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RESUMEN:

H presenie articuds analiza las implandias reladonads 2 L2 Resolucion N*2076-2016/TP1-INDECOP|, emitida el 27 de junio de 2016, me-
diamte |3 cual la Sala Especalizada en Propiedad Imelectual def INDECOP modificd en parte el peecedente de observancia obligatoria previsto
en & Reselucion W'Y 183-2005/TPH INDECOP!, establedende el noeve criterio aplicable a & interpretacion del tercer péraly del articslo 165
de 1a Decision Anding 484

Palabras dave: Resolucitn N*2076-2016/TP-INDECOP! — Cancelagin —Precedente de observancia obligatona - Modificadan - Articulo
165 — Tribumal de hustics de 12 Cormunidad Andina.

ABSTRACT:

This paper anabyzes the imglications selated to Resslution N’ 2076-2016/TP1-INDECOPY, ssued on June 27, 2016, in which the Specialized
Chamber in Yevefiectual Property of INDECOPIS Court modified in part the precedent for mandatoey enforcement provided in the Resolution N*
T183-2005/TP1- INDECORY, establishing the new criverion applicatie to the interpretation of the thisd patagraph of Article 165 of the Andean
Community Decsion 486

Keywords: Aesolution N° 2076-2016/TP1-INDECOPY — CanceBation — Precedest for mandatory enforcement — Modfication ~ Arficle 165
~ Andean Cormmunity Court of Justice,

I.  INTRODUCCION

frente a la interpretacion prejudicial del tercer
parrafo del articulo 165 de la Decision Andina
486, emitida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina,

Mediante Resolucion N* 2076-2016/TPI-INDE-
COPI, emitida el 27 de junio de 2016, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del
INDECOPI modificd en parte el precedente de Il
observancia obligatoria previsto en la Reso-
lucién N* 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha
8 de noviembre de 2005, estableciendo el

SOBRE LAS ACCIONES DE CANCELACION
DE SIGNOS DISTINTIVOS

El registro de una marca ante la autoridad

nuevo criterio aplicable a la interpretacion del
tercer parrafo del articulo 165 de la Decision
Andina 486.

El presente articulo analiza las implicancias de
este cambio de criterio, su aplicacion practica
frente a las nuevas solicitudes de cancelacion

nacional competente otorga un derecho de
uso exclusivo sobre la misma. Este derecho
trae consigo la obligacion de uso de la marca
por parte de su titular o un licenciatario auto-
rizado para ello, a fin de mantener su vigencia,
evitando asi que la misma sea cancelada por
la autoridad, a solicitud de parte, por su falta

que se presenten ante INDECOP! y su alcance de uso',

1. Articulo 165.- "La oficing nacional competente cancelaro el registro de una marca a solicitud de persona interesoda,
cuando sin motivo justificade fa marca na se hubiese utilizado en @l menas uno de los Poises Miembro, por su titulor,
por un Meenclatario o por otra persona auwtorizeda para elfo durante 1os 1rés 0N0s CONSECUtIVas précedentes o fa
fecha en que se inicie o accion de cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de lo marca tambien
podra soficitarse como defensa en un procedimiento de oposicion Interpuesto con base en ki marca no usado. No
obstante fo previsto en o pdrerafo anterior, no podrd iniciarse la accidn de canceiacian antes de transcurridos tres
anos contados o partir de la fecha de notificacikon de lo resalucidin que agate ef procedimiento de registeo de &z
marca respectivo en 1o vio administrotive. Ciando la falta de uso de una marca s0lo afectara 0 uno o a algunos de
fos productos o servicios para los cuales estuviese registrade lo marca, se ardenand una reducclon o fimitacion de la
fisra de los productos o servicios comprendidos en el registro de ko marca, eiiminando aguelos respecto de los cuales
fa marca no se hubigse usado; para ello se tomard en cuenta la identidad o similitud de fos productas a servicios, £
registro no podrad cancelarse cuando el titwlar demuestre que fa falta de usa se debio, entre otros, ¢ fuerza mayor o
caso fortuito®
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El principio del uso obligatorio de la marca
registrada es uno de los pilares del derecho de
marcas. Al respecto el Dr, Carlos Fernandez No-
voa’ explica cudl es la finalidad que se persigue
al imponer al titular de la marca la obligacién de

