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RESUMEN:

En ¢l peesente trabage, la autora analiza los peecedentes de observancia obligatona en matera de cancelacion paraal del regatro de
wna marca por falta de uso, establecidos en Las Resoluciones N° 1183-2005/TPL-INDECOP! y N” 2076-2016/TP1- INDECOP1, emitidas por |a Safa
Espedalizada en Propiedad Intelectual (amtes Saka de Propiedad Intelectual) del Tibunal del INDECOPT,
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ABSTRACT:

In this paper, the author examines the peecedents of mandatery compliance in partial cancellation of 2 brademark registration for nea:
use, sets in resolutions N°. 1183-2005/TPLINDECOP! and N, 2076- J016/TH-INDECOPI, issued by the Specialized Chaeber in inteflectul
Property of INDECOPTS Court

Keywords: Cancellation for non-use - Partal ancellition ~ Decision £86 - Precedent for mandasory compliance,

I.  INTRODUCCION

En el Peru no existe, propiamente, una obli-
gacién de uso de marca como tal. El uso de |a
marca o la intencion de usarla en el mercado
no son requisitos para obtener ni renovar el
registro de una marca en los paises miembros
de la Comunidad Andina.

Sin embargo, a fin de lograr una coherencia
entre el contenido formal del registro marca-
rio y la realidad del mercado, nuestro sistema
comunitario de marcas establece, con gran
acierto, la posibilidad que los interesados
puedan retirar del registro aguellas marcas
que no han sido utilizadas, sin motivo justifi-
cado, por un determinado periodo, mediante
la interposicion de acciones de cancelacion
por falta de uso.

Al respecto, el articulo 165, primer parrafo, de la
Decision 486 establece lo sigulente:

*Articulo 165.- La oficina nacional compe-
tente cancelard el registro de una marca @
solicitud de persona interesada, cuando sin
motivo justificado la marca no se hubiese
utilizado en al menos uno de los Paises
Miembros, por su titular, por un licenciata-
rio o por otra persona autorizada para ello
durante los tres anos consecutivos preceden-
tes a la fecha en que se inicle la accion de
cancelacion. La cancelacion de un registro
por falta de uso de ia marca también podrd
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solicitarse como defensa en un procedimien-
to de oposicion interpuesto con base en la
marca no usada”

La “cancelacion por falta de uso”, conforme
a la regulacion de la Decision 486, tiene por
finalidad que las personas interesadas puedan
eliminar del registro aquellas marcas que no
han sido utilizadas, en al menos un pais miem-
bro de la Comunidad Andina, en los tres anos
consecutivos precedentes al inicio de 1a accion
de cancelacién.

La norma dispone, asimismo, que cuando la falta
de uso no afectara a todos los productos o ser-
vicios protegidos por la marca, se eliminaran del
registro aquellos productos o servicios para los
cuales la marca no ha sido utilizada, tomando
en cuenta para ello 1a identidad o similitud de
los productos o servicios.

Asi, el articulo 165, tercer parrafo, de la Decision
486 senala lo siguiente:

*Cuando la falta de uso de una marca solo
afectara a uno o a algunos de jos productos
0 servicios para los cuales estuviese registrada
fa marco, se ordenard una reduccion o limi-
tacion de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aguéllos respecto de los cuales
la marca no se hubiese usado; para ello se
tomard en cuenta la identidad o similitud de
los productos o servicios”.



La cancelacion por falta de uso con relacion a uno
o algunos de los productos o servicios del registro
es usualmente conocida bajo el nombre de "can-
celacion parcial’ aunque como lo ha establecido
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOP! en diversa jurisprudencia,
la lamada “cancelacion parcial® no es una figura
de cancelacion propiamente dicha.

La accion de cancelacion es, en realidad, una
sola; es decir, una vez interpuesta, el titular del
registro tiene la carga de probar el uso de la
marca para todos aquellos productos o servicios
protegidos por el registro. Si el titular no acredita
el uso de la marca para al menos un producto ©
servicio, segun sea el caso, el registro de la marca
es cancelado en su integridad. Sin embargo,
si el titvlar acredita el uso para uno o algunos
de los productos o servicios que distingue, el
registro de la marca es parcialmente cancelado,
eliminandose del mismo aquellos productos o
servicios para los cuales el uso de la marca no
ha sido acreditado,

De conformidad con lo establecido por la
Decislon 486, para establecer los productos o
servicios que deben permanecer en el registro y
cudles deben ser eliminados en una cancelacion
parcial, se debe tener en cuenta la identidad o si-
militud que pueda existir entre (i) los productos
o servicios consignados en el registro de la mar-
ca cuya cancelacion se pretende y (i) aquellos
productos o serviclos respecto de los cuales el
uso de la marca ha sido acreditado por el titular
en el tramite de la cancelacion por falta de uso,

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del Tribunal del INDECOPI ha emitido dos pre-
cedentes de observancia obligatoria fijando los
criterios que se deben tomar en cuenta para
establecer los productos o servicios que deben
permanecer en el registro cuando corresponde
cancelar parcialmente el registro de una marca.

