Na. 350052-2008,
16. Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso No. 100-1P- 2013,

17. Sobre las Declaracsones Juradas profund@aremaos seguidamente,
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equipos Informaticos de la empresa, verifique
la lista de cédigos utilizados para identificar los
productos con sus respectivas marcas.

Como vemos, la ausencia de la Inclusiéon de
la marca en una factura o boleta de venta no
puede servir de mérito para establecer que
tales documentos contables carecen de eficacia
a efectos de probar el uso de la marca, pues
existen pruebas complementarias a las que se
pueden recurrir, coma las indicadas en el parrafo
precedente,

En aquellos casos en los que debe acreditarse
el uso de una marca mixta (compuesta por
elementos denominativos y graficos), la pre-
sentacion de facturas o boletas, por lo general,
no suele ser suficiente para probar el uso de la
marca, aun cuando éstas hagan referencia al
elemento denominativo, pues se entiende que
dichos documentos no demuestran el usode la

marca tal y como se encuentra registrada.

Sobre este punto, el Tribunal del INDECOPI ha
sostenido con buen criterio que:'no es comun
incluir en los comprobantes de pago, los ele-
mentos graficos que puede poseer una marca,
toda vez que ello puede resultar complejo y/o
costoso. Es por ello que, en tales casos, los em-
plazados deben presentar medios probatorios
adicionales que permitan apreciar si se da un
uso efectivo de la marca en el mercado™®,

Asi, el titular debera valerse de otros medios
probatorios como catalogos o folletos de pu-
blicidad, etiquetas o muestras fisicas de los
productos con el objeto de demostrar el uso
de la marca en relacion directa con el producto,

Un problema que suele suscitarse tiene que
ver con la manera cémo aparece consignada
la marca en las facturas o boletas de venta
pues, de acuerdo a su ubicacion, puede llevar
a la autoridad a establecer que se ests frente

al uso de una denominacion como nombre
comercial de una empresa y no como marca de
un producte o servicio especifico. Un nombre
comercial es “cualquier signo que identifique
a una actividad economica, a una empresa, ©
a un establecimiento mercantil™?, por lo que
muchas veces las empresas utilizan la misma
denominacién como marca y nombre comer-
cial a la vez

Esto ultimo puede traer como consecuencia,
de hecho ha ocurrido en varios casos, que se
establezca que los comprobantes de pago
acreditan un uso a titulo de nombre comercial
y no como marca, vale decir, que se acredita
que el titular utiliza el signo materia de cance-
lacién como parte del nombre que identifica
su establecimiento comercial, mas no acredi-
ta que los productos comercializados en tal
establecimiento han sido identificados con la
marca objeto de cancelacion,

Pueden darse casos también en los que las em-
presas consignen, junto al nombre comercial,
la(s) marca(s) de los productos que comerciali-
zan o servicios que brindan. En estos casos, el
Tribunal del INDECOPI ha sostenido que el uso
de la marca quedara demostrado en la medida
que el consumidor pueda identificar al signo
como marca y no como nombre comercial, Asi,
cabe traer a colacion lo resuelto por el Tribunal
del INDECOPI en el procedimiento de cancela-
cidén del registro de la marca COBY en la clase 9:

*(...) del andlisis de las facturas presen-
tadas por la emplazada por la comer-
cializacion de productos de la clase 9
de la Nomenclatura Oficlal, se aprecia la
denominacion COBY International Ltd. y
COBY ELECTRONICS CORP, en el membrete
-como denominacion soclal de la empresa
que comercializa los productos- y en el
extremo superior derecho el signo COBY
seguido del simbolo * (...)

18 Resolucion No. 722-2013/TPHINDECOP! de fecha 28 de febrero de 2013, recaida en o expediente No. 449675

20071,
19, Articulo 190 de la Decision.
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(...)en ese sentido, la Sala considera que la
denominacion COBY en la parte superlor
izquierda, puede ser identificada por el pu-
blico consumidor como marca de producto,
mas aun cuando al costado de la misma
se consigna el simbolo * que identifica la
marcas registradas; por lo que las facturas
presentadas por la emplazada acreditan el
uso de la marca COBY [..)"™",

Logicamente, para que este tipo de facturas o
boletas de venta sean consideradas como ele-
mentos probatorios del uso de |a marca, serd
necesario que a través de las mismas sea posi-
ble inferir la comercializacion de los productos
protegidos por la marca.