Otra finalidad esencial que debe perseguirse
mediante la implementacion del uso obli-
gatorio de la marca es, justamente, la de
aproximar en la mayor medida posible la
realidad formal del Registro de Marcas a la
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uso, precisando lo siguiente: realidad viva de la utilizacién de las marcas
en el mercado. |...) DA
‘Antes de analizar los diversos problemas T
que plantea la figura del uso obligatorio Ademads de las finalidades esenciales senala-
de la marca, parece oportuno exponer las das, el uso obligatorio de la marca cumple fi-
finalidades que el ordenamiento juridico nalidades funcionales. Entre las mismas cabe
persigue al imponer ai titular el onus de usar citar, en primer término, la de hacer posible
la marca registrada. A este respecto deben quee los nuevos solicitantes de marcas puedan
contraponerse las finalidades esenciales y las registrar marcas solicitadas. La importancia
finalidades funcionales de la requlacion del de esta finalidad es muy grande porque en &
uso obfigatorio de la marca registrada. Vea- determinadas clases de productos el registro 13
mos sucintamente unas y otras finalidades. de Marcas estd actualmente tan saturado que o
resulta muy dificil que un solicitante pueda -
Entre las finalidades esenciales del uso registrar una nueva marca. Pues bien no <
obligatorio de la marca figura, en primer cabe duda de que la saturacion disminuird y, o
términao la de arbitrar un mecanismo que en consecuencia se facilitard la posicidn del o
contribuya a la consolidacion de la marca solicitante de una nueva marca en la medida z
como bien inmaterial. Como én otro lugar que se cancelen las marcas registradas pero
de la obra se pone de manifiesto un signo no usadas.”
constituye una marca y, por lo misme, un
bien inmaterial cuando la union entre el Cabe resaltar que, ademas de la cancelacion por
signo y producto penetra en la mente de los  falta de uso, nuestra legislacion también prevé
consumidores, (...) De esta suerte, al cumplir  |a posibilidad de cancelar una marca, de oficio
la carga del uso de la marca registrada, el oasolicitud de parte, cuando su titular hublese
titular difunde la marca entre ef publico de  provocado o tolerado que ella se convierta en
los consumidores y, en consecuencia, parti-  un signo comun’ o genérico para identificar o
cipa en el proceso de formacidn de lamarca  designar uno o varios de los productos o servi-
como bien inmaterial. De modo que el uso  cios para los cuales estuviese registrada. -
obligatorio de la marca incide directamente 3
en la culminacion de la marca como bien  En el presente articulo solo analizaremos los v
inmaterial juridicamente protegido. alcances de la cancelacion de una marca por =
=
2. FERNANDEZ NOVOA, Carios. Tratado sobre derecho de marcas. Madrick Editorial Marclal Pons. Ediciones Juridicas =
y Sociales S.A, 2001, p. 453-454, a
- 4

3, Articulo 169.-"La aficing nacional competente, decretard de oficio o a soficitiad de cualquier persona, lo cancelagion
del registro de una marca o la ¥mitacion de su ofcance cuando su titwar hublese pravocada o tolerado que effa se
convierta en un signo coman o genérico para identificar @ designar Lo 0 varos de los productos o sevvicios pana
fos cuaies estuviese registrada. Se entenderd que une marca se ha convertido en un signe comun o genérico cugndo
en los medios comerciales y pavo el pibiico dicha marca haya perdido su cordcter distintivo como Indicacidn de
procedencia empeesdrial del producto o servicio al cual se oplica. Para estos efectos deberdn concurir Ios siguientes
hechos con refacidn a eso marca: @l ke necesidad que tuvieran los campetidores de usar el signa pare poder desarroliar
sus actividades por ne existis ofro nombre o signo adeciado para designar o identificar én el cevnercio al prodicto o
servicio respectivoy b) ef uso generalizodo de fo marca por ef publico y en los medios comerciales como signo comun
o gendrico del producto o servicio respective; y <) ¢f desconocimients o bajo reconacimiento por el pablico de gue lo
maoveo sigeifica una procedencia empresarial determinada’
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falta de uso, al amparo de lo previsto en tercer
parrafo del articulo 165 de la Decision 486,

Ill. SOBRE EL TERCER PARRAFO DEL
ARTICULO 165 DE LA DECISION 486:
INTERPRETACION DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Teniendo en cuenta que tanto el precedente es-
tablecido mediante la Resolucion N°1183-2005/
TPHINDECOP!I y la modificacion parcial de dicha
precedente mediante Resolucion N” 2076-2016/
TPHINDECOPI se encuentran referidos a la apli-
cacion del tercer parrafo del articulo 165 de la
Decision Andina 486 sobre la cancelacion parcial
de algunos de los productos y servicios que
distingue un signo distintivo por falta de uso,
consideramos relevante exponer a continuacion
cual es la interpretacion emitida a la fecha por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
respecto a la referida disposicion legal,

Al respecto, cabe senalar que de acuerdo con
lo previsto en los articulos 32 y 347 del Trata-
do de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, corresponde al Tribunal
interpretar por via prejudicial las normas de
la Comunidad Andina -tal como sucede con la
Decision 486-, sin efectuar interpretaciones del
derecho nacional o calificar los hechos materia
del proceso. Asimismo, de acuerdo con lo pre-
visto en el articulo 35° del mencionado Tratado,
las interpretaciones del Tribunal de Justicia de |a

Comunidad Andina deberdn ser adoptadas por
los jueces’ en sus respectivas sentencias.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de fa Comuni-
dad Andina, a través de la Interpretacion Pre-
Judicial emitida en el Proceso 449-1P-2015%, ha
senalado que la cancelaclén parcial por falta de
uso establecida en el tercer parrafo del articulo
165 de la Decision 486 opera cuando “Ia falta
de uso de la marca solo afecta a algunos de los
productos o servicios para los cuales se hublese
registrado la marca, caso en el cual la Oficina
Nacional Competente ordenara la exclusion de
dichos productos o servicios, previo andlisis de la
identidad o similitud de los productos o servicios”,
En atencion a ello, el Tribunal senala que los
requisitos para que opere la figura de la cance-
lacion parcial por falta de uso, son los siguientes:

