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En el presente Informe Juridico se analiza el Procedimiento Administrativo que versa sobre un
caso de interposicion de accion de cancelacion de marca de producto por falta de uso, solicitada
por la empresa T.H.L.LLC de Estados Unidos (en adelante, el accionante), mediante la cual se
pretende cancelar el registro de la marca de producto “TOMMY BIG”, inscrita a favor de la
sefiora T.S.R.E de Peru (en adelante, la emplazada), con certificado de registro N° 190826, la
cual distingue productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional. Adicionalmente, se
solicita la anotacion preventiva de la solicitud de cancelacion.

En su escrito de cancelacion total de la marca de producto, el accionante sefiala que, la marca
en mencién no viene siendo usada por el titular para distinguir en el mercado los productos
para los cuales se encuentra registrada, durante los tres afios consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicia la presente accion.

La emplazada absolvi6 la solicitud de cancelacion formulada por el accionante, argumentando
que, la marca en cuestion ha sido usada durante el periodo comprendido entre el 23 de octubre
de 2016 y el 23 de octubre de 2019, para distinguir productos de la clase 25, adjuntando como
medio probatorio 365 comprobantes de pago.

Mediante Resolucion N° 514-2020/CSD-INDECOPI del 13 de febrero de 2020, la Comision
de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, “la Comision”), declar6 fundada en parte
la accion de cancelacion interpuesta por el accionante; y, en consecuencia, cancel6
parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominacion TOMMY
BIG, inscrita a favor de la emplazada con certificado N° 190826, la cual distinguia trusas de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional.

El accionante formuld recurso de apelacion contra la Resoluciéon emitida por la Comision,
evidenciandose que la emplazada no formulé sus descargos. En ese sentido, mediante
Resolucion N° 0218-2021/TPI-INDECOPI del 17 de febrero de 2021, la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala), revoco la resolucion emitida por la Comisién en el
extremo que, mantuvo vigente el registro de lamarca TOMMY BIG con Certificado N° 190826
para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y en su defecto cancelar el
registro de la mencionada marca.

Asimismo, la Sala precis6 que queda firme la resolucion emitida por la Comision en el extremo
que canceld el registro de la marca TOMMY BIG con Certificado N° 190826 para distinguir
prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.
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I. RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES
INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

A. SINTESIS DE LA ACCION DE CANCELACION

El 23 de octubre de 2019, laempresa T.H.L.LLC de Estados Unidos (en adelante, el accionante)
solicito la cancelacion del registro de la marca de producto constituida por la denominacion
TOMNY BUG otorgado mediante Certificado N° 190826 en la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial que distingue prendas de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos,
camisetas, polos a favor de la sefiora T.S.R.E de Peru (en adelante, la emplazada).

El hecho alegado en el presente informe tuvo lugar bajo aplicacion del articulo 165° de la
vigencia del Decreto Legislativo N° 1075 que, aprueba Disposiciones Complementarias de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial.

e FUNDAMENTOS DE HECHO

El 23 de octubre de 2019, el accionante solicito la cancelacion total del registro de la marca
de producto constituida por la denominacion TOMNY BUG, marca que distingue prendas
de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase
25 de la Clasificacion Internacional, inscrita con Certificado N° 190826, a favor de la
emplazada.

Sefialando que, la marca objeto de cancelacion distingue no ha sido puestos en el comercio
0 no se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, cantidad y del modo que
normalmente corresponde, siendo entonces la marca TOMNY BIG no utilizada en el
mercado para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

e FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Art. 165y 166 de la Decision 486

e MEDIOS PROBATORIOS

No adjunta medios probatorios, dado que, conforme al articulo 167° de la Decision 486, la
carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.