En el presente articulo analizaremos y comen-
taremos dichos precedentes de observancia
obligatoria, establecidos en (i) la Resolucion N©
1183-2005/TPI-INDECOP| de fecha B de noviem-
bre de 2005 vy (ii) la Resolucion N° 2076-2016/
TPIHINDECOPI de fecha 27 de junio de 2016,

la cual modifica el precedente de observancia
obligatoria anterior.

Previo a ello, desarrollaremos algunos concep-
tos e ideas relevantes en materia de cancelacion.

Il. CANCELACION DE MARCAS POR FALTA
DE USO

Una vez registrada la marca, el titular tiene la
carga de utilizarla en los términos establecidos
en la Decision 486, a fin de evitar que algun
tercero interesado pueda cancelar el registro
de la misma por falta de uso,

Ahora bien, la posibilidad de cancelar el registro
de una marca no utilizada surge una vez que han
transcurrido tres anos, contados a partir de la
fecha en que el titular de la marca fue notificado
con la resolucion que agoto el procedimiento de
registro en la via administrativa.

Al respecto, el articulo 165, segundo parrafo, de
la Decision 486 sefala lo siquiente:

“Wo obstante lo previsto en el parrafo anterior,
no podrd iniciarse la accion de cancelacion
antes de transcurridos tres anos contados
a partir de la fecha de notificacion de la
resolucion que agote el procedimiento de
registro de la marca respectiva en la via ad-
ministrativa’,

La aplicacion de esta norma ha generado algu-
nos contratiempos en aquellos casos en los cua-
les la resolucion final que concedio el registro
de [a marca no fue notificada oportunamente
al titular por la autoridad marcaria. Asi, en la
practica, hemos visto casos de marcas que a
pesar de haber accedido al registro hace mas
de 4 0 5 anos, ellas aun no eran susceptibles de
ser canceladas por falta de uso, pues las resolu-
clones que otorgaron sus registros no habian
sido oportunamente notificadas a sus titulares,

Debemos recordar que hace anos atras, la
practica de la—en ese entonces—Oficina
de Signos Distintivos en aquellas solicitudes
no contenciosas de registro de marcas, era
notificar las resoluciones que otorgaban los
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reqistros conjuntamente con los certificados
respectivos. Dicha notificacion se efectuaba
de manera personal en las instalaciones del
INDECOPI, solo cuando el titular de la marca
se acercaba a la menclonada Oficina a recoger
el certificado de registro. En el mismo acto, la
Oficina de Signos Distintivos notificaba tanto el
certificado como la resolucion que otorgaba el
registro. Sin embargo, no faltaron casos en los
que el interesado se demoraba en recoger el
certificado o nunca se presentaba a recogerlo
y, por tanto, la notificacion de la resolucion no
se materializaba.

Debemos destacar que cuando la —actual—Di-
reccion de Signos Distintivos del INDECOPI ha
detectado alguno de dichos casos, ha procedido
a subsanar la omision mediante notificacion
personal de la resolucién en el domicilio sena-
lado por el titular.

Ahara bien, la posibilidad de cancelar el regis-
tro de una marca no utilizada conforme a lo
indicado lineas arriba, no es irrestricta, pues la
Decision 486 establece que no se cancelara el
registro de una marca cuando la falta de uso se
haya debido a causas de fuerza mayor o caso
fortuito, entre otros.

Si bien el analisis de dichas causas justificati-
vas de falta de uso no es materia del presente
articulo, cabe citar a la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOP!,
quien al analizar dichos supuestos eximentes de
cancelacion, establece lo siguiente;

“Los unicos motivos que se pueden alegar
para justificar la falta de uso de ia marca son
los que se sustenten en caso fortuito o fuerza
mayor (regulado en el articuio 1315 del Codi-
go Civil), o restricciones a las importaciones
y otros requisitos oficiales impuestos a los
bienes o servicios protegidos por la marca.”'

NI, CANCELACION PARCIAL DE MARCAS
POR FALTA DE USO

La Decisidn 486 establece de manera expresa la
posibilidad de cancelar parcialmente el registro
de una marca cuando el usa de la misma no
haya sido acreditado para todos los productos
0 servicios protegidos por el registro.