“1. Que una marca determinada no se esté
usando para algunos de jos productos o ser-
vicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cug-
fes se ysa o marca no sean idénticos o simj-
fares a Jos que si han sido autorizados, salvo
que esa diferencia sea en substancial. De lo
gontrario no seria procedente la cancelacion
parcial por No uso, ya que de permitirse, se
podria generar riesge de confusién o asocia-
cion en el publico consumidor si se registra un
signo idéntico o similar al cancelado parcial-
mente”. El subrayado es nuestro,

4. Articulo 32.- “Corresponderd @ Tribunal interpretar poy vie prejudiciol fas normas que conforman el ardenamiento
furidico de la Comunidad Andina, con el fin de aseguror su opicockin wniforme en ef territono de ks Palws Mismbros”

5. Articulo 34.- *En su Interpretocidn, ef Tribunal debierd fimitarse a precisar & cantenido y alcance de las normas
gue canforman el ordenamiento juridico de la Camunidad Anding, referida ol caso concreto. El Tnibunal no podra
interpretar ¢l cantenido y alcance del derecho nacional i calificor los heches matenia del proceso, no obstante lo cual
podra referirie o éstos cuando ello sea indispensoble o (os efectos de fa interpretacion solicitada”.

6. Articulo 35.- £ juez que conozra ef proceso deberd adaptar en su sentencia la interpretacion def Tribunal’

7. El Tribunal de Justicie de la Comunidad Andina (Proceso 14-IP-2007} ha precisado que se debe tener a los
organismos que curnglen funciones judiciales, conforme a la ley interns, coma legitimades para solicitar fa
Interpretacion Prejudicial, cuando en el ejercicio de dicha funciones conozca de un proceso en el que debo
aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el deracho comunitano andino.

8 Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mantiene dicha interpretacidn desde el afo

2006 (Procesa 180-1P-2006],

9, Requisitos descritos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 176:1P-2014,
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Como podrd apreclarse, para el Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina la cancelacion par-
cial por falta de uso Gnicamente seria posible si
los productos o servicios cuyo uso si ha quedado
acreditado no son similares a aquellos productos
0 servicios que son parte del registro inicial de
la marca y cuyo uso no ha logrado acreditarse.

A continuacion desarrollaremos algunos ejem-
plos, afin de explicar los alcances de la interpre-
tacion del Tribunal;

Ejemplo A: Si la marca "X" distingue zapatos y
yvestidos de la clase 25 de la Clasificacion Interna-
cional y el titular logra acreditar el uso para zapatos
y faldas, la cancelacion por falta de uso no sera
procedente en la medida que, si bien el titular no
ha logrado acreditar el uso de la marca “X” para
distinguir vestidos, si ha logrado acreditar el uso de
la referida marca para distinguir faldas, las cuales
son similares a los vestidos al ser productos que
tienen la misma naturaleza (prendas de vestir) y
similar inalidad (cubrir parte del cuerpo humana).

Zapatosy

Zapatos | O

Zapatos | vestidos
y vesti- | para my-
dos necas

= Clase 25:
Zopatosy | y faldas vestidos
vestidos
Ejemplo B: Si la marca "X" distingue zapatos y

vestidos de la clase 25 de la Clasificacion Interna-
clonal y el titular logra acreditar el uso para zapa-
tos y yestidos para mufiecas, la cancelacion por
falta de uso si serd procedente en la medida que
los vestidos para mufecas no son productos
similares a los vestidos de la clase 25 de la Clasifi-
cacion Internacional, pues si bien se podria decir
que tienen una naturaleza similar (prendas de
vestir), lo cierto es que tienen distinta finalidad
al ser los vestidos prendas de vestir de los seres
humanos y los vestidos para mufecas prendas
de vestir para objetos con forma humana cuya
finalidad es lGdica. Precisamente, en atencion a
dicha finalidad ladica, es que los vestidos para
munecas no se consideran dentro de la clase
25 de la Clasificacion Internacional, sino dentro
de la clase 28 de la Clasificacion Internacional
referida a juguetes,

En este sentido queda claro que, cuando existe
una diferencia evidente entre los productos o
servicios cuyo uso ha quedado acreditado y
aquellos productos o servicios que no fueron
usados pero que si forman parte del registro
inicial de la marca, correspondera la aplicacion
de la cancelacion parcial por falta de uso.

No obstante ello, ;qué sucede en aquellos
casos en los cuales los praoductos o servicios
cuyo uso ha quedado acreditado no tienen la
misma naturaleza o finalidad que los produc-
tos o servicios que forman parte del registro
inicial de la marca, pero si tienen una conexion
competitiva’?

Ejemplo C: Si la marca "X" distingue gaseosas
y cervezas de la clase 32 de la Clasificacion
Internacional y su titular unicamente logra
acreditar el uso de la marca para distinguir
gaseosas y no cervezas, jcorresponderia can-
celar parcialmente la marca por la falta de uso
para distinguir cervezas? ;Cudl es el analisis
que debe efectuarse para determinar si las
cervezas deben ser eliminadas del listado de
productos que distingue la marca objeto de
cancelacion parcial?