B. SINTESIS DE LA CONTESTACION A LA CANCELACION DE MARCA
Con fecha 26 de noviembre de 2019, la empresa emplazada se aperson6 al procedimiento
contestando la oposicidn, solicitando que infundada la accion de cancelacion por falta de uso

presentada por el accionante, a razon a los siguientes fundamentos:

e FUNDAMENTOS DE HECHO

La emplazada cumple con alegar que efectivamente ha utilizado la marca materia de



cancelacion de manera real y efectiva para distinguir los productos registrados en la clase
25.

¢ FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Articulos 165°, 166° de la Decision 486.

e MEDIOS PROBATORIOS
Con la finalidad de acreditar el uso de la marca materia de cancelacion, la emplazada
presento los siguientes medios probatorios:

- 365 comprobantes de pago (boletas, facturas y guias de remisién) giradas bajo el Ruc a
nombre del titular de la marca en donde se consigna la denominacion “TOMNY BIG”,
distinguidos de la siguiente manera:

o Enelafio 2016: 65 comprobantes de pago
o Enelafo 2017: 112 comprobantes de pago
o Enel afio 2018: 90 comprobantes de pago

o Enelafio 2019: 98 comprobantes de pago

C. RESOLUCION N° 514-2020/CSD-INDECOPI de la Comision de Signos Distintivos
del Indecopi (Primera Resolucion):
Mediante Resolucion N° 514-2020/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, la
Comision decidio respecto al uso de la marca materia de cancelacion; se consideraran las
pruebas presentadas, las cuales acreditaran el uso de la marca dentro del plazo de tres afios
consecutivos precedentes a la interposicion de la accién de cancelacion, tomando en cuenta
que la fecha de interposicion de la accion de cancelacién fue el 23 de octubre de 2019, el
periodo comprendido sera entre el 22 de octubre de 2016 y el 22 de octubre de 2019, de acuerdo

a lo establecido en el articulo 167° de la Decisién 486.

Es asi que, de acuerdo a los medios probatorios presentados en su conjunto por la emplazada
se verifica que se acredita el uso efectivo de la marca “TOMNY BIG” para distinguir trusas
para caballeros, habiendo sido comercializados en cantidades razonables y dentro del periodo
pertinente, evidenciandose la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha

marca y en la clase 25 de la Clasificacion Internacional, en el mercado peruano.

No obstante, la marca fue registrada bajo la clase 25, la cual distingue prendas de vestir en



general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos; y siendo que, Unicamente
se acreditdé que la marca viene siendo usada para comercializar “trusas” para caballeros, se
procedi6 a limitar los productos distinguidos en la clase mencionada, a los productos que se ha

demostrado su uso.

En tal sentido, de acuerdo al articulo 165° de la Decision 486 se declara fundada en parte la
accion de cancelacion interpuesta; y, en consecuencia, se canceld parcialmente el registro de
la marca de producto constituida por la denominacién TOMNY BIG a favor de la emplazada
con certificado N° 190826, la que en adelante distinguira trusas de la clase 25 de la

Clasificacion Internacional.

D. SINTESIS DEL RECURSO DE APELACION

Con fecha 25 de marzo de 2020, el accionante interpuso recurso de apelacién contra la
Resolucién N° 514-2020/CSD-INDECOPI emitida por la Comision, que declaré fundada en
parte la accién de cancelacion interpuesta; y, en consecuencia, se cancel6 parcialmente el

registro de la marca de producto constituida por la denominaciéon TOMNY BIG.

e FUNDAMENTOS DE HECHO

- Respecto de los medios probatorios presentados:

Sefiala que, resultan ser insuficientes para acreditar el uso de la marca objeto de cancelacion
en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de las trusas, dado que, son de
consumo masivo, de alta demanda y rotacion.

Asimismo, sefiala que, en el mercado se comercializan millones de prendas de vestir, entre
ellas las trusas, siendo que la cantidad de facturas presentadas por la emplazada como

medios probatorios no son suficientes.