La anterior Decision 344 no hacia referencia al-
guna ala posibilidad de cancelar parcialmente el
registro de una marca. La interpretacion del IN-
DECOPI era que, bajo &l régimen de la Decision
344, no resultaba posible cancelar parcialmente
un registro marcario.

Dicha posicion era contraria a la del Tribunal
de Justicia de 1a Comunidad Andina, quien al
interpretar el articulo 108 de la Decision 344
indicaba que, a pesar de no existir referencia
expresa en dicha norma, si era posible cancelar
parcialmente el registro de una marca durante
la vigencia de la referida Decision.

Asl, en la Resolucion de Interpretacion Prejudi-
cial de fecha 17 de abril de 2013, emitida en el
Proceso 36-1P-2013, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina sefalo lo sigulente:

“Ahora bien, la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena no se refiere ex-
presamente a la cancelacién parcial de un
registro marcario como lo hace la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andi-
na en el articulo 165, sin embargo, ello no
impide para gue cuando no se esté usando
una marca en algunos de los productos
o servicios para los que fue registrada, la
Oficina Nacional Competente, ordene una
reduccion a la lista de productos o servicios
que protege la marcao, eliminando aquellos
respecto de los cuales la marca no estuviese
siendo usada, siempre tomando en cuenta

1.  Resoluclon N* 3881-2016/TPLINDECOPI de fecha 19 de octubre de 2016, emitida en el Expedients N° 623823-
2015, correspondiente a la accion de cancelacian por faita de uso presentada por Aeropago SA. contra el reglstro
de la marca de servicio OCEANIKA, registrada con certificado N* 41917, a nombre de Luss Felipe Capamadiian
Rospigliosi, para distinguir expendio de comidas, bebidas y licores de la clase 43 de la Clasificacion Internacional,
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la identidad o similitud de los productos o
Servicios.

Es decis, dicha figura se da cuando la falta
de uso de la marca sélo afecta a alguno de
los productos o servicios para los cuales se
hubiese registrado la marca, caso en el cual
la Oficina Nacional Competente ordenard
la exclusion de dichos productos o servicios,
previo analisis de la identidad o similitud de
los productos o servicios™,

Como hemos senalado anteriormente, el criterio
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
no era compartido por el INDECOPI, quien du-
rante la vigencia de la anterior Decision 344, no
aceptaba cancelar parcialmente los registros de
marca por falta de uso.

Asi, bastaba que el titular de la marca materia
de cancelacion probara el uso de su marca
para distinguir cualquiera de los productos
o servicios listados en la cobertura del regis-
tro, para que la accion de cancelacion fuera
declarada infundada y el registro de la marca
se mantuviera vigente para todos y cada uno
de los productos o servicios listados en la
cobertura del registro.

Estamos de acuerdo con la posicion que adoptd
el INDECOPI al aplicar el articulo 108 de la Deci-
sién 344, Dicha norma establecia que la oficina
nacional competente cancelaria el registro de
una marca a solicitud de persona interesada,
cuando sin motivo justificado, la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los Paises
Miembros, por su titular o por el licenciatario de
éste, durante los tres anos consecutivos prece-

dentes a la fecha en que se Inicld la accién de
cancelacién.

Sobre el particular, nos permitimos citar a la —
en ese entonces— Sala de Propiedad Intelectual
del Tribunal del INDECOPI, quien en la Resolu-
cion N" 1509-2001/TPH-INDECOP! de fecha 31 de
octubre 2001, emitida durante la vigencia de la
Decision 486, senala lo sigulente:

“Esta norma -refiriéndose a la Decision
486- requla asimismo una modalidad no
contemplada en la anterior legislacién, esto
s, la cancelacion parcial de la marca.

(...)

Como se acaba de sehalar, la posibilidad de
cancelar parcialmente una marca por no ha-
ber sido usada para determinados productos
en un periodo anterior al inicio de la accion de
cancelacion es una figura que no existio bajo
¢l régimen anterior™.

Dicha resolucion fue emitida por la Sala de Pro-
piedad Intelectual del Tribunal del INDECOP! en
el Expediente N* 101853-2000, correspondiente a
la solicitud de registro de la marca GLOBO POP &
LOGOTIPO, presentada por Confipeni SA. para dis-
tinguir productos de la clase 30 de la Clasificacion
Internacional. Kellogg Company presento obser-
vacion contra dicha solicitud en base a su marca
POPS, registrada bajo certificado N* 90396 para
distinguir “café, té, cacao, azicar, arroz, taploca,
sagu, sucedaneos del café, harinasy preparaciones
hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, paste-
leria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal,
mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias, hielo
y demas”de la clase 30.