Clase 32
Gaseosas
y Cervezas

Dicho supuesto en particular fue objeto de
analisis por el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina a través la interpretacion
prejudicial emitida en el Proceso 449-1P-2015,
con fecha 19 de febrero de 2016, en la cual el
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Tribunal se pronuncid respecto a si corres-
pondia efectuar un andlisis de la conexion
competitiva entre los productos usados y los
productos no usados registrados para deter-
minar si resultaban similares y, por tanto, para
determinar si correspondia o no efectuar la
cancelacién parcial por falta de uso.

De acuerdo con lo manifestado por la parte
demandante (Sociedad CCM, IP S.A,, quien
solicitaba la cancelacion parcial por falta de
uso de la marca para distinguir cervezas), para
analizar si corresponde cancelar parcialmente
una marca por falta de uso, debia analizarse
unicamente la identidad entre productos y
servicios y no analizar la conexion competitiva
entre ellos, pues esto ultimo corresponderia
a un andlisis de confundibilidad reservado
para determinar el registro de una marca.
La demandante senalé que los productos
unicamente son similares cuando pueden ser
sustituibles entre si. En atencion a ello, en la
medida que las gaseosas y las cervezas tienen
naturaleza distinta, consideraba que ambos
productos no eran sustituibles o similares en-
tre si, en tanto las cervezas tienen contenido
alcohdlico, restricciones aplicables para su
venta y una ocasion de consumao distinta a la
de las gaseosas.

Por otro lado, la parte demandada (Superin-
tendencia de Industria y Comercio de la Repu-
blica de Colombia) y el tercero interesado (ti-
tular del registro de la marca objeto de cance-
lacion parcial por falta de uso), consideraban
que el hecho que los productos sean similares
no solo significaba que tengan 1a misma na-
turaleza o finalidad sino que también tengan
conexidad competitiva, ya que |a finalidad
de la cancelacion parcial por falta de uso es
proteger la transparencia en el mercado, la
actividad empresarial y al piblico consumidor
como tal. En atencion a ello, senalaban que
las gaseosas y las cervezas son similares en
cuanto a conexidad competitiva, en tanto las
cervezas no son consideradas como bebidas
alcohélicas al estar consideradas dentro de
la clase 32 de la Clasificacion Internacional, a
la cual pertenecen las gaseosas y las demas
bebidas no alcohdlicas, Asimismo, indicaron

que sila finalidad de |a cancelacion parcial por
falta de uso de una marca es permitir que una
persona intéresada pueda acceder a su uso y
registro, dicha finalidad no seria viable en el
referido caso en tanto no podrian coexistir
marcas con una misma denominacion para
distinguir paralelamente gaseosas y cervezas
a nombre de distintos titulares.

Al respecto, el Tribunal de Justica de la Comu-
nidad Andina preciso lo siguiente:

“Que los productas o servicios sean similares
significa que tienen la misma naturaleza o
finalidad, pero igualmente se puede ampliar
el concepto en este caso g que sean cone-
x0s o relacionados, ya que lo que se busca
proteger es la transparencia en el mercado,
Ja actividad empresarial, y al publico con-

sumidor como tal 5 por un lado la norma
comunitaria impide el registro de signos que

r r i

mmmmﬁrwme rmiti
f rcial en dich

mm:fmms ya que ‘0 figura no
cumplinia la finalidad para cual fue instituida:
evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho
de preferencia.”

La normativa comunitaria de propiedad
industrial, como aspecto esencial, debe
evitar situaciones que pongan en ries-
go la libre eleccion del consumidor y el
desenvolvimiento claro del mercado. Por
lo tanto, se debe proteger la actividad
empresarial y su crecimiento sin afectar
alos actores del mumo Si se permitiese
I n relo-
cién con productas o servicios conectados
compelitivamente, se estariq validando
n rrer i -
tio hacia los rubros conexos y, ademds, se
estaria deformando la propia figura de la
cancelacion por no.uso

Para determinar la conexion competitiva
entre productos, lg corte consultante de-
berd analizar la natureleza o uso de los
productos identificados por los 5ignos, ya

que la sola pertenencia de varios de éstos
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a una misma clase del nomenclador no
demuestra su semejanza, asi como la ubi-
cacion de los mismos en clases distintas
tampoco prueba que sean diferentes.” El
subrayado es nuestro.

Adicionalmente, en el Proceso 449-1P-2015,
el Tribunal desarrollé cudles eran los criterios
y factores de andlisis para determinar la cone-
xion competitiva entre productos y servicios,
los cuales detallamos a continuacion:

a) Lla inclusion de los productos en una
misma clase del nomenclator: Cuando

se limita el registro a uno o varios de
los productos de una clase, perdiendo
su valor al producirse el registro para
toda la clase. La prueba para demostrar
que entre los productos que constan en
dicha clase no son similares para impedir
el registro, corresponde a quien alega la
limitacion.

b) Canales de comercializacion: Cuando los

productos se comercializan en tiendas o
almacenes especializados, en pequenos
sitios de expendio, etc.

