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En el presente Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo Trilateral. 

La solicitud es presentada por SUPERMERCADOS PERUANOS S.A, quien solicita 

la cancelación del registro de la marca producto denominación Jaral del Monte y 

logotipo, que distingue bebidas alcohólicas (excepto cervezas), bebidas alcohólicas 

de frutas, vinos, vinos espumantes, aguardiente de uva de la clase 33 de la 

Nomenclatura Oficial, otorgado mediante certificado 115017, inscrita a favor de Aldo 

Pratto Orbegozo. La solicitud se sustenta de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 165 y 166 de la Decisión 486.En el Informe Jurídico se plantea que la 

solicitud de cancelación de registro de marca, no solo es presentada en vía de 

acción, si no también puede solicitarse como defensa en un procedimiento de 

Oposición interpuestos con base en la marca no usada. La Comisión Transitorio de 

Signos Distintivos resolvió declarar Fundada la acción de cancelación del registro 

de la marca mixta, señalando que esta difiere del signo utilizado por el Emplazado. 

En ese contexto el Sr. Orbegozo interpone Recurso de Reconsideración, al cual se 

dio trámite de Apelación, por el Principio de Informalismo. El Tribunal de Defensa 

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmo la Resolución final de la 

Comisión Transitorio de Signos Distintivos en el extremo que dispuso cancelar el 

registro de la marca mixta respecto de aguardiente de uva, vinos, vinos espumantes 

y bebidas alcohólicas de frutas de la clase 33 y Revocar la Resolución final de la 

Comisión Transitorio de Signos Distintivos en el extremo que dispuso cancelar el 

registro de la marca mixta respecto de bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la 

clase 33. 
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I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS 

PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO 

Con fecha 04 de febrero de 2014, Supermercados Peruanos S.A, solicitó la cancelación 

por falta de uso del registro de marca constituido por la denominación Jaral del Monte y 

logo inscrita a favor de Aldo Pratto Orbegozo en la clase 33 de la clasificación 

internacional, en función de los siguientes argumentos: 

 

• Que, la marca constituida por la denominación Jaral del Monte y logo se 

encuentran inscritas a favor de Aldo Pratto Orbegozo para distinguir bebidas 

alcohólicas (excepto cervezas), aguardiente de uva, bebidas alcohólicas de 

frutas, vinos y vinos espumantes de la clase 33 de la Clasificación Internacional, 

inscrito con certificado N° 115017, teniendo una vigencia hasta el 05 de mayo 

de 2016. 

 

• Que, la marca antes mencionada no ha sido utilizada de forma real y efectiva por 

su titular o por un tercero autorizado en el mercado relevante para distinguir los 

productos para los cuales fue inscrita. 

 

CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO 

DE MARCA DE PRODUCTO 

Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2014, Aldo Pratto Orbegozo, se apersonó al 

procedimiento y contestó la solicitud de cancelación de marca Jaral del Monte y 

logotipo, en atención a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho 

• Que, la marca de los productos “Jaral del Monte y logotipo” protegidos en la 

clase 33, tiene probada comercialización en el mercado, dentro del periodo de 

probanza, mediante facturas comerciales. 

• Que, la variación mínima del tipo de letra de la denominación “Jaral del Monte”, 

no implica un cambio sustancial del signo registrado, por lo que no se vulnera lo 

establecido por el artículo 166 de la Decisión 486.  



 

 

 

 

Fundamentos de derecho 

• Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 70°, 166° y 

167. 

 

Medios Probatorios 

• Copia legalizada del Contrato Privado de Licencia de Uso, de la marca mixta 

materia del presente procedimiento, mediante el cual Aldo Pratto Orbegozo 

autoriza a la empresa A & J Pratto S.A.C, la fabricación y comercialización de 

productos que distingue el certificado N° 115017. 

• Copia actualizada de la vigencia de la empresa A & J Pratto S.A.C. de fecha 26 

de febrero de 2014. 

• Copia de la carta membretada de la empresa Supermercados Peruanos S.A 

dirigida a A & J Pratto S.A.C. 

• Copia de la información general del contribuyente A&J Pratto S.A.C.  

• Copia de la Resolución N° 016995-2006/OSD-INDECOPI, de fecha 13 de 

octubre de 2006, donde se inscribe en el Registro de Denominaciones de Origen 

de Pisco a favor de Aldo Pratto Orbegozo, para su producto Pisco Puro de Uvas 

Aromáticas por el plazo de diez años. 

• Copia del Certificado emitido por INDECOPI a favor de Aldo Pratto, en 

reconocimiento a su participación en el Curso de Entrenamiento y Selección de 

Jueces iniciados para la cata de Pisco Modulo I. 

• Certificado emitido por la Universidad Nacional Agraria de la Molina a favor de 

Aldo Pratto Orbegozo, por su participación en calidad de asistente al IV Curso 

Teórico Practico: PISCO, Optimización de la Calidad y Cata de Pisco para 

exportación, realizado del 14 al 17 de marzo de 2006. 

