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RESUMEN 

En el Informe Jurídico se analiza un expediente administrativo que versa sobre un caso de 
Cancelación de Marca por falta de uso, solicitada por Disney Enterprises Inc., representada por 
Barreda Moller Abogados, cuya pretensión es cancelar por falta de uso el registro de la marca 
“JUNIOR”, inscrita a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas con certificado N° 11563, para 
distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Al respecto, refiere que la 
marca “JUNIOR” deberá ser cancelada en relación con todos y cada uno de los servicios que 
no presta en el mercado y para el cual fue registrado, alegando como fundamentos que la marca 
“JUNIOR” no ha sido utilizada por su titular, licenciatario o por una persona autorizada para ello, 
en relación con los servicios para los cuales fue registrada, en al menos uno de los países 
miembros de la Comunidad Andina y durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de 
la presente acción. Cabe señalar que Disney Enterprises, Inc. tiene legitimo interés en solicitar 
la cancelación de la marca “JUNIOR”, debido a que pretende solicitar el registro de la marca 
“DISNEY JUNIOR” para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, y 
desea evitar que la marca preexistente “JUNIOR” que no se encuentra en uso en el mercado, 
constituya impedimento para el otorgamiento del signo que pretende registrar. Se precisa que, 
para que opere la cancelación de marca se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 165 
de la Decisión Andina 486, la cual establece que el titular de una marca puede perder su 
titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya sea por el mismo titular 
o mediante un tercero autorizado por el titular; dicha falta de uso se puede dar durante los tres 
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por otro 
lado, Wilson Eduardo Valle Dianderas, titular del registro de marca “JUNIOR”, presenta sus 
descargos ante la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, 
argumentando que el solicitante no ha ofrecido prueba alguna que acredite la falta de uso de la 
citada marca; asimismo, afirma que sí ha utilizado permanentemente la marca “JUNIOR”, 
ofreciendo como medios probatorios, recibos de ingreso como de egreso, así como invitaciones 
del año 2011, 2012 y 2013. 
 
Con fecha 20 de enero de 2014, el accionante Disney Enterprises, Inc. al no encontrarse de 
acuerdo con lo resuelto en la Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI del 18 de diciembre 
de 2013, emitida por la Comisión de Signos Distintivos de la Dirección de Signos Distintivos del 
INDECOPI, la cual declara fundada en parte la acción de cancelación, presentó su recurso de 
apelación con la finalidad de que el Superior Jerárquico la revoque y la declare fundada; ello en 
base a que, del análisis de los recibos de ingreso que sustentan su decisión, dichos documentos 
no resultan prueba válida para demostrar que “los servicios de asesoría en sistemas de 
radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en 
sistemas de telecomunicación”, han sido realmente prestados a los usuarios en el mercado; y, 
en consecuencia, no acreditan un uso real y efectivo de la marca en relación con los mismos. 
Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución N° 4071-
2015/TPI-INDECOPI, en la que resolvió revocar la Resolución N° 3546-2013/CDS-INDECOPI; 
y en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta contra el registro 
de la marca de servicio constituida por la denominación “JUNIOR” y logotipo, otorgado a favor 
de Wilson Eduardo Valle Dianderas, para distinguir servicios de asesoría en sistemas de 
radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en 
sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, fundamentándose en 
que, los recibos de ingresos constituyen documentos de parte que requieren ser 
complementadas con medios de prueba adicionales que permitan generar certeza sobre su 
contenido, situación que no se produjo en el presente caso; por ello, de la evaluación conjunta 
de los medios probatorios, se advirtió que el emplazado no presentó documentos que permitan 



acreditar el uso de la marca “JUNIOR” y logotipo, por lo que, no se pudo demostrar que la marca 
en cuestión está siendo utilizada en el mercado peruano del modo que exig 
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I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR 

LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1. SÍNTESIS DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA 

 

Con fecha 27 de marzo de 2013 Disney Enterprises, Inc., representada por 

Barreda Moller Abogados solicitaron la cancelación por falta de uso del registro 

de la marca JUNIOR, inscrita a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas con 

certificado N° 11563, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación 

Internacional. Los argumentos del solicitante fueron las siguientes: 

 

Fundamentos de hecho 

Señalaron que Wilson Eduardo Valle Dianderas es titular en el Perú de la marca 

JUNIOR, para distinguir servicios de telecomunicaciones, comunicaciones 

radiales y demás servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. 