<) Similares medios de publicidad: Cuando
los productos o servicios se difunden en
medios de publicidad generales y simila-
res, tales como radio, television y prensa.

d) Relacion o vinculacion entre productos:
La relacion entre distintos productos (por
ejemplo cocinas y refrigeradoras) influye
en la asociacion que los consumidores
puedan efectuar del origen empresarial
de los productos relacionados.

e) Uso conjunto o complementario de pro-
ductos: De igual manera, productos que
sean complementarios en forma directa
pueden ser asociados como provenientes
de un mismo origen empresarial.

f)  Mismo género de los productos: Cuando

los productos tienen similares caracteristi-
cas, pese a encontrarse en clases distintas
o tener distintas funciones o finalidades,

En este orden de ideas, de acuerdo con las
Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el
Tribunal de Justicia de 1a Comunidad Andina,
para aplicar la figura de la cancelacién parcial

por falta de uso debe verificarse que en efecta i)
existan algunos productos o servicios del reqis-
tro de marca inicial cuyo uso no haya sido acre-
ditado y i) que dichos productos o servicios no
sean similares a los productos o servicios cuyo
uso si ha quedado acreditado, ni en su natura-
leza, finalidad ni en su conexion competitiva.

En este sentido, sl se determina que las ga-
$80sas y cervezas no son similares al no tener
la misma naturaleza o finalidad, queda claro
que los resultados del ejemplo C seran sus-
tancialmente distintos si se omite o se tiene en
cuenta analizar la similitud de los productos en
funcion a la conexidad competitiva, tal como
sigue a continuacion:

a) Sise omite analizar la conexidad competi-
tiva:

b) Sise procede a analizar la conexidad com-
petitiva y se determina que si existe;

K| Clase 32 | Gaseo- o]
Gaseosas sas

Gaseosas y
cervezas

A modo de ejemplo adicional, sl tenemos la
marca“X"que distingue zapatos y vestidos de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional (ejem-
plo D), ;como resolveria la autoridad nacional
competente si el titular de la marca dnicamente
acredita su uso para zapatos?, ;Se aplicaria la
cancelacion parcial por falta de uso respecto
de los vestidos?

La Intepretacan Prejudoal apicatie 2 la cancelacin paroal de un registro y los precedentes da observarce obiigatoria del INDECOP!
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Zapatos y
| vestidos |

Para poder responder las interrogantes relacio-
nadas al caso del Ejemplo D, a continuacion va-
mos a analizar los precedentes de observancia
obligatoria emitidos por la Sala Especializada
en Defensa de la Competencia del INDECOP|
respecto a la apiicacion del tercer parrafo del
articula 165" de la Decision 486, para posterior-
mente analizar dichos precedentes teniendo
en cuenta la interpretacion efectuada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

IV. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA ESTABLECIDO MEDIANTE
RESOLUCION N° 1183-2005/TPI-
INDECOPI QUE PRECISA LOS CRITERIOS
PARA LA APLICACION DEL TERCER
PARRAFO DEL ARTICULO 165 DE LA
DECISION 486

1. Antecedentes,

El 7 de enero de 2004 la empresa Productos
Familia S.A. solicitd la cancelacion por falta de
uso de la marca PETALO, registrada a favor de
Medifarma 5.A. bajo certificado N 26408, para
distinguir productos de la clase 16 de la Nomen-
clatura Oficial.

Mediante Resolucion N° 14324-2004/05D-IN-
DECOPI, la Oficina de Signos Distintivos declaré
fundada la accion de cancelacion. Medifarma
S.A. interpuso recurso de reconsideracion
acompanando nueva prueba instrumental,

acreditando que habia suscrito un contrato de
licencia de uso con la empresa Grupo Reyes
S.AC, empresa que habia utilizado la marca
PETALO para identificar papel higiénico durante
el periodo relevante, es decir dentro de los tres
anos precedentes a la accion de cancelacion, en
atencion a ello la Oficina de Signos Distintivos
declard fundado el recurso de reconsideracion
y en consecuencia declard fundada en parte
la accion de cancelacion de la marca PETALO,
quedando registrada unicamente para distin-
guir papel higiénico y sus similares, de la clase
16 de la Nomenclatura Oficial.

Preductos Familia S.A, interpuso recurso de
apelacion en contra de |la Resolucion emitida
por la Oficina de Signos Distintivos, motivo por
el cual el expediente fue remitido a la Sala de
Propledad Intelectual, quien al momento de
resolver declard fundada en parte la accion de
cancelacion de la marca PETALO registrada a fa-
vor de Medifarma S.A. bajo certificado N*26408
y mantuvo vigente el registro de la marca para
distinguir papel higiénico de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial.

2, Criterio para aplicar el tercer parrafo del
articulo 165 de la Decision 486.

Mediante Resolucion N* 1183-2005/TPI-INDECIH-
Pl la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI
emitio el sigulente precedente de observancia
obligatoria, en virtud a lo previsto en el articulo
43'° del Decreto Legislativo 807 -Ley Sobre Fa-
cultades Normas y Organizacion del INDECOPI-
el cual establecia lo siguiente:

“La norma dispone que la Autoridad ordena-
rd la reduccion o limitacion de la lista de los
productos O servicios cuyo use no haya sido
acreditado, por lo que la narma no establece
una facultad sino que impone uno obliga-