• Certificado otorgado a Aldo Pratto Orbegozo por haber participado en el VI 

Congreso Nacional del Pisco – Ica 2007. 

 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

Mediante Resolución Nº 775-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 22 de noviembre de 

2014, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos, resolvió: 



 

 

 

• Declarar fundada la acción de cancelación interpuesta por Supermercados 

Peruanos S.A., y en consecuencia cancelar el registro de la marca de producto 

constituida por el logotipo conformado por la denominación JARAL DEL 

MONTE, inscrita con certificado N° 115017, a favor de Aldo Pratto Orbegozo. 

Los fundamentos que motivaron la resolución de la Comisión fueron los 

siguientes: 

 

• Que, de la empresa A & J Pratto S.A.C, se encuentra autorizada para emitir 

las facturas presentada como medios probatorios, debido al Contrato Privado 

de Licencia de Uso de la marca Jaral del Monte. 

 

• Que, de las facturas presentadas se acredita que A & J Pratto S.A.C ha 

comercializado agua ardiente de uva, identificados con la marca Pisco “Jaral 

del Monte Tradición y Peruanidad”, dentro del periodo de prueba relevante. 

 

• Que, advirtió que la marca en análisis encuentra constituida por la 

denominación “F Jaral Del Monte y logotipo”, sin embargo, los documentos 

presentados únicamente demuestran el uso de la denominación PISCO 

JARAL DEL MONTE TRADICION Y PERUANIDAD escrita en letras 

características, por lo tanto, no se aprecia el uso de la marca en la forma en la 

que fue registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que, la marca registrada al diferir sustancialmente del signo usado por A & J 

Pratto S.A.C, por lo que, se altera el carácter distintivo de la marca sobre al cual 

se solicita la cancelación.  



 

 

• Que, a consideración de la Comisión no se ha acreditado el uso efectivo de 

marca F Jaral del Monte, por lo que, en aplicación del artículo 165 de la 

Decisión 486 corresponde cancelar el registro de la marca antes señalada por 

falta de uso. 

 

APELACIÓN 

Con fecha 21 de octubre de 2014, Aldo Pratto Orbegozo, al no encontrarse de acuerdo 

lo resuelto por la Comisión Transitoria de Signos Distinticos, interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 775-2014/CTSD-INDECOPI, manifestando lo 

siguiente: 

 

Fundamentos de hecho y de derecho 

 

• Que, que el elemento denominativo “Jaral del Monte” está acompañado de un 

elemento figurativo, siendo este compuesto por un tipo de letra de uso común no 

exclusivo, en ese sentido, lo que se reivindica en su marca registrada es la 

denominación “Jaral del Monte y no el tipo de letra, asimismo, el otro elemento 

predominante es el figurativo, pues, se encuentra acompañado de la 

denominación reivindicada.   

• Que, en sus facturas comerciales se encuentra denominación “Jaral del Monte”, 

dado que imposible imprimir el logotipo de la marca al lado de la denominación, 

no obstante, en la parte posterior de las facturas presentadas se observa la 

denominación “Jaral del Monte” y el elemento figurativo compuesto por una 

figura geométrica, dividida por dos franjas de colores rojo y blanco, conteniendo 

la letra F. 

• Que, mediante expediente N° 591430-2014, solicitó el registro del nombre 

comercial “Pisco Jaral del Monte F Tradición y Peruanidad”, reinvindicando 

como fecha de primer uso el 02 de noviembre de 2006. 

• Que, la marca registrada ha sido utilizada cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la legislación marcaria  

 

Mediante Providencia de fecha 22 de octubre de 2014, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Signos Distintivos, calificó el recurso administrativo como una apelación. 



 

 

 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Mediante Resolución N° 0193-2018/TPI-INDECOPI, de fecha 29 de enero de 2018, la 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual, resolvió: 

• Confirmar, la resolución recurrida en el extremo que dispuso cancelar el registro 

de la marca de producto “F Jaral del Monte” y logotipo, inscrita a favor de A & 

J Pratto S.A.C., bajo Certificado Nº 115017, respecto de aguardiente de uva, 

bebidas alcohólicas de frutas, vinos y vinos espumantes de la clase 33 de la 

Nomenclatura Oficial. 

• Revocar la resolución recurrida, en el extremo que dispuso cancelar el registro 

de la marca de producto “F Jaral del Monte” y logotipo, inscrita a favor de A & 

J Pratto S.A.C., bajo Certificado Nº 115017, respecto de bebidas alcohólicas 

(excepto cervezas) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. 

• Mantener vigente el registro de la marca de producto “F Jaral del Monte” y 

logotipo (Certificado Nº 115017) respecto de bebidas alcohólicas (excepto 

cervezas) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. 