Que tal registro fue otorgado mediante certificado N° 115363, con el vencimiento 

al 04 de agosto de 2017. 

Afirmaron que la marca JUNIOR no ha sido utilizada por su titular, licenciatario o 

por una persona autorizada para ello, en relación con los servicios para los 

cuales fue registrada, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad 

Andina y durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente 

acción. 

Que, por lo tanto, al no haber cumplido con la carga de uso obligatorio de la 

marca que le impone la ley, se encuentra sujeto a la sanción prevista en el 

artículo 165° de la Decisión Andina 486. 

Por otro lado, cabe señalar que Disney Enterprises, Inc. tiene legitimo interés en 

solicitar la cancelación de la marca JUNIOR (certificado N° 11563), debido a que 

va a solicitar el registro de la marca DISNEY JUNIOR para distinguir servicios de 



la clase 38 de la Clasificación Internacional, y desea evitar que la marca 

preexistente JUNIOR – que no se encuentra en uso en el mercado – constituya 

impedimento para el otorgamiento del signo que pretende registrar. 

Fundamentos de Derecho 

• La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,  

o El artículo 165 

o El artículo 72 

 

2. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MARCA 

 

Con fecha 10 de junio de 2013, Wilson Eduardo Valle Dianderas presentó sus 

descargos ante la Secretaria Técnica de La Comisión de Signos Distintivos, ello 

en base a lo siguiente: 

 

Fundamentos de hecho 

Señalo que el accionante no ofrece ningún medio probatorio que acredite que 

efectivamente la marca JUNIOR deba ser cancelada por la falta de uso, que solo 

son alegaciones de esta parte, razón por la cual la solicitud de cancelación de 

marca debe ser desestimada. 

Agrega que viene haciendo uso de la marca JUNIOR que le fue otorgado 

mediante certificado N°11563, conforme lo acreditó con documentación de 

solicitudes y oficios, invitaciones; asimismo, están impresos en sus recibos tanto 

ingreso como de egreso de los años 2011, 2012 y 2013, ello de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 167 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad 

Andina y conforme es de apreciarse de los mismos, se ha venido utilizando dicha 

marca en forma permanente razón por la cual no hay razón para que se ampare 

el pedido de la parte contraria, máxime si como menciona dicha parte el 

vencimiento se ha de realizar con fecha 04 de agosto del 2017. 

Que esta parte iniciará los trámites para la renovación del mismo de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 153 del cuerpo normativo antes mencionado. 



Fundamentos de derecho 

• El artículo 139 inc. 14 de la Constitución Política del Perú. 

• El artículo 152 de la Decisión Andina 486 

• Artículo 153 de la Decisión Andina 486. 

Medios probatorios 

• El mérito de 04 solicitudes derivadas a las empresas, CABLE VISION ICA 

S.A.C, NIKELAC TELECOM S.A.C Y ECO S.A. 

• El mérito de 04 oficios derivados a las empresas CABLE VISION S.A.C., 

NILKELAC TELECOM S.A.C., ECO S.A., COTEL PERÚ S.A.C. 

• El mérito de 72 copias de recibos de ingreso. 

• El mérito de 72 copias de recibos de egreso. 