2. Resolucion de Interpretacion Prejudicial de fecha 17 de abrll de 2013, emitida en el Proceso 3682013, Solicitud
formulada por & Consejo de Estado de La Republica de Colombia, Sala de o Contencioso Administrativo, Seccion
Primera, en ka accion de nubdad interpuesta por Precision Trading Corp. contra la Resolucion N 23466 por medio
de la cual ef Superintendente Delegado para la Propsedad Industrial cancelo parcialmente & registro de la marca
PRECISION (mixta) en el sentide de excluir de la cobertura los siguientes productos: “aparatos @ nstrumentos
clentificos, ndutkoy, geoddsicos. electricos de pesar. de medida. de senalizacion, de controd y de ensefanza,
distribuidoves automaticos, mecanismos para aperatos de previo pego, cafas registradovas, maquings de calcutar y
extintores” de W clase 9 de la Clmificacion Internacional,

3, Resolucson N* 1509-2001 /TPIINDECO™ de fecha 31 de octubre de 2001, emitida en el Expediente N* 101853-

2000,
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Al responder la observacidn formulada por
Kellogg Company, la empresa Confiperd S.A,
solicitd, como medio de defensa, la“"cancelacion
parcial” del reqistro de la marca POPS, sustento
de la observacion. Confipert S.A. alegé que la
marca POPS habia sido utilizada durante los tres
anos anteriores para Identificar dnica y exclu-
sivamente preparaciones hechas de cereal de
maiz, por lo que especificamente solicitaba la
cancelacidon parcial del registro de dicha marca
para los demas productos de la clase 30 consig-
nados en el distingue del registro,

La Sala de Propiedad Intelectual declaro impro-
cedente la“"cancelacion parcial® por falta de uso
interpuesta por Confiperu S.A. contra Ja marca
POPS de Kellogg Company. La Sala sustentd
su decisién en el hecho que al momento de
interposicion de la accion de cancelacion (13 de
setiembre de 2000), aun no habian entrado en
vigencia las disposiciones de la Decision 486 (en
vigor desde el 1° de diciembre de 2000).

Nos parece acertada la decision del INDECOPI en
el extremo que desestimao la cancelacion parcial
del registro de la marca, pues al momento en
que se solicito la accion de cancelacion por falta
de uso aun no habia entrado en vigencia la De-
cision 486. En ese sentido, mal podia imponerse
al titular de la marca una penalidad —esto es,
cancelar parcialmente el registro de su marca—
por Incumplir una carga a la que en realidad no
estaba sujeto en dicho momento.

Sin embargo, discrepamos de la referida reso-
luciéon por cuanto omitio analizar el uso de la
marcay no emitié un pronunciamiento sobre la
cancelacidn total del registro. En efecto, si bien
al interponer la cancelaciéon como medio de
defensa, Confipera S.A. indico que solicitaba la
“cancelacion parcial” de la marca, en aplicacion
del principio de impulso de oficio que rige el
procedimiento administrativo, correspondia a
la autoridad marcaria encausar de oficio el pro-
cedimiento a una accion de cancelacion en los
términos del régimen anterior {Decision 344).

Si bien la férmula adoptada por la Decision 344
era mas sencilla en términos de probanza, pues
bastaba acreditar el uso de la marca con relacién

Marcela Escodbar Vasquez de Velasco

a cualquier producto o servicio para mantener
vigente el registro de la marca en su integridad,
ello no equiparaba el contenido formal del regis-
tro marcario a la realidad del mercado.

Por ejemplo, frente a una marca registrada para
distinguir productos tan diversos de la misma
clase, como “papel higiénico, servilletas, articu-
los de papeleria, cuadernos, libros, maquinas
de escribir y articulos de oficina —excepto
muebles—" de la clase 16, bastaba que el titu-
lar de 1a marca defendiera su registro ante una
cancelacion por falta de uso, probando el uso
de la marca para distinguir “papel higiénico™y
el registro quedaba intacto para la totalidad de
la lista de productos original.

De esa manera, la marca que era utilizada uni-
camente para "papel higiénico” podia bloquear
el registro de marcas Idénticas o similares para
distinguir productos distintos y no relaciona-
dos al papel higiénico pero que podian ser
idénticos o vinculados a otros productos que
se mantenian en el registro, como por ejemplo,
*maquinas de escribir”,

En ese sentido, nos parece acertada la modi-
ficacion introducida por la Decision 486 a la
figura de la cancelacién por falta de uso, a fin
de mantener en el registro inicamente aquellos
productos o servicios respecto de los cuales se
acredita el uso de la marca.