Como vemos, dependiendo de cdmo se consig-
ne una marca en las facturas o boletas de venta,
se estara frente a pruebas que resulten o no
idéneas para la probanza del uso de la marca. Lo
recomendable es incluir el nombre de la marca
en la descripcion de los productos o servicios.

Declaraciones Juradas

Las Declaraciones Juradas son instrumentos
atiles en un procedimiento de cancelacion,
pero por si solas no son capaces de acreditar el
uso de la marca y deben ser complementadas
con otros documentos. Asi, s€ sostiene que no
es suficiente con realizar una afirmacion sobre
el uso de la marca sino que dicha afirmacion
“necesita estar complementada con otros
medios probatorios como facturas o boletas
que permitan verificar la puesta a disposicion
del publico de dichos productos en el mercado
nacional o comunitario™'.

Las Declaraciones Juradas arrastran el “proble-
ma” de ser documentos que, en la mayona de
casos, son emitidos fuera del periodo relevante,
esto es, con posterioridad a la fecha de inter-
posicion de la accion. Sin embargo, no por ello

pueden ser dejados de lado pues, si son aprecia-
das en conjunto con otros medios probatorios,
serviran para acreditar una situacion particular
en relacién al uso de la marca.

Las autoridades marcarias no deben de olvidar
que en un procedimiento como el de cancela-
cion por falta de uso rige €l principio de“presun-
cion de veracidad” consagrado en el articulo IV
del Titulo Preliminar de la Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, a traves
del cual “se presume que los documentos y de-
claraciones formulados por los administrados
en la forma prescrita por esta Ley, responden
a la verdad de los hechos que ellos afirman”.
Por ello, las declaraciones realizadas deben ser
tomadas como ciertas, a menos que existan
pruebas en contrario.

Informes Contables de auditores externos

Un informe elaborado por una empresa dedi-
cada a brindar servicios de auditoria contable
en el que se refleje el volumen de ventas de los
productos comercializados por el titular de la
marca o por una persona autorizada, constituye
un medio probatorio idéneo y de importante
valor probatorio a efectos de acreditar el uso
de una marca,

Ello es asi no solo porque el propio articulo 167
de la Decision hace referencia a las “certifica-
clones de auditoria” como medio de prueba
para acreditar el uso de la marca, sino también
porque para la realizacion de una certificacion
de esta naturaleza se requiere de una evaluacion
interna y pormenorizada de los libros y registros
contables de una empresa.

Si bien las autoridades marcarias aceptan
este tipo de informes o certificaciones suelen
considerar que "el mérito probatorio depen-
dera de la informacion que ella contenga y
su evaluacién se efectuara conjuntamente

20. Resolucion No. 1583-2010/TPIHINDECOP) de fecha 16 de julio de 2010, recaida en el expediente No, 377416-2008,
21, Resolucidn No. 4452201 3/TPIINDECOP! de fecha 18 de diciembwe de 2013, recaida en el expediente No. 463101-

2012,
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con los demas documentos presentados en el
expediente"*, Por consiguiente, mientras mas
declaraciones y cifras contenga la certificacion
y siempre que sea complementada con otros
documentos, se estara frente a un medio pro-
batorlo eficaz para acreditar el uso de la marca.

Declaraciones Unicas de Aduanas (DUA’s)

Estos documentos sirven para acreditar el
ingreso al pais de productos provenientes del
extranjero y, en tanto que en la mayoria de
casos se consigna la marca o el cadigo con el
que son identificados los productos, resultan
documentos idoneos para ser presentados en
un procedimiento de cancelacion.

Sin embargo, sera necesario que el titular de la
marca presente documentos adicionales, pues
se entiende que “dichos documentos no acre-
ditan la comercializacion efectiva en el Peru
(...) puesto que los productos que ingresan
por Aduanas pueden ser almacenados para
luego ser reenviados a otro destino sin que
los mismos ingresen para su comercializacion
efectiva al pais"*.