 

3. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Con fecha 20 de enero de 2014, el accionante Disney Enterprises, Inc. al no 

encontrarse de acuerdo con lo resuelto en la Resolución N° 3546-2013/CSD-

INDECOPI del 18 de diciembre de 2013 emitida por la Comisión de Signos 

Distintivos de la Dirección de Signos Distintivos, presentó su recurso de 

apelación con la finalidad de que el Superior Jerárquico la revoque y la declare 

fundada. Ello en base a lo siguiente: 

 

Fundamentos de hecho 

Manifestaron su total discrepancia con el fallo al mantener la vigencia del registro 

de la marca JUNIOR para los servicios citados, toda vez que, del análisis de los 

recibos de ingreso que sustentan su decisión, dichos documentos no resultan 

prueba válida para demostrar que “los servicios de asesoría en sistemas de 

radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, 

asesoría en sistemas de telecomunicación”, han sido realmente prestados a los 

usuarios en el mercado y, en consecuencia, no acreditan un uso real y efectivo 

de la marca en relación con los mismos. 



Que, en el caso de los recibos de ingresos, ellos no constituyen comprobantes 

de pago, ya que no cumplen con las características de un comprobante de pago 

establecidas en el artículo 8° del Capítulo III del reglamento en referencia. Así lo 

ha determinado el Tribunal Fiscal en relación con documentos análogos como 

los recibos de egresos, conforme se señala en la Resolución N°01653-1-2006 

de fecha 28 de marzo de 2006. 

Los recibos de ingresos han sido extendidos por Wilson Eduardo Valle Dianderas 

a favor de empresas con las cuales mantiene una evidente relación, lo que 

genera suspicacias sobre la efectiva prestación de los servicios en cuestión. 

Los recibos de ingresos presentados por Wilson Eduardo Valle Dianderas han 

sido extendidos a favor de las siguientes empresas: 

• Nikela Telecom S.A.C. 

• Junior Telecom S.A.C. 

• Cotel S.A.C. 

• Cable Visión Ica S.A.C. 

Afirman que uno de los directores de la empresa Cable Visión Ica S.A.C, de 

nombre Hermy Wilfredo Valle Dianderas, es hermano del emplazado Wilson 

Eduardo Valle Dianderas.  

Asimismo, el señor Gabriel Ignacio Laca Reyes, es Gerente General tanto de la 

empresa Nikela Telecom S.A.C, como de la empresa Junior Telecomunicaciones 

S.A.C. 

Que, el señor Luis Alberto Vidal Flores, es Gerente General y uno de los 

directores de la empresa Cable Visión Ica S.A.C., y, a su vez, es también 

accionista y director de la empresa Junior Telecomunicaciones S.A.C. 

Que, se evidencia claros indicios de que existe una muy cercana relación entre 

el emplazado y las empresas que aparecen como receptoras de los supuestos 

servicios prestados, siendo ellas las únicas a las que, según la información 

consignada en los recibos de ingresos, se les habría prestado los servicios 



durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 26 de marzo 

de 2013. 

 Fundamentos legales 

• El artículo 132° del Decreto Legislativo 1075. 

• El artículo 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

4. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución N° 

4071-2015/TPI-INDECOPI en la que resolvió. 

• Revocar la Resolución N°3546-2013/CDS-INDECOPI de fecha 18 de 

diciembre de 2013, y en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de 

cancelación interpuesta contra el registro de la marca de servicio 

constituida por la denominación JUNIOR y logotipo, conforme al modelo, 

(certificado N°11563), otorgado a favor de Wilson Eduardo Valle 

Dianderas, para distinguir servicios de asesoría en sistemas de 

radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación 

inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de 

la Nomenclatura Oficial. 

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Sala Especializada fueron 

las siguientes: 

Que, respecto a las cartas, teniendo en cuenta que se refieren a solicitudes de 

equipos, de servicios e invitaciones por parte del emplazado a terceros, dichos 

documentos no demuestran el uso de la marca objeto de cancelación para los 

servicios que se encuentra registrada. 

Respecto a los recibos de ingresos detallados corresponde precisar que, aun 

cuando en dichos documentos se puede apreciar la marca en cuestión para 

distinguir servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, 



asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas 

de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, dichos recibos, 

por si solos, no crean certeza para demostrar que efectivamente se brindaron los 

servicios a cambio de una prestación. 