Sin embargo, 1a redaccién empleada por la
Decision 486 no es clara al establecer que “se
tomard en cuenta la identidad o similitud de los
productos o servicios” para determinar aquelios
que deben permanecer en el registro.

IV. PRECEDENTES DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA EN MATERIA DE
CANCELACION PARCIAL DE MARCAS
POR FALTA DE USO

A fin de contar con criterios que permitan una
correcta aplicacion del tercer parrafo de la
Decision 486, que establece la posibilidad de
cancelar parcialmente un registro de marca,
la Sala de Propiedad Intelectual —ahora Sala
Especializada en Propiedad Intelectual—del



Tribunal del INDECOP! emitio el precedente de
observancia obligatoria contenido en la Reso-
lucion N* 1183-2005/TPILINDECOP! de fecha 8
de noviembre de 2005,

Dicho precedente de observancia obligatoria
fue posteriormente modificado por la Resolu-
clon N* 2076-2016/TPHINDECOPI emitida por la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Tribunal el 27 de junio de 2016,

A continuacién desarrollamos el contenido y di-
ferencias de los dos precedentes de observancia
obligatoria en materia de cancelacion parcial.

1. Resolucion N° 1183-2005/TPI-INDECOPI
del 8 de noviembre de 2005.

Con fecha 7 de enero de 2004, la empresa Pro-
ductos Familia S.A. solicito la cancelacion por
falta de uso de la marca PETALO, con certificado
N" 26408, inscrita en ese entonces a nombre de
Medifarma S.A. en la clase 16 de la Clasificacion
Internacional,

El registro de la marca distinguia “papel higieé-
nico, toallas de papel, servilletas y panuelos de
papel, papel desmaquillante, papel de tocador
y similares y otros articulos” de la clase 16 de la
Clasificacion Internacional. Cabe senalar que
a partir de la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo 823, derogado posteriormente por
el Decreto Legislativo 1075 —modificado por el
Decreto Legislativo 1309—, indicaciones tales
como”y similares” oy otros articulos®ya no son

aceptadas en las listas de productos y servicios
de las solicitudes de registro de marca.

La —en ese entonces—Oficina de Signos
Distintivos declard fundada la accion de can-
celacion mediante Resolucion N* 14324-2004/
OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre de
2004, El titular de la marca interpuso recurso
de reconsideracion, el mismo que fue decla-
rado fundado y la cancelacion fue declarada
fundada en parte pues la empresa Medifarma
S.A. presenté pruebas que acreditaban el uso
de la marca PETALO para distinguir “papel
higiénico”. La Oficina de Signos Distintivos
decidio dejar vigente el registro de Ia marca
para distinguir “papel higiénico y sus simila-
res” de la clase 16.

A criterio de la Oficina de Signos Distintivos,
correspondia dejar vigente el registro de la
marca PETALO para los productos respecto de
los cuales el uso de la marca habia sido acre-
ditado —papel higiénico—asi como para los
productos similares a aquellos. Asi, dado que
la lista de productos del registro de la marca
PETALO incluia "y similares y otros articulos’,
la Oficina de Signos Distintivos dejo vigente el
registro para distinguir “papel higiénico y sus
similares” de la clase 16",

El accionante Productos Familia S.A. interpuso
recurso de apelacion contra la resolucion de
reconsideracion, alegando que las pruebas
presentadas por el titular no eran suficientes
para acreditar el uso de la marca PETALO en la

4. Elmismo criteno se ve reflejado en diversas resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos. A modo de ejemplo,

citamos las sigulentes

Resolucion N* 681-2005/050-INDECOP! de fecha 19 de enero de 2003, emitida en ¢l Expediente N* 207461-2004,
Endicha resolucion, ia Oficina de Signos Distintivos declasd fundada en pane la accion de cancelacion intérpuesia
por José Miguel Tirado Melgar y, en consecuencia, canceld parcialmente al regestro de la marca DERBY (centificado
N’ 14454) de Amay Commercial Inc, dejandolo vigente para distinguic “caramelos y sus simiares” de la clase 30.La
matca originalmente distinguia "calé, té, cacao, chocolateria, confiteria y demis” de ta clase 30

Resolucion N° 1126 2005/050-INDECOP! de fecha 27 de enero de 2005, emitida en los Expedientss acumulados
N’ 200754-2004 y N* 204686-2004. En dicha Resolucion, la Oficina de Signos Distintivos declard fundada en parte
la acchon de cancelacion interpuesta por Grupo PI Mabe. SA. de CV. y, en consecuendla, cancelt parclaimente el
registro de la marca KIDY'S (certificado N* 68211) de Diez Editores S A, dejandolo vigente para destinguir “revistas
y sus similares” de la clase 16, La marca originalmente distingula “periadicos, revistas, matenal de instruccion y de
ensenanza, folletos, productos de imprenta, papeleria, textos publicitarios y demas productos” de la clase 16,

Comentarios a los precedentes de observancea obligatoria en matera de cancelacitn parcial de matcas por falta de uso
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cantidad y modo que normalmente correspon-
de al papel higlénico.