En linea con lo anterior, el Tribunal del INDECOPI
ha sostenido que:

*(...) la sola importacion de productos con
determinada marca por un Pais Miembro
de la Comunidad Andina no puede ser
considerada como un uso efectivo de
dicha marca, ya que para ello hace falta,
ademas, que se demuestre que los pro-
ductos que han ingresado al Pais Miembro
hayan sido puestos a disposicion de los
consumidores de dicho Pais Miembro,
ya que, de lo contrario, podria darse el
caso que ciertos distribuidores importen
determinadaos productos pero los mismos
nunca lleguen a ser efectivamente comer-

cializados o que la importacion realizada
5€a para uso interno de la empresa o como
parte de una cadena de comercializacion
por intermediacion, lo cual no se enmarca
dentro del uso en el comercio de una mar-
ca en el Pais Miembro"?,

Aun cuando por si solos los documentos de
importacion no demuestren el uso efectivo
de la marca, al menos sirven para demostrar
una parte fundamental de la cadena de co-
mercializacion,

Muestras fis
o etiquetas

Estas piezas probatorias suelen presentarse para
complementar la informacion que se desprende
de las facturas o boletas y declaraciones juradas.
Asi, se trata de elementos de prueba comple-
mentarios que, si bien en muchas ocasiones
tienen el problema de carecer de fecha cierta
pues no es posible determinar la fecha en que
habrian sido puestos a conocimiento del pu-
blico consumidor o su fecha de produccion o
impresion, ne por ello pueden ser descartados.

La presentacion de una muestra fisica del
producto o su envoltura permitird apreciar l0s
elementos graficos que componen la marca,
pero sobretodo permite comprobar a existencia
real de un producto o grupo de productos con
la marca.

En muchas ocasiones, es posible apreciar en las
envolturas de los productos la fecha de fabri-
cacion o expiracion y el numero de lote al que
pertenecen los productos. Estos datos pueden
ser relevantes pues podran demostrar que los
productos han sido puestos en el mercado den-
tro del periodo relevante.

Catdlogos de productos y piezas publicitarias

22, Resolucion No, 0341-2013/TPIINDECOP! de fecha 30 de enero de 2013, recaida en el expediente No. 384925-

2009,

23, Resolucion No, 1588-2010/TPHINDECOPI de fecha 16 de julio de 2010, recaids en el expediente No. 377416-2008,
24 201 2/TPIHINDECOP! de fecha 25 de abeil de 2012, recaida en ef expediente No. 417824-2010,
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Los catalogos de los productos son también
piezas importantes para acreditar el uso de una
marca. Asi, de acuerdo a la uniforme jurispru-
dencia emitida por el Tribunal del INDECOPI,
“(...) la presentacion de catalogos o publici-
dad, en la que se aprecie la marca en relacion
directa con el producto, serdn elementos de
juicio que contribuiran a la comprobacién del
uso de una marca de producto™*.

En muchas ocasiones los catadlogos incluyen
los nameros de los cddigos con los que son
identificados los productos y que tambien se
consignan en las facturas o boletas de venta. De
esta manera, una comparacion de los codigos
contenidos en los catdlogos y facturas, permite
apreciar las caracteristicas de los productos,
comao es el caso del modelo, afo de fabricacién,
capacidad, entre otros datos de los productos.

Las piezas publicitarias, como es el caso de pu-
blicidad en medios de comunicacion escritos
(revistas, penodicos, paginas amarillas), folletos,
dipticos, tripticos, afiches, paneles, asi como en
organismos de radiodifusion (radio, television) o
en medios digitales (por ejemplo: Google, Face-
book), son elementos probatorios que permiten
demostrar la puesta a disposicion de un producto
con la marca, vale decir, su existencia en el mer-
cado. Asi, en algunos casos, la publicidad hace
referencia al pericdo de vigencia de la promocién
respecto de ciertos productos {por ejemplo:
“Todas las promociones son vdlidas al...”), lo cual
permite evidenciar la promocién de los produc-
tos durante el periodo de prueba relevante.

Para demostrar la importancia de los catalogos
y publicidad a efectos de probar el uso de una
marca, cabe hacer referencia al pronunciamien-
to expedido por el Tribunal del INDECOPlen el
procedimiento de cancelacion del registro de la
marca DEVA'S inscrita para distinguir “prepara-
ciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar;
Jjabones; perfumeria; cosméticos, lociones de uso

cosmético; dentifricos” incluidos en la clase 3 de
la Clasificacion Internacional.