En efecto, los recibos de ingresos constituyen documentos de parte que 

requieren ser complementadas con medios de prueba adicionales que permitan 

generar certeza sobre su contenido, situación que no se ha producido en el 

presente caso. 

Por su parte, los recibos de egresos, además de ser documentos que registran 

únicamente pasivos de la empresa, por las consideraciones señaladas en el 

párrafo precedente, no son pruebas que acrediten el uso de la marca objeto de 

cancelación. 

En consecuencia, de la evaluación conjunta de los medios probatorios se 

advierte que el emplazado no ha presentado documentos que permitan acreditar 

el uso de la marca JUNIOR y logotipo, por lo que, no se ha podido demostrar 

que la marca en cuestión está siendo utilizada en el mercado peruano del modo 

que exige la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 

 

En el análisis del procedimiento administrativo se ha encontrado las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Cuáles son los efectos de la falta de uso de una marca? 

 

El no uso de una marca en el mercado ni por su titular, licenciatario o persona 

autorizada para ello tiene como efecto la cancelación de dicho registro de marca 

de acuerdo al artículo 165 de la Decisión Andina 486. En el presente caso, 

Disney tiene legítimo interés en solicitar la cancelación de la marca “JUNIOR” 

debido a que va a solicitar el registro de la marca “DISNEY JUNIOR” para 

distinguir servicios de la clase 38 y desea evitar que la marca preexistente 

constituya impedimento para el otorgamiento del registro que va a solicitar. 

 

Asimismo, para solicitar que se cancele una marca por su no uso debe ofrecerse 

medios probatorios que acrediten la falta de uso de la marca. Siendo así a 

controversia en el presente caso consiste en determinar si en efecto el titular de 

la marca “JUNIOR” con registro 11563 ha utilizado o no su marca registrada y si 

en consecuencia corresponde o no la cancelación de la marca antes referida. 

 

Por ello cabe resaltar lo siguiente:  

 

1. La Decisión 486 establece que el titular de una marca puede perder su 

titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya 

sea por el mismo titular o mediante tercero autorizado por el titular, dicha 

falta de uso se puede dar por tres años consecutivos. 

 

“Artículo 165 de la Decisión 486.- 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 podrá́ 

solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos 

con base en la marca no usada. (...).” 

 

2. Ahora bien, entre otros supuestos establecidos por el artículo 166 de la 

Decisión 486, se entiende por uso de la marca cuando un producto o 

servicio ha sido puesto o está a disposición de los consumidores en el 

mercado de acuerdo a un parámetro de razonabilidad atendiendo a la 

cantidad y de acuerdo a cada caso en concreto. 

 

3. Siendo así, corresponde verificar en el presente caso si en efecto el titular 

Wilson Eduardo Valle Dianderas (titular de la marca “JUNIOR”) cumplió 

con acreditar o no la utilización de la marca. 

 

4. El lapso a evaluar la falta o no de uso de la marca se efectuará, conforme 

lo establece el artículo 165 de la Decisión 486, contando tres años 

consecutivos precedentes a la acción de cancelación; por lo que, si la 

solicitud de cancelación se efectuó el 27 de marzo de 2013, en 

consecuencia, debe evaluarse desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 26 

de marzo de 2013. 

 

5. Cabe advertir que los medios probatorios que obran en el procedimiento 

administrativo, deben ser evaluados conforme a determinados principios 

tales como la pertinencia, comunidad o unidad de la prueba, legalidad y 

oportunidad. 

 

6. Pertinencia, en tanto que la prueba a evaluar debe guardar relación con 

las cuestiones controvertidas, así en el presente caso deben tomarse en 

cuenta todos los medios probatorios que hagan referencia a la utilización 



de la marca desde el periodo del 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de 

marzo de 2013. Así como a todo medio probatorio que en dicho lapso se 

refieran solo al uso de la marca.  

 

7. En cuanto a la comunidad o unidad de la prueba, cabe recordar que los 

medios probatorios a evaluar constituyen no solo a los aportados por la 

parte emplazada (titular de la marca “JUNIOR”) sino también por todo lo 

que obre en el expediente sin importar quien lo aportó. Así en el caso debe 

valorarse todos los medios probatorios que obren en el expediente. 