Mediante Resolucién N° 1183-2005/TPI-INDE-
COPi del 8 de noviembre de 2005, la —en ese
entonces—Sala de Propledad Intelectual del
Tribunal del INDECOP! resuelve lo sigulente:

1. Confirma la resolucién de reconsideracion
en el extremo que declard fundada en
parte la accién de cancelacion y mantuvo
vigente el registro de la marca PETALO para
distinguir “papel higienico" de la clase 16.

2. Revocala resolucion de reconsideracionen
elextremo que mantuvo vigente el registro
de la marca PETALO para distinguir los “si-
milares” al papel higiénico de la clase 16.

3. Deja firme la primera resolucién de la Of-
cina de Signos Distintivos en el extremo
que cancelo el registro de la marca PETALO
respecto de "toallas de papel, servilletas y
panuelos de papel, papel desmaquillante,
papel de tocador y similares y otros articu-
los"de la clase 16.

4. Establece el precedente de observancia
obligatoria con relacion a los criterios a
tener en cuenta al aplicar el tercer parrafo
del articulo 165 de la Declision 486,

5. Solicita al Directorio de INDECOP!I la publi-
cacion de la resolucion en el Diario Oficial
El Peruano

El tercer parrafo del articulo 165 de la Decision
486 —al que hace referencia el numeral 4
arriba mencionado— es precisamente el que
establece la cancelacién parcial del registro
de una marca cuando el uso de |la marca no es
acreditado con relacion a todos los productos
0 servicios protegidos por el registro.

El precedente de observancia obligatoria materia
de la Resolucion N° 1183-2005/TPI-INDECOPI
establece una serie de criterios para determinar
los productos o servicios que se deben mantener
en el registro al cancelar parcialmente el registro
de una marca. Dichos criterios son los siguientes:

Marcela Escobar Vasquez de Yelasco

a) Si se acredita el uso de la marca para un
producto o servicio idéntico a uno especi-
ficamente detallado en la lista de productos
o servicios de la marca, corresponde man-
tener dicho producto o servicio.

b) Si se acredita el uso de la marca para un
producto o servicio que no se encuentra
especificamente detallado en la lista de pro-
ductos o servicios que la marca distingue,
debera verificarse lo siguiente;

b.1. Sidicho producto o servicio resulta si-
milar a alguno expresamente detallado
en dicha lista, s&e mantiene el producto
expresamente detallado en 1a lista.

b.2. Si diche producto o servicio se en-
cuentra comprendido enun género de
productos o servicios distinguido ex-
presamente por la marca, se mantiene
dicho género de productos o servicios
en el registro.

¢} Siudnicamente se acredita el uso de la mar-
ca para distinguir un producto o servicio
que no se encuentra comprendido en los
supuestos antes descritos, corresponde la
cancelacion total del registro.

De acuerdo a lo establecido en el precedente
de observancia obligatoria, si se prueba el uso
de la marca con relacion a productos o servi-
clos que no estan expresamente indicados en
la cobertura del registro pero son similares o
estan comprendidos dentro de productos o
serviclos que si estan consignados en la lista de
productos o servicios del registro, entonces el
registro de la marca se mantiene vigente para
distinguir unicamente aquellos productos o ser-
viCios que estan expresamente consignados en
el distingue y que son similares o comprenden
a aquellos para los cuales el uso de la marca ha
sido acreditado.

Sin embargo, si el uso de la marca se prueba con
relacion a un producto o servicio expresamente
Indicado en la lista de productos o servicios,
entonces corresponde mantener unicamente
dicho producto o servicio, aun cuando el refe-



rido producto o servicio resulte ademas similar
o se encuentre comprendido dentro de otros
productos o servicios también consignados en
la cobertura de la marca.