 

 Los fundamentos que motivaron la resolución del Tribunal fueron las siguientes: 

• Que, de la evaluación de las facturas se advierte que ellas consignan el signo 

“Pisco Jaral del Monte Tradición y Peruanidad – F y logotipo”, conforme se 

aprecia en el siguiente recuadro: 

 

 

 

 

 

 

• Que, de la evaluación conjunta de los medios probatorios, la Sala concluyó que 

A & J Pratto S.A.C. acreditó la venta en el Perú de Pisco (en distintas 

variedades) identificado con la marca “F Jaral del Monte” y logotipo. Asimismo, 

si bien en las facturas el signo distintivo presenta una disposición grafica distinta 

a la marca registrada, no obstante, de la revisión de las muestras físicas y 



 

 

fotografías de publicidad de los productos, se acredita el uso la marca y logotipo, 

conforme se encuentra inscrita, la cual se incorporó los productos 

comercializados en sus correspondientes etiquetas. 

• Que, conforme a los medios probatorio presentado se acredita que, durante el 

periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2011 al 4 de febrero de 2014, A & 

J Pratto S.A.C ha utilizado en el mercado el signo “F Jaral del Monte” y logotipo 

(Certificado N° 115017). 

• Que, si bien la marca “F Jaral del Monte” y logotipo distingue bebidas 

alcohólicas (excepto cervezas), aguardiente de uva, bebidas alcohólicas de 

frutas, vinos y vinos espumantes, solo se ha acreditado el uso de la marca para 

distinguir Pisco de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE. 

 

1. La acción de cancelación de la marca solo podría ser presentado como 

acción o es posible como medio de defensa 

 

Identificación  

En el presente caso con fecha 04 de febrero de 2014, Supermercados Peruanos 

S.A., (en adelante el accionante), solicitó la cancelación del registro de la marca 

de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación JARAL 

DEL MONTE con una figura en forma geométrica que contiene una letra F 

estilizada en los colores rojo, blanco y negro; conforme a lo siguiente: 

 

 

 

Ahora bien, la cuestión problemática es si dicho accionante solo podría requerir 

la cancelación de la marca en vía de acción o existe otra manera para la 

declaración de la cancelación mediante otra vía. 

 

Análisis 

En principio debemos tener presente en qué consiste y las dimensiones de la 

marca, así Baldo Kresalja (2008) refiere: 

La marca no puede ser definida únicamente en razón a los productos o 

servicios que identifica o a dicha capacidad distintiva. Ello significaría 

circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y 

operante– debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el 

propio mercado. Así, para que una marca alcance efectivamente dicha 

distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el 

mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores 

podrán diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece 



 

 

tal o cual empresario. En tal sentido, sólo en el mercado la marca llega a ser 

tal, y es solo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica 

signo-producto/servicio. (Pág. 304)  

 

Ahora bien, por qué es importante el uso de la marca, sobre ello Carlos 

Fernández-Novoa (2001) señala que “las finalidades del uso obligatorio de la 

marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional” (Pág. 

453). Sobre la índole esencial es que la marca se consolide en la mente de los 

consumidores asociando signo con el producto o servicio, ello también para 

evitar actos de confusión en el mercado; sobre lo funcional es que se busca 

descongestionar el registro de marcas a los que no las utilicen para efectos de 

que se pueda permitir el ingreso a otros competidores.  

 

Ello nos lleva a afirmar que se entendería como buena medida el hecho de 

eliminar del registro de marcas a aquellas que por no ser utilizadas generan 

impedimentos para el ingreso al mercado a otros agentes (proveedores) que sí 

desean hacer uso o explotar marcas idénticas o similares a las ya registradas, de 

allí la importancia de la cancelación de la marca. 

 

La cancelación del registro de marca constituye una acción debido a la falta de 

uso respecto del titular de la misma o de un tercero en caso de transferencia o 

cesión. 

 

La doctrina refiere sobre la cancelación de la marca lo siguiente: 

La figura de la cancelación es un mecanismo que brinda una solución al 

problema generado por el sistema atributivo de derechos, en tanto elimina del 

registro aquellos signos que generan obstáculos para el ingreso de nuevos 

competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas y 

aproximando la realidad formal (la del registro) a la material (la del mercado). 

(Lindley-Russo, 2018, Pág. 233) 

 

Sobre la acción de cancelación de marca la Decisión 486 en su artículo 165 

establece lo siguiente: 

 



 

 

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará 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 Países Miembros, por 

su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante 

los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de 

cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca 

también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición 

interpuestos con base en la marca no usada.  

 

Así en el caso la norma comunitaria e interna establecen otras posibilidades de 

requerir la cancelación del registro de marca por falta de uso. Sobre otros 

mecanismos Patricia Gamboa (2006) refiere: 

Finalmente, cabe señalar que la cancelación por falta de uso puede solicitarse 

como medio de defensa en un procedimiento de oposición al registro de una 

tercera marca, en el caso que la oposición se sustente en el registro de una 

marca no usada en el mercado. (Pág. 230)  

 

2. Efectos jurídicos si el titular del registro de marca no cumple con contestar 

la acción de cancelación por falta de uso de la marca. 