En dicho procedimiento, el tiwular de la marca
presento diversos documentos que daban cuen-
ta de la importacion -desde Argentina- al Peru
de productos identificados con la marca DEVA'S,
pero no de su comercializacion efectiva en
nuestro pais. No obstante ello, por la cantidad
de publicidad y catdlogos de productos presen-
tados, el Tribunal del INDECOPI considero que
era factible presumir que los productos fueron
comercializados en el pais dado el gran volumen
de los elementos publicitarios. Al respecto, el
Tribunal del INDECOPI sostuvo lo siguiente:

“(...) En el caso concreto, si bien no se ha
demostrado que los productos importados
por dos empresas peruanas han sido puestos
a disposicion del publico peruano, y que
éste los ha adquirido, el hecho de que: i)
conjuntamente con los productos importa-
dos también se han adquindo catdlogos de
productos, afiches, latas paras obsequios,
bolsas, banderolas, ichas de los productos
adquiridos y manuales de capacitacion -10-
dos en cantidades importantes, por ejemplo,
2 200 bolsas de papel DEVAS; 50 catadlogos
cosmeética y aromaterapia DEVAS, 50 ma-
nuales de capacitacion DEVAS, 600 fichas
de distintos productos, entre otros - y, ii) se
haya importado una importante cantidad de
productos, constituyen indicios razonables
que permiten concluir validamente que los
productos importados por las dos empresas
peruanas han sido puestos a disposicion del
consumidor peruana, no siendo razonable
suponer que dichos productos -incluida la
publicidad y empaques- se han quedado
en los almacenes de dichas empresas y/o
sean para uso interno”“.Como se aprecia,
la publicidad jugo un pape! relevante al
momento de determinar el uso efectivo de
la marca en el mercado.

25, Resolucion No. 428-2007/TP1-INDECOPI de fecha 27 de febrero de 2007, recaida en ef expediente No. 227091-

2004,

26. Resobucion No. D681-2012/TPIINDECOP! de fecha 25 de abiril de 2012, recalda en e expediente No. 417824-2010.
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Informacion obtenida de paginas web

En la actualidad, la mayoria de empresas y
empresarios ofrecen y promocionan sus pro-
ductos o servicios a través de paginas web o
redes sociales, Por ello, una via rapida a la que
suelen recurrir los titulares para probar el uso
de sus marcas es a través de impresiones de
informacion consignada en paginas web o redes
sociales (por ejemplo: Facebook).

Si bien, por lo general, se trata de impresiones
obtenidas con posterioridad al inicio de la ac-
cion (fuera del periodo relevante) y de las cuales
no es posible establecer con exactitud la fecha
en que los productos fueron puestos a disposi-
cion de los consumidores, ello no €5 obice para
descartarlos de plano. Asi, por ejemplo, podria
presentarse un estudio (reporte estadistico) por
parte de una empresa de marketing digital que
refleje el tiempo que estuvo la informacion en
la pagina web, asi como la zona geografica y
el numero de personas que accedieron a ésta.

Resulta oportuno compartir el criterio que
aplicé el Tribunal del INDECOPI en relacion a las
impresiones de unas érdenes de compra on line
presentadas con el objeto de demostrar la venta
a través de una pagina web de un producto de
una conocida marca de lenceria, Asl, el Tribunal
sostuvo que:

*(...) a fin de acreditar el uso de una marca
no es indispensable que los productos
identificados con dicha marca sean fa-
bricados y vendidos en y desde el Peru u
otro Pais de la Comunidad Andina, siendo
requisito indispensable unicamente que
tales productos hayan sido adquiridos por
consumidores que domicilian en Perti o en
algun otro Pais de la Comunidad Andina;
asi, actualmente las compras por internet
se han convertido en un medio frecuente
para adquirir productos de determina-
das empresas que no tiene una sucursal
o establecimiento comercial en nuestro

pais, lo cual tambien es considerado como
comercializacion efectiva de productos de

WL

una marca especifica™’.