En 1a Resolucion N* 1183-2005/TPI-INDECOPI,
que establece el precedente de observancia
obligatoria, la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal de INDECOP! utilizé un cuadro para
explicar las diferentes maneras en que se puede
restringir la cobertura de un registro como con-
secuencia de una cancelacion parcial,

Basandonos en dicho cuadro, presentamos el
siguiente ejemplo:

MARCA "X*

Cate, Calé, chocolates Confiteria Cale.
thacolates, thecolaned
cunbterias
Cole, Chocolates Cafe Choco
thecolstes confrierna lates
confiterk ¥ demas
y demis prociucton
productos e la e
el claw
Cold, Cadé, chocolates y Deman Calé, cho-
chocalates, corfiterls producton colates,
canfitena de ladase confiierk
y deman
productos
dela clase
Cake, Arroz Cafe, Moz
chocolotes (NO esth eapech- chocolases,
confriena amente detalado | confirerks
y demés on la lota pero y dernis
prochuctos esta ncuido den producics
de lo clase o de'y demas O L clse
productas de la
chxse”)
Cafe, Carpeneton Cafe, chox Confireria
chaocolates, o etdn alates
confiterla eapecficaments
dessllodos en la
lista pesw eszdn
Inchaiias dentio
de ‘canfitnra”)
Calé, Araz Cafe, El registio
hocolates, chocolates. 5 conce-
confitéria corftenn fado en w
integoidad

El precedente de observancia obligatoria esta-
blecido en la Resalucion N* 1183-2005/TP1-IN-
DECOP! fue modificado el afno pasado por el
precedente de observancia obligatoria materia
de la Resolucion N* 2076-2016/TPI-INDECOP! de
fecha 27 de junio de 2016, el cual desarrollamos
a continuacian.

2, Resolucion N* 2076-2016/TPI-INDECOPI
del 27 de junio del 2016.

Con fecha 18 de diciembre de 2013, Katty Giova-
na Nahui Fierro solicito la cancelacién por falta
de uso de la marca CORONA, inscrita con certi-
ficado N* 54223 a nombre de Gulda & Cia. SAC,
en la clase 8 de la Clasificacion Internacional.

El registro de la marca distinguia “exclusiva-
mente herramientas de mana” de la clase 8 de
ta Clasificacidn Internacional.

Mediante Resolucion N° 370-2014/CTSD-INDE-
COP1 de fecha 27 de agosto de 2014, la —en ese
entonces existente—~Comision Transitoria de
Signos Distintivos declaro infundada la accién
de cancelacion y, en consecuencia, mantuvo
vigente el registro de la marca para distinguir
exactamente los mismos productaos, a saber,
“exclusivamente herramientas de mano” de la
clase 8 de la Clasificacidn Internacional.

La accionante interpuso recurso de apelaciéon
manifestando que el uso de la marca CORONA
solo habia sido acreditado para “arcos para
carnicero”de la clase 8, mas no para identificar
"herramientas de mano” en general, por lo
que se debia cancelar parcialmente el regis-
tro, limitandolo exclusivamente a aquellos
productos para los cuales efectivamente se
utilizaba la marca en el mercado —arcos para
camicero—,

Mediante Resolucion N* 2076-2016/TPI-INDE-
COPI del 27 de junio de 2016, la Sala Especiali-
zada en Propiedad Intelectual del Tribunal del
INDECOPI resuelve lo siguiente:

1. Revoca la resolucidn de primera instancia
en el extremo que mantuvo vigente el
registro de la marca CORONA para "herra-

Camentanos a los precedentes de abservancia cbligatoria en materia de cancelacian parcial de marcas por falts de uso
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mientas de mano (con exclusién de arcos
para carnicero)” de la clase 8.

2. Mantiene vigente el registro de la marca
CORONA para distinguir unicamente "arcos
para carnicera” de la clase 8.

3. Establece el precedente de abservancia
obligatoria con relacion a los criterios a te-
ner en cuenta al determinar si corresponde
mantener vigente el género de productos o
servicios en el registro de la marca, en aten-
cidn a lo establecido en el tercer parrafo del
articulo 165 de la Decision 486,

4. Modifica parcialmente el precedente de
observancia obligatoria materia de la Re-
solucion N° 1183-2005/TPI-INDECOPI del
8 de noviembre de 2005 en los siguientes
terminos:

= Sjse acredita el uso de la marca para
un producto o servicio que no esta
especificamente detallado en |a lista de
productos o servicios que la marca dis-
tingue, se debera verificar lo siguiente:

(i st dicho producto o servicio se
encuentra comprendido en un
género de productos o servicios
distinguidos expresamente por la
marca; y

(i) si tal producto o servicio guarda
similitud con los demas productos
o servicios que comprenden el
genero.