 

Identificación  

En el presente caso, si bien existió sucesión proesal en el trámite del 

procedimiento administrativo, sin embargo, qué consecuencias jurídicas se 

generarían si es que la emplazada no hubiera contestado la acción, en dicho caso 

se les podría declarar rebelde y en caso de ser así los efectos de la rebeldía 

regulado en el Código Procesal Civil se aplican también al procedimiento 

administrativo.  

 

Análisis 

El plazo para contestar la acción de cancelación de marca tiene regulación 

comunitaria, sin embargo, en dicho cuerpo normativo no se encuentra regulado 

la consecuencia jurídica de la omisión a la contestación. Así se puede verificar 

del artículo 170 de la Decisión 486 lo siguiente: 

 



 

 

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional 

competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del 

plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer 

los alegatos y las pruebas que estime convenientes.  

 

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional 

competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual 

notificará a las partes, mediante resolución.  

 

Lo anterior conlleva a buscar en otras instituciones procedimentales y procesales 

qué figura jurídica por la ausencia de contestación de manera válida, el cual es la 

rebeldía. 

 

Rebeldía que en el derecho procesal se incurre al no contestar la demanda en el 

plazo legal, la primera consecuencia jurídica legal es que de ser rebelde genera 

una presunción relativa de la veracidad de los hechos que alega la contraparte. 

Salvo situaciones en las cuales no genere dicha consecuencia como por ejemplo 

que habiendo varios demandados por lo menos uno que conteste, o que 

finalmente los hechos alegados por el accionante no generen convicción a quien 

va a resolver la litis. 

 

Dichas reglas de aplicación se generan en materia procesal, lo que no 

necesariamente debe aplicarse en materia administrativa, lo que se tendrá que 

evaluar de acuerdo al tipo de procedimiento y la naturaleza del mismo. 

 

3. Sobre la valoración de los medios probatorios en el presente procedimiento. 

 

Identificación  

En el presente procedimiento administrativo si bien se admitió la factura N° 

001-0000229 de fecha de enero de 2011, sin embargo, la cuestión es si dicho 

medio probatorio debió o no ser admitida y en su caso valorada para efectos de 

poner solución a la litis.  

 

 



 

 

Análisis 

Una vez interpuesta la acción de cancelación por falta de uso, lo que se deberá 

analizar al momento de determinar la factibilidad de su uso o falta de uso es lo 

siguiente: 

Del análisis de la norma citada se advierte que para establecer si una marca se 

encuentra, o no, en uso según la Decisión No 486, se debe responder 

fundamentalmente a cuatro preguntas: quién debe usar la marca (factor 

subjetivo), cómo se debe usar la marca (factor objetivo), dónde debe usarse la 

marca (factor territorial); y, finalmente, aun cuando la norma citada no hace 

referencia a ello, se debe determinar cuál es el periodo en el que se debe usar 

la marca (factor temporal). (Gamboa, 2006, Pág. 227) 

 

Ahora bien, en el presente procedimiento de cancelación de marca por falta de 

uso corresponde la carga de la prueba a la parte interesada en que pretenda se 

mantenga el registro vigente, así sería el titular del registro.  

 

Sin embargo, ello no quiere decir que los medios probatorios a ofrecer sean 

todos los que acrediten el uso o que tenga relación con la participación en el 

mercado pues solo debieran ser materia de valoración aquellas que acrediten el 

uso en el lapso comprendido anterior a los 3 años a la acción de cancelación, 

debiendo ser real y constante. En ese sentido, los medios probatorios (para el 

caso concreto) que no guarden relación con este factor (sin perjuicio de los 

demás como subjetivo, objetivo y territorial) debieran ser rechazados de plano. 

 

4. Reencausamiento del recurso de reconsideración 

Identificación  

En el presente caso con fecha 21 de octubre de 2014 la emplazada interpone 

recurso de reconsideración, sin embargo, dicho recurso fue “cambiado” 

reencausado y tramitado como un recurso de apelación. 

 

Al respecto, la parte recurrente no acudió ante el mismo órgano que interpuso su 

recurso de apelación, no obstante, la controversia es si correspondía o no se de el 

trámite como reconsideración o apelación. 

 



 

 

Análisis 

Los recursos administrativos son según Juan Carlos Morón (2017) como 

“manifestación de voluntad unilateral y recepticia del administrado, por la cual 

dentro de un procedimiento iniciado contesta una decisión de la Administración 

Pública que le causa agravio exigiéndoles revisar tal pronunciamiento, a fin de 

alcanzar su revocación o modificatoria.” (Pág. 196 -197).    