 

8. En cuanto a los principios de legalidad y oportunidad, estos principios si 

bien son importantes, pero para el presente caso no es de utilidad en tanto 

que los medios probatorios que obran en el expediente fueron aportados 

en su oportunidad y no se han obtenido vulnerando el ordenamiento 

jurídico. 

 

9. Por último, debe considerarse que al valorar los medios probatorios deben 

efectuarse utilizando una apreciación razonada y de manera conjunta. Ello 

pues se desprende del artículo 197 del Código Procesal Civil, la cual se 

aplica de manera supletoria al presente procedimiento administrativo. 

 

2. ¿Cuál es el procedimiento para la cancelación de una marca? 

 

Antes de responder a la interrogante se debe precisar qué es una marca:  

 

“En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos 

que distinguen productos de diversos empresarios, clases, calidades, precios, 

etc. Dichos signos son denominados marcas de producto, los cuales tienen una 

conformación y funciones particulares. Lo mismo ocurre respecto de los servicios 

prestados por diversas personas naturales o jurídicas, los que también son 

susceptibles de ser distinguidos con sus respectivas marcas de servicio. La 

función de la marca es precisamente la de distinguir productos o servicios, 



diferenciándolos de sus similares en el mercado, siendo una de sus finalidades 

principales la de captar y consolidar clientela”.1 

 

Ahora bien, acorde a la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi 

se estableció determinadas consideraciones que deberán ser atendidas al 

momento de la cancelación de uso de una marca, esto en concordancia con 

la Res. Nº 0001-2020/TPI-INDECOPI, en donde se hace referencia al artículo 

165 de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, donde se 

establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente 

cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido 

usada, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició 

la acción de cancelación. Esto es, por su titular, licenciatario o persona 

autorizada para ello en al menos uno de los países miembros. 

 

Es decir, la acción de cancelación solo podrá iniciarse una vez que hayan 

transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la 

resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la 

vía administrativa.  

3. ¿Cuál es la entidad encargada de resolver los conflictos de marca? 

 

En el presente caso Disney Enterprises, Inc., presentó solicitud de cancelación 

al registro de marca constituida por la denominación JUNIOR solicitado por 

Wilson Eduardo Valle Dianderas, ante la Comisión de Signos Distintivos. 

 

La Comisión de Signos Distintivos, tiene la responsabilidad de conocer y resolver 

en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos relacionados con 

los derechos sobre marcas: oposiciones, cancelaciones y nulidades. También se 

incluyen bajo su competencia, los procedimientos por infracción a los derechos 

de propiedad industrial en materia de signos distintivos. 

 
1 CORNEJO GUERRERO, Carlos Alejandro. “Derecho de Marcas”. Grupo Editorial Lex & Iuris. Tercera 
Edición 2014. Pag 15. 

https://www.peruweek.pe/tag/propiedad/
https://www.peruweek.pe/tag/indecopi/
https://www.peruweek.pe/tag/res-no-0001-2020-tpi-indecopi/


 

Asimismo, a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última 

instancia, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de 

primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos. 

 

Se regula mediante la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, la 

Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Régimen sobre 

Propiedad Industrial), la Decisión 689 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

(Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486) y el Decreto 

Legislativo Nº1075.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

 

En el presente caso nos encontramos ante una solicitud de cancelación de 

registro de marca (marca “JUNIOR” con certificado 11563 - clase 38 de la 

Clasificación Internacional) 

 

Disney Enterprises, Inc. (en adelante, el solicitante) solicita la cancelación de la 

marca “JUNIOR” inscrita a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas con 

certificado 11563 para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación 

Internacional. La marca “JUNIOR” deberá ser cancelada en relación con todos y 

cada uno de los servicios que no presta en el mercado y para el cual fue 

registrado. 