® Elhecho que se acredite el uso de una
marca para un producto o servicio
comprendido en un género distin-
guido expresamente por la marca no
determina automaticamente que se
deba mantener el género, sino que ello
estara condicionado a que los produc-
tos 0 servicios para los cuales se haya
acreditado el uso de la marca quarden
similitud con los demas productos o
servicios comprendidos en el género
en cuestion. Caso contrario corres-

pondera reducir la lista de productos
0 servicios unicamente a aquellos
productos o servicios para los cuales
ha sido acreditado el uso de la marca.

5. Dejasin efecto el precedente de observancia
obligatoria, emitido mediante Resolucion N°
1183-2005/TPHINDECOP, del 8 de noviem-
bre de 2005, en los extremos que contraven-
gan lo dispuesto en el numeral precedente.

6. Solicita al Directorio de INDECOPI la publi-
cacién de la resolucion en el Diario Oficial
El Peruano,

A criterio de la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual, resultaba necesario modificar el
anterlor precedente de observancia obligatoria
puesto que, de acuerdo a su experiencia reso-
lutiva, no siempre existe similitud entre todos
los productos o servicios que pertenecen a un
mismo genero,

En ese sentido, mantener el género de pro-
ductos o servicios cuando unicamente se ha
acreditado el uso de la marca para un producto
o servicio de dicho género, no cumple necesa-
riamente con lo establecido en el tercer parrafo
del articulo 165 de la Decision 486, en virtud del
cual “se tornard en cuenta la identidad o similitud
de los productos o servicios” al establecer los
productos o servicios a mantener en el registro,

Usando los productos del cuadro anterior,
podemos ilustrar la modificacion del nuevo
precedente de la siguiente manera:

MARCA X"
CLASE 30

Calé, chaco

Cile N, chocn

) Corfiteria

chooolores, |ty i

conftvu

Cofe. Chocolates Cate, confiers Chocolates

Chocolne, y deinds

confiteria producios de

y e la chase
productos
de la clave
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<an, Catd, chocols- Do prodoe e,
crocnlates, ey confiterls K de b clne chexclne
confesns confiteria
¥ Jemas
produnos
e b clans
Cafe, Amvor Café. chocola: Az
tredolatos, (N ST P« 105, confieen y
confeena cifcamente s prochac
¥ Somds detalado #n la 0 e S clde
prochcios A5ta pevo e1tdy
dr Dclase Includo dentro
de *y demin
productos de la
e
Cafe, Towdias de Café. chovola: Torslies de
whexalates, mals s, praparacio maiz
preparncs Ina astin nes hochae de
s hochas wpechiaren Coreale
e crrmbles e detaladen
on & lata peny
ewan inchdss
g de
“prepececiones
hechas de
L e
ambargo no
Quandan smik
el con todon
oa peochucion
corrgrend)
dos denm
Al genero
PrepIme ones
hecrar de
ceveglen”)
an, Caramexs Cals, thoco. Confttonis
chocolates, na estin Wi
conteerin ewpeuficamen
te detslbadon
en la lnta pesa
estan incyidoy
dantio da
“Confrnnia’y
oS guar
dan simeleng
Con 100k s
ok oy
comprencidos
weny el
genere ‘conh
o™
Cale, Arcg Cate, choco- €l regatro e
chocolates, latat conditaria | canceledo en
condteris e negridad

A diferencia del criterio adoptado por el ante-
rlor precedente de observancia obligatoria, de
acuerdo a lo establecido en el nuevo precedente
solo corresponde mantener el “género” de pro-
ductos o servicios en la cobertura del registro si
se cumplen los sigulentes supuestos:

(i) Los productos o servicios para los cuales
ha sido acreditado el uso de la marca se
encuentran contenidos en dicho género; y,

(i) Los referidos productos o servicios para
los cuales ha sido acreditado el uso de la
marca guardan similitud con el resto de los
productos o servicios comprendidos dentro
del mismo género.

Caso contrario, se mantendran en el registro
unicamente los productos o servicios especificos
para los cuales ha sido acreditado el uso de la
marca.

V. COMENTARIO FINAL

En un sistema como el nuestro, en el que la
proteccion de las marcas se adquiere —en prin-
clpio—con el registro, la cancelacion por faita de
uso constituye, sin lugar a dudas, una figura de
gran importancia pues ella permite eliminar del
registro, marcas no utilizadas que obstaculizan
el ingreso de nuevas marcas al registro,

Consideramos acertada la interpretacion efec-
tuada por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del INDECOP! en el pre-
cedente de observancia obligatoria materia de
la Resolucion N* 2076-2016/TPIINDECOP|, pues
de esa forma se logra armonizar de una manera
mas precisa la cobertura del registro de la marca
con la realidad del uso de la misma en el mercado.

Comenlarios a los precedentes de observancia obligatoria en materna de cancelacion parcial de marcas por falta de uso
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