Como se infiere, es posible acreditar el uso de
una marca a través de documentos (6rdenes
de compra) que reflejen una venta efectuada
por Iinternet, con la salvedad que tales docu-
mentos deberan hacer referencia a la marca
que identifica los productos materia de la
compra comercial,

Asimismo, si bien puede darse el caso que las
impresiones de paginas web correspondan a
una fecha posterior al inicio de la accién, no
por ello puede desconocerse la validez de las
afirmaciones que éstas contengan, pues en
muchos casos los articulos contenidos tienen
fecha anterior y se encuentran comprendidos
dentro del periodo relevante,

Hay que tener presente si la informacién pre-
sentada esta en un idioma distinto al espafiol,
se suele considerar que se trata de publicidad
dirigida a consumidores de paises distintos al
Pery, por lo que siempre se debera buscar pre-
sentar Informacion en idioma espanol.

Los documentos antes indicados son algunos
ejemplos de medios probatorios a los que
puede recurrir el titular para acreditar el uso
de su marca. Sin embargo, insistimos, no son
las unicas pruebas y perfectamente podran
presentarse otras como, por ejemplo, certifica-
clones notarnales; contratos con proveedores o
distribuidores; drdenes de compra; auspicios
en eventos deportivos, culturales o cientificos;
noticias aparecidas en medios de comunicacion
sobre el lanzamiento o éxito de fos productos;
brochure institucional; listas de precios por par-
te de distintos establecimientos comerciales;
conocimientos de embarque; documentos que
evidencien la participacién de una empresa en
una feria de productos; articulos promocionales
(llaveros, gorros, calcomanias, lapiceros, calen-
darios), entre otros.

27. Resolucion No. 1270-2011/TPI-INDECOPI de fecha 12 de junio de 2011, recaida en el expedients No. 372395-2008,
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Ademas, no debe olvidarse que si bien la carga
de la prueba recae sobre el titular de la marca,
el INDECOPI, en su condicion de organismo
autonomo encargado de “administrar el sis-
tema de otorgamiento y proteccion de los
derechos de propiedad intelectual en todas
sus manifestaciones”” cuenta con suficientes
facultades para la actuacion de medios proba-
torios “a fin de proporcionar (...) elementos
de juicio para la resolucion de los asuntos
sometidos a su competencia™”,

Asl, los titulares de marcas pueden apoyarse
en las autoridades marcarias para ofrecer la
actuacion de pruebas que no estén a su alcance
como, por ejemplo, ordenar la exhibicion de
documentos contables de una empresa encar-
gada comercializar los productos distinguidos
con la marca o realizar una inspeccion en algun
astablecimiento comercial. De lo que se trata
es que el INDECOP! apoye y no ponga “trabas”
escudandose en la premisa de que lacargadela
prueba recae sobre el titular de la marca.

Para finalizar, debemos senalar que algunos
de los documentos que resulten idoneos para
probar el uso de una marca de producto, no lo
seran a efectos de probar el uso de una marca
de servicio {por ejemplo: DUA’, muestras y eti-
quetas de los productos). La probanza de este
tipo de marca resulta, en muchos casos, una
tarea mas compleja y se suelen considerar como
pruebas idoneas la presentacion de contratos de
servicios, recibos por honorarios, tarjetas perso-
nales de presentacion o elementos publicitarios
en los que se aprecie la marca como signo que
identifica un origen empresarial determinado.

Asi, a nivel jurisprudencial se sostiene que en
“el caso de las marcas de servicio la publici-
dad tiene méas importancia que en el de las

marcas de producto, siendo lo mas importan-
te ponderar si la publicidad resulta suficiente
paraindicar que la marca identifica un origen
empresarial determinado””y que "el empleo
de la marca de servicio puede limitarse al uso
en publicidad puesta en establecimientos
comerciales u objetos que sirven para la pres-
tacién del servicio, como tarjetas personas,
paginas web, entre otros™''.Al respecto, cabe
hacer referencia al pronunciamiento emitido
por el Tribunal del INDECOPI en el procedi-
miento de cancelacion del registro de la marca
WONG {mixta), inscrita para distinguir “servicios
médicos; serviclos veterinarios; cuidados de
higiene y de belleza para personas o animales;
servicios de agricultura y silvicultura”™ incluidos
en la clase 44 de la Clasificacion Internacional,
en el que considerd el uso de la referida mar-
ca mediante su inclusion en una pagina web,
habiendo sefalado lo siguiente:

*Por su parte, a través de la pagina web
www.ewong/masvida.html, especifica-
mente con el programa denominado «MAS
VIDA», se advierte que la empresa E. Wong,
al menos desde marzo del 2009, brinda
servicios relacionados a la belleza y cuidado
de las personas que ingresen a dicho portal,
proporcionandoles informacion, datos y
consejos para llevar una vida saludable, lo
cual, de acuerdo a la Clasificacion de Niza,
se encuentra comprendido dentro de la
clase 44 de la Nomenclatura Oficial,

Si bien el programa en mencion se de-
nomina MAS VIDA, cuyo signo distintivo
aparece en la parte superior central del
portal web, también se aprecia el uso del
signo WONG y logotipo, tanto en la parte
superior izquierda como en la parte inferior,
el cual es susceptible de ser apreciado por

28, Articulo 2, inciso h). del Decrato Legrslativo No. 1033; -Ley de Organizacion y Funciones del INDECOP!-.
29, Articulo 44 3, def Decreto Legislativa No, 1033: -Ley de Organizacion y Funciones del INDECOPI-,
30, Pesolucion No. 3207-2000/TPHINDECOPI de fecha 30 de noviembee de 2009, recaida en el expediente No. 343320

2008,

31, Resolucion No. 2431-201 1/TPHINDECOP| de fecha 3 de noviembre de 2011, recaida en el expediente No, 3196167

2008.
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los usuarios del portal como la marca que
identifica los servicios prestados (...)

{...) la Sala considera que se esta frente a
un uso conjunto de marcas para distinguir
servicios relacionados con el cuidado y
belleza de las personas.

[...) Si bien no se tiene informacion acerca
de cudntos usuarios han visitado el portal
en mencion, dado que se esta frente a una
marca de servicio, basta que la misma haya
sido publicitada a través de una web para
acreditar su uso, siendo irrelevante también
que los servicios brindados sean gratuitos™”.

Como se aprecia, hasta la forma de evaluar las
pruebas de uso de una marca de servicio es
distinta de aquella realizada en una marca de
producto. No es que la autoridad marcaria sea
menos rigurosa al analizar las pruebas de una
marca de serviclo, sino que es consciente de
que la probanza de este tipo de marcas arrastra
el problema de que, muchas veces, la marca del
serviclo prestado no aparece consignada en
documentos.imaginemos un DJ cuyo trabajo
consiste en poner musica en matrimonios y se
identifica bajo la marca DJ SERGIO. De plan-
tearse la acclon contra el registro de la marca
DJ SERGIO, es muy probable que €l DJ se vea
en un serio problema de falta de pruebas pues,
como es logico, los DJ's no suelen publicitar su
marca en los eventos a los que asisten. Ante ello,
el uso podria acreditarse con tarjetas de pre-
sentacion del DJ en los que aparezca la marca,
asi como contratos de prestacion de servicios

celebrados para cada matrimonio e Incluso a
través de fotografias de los eventos, debiendo
la autoridad marcaria ser consciente que, por
el tipo de servicio brindado, es poco probable
que exista una exposicion de la marca frente a
los consumidores.

V. AMODO DE CONCLUSION

El registro de una marca que es utilizada en el
mercado puede ser cancelado totalmente si su
titular no acredita de manera fehaciente su uso,
Ello no sdlo puede derivar en la extincion de los
derechos sobre la marca sino también en que
un tercero la registre a su nombre.

Probar el uso de una marca no es una tarea facil,
En la mayoria de casos se requiere presentar
diversos medios probatorios que ameritan
una evaluacion en conjunto por parte de las
autoridades marcarias. Si las autoridades no
realizan este ejercicio, es muy probable que los
registros de marcas que efectivamente vienen
siendo utilizadas en el mercado sean finaimente
cancelados de manera injustificada. Asi comoel
titular tiene el “pesa” de demostrar el uso de la
marca, las autoridades tienen la obligacion de
analizar las pruebas en su conjunto.

Si la marca es utilizada en el mercado, su titular
debe cerciorarse de usarla tal y como se encuen-
tra registrada y siempre siendo consciente de
tratar de generar documentos que, a la postre,
sirvan como medios de prueba del uso de la
marca ante una eventual accion que pueda derl-
var en la pérdida de sus derechos sobre la marca.

32 Resolucion No. 2559-201 1/TPIHINDECO®! de fecha 16 de noviembre de 2011, recaida en el expedionte No. 413782

2010.
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