10.  Articulo 43 - "Las resovuciones de los Comisiones, de las Oficinas y def Tnbunal de Defensa de lo Competencia y de fa
Propledad Intelectual que o resolver casos particulores interpreten de modo expreso y con cardcter generol el sentido
de fa legisiacion constituirdn precedente de observancio obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada
por resolucion debidamente motivade de fa propia Comisidn u Oficing, segdn fuera el caso, o del Tribunal de Defensa

de fa Cornpetencin y de ka Propledad Intelectual,

El Directovio de Indecopy, a soficitud de fos drganos funcionales pertinentes, podrd ordenar lo publicacion obligatona
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cion; la de cancelar parcialmente el registro
de una marca respecto a aquellos productos
o servicios cuyo uso no haya sido acreditado,

La norma establece-refinéndose a la reduc-
cion o limitacion antes senalada- que la Au-
toridad deberd tomar en cuenta la “identidad
o similitud” de los productos o servicios,

La identidad o similitud debe evaluarse res-
pecto de los productos o servicios cuyo uso
haya sido acreditado. En ese sentido, para
mantener un producto o servicio en el registro
de la marca la Autoridad deberd determinar:

a) Sise acredita el uso de la marca para un
producto o servicio idéntico a uno especifi-
camente detallado en la lista de productos o
servicios de la marca; o

b) Siseacredita el uso de la marca para un pro-
ducto o servicio que no se encuentra especi-
ficamente detallado en ka lista de productos
0 servicios que ésta distingue. En este caso,
debera verificar, en particular:

iii}) Si dicho producta o servicio resulta similar
a alguno de los que se encuentran expresa-
mente detallados en dicha lista; o

Finalmente, si unicamente se acredita el uso
de la marca para distinguir un producto o
Servicio que no se encuentre comprendido en
alguno de los supuestos a) y b) antes descri-
tos, la Autoridad procedera a la cancelacion
del registro, tal como sucede cuando no se
presenta prueba alguna que acredite el uso
de la marca." El resaltado es nuestro.

Dicho precedente fue modificado parcialmente
mediante Resolucion N° 2076-2016/TPHINDECOPL,

V. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA ESTABLECIDO MEDIANTE
RESOLUCION N° 2076-2016/TPI-
INDECOPI QUE PRECISA LOS CRITERIOS
PARA LA APLICACION DEL TERCER
PARRAFO DEL ARTICULO 165 DELA
DECISION 486

1. Antecedentes.

El 18 de diciembre de 2013 la seforita Katty
Giovana Nahul Fierro solicitd la cancelacion por
falta de uso de la marca CORONA, registrada a
favor de Guida & Cia S.A.C. bajo certificado N"
54223, exclusivamente para distinguir herra-
mientas de mana de la clase 8 de la Nomencla-
tura Oficial,

Mediante Resolucion N* 0370-2014/CTSD-INDE-
COPY, la Comisién Transitoria de Signos Distinti-
vos declard infundada la accion de cancelacion.
La senorita Nahui interpuso recurso de apelacion
senalando que la emplazada solo ha presentado
comprobantes de pago que acreditan la comer-
cializacion de arcos para carniceros, mas no para
identificar herramientas de mano en general, por
lo que se debe cancelar parcialmente la marca.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual
mediante Resolucion N° 2076-2016/TPI-INDE-
COP1 revocd en parte la resolucién emitida por
la Comisidn Transitoria de Signos Distintivos,
manteniendo vigente el registro de la marca
CORONA dnicamente para arcos para carnicero
de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial,

2. Criterio para aplicar el tercer parrafo del
articulo 165 de la Decision 486.

La Sala modifico parcialmente el Precedente
de Observancia Obligatoria emitide mediante
Resolucion N*1183-2005/TPI-INDECOPI, en los
siguientes terminos:

“Si se acredita el uso de la marca para un pro-
ducto o servicio que no se encuentra especifi-

de las resoluctones que emfta ki institucion en of Diario Oficial £ Peruano cuanda o considere nacesario por tencr
aichas resofuciones, (os coracteristicas mencionades en f pdrrafo anterior 0 por considerar que sov de impartancia

para proteger kos derechos de los consumidores’
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camente detallada en la lista de productos o
servicios que ésta distingue se debera verificar
no solo si dicho producto o servicio se encuen-
tra comprendido en un género de productos
0 servicios distinguidos expresamente por la
marca, sino también si tal producto o servicio
guarda simifitud con los demds productos o
servicios comprendidos dentro del género.

El hecho que se acredite el uso de una marca
para un progucto o servicio comprendido en
un género de productos o servicios distingui-
dos por dicha marca, no determing automd-
ticamente que se deba mantener la vigencia
del registro con relacion a dicho género de
productos o servicios, ello estard condicionado
aquelos productos o servicios especiicos, cuyo
uso se ha acreditado, guardan similitud con los
demds productos o servicios comprendidos en
el género distinguido en el registrode lamarca,
caso contrario correspondera reducir o imitar
los productos o servicios identificados con @
marca unicamente a aquellos cuyo uso se ha
acreditado.” El subrayado es nuestro,

Dicho precedente se mantiene vigente a la fecha,

VI. CRITERIOS APLICADOS POR INDECOPI
EN AMBOS PRECEDENTES PARA LA
APLICACION DEL TERCER PARRAFO DEL
ARTICULO 165 DE LA DECISION 486