 

Alega como fundamentos de su solicitud de cancelación que la marca “JUNIOR” 

no ha sido usada en el mercado ni por su titular, licenciatario o persona 

autorizada para ello. Debe cancelarse su registro de marca de acuerdo al artículo 

165 de la Decisión Andina 486. Disney tiene legítimo interés en solicitar la 

cancelación de la marca “JUNIOR” debido a que va a solicitar el registro de la 

marca “DISNEY JUNIOR” para distinguir servicios de la clase 38 y desea evitar 

que la marca preexistente constituya impedimento para el otorgamiento del 

registro que va a solicitar. 

 

 

De otro lado, Wilson Eduardo Valle Dianderas titular del registro de marca 

“JUNIOR” absuelve la solicitud de cancelación de marca argumentando que lo 

manifestado por el solicitante respecto a la falta de uso de la marca “JUNIOR” 

es una afirmación temeraria y maliciosa, transgrediéndose los principios de 

probidad, lealtad y buena fe del cual está previsto todo procedimiento 

administrativo. 

 



Además, alega que el solicitante no ha ofrecido prueba alguna que acredite la 

falta de uso de la marca, asimismo afirma que sí ha utilizado permanentemente 

la marca “JUNIOR” por lo que ofrece como medios probatorios recibos de ingreso 

como de egreso, así como invitaciones del año 2011, 2012 y 2013. 

 

Siendo así, la controversia en el presente caso consiste en determinar si en 

efecto el titular de la marca “JUNIOR” con registro 11563 ha utilizado o no su 

marca registrada y si en consecuencia corresponde o no la cancelación de la 

marca antes referida. 

 

Al respecto debo señalar lo siguiente: 

 

1. La Decisión 486 establece que el titular de una marca puede perder su 

titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya 

sea por el mismo titular o mediante tercero autorizado por el titular, dicha 

falta de uso se puede dar por tres años consecutivos. 

 

“Artículo 165 de la Decisión 486.- 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 podrá́ 

solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos 

con base en la marca no usada. (...).” 

 

2. Ahora bien, entre otros supuestos establecidos por el artículo 166 de la 

Decisión 486, se entiende por uso de la marca cuando un producto o 

servicio ha sido puesto o está a disposición de los consumidores en el 

mercado de acuerdo a un parámetro de razonabilidad atendiendo a la 

cantidad y de acuerdo a cada caso en concreto. 



 

3. Así si bien en el proceso civil corresponde acreditar los hechos a quien 

afirma hechos y a quien contradice alegando nuevos hechos, no obstante, 

en cuanto a cancelación de registro de marcas, la normativa especial 

establece que corresponde probar no a quien afirme hechos de falta de 

uso de la marca, sino que corresponde acreditar la utilización de la marca 

a su titular. 

 

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca 

corresponderá́ al titular del registro.  

 

El uso de la marca podrá́ demostrarse mediante facturas comerciales, 

documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren 

la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías 

identificadas con la marca, entre otros.” 

  

4. Siendo así, corresponde verificar en el presente caso si en efecto el titular 

Wilson Eduardo Valle Dianderas (titular de la marca “JUNIOR”) cumplió 

con acreditar o no la utilización de la marca. 

 

5. El lapso a evaluar la falta o no de uso de la marca se efectuará, conforme 

lo establece el artículo 165 de la Decisión 486, contando tres años 

consecutivos precedentes a la acción de cancelación; por lo que, si la 

solicitud de cancelación se efectuó el 27 de marzo de 2013, en 

consecuencia, debe evaluarse desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 26 

de marzo de 2013. 

 

6. Cabe advertir que los medios probatorios que obran en el procedimiento 

administrativo, deben ser evaluados conforme a determinados principios 

tales como la pertinencia, comunidad o unidad de la prueba, legalidad y 

oportunidad. 

 



7. Pertinencia, en tanto que la prueba a evaluar debe guardar relación con 

las cuestiones controvertidas, así en el presente caso deben tomarse en 

cuenta todos los medios probatorios que hagan referencia a la utilización 

de la marca desde el periodo 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo 

de 2013. Así como a todo medio probatorio que en dicho lapso se refieran 

solo al uso de la marca.  