 

En doctrina extranjera, Roberto Dromi (citado en Martín, 2010) refiere lo 

siguiente: 

 

El recurso administrativo es un remedio administrativo específico, por el que 

se atacan solamente actos administrativos y se defienden derechos subjetivos 

o intereses legítimos su importancia radica en que éste promueve el control de 

la legalidad de un acto administrativo, a fin de que se revoque o modifique, 

con la finalidad de restablecer el derecho subjetivo o interés legítimo 

lesionado por dicho acto. (Pág. 217) 

 

Teniendo en cuenta a las doctrinas antes referidas, se puede entender que los 

recursos administrativos son aquellos instrumentos por los cuales se cuestiona 

un acto administrativo que genera agravios al administrado instrumento que va 

dirigido a la Administración Pública a fin de que, respetando el debido 

procedimiento, reestablezca la legalidad del acto administrativo. 

 

La Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 (actualmente 

regulado en el T.U.O. aprobado por Decreto Supremo 004-2009-JUS, en 

adelante Ley del Procedimiento Administrativo General) ha regulado a los 

recursos administrativos de reconsideración y apelación, dejando la posibilidad 

de interponer el recurso administrativo de revisión solamente cuando sea 

establecido expresamente por ley o decreto legislativo. Así para el caso que nos 

convoca se desarrollará los alcances del recurso de reconsideración y apelación.  

 

El recurso administrativo de reconsideración se interpone ante el mismo órgano 

que emitió el acto administrativo impugnado, con la finalidad que vuelva a 

reconsiderar (evaluar) su propia decisión, siempre que se cumpla con el requisito 



 

 

de ofrecer prueba nueva. Ahora bien, la doctrina al comentar este recurso refiere 

que es “la revisión del análisis ya efectuado acerca de algunos de los puntos 

materia de controversias”. (Morón 2017, Pág. 209). Debe agregarse sobre este 

recurso que en caso el órgano que emitió el acto constituye única instancia, no se 

requiere prueba.  

 

En relación al fundamento del recurso de reconsideración, debemos tener en 

cuenta lo expuesto por Juan Carlos Morón (2017), quien considera que “este 

radica en permitir que la misma autoridad administrativa que conoció del 

procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones de 

criterio o análisis” (Pág. 205). 

 

De otro lado, conforme señala la Ley del Procedimiento Administrativo General 

el recurso de apelación se debe interponerse cuando la impugnación se sustente 

en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 

cuestiones de puro derecho. 

 

Además, dicho recurso deberá ser presentada ante la autoridad que emitió el acto 

administrativo para que esta última una vez calificado dicho recurso disponga su 

elevación al superior jerárquico, es por ello que la doctrina nacional refiere que 

el recurso de apelación implica “la existencia de una estructura administrativa 

jerárquica” (Espinoza-Saldaña 2003, Pág. 114).   

 

Por otro lado, Martín (2010) indica que este recurso no exige la presentación de 

prueba nueva, su objetivo es que la Administración Pública emita un nuevo 

pronunciamiento sobre los hechos materia de controversia, para ello deberá 

revisar de forma integra todo los actuados del procedimiento para analizarlos 

sobre la base de fundamentos de derecho.  

 

Ahora bien, cuando se presenta un error de calificación de un recurso 

administrativo por parte del recurrente, la autoridad administrativa tiene la 

facultad para reencausar el recurso, en la medida que el error del administrado 

no puede constituir obstáculos para el trámite del procedimiento, ello en la 

medida que del escrito se infiera su verdadero carácter, esta facultad que tiene la 



 

 

Administración Pública para calificar los “recursos oscuros”, implica una 

actividad a favor del administrado, a fin de preservar su derecho a la recurrencia 

y no se vea perjudicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS. 

 

A. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

IDENTIFICADOS. 

 

1. La acción de cancelación de la marca solo podría ser presentado como 

acción o es posible como medio de defensa 

En principio, la Decisión 486 no ha sido ajena a esta interrogante, por lo cual en 

el artículo 165 se señala: 

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará 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 Países Miembros, por 

su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante 

los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de 

cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca 

también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición 

interpuestos con base en la marca no usada (…).  

 

Ahora bien, normativamente la cancelación no solo es posible que se pueda 

solicitar en vía de acción sino también en vía de defensa. La razón es que el 

fundamento de la cancelación (fundamento funcional del uso de la marca) es que 

se permita el uso por otros agentes competidores de aquellas marcas registradas 

que impiden su uso. Es por ello que constituye una buena medida el hecho que 

alguien pretenda registrar una marca y que en caso de oposición por su titular el 

solicitante (del nuevo registro) ejerza su defensa bajo el argumento de la falta de 

uso.  

 

Dicha situación supone el pago de una tasa y conllevaría a que el procedimiento 

de cancelación deba tramitarse en el mismo expediente de la solicitud de registro 

de la marca. 

 

2. Efectos jurídicos si el titular del registro de marca no cumple con contestar 

la acción de cancelación por falta de uso de la marca. 