Tal como hemos desarrollado en los Puntos Il y
IV tanto en el primer precedente de observan-
cia obligatoria como en su modificacion, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual (en su
oportunidad, la Sala de Propiedad Intelectual)
considera que la figura de la cancelacion par-
cial por falta de uso tiene por objeto reflejar
del modo mas preciso la realidad del uso de la
marca en el registro que la respalda. En aten-
cion a ello, si bien la Sala Especializada en Pro-
piedad Intelectual precisa que los productos
o0 servicios se mantienen en el registro de una
marca si se llega a verificar que los productos
0 servicios cuyo uso haya sido acreditado son
similares a los registrados o si se encuentran
comprendidos en un género de productos o
servicios registrados (en el cual todos los pro-
ductos del género sean similares entre si), lo

clerto es que en ninguno de los precedentes de
observancia obligatoria se recoge la interpreta-
cion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina respecto al analisis de similitud de los
productos o servicios en funcidn a su conexi-
dad competitiva,

En efecto, en ninguno de los precedentes de ob-
servancia obligatoria, se analizo sl los productos
cuyo uso habia sido acreditado tenian conexidad
competitiva con los productos registrados, pues
consideramos que de haberse efectuado dicho
analisis la decision final habria sido sustancial-
mente distinta, tal como sigue a continuacion;

a) Precedente de observancia obligatoria
N®1183-2005/TPI-INDECOPI;

®  Como se resolvio:

PETALO  Clase 16 Papel Toallas Papel
Paped gie- | higiémd- | de papel | higié
nico, toallas <« servilietas | nico

de paped, y panuelos
- servilietas y de papel
panuelos de papel des-
papel, papel - maquillan
desmaqui- Le, papet
Hante, papel de 1ocadot
de tocador y similares
y simifares y Otros
y otros articulos
articulos de de la clase
la clase 16 16de la
de la No- Nomen-
menclatura clatura
Ofcial. I Oficial,

En este caso la cuestion en discusion para
la Sala de Propiedad Intelectual era deter-
minar si correspondia mantener el registro
de la marca PETALO para distinguir popel
higi¢nico y similares tal como lo habia dis-
puesto la Oficina de Signos Distintivos o si,
por &l contrario, correspondia mantener el
registro de la marca PETALO unicamente
para distinguir papel higiénico sin consi-
derar a sus similares, tal como lo sefalaba
la parte accionante.

Maria Delia Oxiey Paz [ Maria Del Rosario Zufiga Parodl



Como podré apreciarse en el cuadro ante-
rior, la Sala de Propiedad Intelectual opto
por cancelar parciaimente el registro de
la marca PETALO para distinguir produc-
tos similares al papel higiénico, en tanto
considerd que permitir la vigencia de la
marca para productos similares significaria
extender la proteccion de la marca,

Cémo consideramos que podria haberse re-
suelto el caso, aplicando la interpretacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Papel

PETALO |

Clase 16: Y otros |
Papel higienk- | higee- | articulos | higiénico
co, toallas nico dela toallas
oo papel, clase | de papel,
servilletas y 16dels | servi-
panuelos de Nomen- | lletasy
papel, papel clatura | panueios
desmaqul- Oficial. | de papel,
llante, papel papel
de tocador desma-
y similares quillante,
y OLros arti- papel de
culos de la tocador.
clase 16 dels
Nomenclatu-
ra Oficial.

En nuestra opinidn, si bien el titular de la
marca PETALO unicamente logrd acreditar
el uso de la marca para distinguir papel
higiénico, consideramos que de aplicarse la
interpretacion peejudicial se mantendria la
vigencia de dicha marca no solo para papel
higiénico sino también para todos aquellos
productos que tienen conexidad competi-
tiva con el papel higiénico y que ya se en-
contraban registradas, tales como toallas de
papel, servilletas y paniuelos de papel, papel
desmaquillante y papel de tocador.

En efecto, consideramos que el grado de
vinculacion entre los productos antes deta-
llados es tan alto, que aun manteniendo la
vigencia de la marca unicamente para papel
higiénico, en nuestra opinién, ningun ter-
cero deberia acceder al registro de la marca

b}

PETALO para distinguir productos vincula-
dos al papel higiénico tales como toallas de
papel, servilletas, panuelos de papel, papel
desmaquillante y papel de tocador.

Finalmente, con relacion a los productos
que debieron cancelarse parcialmente del
registro, consideramos que dicha cancela-
cion debid recaer unicamente sobre "y otros
articulos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial’, ello debido a gue en |a referida clase
existe una gran diversidad de productos
que no tienen la misma finalidad, naturale-
za o guardan conexidad competitiva,

Precedente de observancia obligatoria
N°® 2076-2016/TPI-INDECOPI:

Como se resolvid:

CORONA | Clase8: | Arcos | Herra- | Arcospara
Herra- | para car-| mientas | carmicero
meentas | nicero | de mano

| demaro |

En este caso, el tema en discusion para la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
era determinar si correspondia mantener el
registro de la marca CORONA para distinguir
herramientas para mano tal como lo habia
dispuesto la Comision Transitoria de Signos
Distintives o si, por el contrario, correspondia
mantener el registro de la marca CORONA
unicamente para distinguir arcos para carni-
cero, tal como senalaba la parte accionante.