 

8. En cuanto a la comunidad o unidad de la prueba, cabe recordar que los 

medios probatorios a evaluar constituyen no solo a los aportados por la 

parte emplazada (titular de la marca “JUNIOR”) sino también por todo lo 

que obre en el expediente sin importar quien lo aportó. Así en el caso debe 

valorarse todos los medios probatorios que obren en el expediente. 

 

9. En cuanto a los principios de legalidad y oportunidad, estos principios si 

bien son importantes, pero para el presente caso no es de utilidad en tanto 

que los medios probatorios que obran en el expediente fueron aportados 

en su oportunidad y no se han obtenido vulnerando el ordenamiento 

jurídico. 

 

10. Por último, debe considerarse que al valorar los medios probatorios deben 

efectuarse utilizando una apreciación razonada y de manera conjunta. Ello 

pues se desprende del artículo 197 del Código Procesal Civil, la cual se 

aplica de manera supletoria al presente procedimiento administrativo. 

 

“Artículo 197.- Todos los medios probatorios son valorados por el 

Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin 

embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones 

esenciales y determinantes que sustentan su decisión.” 

 

11. En el expediente obra cartas ofrecidas por el titular de la marca “JUNIOR” 

(en adelante, emplazado), cartas que hacen referencia a lo siguiente: 

 



- Debe tenerse en cuenta que la Decisión 486 establece qué medios 

probatorios son idóneos para acreditar el uso de la marca, así 

establece en su artículo 167 lo siguiente: 

 

“(...) podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos 

contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad 

y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas 

con la marca, entre otros.” 

 

Además, los medios probatorios a evaluar deben referirse a los 

periodos desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo de 2013, 

conforme al considerando 7 antes referido. 

 

- Obran en el expediente de fojas 38 a 45 del expediente cartas en la 

hacen referencia a solicitudes de equipos (tales como solicitud de 

amplificador de audífono), a solicitudes de prestaciones de servicios y 

a invitaciones dirigidas a terceros. 

 

Al respecto, debo señalar que dichos medios probatorios si bien hacen 

referencia a solicitudes con su marca registrada, no obstante, no 

acreditan que el producto o servicio ha sido puesto o está a disposición 

de los consumidores en el mercado conforme lo dispone el artículo 

artículo166 de la Decisión 486. 

 

- Asimismo, obran en el expediente copias de recibos de egresos del 

emplazado emitidos con fecha 03 de enero de 2011 al 11 de marzo de 

2013 (obrante a fojas 85 a 116 del expediente). 

 

Al respecto cabe señalar que los recibos de egreso no develan que el 

producto o servicio ha sido puesto en el mercado, debido a que si bien 

pueden ser pagos para que se pongan al mercado los productos o 

servicios; no obstante, puede darse un incumplimiento en la cual no 



se cumpla con la prestación a que hace referencia los recibos de 

egresos. Es decir, lo que interesa para el caso es que se acredite que 

el producto efectivamente fue puesto en el mercado, por lo que los 

recibos de egreso no cumplen dicha función. 

 

- Obran recibos de ingresos de fecha 03 de abril de 2013 al 09 de julio 

de 2013 (a fojas 71 a 84 del expediente) y también copia de recibos 

de egresos de fecha 31 de marzo a 28 de junio del 2013 (obrante a 

fojas 117 a 123). 

 

Al respecto dichos medios probatorios no constituyen medios 

probatorios pertinentes para dilucidar la presente controversia en tanto 

que dichos medios probatorios hacen referencia a un periodo que no 

se encuentra en evaluación.  

 

- Por último, obran recibos de ingreso emitidos desde fecha 04 de enero 

de 2011 hasta 25 de marzo de 2013 (obrante a fojas 47 hasta 76 del 

expediente). 