 

 

Sobre esto la norma no señala cual sería el efecto si la emplazada no cumple con 

contestar la acción de cancelación, sin embargo, teniendo en cuenta que la carga 

de la prueba para acreditar el uso de la marca objeto de solicitud de cancelación 

corresponde al titular o a quien tenga derechos sobre ella (en caso de 

transferencia), en caso no se cumpla acreditar el uso la parte que debió hacerlo 

será la perjudicada y con ello perderá el derecho de exclusiva. 

 

Cabe recordar que en estos procedimientos la Administración sí podría utilizar la 

prueba de oficio para esclarecer o dilucidar la controversia, sin embargo, ello no 

debe desplazar el rol que debe cumplir la emplazada en acreditar su uso de la 

marca. 

 

3. Sobre la pertinencia de los medios probatorios en el presente 

procedimiento.   

En el presente caso sobre el factor temporal debe tenerse en cuenta que la acción 

de cancelación se interpuso el 04 de febrero de 2014, por lo que debe acreditarse 

el uso de la marca JARAL DEL MONTE y logotipo (con certificado de registro 

N° 115017), en el periodo comprendido entre el 03 de febrero de 2011 y el 03 de 

febrero de 2014.  

 

Ahora bien, la factura N° 001-0000229 ofrecida por la emplazada es de fecha de 

enero de 2011, por lo que no correspondía sea valorada por la autoridad 

administrativa sobre los demás factores como el territorial, subjetivo u objetivo. 

Es decir, al no corresponder dicho medio probatorio con la cuestión 

controvertida, en el ámbito temporal, no correspondía se evalúen los demás 

elementos. 

 

Por lo tanto, si bien la emplazada consideraba pertinente ofrecer dicho medio 

probatorio (factura N° 001-0000229) para acreditar el uso de su marca, sin 

embargo, lo cierto es que no correspondía al lapso objeto de dilucidación. 

 

4. Reencausamiento del recurso de reconsideración 

La administración sí puede reencausar el procedimiento adecuando los recursos 

o escritos presentados, siempre que con ello no genera afectación a los derechos 



 

 

de los administrados. Ahora bien, la autoridad administrativa para ello debe 

verificar en los escritos de los administrados cual es el verdadero objetivo que 

buscan teniendo como límite no restar garantías a los administrados, ello en aras 

a que en el procedimiento administrativo prima el principio de informalismo. 

 

Por tanto, la Administración sí podía reencausar el recurso de reconsideración a 

uno de apelación, toda vez que del escrito presentado por el recurrente no solo se 

ofrecía prueba nueva sino también se buscaba que se valoren nuevamente los 

medios probatorios ya presentados con ello buscan una nueva “interpretación de 

las pruebas”. 

 

B. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

 

En el presente caso la empresa Supermercados Peruanos S.A. (en adelante la 

accionante) solicitó la cancelación de la marca de producto “F JARAL DEL 

MONTE y logotipo (Certificado No 115017)”, inscrita a nombre de Aldo Pratto 

Orbegozo (el mismo que fue transferido a favor de de A&J PRATTO S.A.C.), para 

distinguir productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, señalando que dicha 

marca no fue utilizada durante los tres años anteriores a la fecha de inicio de la 

acción de cancelación. 

 

De otro lado, Aldo Pratto Orbegozo adjunta diversas copias de facturas comerciales 

a fin de acreditar el uso real y fáctico del signo distintivo en cuestión. Asimismo, 

señala que la mínima variación del tipo de letra de la denominación JARAL DEL 

MONTE no implica un cambio sustancial del signo registrado. 

 

Ahora bien, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos al declarar fundada la 

acción de cancelación interpuesta por la accionante y, en consecuencia, canceló el 

registro de la marca “F JARAL DEL MONTE y logotipo”. 

 

No obstante, Aldo Pratto Orbegozo interpuso recurso de reconsideración (el mismo 

que luego se reencausó como apelación) ofreciendo mayores medios probatorios, 

así como requiriendo se valoren adecuadamente los medios probatorios y que su 



 

 

marca registrada ha sido utilizada cumpliendo con todos los requisitos establecidos 

en la legislación marcaria. 

 

Al respecto debe señalarse lo siguiente: 

1. En principio un argumento de la accionante es que la emplazada (titular de la 

marca materia de cuestión) no acreditó la autorización de la denominación de 

origen pisco. Al respecto debe advertirse que el presente procedimiento versa en 

relación a si corresponde o no la cancelación del registro de marca por falta de 

uso; sin embargo, el hecho que se acredite o no la autorización de la 

denominación de origen no es relevante para determinar la solución al conflicto 

del presente expediente administrativo. 

2. También debe tenerse en cuenta que en un inicio el titular del registro de la 

marca “F JARAL DEL MONTE y logotipo” fue de Aldo Pratto Orbegozo, quien 

luego transfirió a A&J Pratto S.A.C. por lo que el presente procedimiento se 

llevó a cabo ante este último generando con ella una adecuada sucesión 

procedimental. 