Como se aprecia en el cuadro precedente,
la Sala Especializada en Propiedad Inte-
lectual opto por cancelar parcialmente el
registro de la marca CORONA, limitando
su distincién de herramientas de mano a
Unicamente arcos para carmicero, en tanto
si bien éstos ultimos se encuentran dentro
del género de herramientas de mano, la
Sala no considero pertinente mantener la
vigencia de la marca para todo el género
de herramientas de manos senalando que
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dicho género comprende una diversidad
de productos con distinta naturaleza y
finalidad con los arcos para carnicero, tales
como cortaunas, limas, llaves, etc.

®  Como consideramos que podria haberse re-
suefto el caso, aplicando la Interpretacion del
Tribunal de Justicia de laComunidad Andina:

Herramientas | Arcos para
NA | Herar | para | demanc dis- | camigeroy
mien-  camis- | tintas a Arcos | herramien-
tasde  cero | pars camicero | 1as de mano
mano y herramien- | para cortar
tas de mano came,
para coctar
| came,

En nuestra opinion, si bien el titular de la
marca CORONA unicamente logro acredi-
tar el uso de la marca para distinguir arcos
para carnicero, consideramos que se debio
mantener la vigencia de dicha marca no
solo para arcos para carnicero sino también
para el subgénero herramientas de mano
para cortar carme, en tanto consideramos
que dentro de dicho subgénero se encon-
trarian productos que guardan conexidad
competitiva con arcos para camicero, debi-
do a que compartirian los mismos canales
de comercializacion y tienen una misma
naturaleza y finalidad.

En efecto, en la medida que dentro de
dicho subgénero el grado de vinculacion
entre los productos seria alto, considera-
mos que aun manteniendo la vigencia
de la marca Gnicamente para arcos para
carnicero, ningln tercero podria registrar
la marca CORONA para distinguir produc-
tos del referido subgénero vinculados a
los arcos para carniceros. En atencion a
lo senalado, si consideramos que ningun
tercero podria registrar dichos produc-
tos bajo la marca CORONA, no existiria
impedimento alguno para mantener el
registro para las herramientas de mano
para cortar carne.

Si bien compartimos la opinién de la Sala
respecto a la necesidad de limitar el género
herramientas de mano, en tanto el referido
genero comprende diversos productos que
no guardan conexidad competitiva con
arcos para carnicero, consideramos que la
limitacion pudo haber sido menos restricti-
va, manteniendo la vigencia del subgénero
al que pertenecerian los arcos para camice-
ro y todos aquellos productos con los que
guardaria conexidad competitiva.

Teniendo en cuenta lo expuesto y retomando
el ejemplo D, si la marca “X" distingue zapatos
y vestidos de la clase 25 de la Clasificacion In-
ternacional, ;como se resolveria una eventual
cancelacion, si el titular de la marca Unicamen-
te acredita su uso para zapatos?, ;Se deberia
aplicar la cancelacion parcial por falta de uso
respecto de los vestidos?

De acuerdo a los precedentes de observancia
obligatoria, consideramos que el INDECOPI
resolveria dicho caso de la siguiente manera:

o8 Clasa 25:
Zapatos y
vestidos

Zapatwos | Vestidos | Zapatos

No obstante ello, de acuerdo con la interpreta-
cion del tercer parrafo del articulo 165 de la De-
cision 486 efectuada por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina y teniendo en cuenta que
el andlisis de similitud de productos y servicios
debe tener en cuenta no solo Ia similitud de los
productos en naturaleza o finalidad sino también
en conexidad competitiva, consideramos que
el ejemplo D se podria resolver de la siguiente
manera, en tanto consideramos que los zapatos
y los vestidos son productos vinculados:

"X* | Clase 25: | Zapatos 2 Zapatos
Zopatos y vestidos
vestidos

Maria Delia Oxley Paz ( Maria Dol Rosario ZuNigas Parcd)



VIIl. CONCLUSIONES

Consideramos que en los precedentes de ob-
servancia obligatoria emitidos por el INDECOPI,
prima el objetivo que mediante la cancelacion
parcial por falta de uso solo permanezcan en el
registro aquellos productos que son efectiva-

mente utilizados,

Si bien el uso real de las marcas es esencial al mo-
mento de evaluar la procedencia de una accion
de cancelacion, consideramos que la autoridad
no puede dejar de lado que los proveedores bus-
can posiconarse en el mercado progresivamente,
motivo por el cual no necesariamente logran usar
la marca paraidentificar todos los productos para
los cuales accedieron al registro en el periodo

La Interprotacon Preucicial spheable a n cancelacion parcad do un regsin y los precadanias de cbeervancia oblgatona del INDECOR)

correspondiente a los tres anos precedentes al
inicio de la accion de cancelacion. Consideramaos
que este hecho si ha sido tomado en cuenta por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
de modo tal que ha interpretado que para que
opere la cancelacion parcial por falta de uso es
necesario que los productos o servicios para
los cuales se usa la marca no sean idénticos o
similares en naturaleza, finalidad y conexidad
competitiva a los que si han sido autorizados.

En atencion a lo antes senalado, consideramos
que los precedentes materia de analisis en el
presente articulo no recogerian en su totalidad
la interpretacion prejudicial del tercer parrafo
del articulo 165 de la Decision 486, emitida por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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