 

Se puede verificar que dichos recibos de ingreso fueron emitidos por 

el Señor Wilson Eduardo Valle Dianderas haciendo referencia a la 

marca “JUNIOR”, además dichos recibos al parecer se emitieron por 

la prestación de servicios en asesoría en sistemas de 

radiocomunicación, alquiler de movilidad, mantenimiento de radio 

portátil y equipos de comunicación, comisiones por venta de servicio 

de internet inalámbrico, entre otros servicios similares.  

 

Al respecto, cabe advertir que la norma establecida en el artículo 167 

hace referencia a facturas comerciales o similares como podrían ser 

los demás comprobantes de pago (boletas de venta, tickets, órdenes 

de compra, entre otros) no obstante en el presente caso se presentan 



recibos que no tienen ningún efecto similar a una factura como los 

comprobantes de pago antes referidos.  

 

A pesar de ello, debe agregarse que el emplazado no presente 

mayores medios probatorios puesto que los recibos no constituyen 

más que simples documentos no amparados legalmente para efectuar 

transacciones comerciales, pues si bien se puede acreditar con 

documentos no amparados por el reglamento de comprobantes de 

pago sin embargo simples recibos restan fehaciencia al hecho de 

poner a disposición en el mercado productos y servicios haciendo 

necesario mayores elementos probatorios que corroboren la utilización 

de la marca. 

 

Puesto que puede darse el caso que ante una solicitud de cancelación 

de una marca, el titular de inmediato comience a crear, emitir recibos 

de fechas anteriores, hecho que no podría realizarse en el caso que 

fueran boletas de venta o facturas aprobadas por el reglamento de 

comprobantes de pago. 

 

Considero que en el caso, el emplazado (titular de la marca) no ha 

superado un mínimo de acreditación del uso de la marca al presentar 

recibos simples que bien pudieron ser emitidos en el momento mismo 

de su emplazamiento, por lo que correspondía que dichos recibos se 

encuentren reflejados en documentos contables o certificaciones de 

auditoría o en su caso, declaraciones juradas de los clientes que 

corroboren la operación comercial en referencia. 

 

 

 

 

 

 



IV. CONCLUSIONES 

 

1. Se trata de un caso de cancelación de marca por falta de uso que inicia 

mediante una solicitud de cancelación de registro de marca (marca 

“JUNIOR” con certificado 11563 - clase 38 de la Clasificación 

Internacional).  

 

2. Cabe precisar que para que opere la cancelación de marca se debe tener 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión Andina 486 donde 

se establece que el titular de una marca puede perder su titularidad por 

falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya sea por el mismo 

titular o mediante un tercero autorizado por el titular, dicha falta de uso se 

puede dar por tres años.  

 

3. En función a los párrafos antes expuestos, de acuerdo con la resolución 

emitida en primera instancia por la Comisión de Signos Distintivos se ha 

demostrado no son suficientes simples recibos de ingresos que bien 

pudieron ser emitidos a libre arbitrio del emplazado, en consecuencia, la 

Comisión no ha valorado adecuadamente los medios probatorios que 

acrediten el efectivo uso de la marca incurriendo en causal de nulidad del 

acto administrativo tipificada en el inciso 1 y 2 del artículo 10 del T.U.O. 

de la Ley 27444. 

 

4. Como bien lo ha detallado el Tribunal del Indecopi, los recibos de ingresos 

constituyen documentos de parte que requieren ser complementadas con 

medios de prueba adicionales que permitan generar certeza sobre su 

contenido, situación que no se ha producido en el presente caso. Por ello, 

de la evaluación conjunta de los medios probatorios se advierte que el 

emplazado no ha presentado documentos que permitan acreditar el uso 

de la marca JUNIOR y logotipo, por lo que, no se ha podido demostrar 

que la marca en cuestión está siendo utilizada en el mercado peruano del 

modo que exige la ley. 
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VI.  ANEXOS 

 

• Solicitud de cancelación de marca 

• Contestación a la cancelación de marca 

• Resolución de la Comisión de Signos Distintivos de la Dirección de Signos 

Distintos 

• Recurso de apelación 

• Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MARCA 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA 

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTOS 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



RECURSO DE APELACIÓN 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD 

INTELECTUAL DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