3. Ahora bien, en cuento al tema de fondo, el artículo 166 de la Decisión 486 

establece que la marca ha sido usada: i) Cuando los productos o servicios que 

ella distingue 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 en que se efectúa su comercialización en el mercado. O ii) Cuando 

distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los 

Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.  

4. Cabe tener en cuenta que quien tiene la carga de la prueba para acreditar el uso o 

falta de uso es el titular de la marca, así A&J Pratto S.A.C. ofreció en el trámite 

del procedimiento administrativo lo siguiente: 

- Copia de 74 facturas emitidas por A&J Pratto S.A.C. entre el 25 de febrero 

de 2011 al 17 de enero de 2014. 

- Copia del documento denominado “Contrato Privado de Licencia de Uso de 

la marca F JARAL DEL MONTE”, suscrito por Aldo Pratto Orbegozo – 

anterior titular de la marca – autorizando el uso de la misma. 

- Copia de la partida registral de la empresa A&J Pratto S.A.C.  

- Carta de Supermercados Peruanos S.A. dirigida a A&J Pratto S.A.C. 



 

 

- Ficha RUC N° 20513968630 correspondiente a la empresa A&J Pratto 

S.A.C.  

- Resolución N° 16995-2006/OSD-INDECOPI por la que se inscribe en el 

Registro de Denominaciones de Origen. 

- Certificado emitido por INDECOPI a favor de “Aldo Pratto”, en 

reconocimiento a su participación en el Curso de Entrenamiento y Selección 

de Jueces iniciados para la cata de Pisco Modulo I. 

- Certificado emitido por la Universidad Nacional Agraria de la Molina a 

favor de “Aldo Pratto Orbegozo”, por su participación en calidad de asistente 

al IV Curso Teórico Practico: PISCO. 

- Certificado otorgado a “Aldo Pratto Orbegozo” por haber participado en el 

VI Congreso Nacional del Pisco. 

- Cartas de cotización dirigidas a distintas empresas promocionando la venta 

de Pisco JARAL DEL MONTE, entre el 10 de octubre de 2011 y el 25 de 

octubre de 2012. 

- Suplementos “El Miteño” de la Revista de Mito N° 18 Año IX de fecha 24 

de octubre de 2011 y N° 19 Año X de fecha 16 de octubre de 2012.  

- Acta de Verificación Notarial de botellas de Pisco con la marca F JARAL 

DEL MONTE y logotipo. 

- Facturas emitidas por la impresión de etiquetas autoadhesivas de Pisco 

JARAL DEL MONTE. 

- Comprobante de Información Registrada correspondiente a Guías de 

Remisión de la empresa A&J Pratto S.A.C.  

- Muestra de Impresión de la etiqueta de las botellas de Pisco Quebranta Piro 

F JARAL DEL MONTE.  

5. Antes de valorar los medios probatorios se debe advertir que A&J Pratto S.A.C. 

es titular de la marca “F JARAL DEL MONTE y logotipo (Certificado N° 

115017), para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), aguardiente de 

uva, bebidas alcohólicas de frutas, vinos y vinos espumantes de la clase 33 de la 

Nomenclatura Oficial. A lo cual debemos tomar en cuenta solo los medios 

probatorios que estén comprendidos entre el 4 de febrero de 2011 y el 4 de 

febrero de 2014.  

6. En ese sentido, la partida registral y ficha RUC de la empresa A&J Pratto 

S.A.C., la Carta de Supermercados Peruanos S.A., la Resolución N° 16995-



 

 

2006/OSD-INDECOPI, el Comprobante de Información Registrada y los 

certificados emitidos a favor de Aldo Pratto Orbegozo, por su participación en 

distintos eventos y capacitaciones no acreditan el uso de la marca F JARAL 

DEL MONTE y logotipo.  

7. No obstante, Las 2 facturas, emitidas a favor de A&J Pratto S.A.C. por las 

empresas Inversiones A & JR y Gráfica Rojas, acreditan la elaboración de 3 

millares de etiquetas autoadhesivas incorporando la denominación PISCO 

JARAL DEL MONTE.  

8. Asimismo, el Contrato Privado de Licencia de Uso de Marca de fecha 13 de 

junio de 2006 acredita que la actual emplazada, A&J Pratto S.A.C., a tal fecha 

contaba con autorización para hacer uso de la marca F JARAL DEL MONTE y 

logotipo. 

9. Además, las 2 facturas, emitidas a favor de A&J Pratto S.A.C. por las empresas 

Inversiones A & JR y Gráfica Rojas, acreditan la elaboración de 3 millares de 

etiquetas autoadhesivas incorporando la denominación PISCO JARAL DEL 

MONTE.  

10. También, el Acta de Verificación suscrita por el Notario Público Jaime Tuccio 

Valverde, acredita la existencia de botellas de Pisco correspondientes a las 

Cosechas 2011, 2012 y 2013, las cuales coinciden con las etiquetas y las 

muestras físicas adjuntas al presente expediente. 

11. Sobre las cartas de cotización ofrecidas no acreditan la efectiva venta o 

comercialización de los productos sobre los que recae la marca y sobre los 

Suplementos “El Miteño” sí se acreditan su publicitan para las campañas 

navideñas de 2011 y 2012. 

12. Sobre las facturas ofrecidas en el procedimiento los que son un total de 73, estas 

tienen como emitente A&J Pratto S.A.C. y se verifica que se comercializó en el 

Perú Pisco JARAL DEL MONTE con logotipo F. 

¡¡¡Es sobre estos medios probatorios que la Comisión Transitorio De Signos 

Distintivos consideró que en las facturas se consigna el signo “PISCO JARAL 

DEL MONTE TRADICIÓN Y PERUANIDAD!!!” y logotipo, no obstante, de 

la revisión de dichas facturas se advierte que cada una de ellas incluye al signo 

PISCO JARAL DEL MONTE TRADICION Y PERUANIDAD!!! F y logotipo 

y que, si bien lleva añadido otras letras, lo más resaltante es el signo: “F JARAL 

DEL MONTE y logotipo”. 



 

 

13. En cuanto a la cantidad de productos comercializados se considera que se 

efectuaron una gran cantidad de ventas (botellas de 500 ml, damajuanas y 

galoneras), ahora bien, se ha consumido en una proporción adecuada para el 

consumo de pisco. 

14. En conclusión, conforme se aprecia de los medios probatorios referidos se ha 

acreditado solo respecto del producto: pisco de la clase 33 de la Nomenclatura 

Oficial, por lo que no correspondía cancelar el registro de la marca por falta de 

uso sobre la totalidad de los productos que comprendía, pues la emplazada era 

titular del registro de marca “F JARAL DEL MONTE y logotipo” que recaía 

para distinguir los siguientes productos:  

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), aguardiente de uva, bebidas 

alcohólicas de frutas, vinos y vinos espumantes de la clase 33 de la 

Nomenclatura Oficial.  

Sin embargo, conforme a los considerandos precedentes los medios probatorios 

presentados acreditan el uso de la marca F JARAL DEL MONTE y logotipo 

para distinguir Pisco de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, en consecuencia 

solo corresponde una cancelación parcial la marca de producto F JARAL DEL 

MONTE y logotipo, inscrita a favor de A&J Pratto S.A.C., bajo Certificado No 

115017, respecto de aguardiente de uva, bebidas alcohólicas de frutas, vinos y 

vinos espumantes de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, mas no sobre el 

producto bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la 

Nomenclatura Oficial.  

15. Por lo tanto, me encuentro de acuerdo con la resolución de la Sala Especializada 

en Propiedad Intelectual, mas no con lo dispuesto en todos sus extremos con la 

Comisión Transitorio De Signos Distintivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

• En el presente procedimiento se llevó a cabo ante este último generando con 

ella una adecuada sucesión procedimental. 

• La resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual fue emitida 

valorando adecuadamente la integridad de los medios probatorios, mas no fue 

así con lo dispuesto por la Comisión Transitorio de Signos Distintivos. 

• La Comisión Transitorio de Signos Distintivos resolvió indebidamente al 

resolver la cancelación total de la marca F JARAL DEL MONTE y logotipo 

para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), aguardiente de uva, 

bebidas alcohólicas de frutas, vinos y vinos espumantes de la clase 33 de la 

Clasificación Internacional.  

• La Comisión Transitorio de Signos Distintivos no valoró adecuadamente los 

medios probatorios ofrecidos y presentados por la emplazada. 

• La cancelación parcial puede ser declarada pese a que no fuere requerido 

expresamente sino es suficente con que se pida sobre la totalidad de los 

productos o servicios que se pretende distinguir. 

• El Indecopi sí podía reencausar el recurso de reconsideración a uno de 

apelación, toda vez que del escrito presentado por el recurrente no solo se 

ofrecía prueba nueva sino también se buscaba que se valoren nuevamente los 

medios probatorios. 

• Constituye una opción el hecho que alguien pretenda registrar una marca y que 

en caso de oposición por su titular el solicitante (del nuevo registro) se pueda 

ejercer defensa bajo el argumento de la falta de uso. 

• La Administración sí podría utilizar la prueba de oficio para esclarecer o 

dilucidar la controversia, sin embargo, ello no debe desplazar el rol que debe 

cumplir la emplazada en acreditar su uso de la marca 



 

 

• Si bien la emplazada consideraba pertinente ofrecer la factura N° 001-0000229 

para acreditar el uso de su marca, sin embargo, lo cierto es que no correpondía 

al lapso objeto de controversia. 
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VI. ANEXOS 

 

 

 










































































































































































































































































































