- Respecto al contenido y la forma de emitir las facturas presentadas como medios
probatorios:
Sefiala que, resulta sospechoso que las facturas emitidas en los afios 2016 al 2019 tienen
el mismo tipo de letra, a la vez, corresponden Unicamente a 25 clientes que se
encontrarian vinculados entre si.
Sobre el contenido de las mismas, son ilegibles y/o presentan errores en la descripcion
de las compras y/o monto consignado, dado que, al hacer la sumatoria total mas el IGV

no resulta el monto del importe total establecido en el comprobante , determinandose



asi que no sean validas para la SUNAT, debiendo ser anuladas.

Finalmente, se consigno la denominacion TOMNY BIG y/o TOMNY BIG 190826 en
varias de las facturas y/o boletas que se han presentado como medio probatorio,
resultando sospechoso, ya que, no constituye una practica usual en el mercado. Por todo
lo expuesto, el accionante solicita una audiencia de exhibicion de pruebas, con el
objetivo de generar conviccion respecto de los documentos presentados como

acreditacion de su uso en el mercado.

e FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Atrticulo 132° del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba las

Disposiciones Complementarias a la Decision 486.

e MEDIOS PROBATORIOS

No adjunta medios probatorios.

E. SINTESIS DE LA CONTESTACION DE LA APELACION
La emplazada no absuelve el traslado de la apelacion formulada por el accionante.

F. RESOLUCION N° 0216-2021/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Indecopi (Segunda Resolucion):

Mediante Resolucion N° 0216-2021/TPI-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 2021, la Sala

resuelve declarar fundado el recurso de apelacion interpuesto por el accionante; y, en

consecuencia, revocar la Resolucion emitida por la Comision, en el extremo que mantuvo

vigente el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas,

de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial).

Asimismo, resolvio cancelar el registro de la mencionada marca para distinguir trusas, de la

clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Finalmente, precisa que Queda Firme la Resolucion emitida por la Comision, en el extremo
que canceld el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir
prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase

25 de la Nomenclatura Oficial.



La Sala fundamenta su argumentacion en:

Respecto del uso de la marca producto TOMNY BIG

Sefala que para acreditar el uso de la marca materia de solicitud de cancelacion se

debera de cumplir en primer lugar, de acuerdo al articulo 165° de la Decision 486:

a.

Que el signo que el titular de la marca utiliza en el mercado sea idéntico a la marca
registrada, salvo que las diferencias estén referidas a detalles o elementos que no
alteran su cardcter distintivo.

Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios
que distingue la marca.

Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el comercio
0 se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que

normalmente corresponde.

Precisando que para la evaluacion o analisis del segundo y tercer criterio es necesario

que se haya cumplido con acreditar el cumplimiento del primero.

Y, posteriormente, de haberse cumplido con el primer criterio, se debera acreditar el

uso de la marca materia de cancelacion, dentro de los tres afios consecutivos

precedentes a la fecha en que se inici6 la accién de cancelacion.

A. Sobre los medios probatorios (boletas y/o facturas emitidas) presentados por la

emplazada.

La emplazada present6 facturas y/o boletas de ventas emitidas durante el periodo
comprendido entre el 6 de julio de 2016 al 12 de octubre de 2016 y 31 de octubre
de 2019, asimismo, 326 facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo
comprendido entre el 27 de octubre de 2016 y 17 de octubre de 2019, toméandose en
cuenta que la accion de cancelacion se presento el 23 de octubre de 2019, se debera
de acreditar el uso de la mencionada marca en el periodo del 23 de octubre de 2016
al 23 de octubre de 2019, considerando ello, las pruebas presentadas no seran
consideradas dado que, han sido emitidas fuera del periodo relevante, asimismo las
pruebas que resultan ser ilegibles, dado que no es posible determinar su fecha de

emision.

B. Sobre el cuestionamiento realizado por el accionante respecto del contenido y la



forma de la emision de las mencionadas boletas y/o facturas presentadas por la

emplazada, sefialando que:

o “En las facturas y/o boletas de venta se incluyo la denominacion TOMNY BIG
y/o TOMNY BIG190826, lo cual resulta sospechoso, debido a que ello
constituye una practica inusual.

o Las facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo 2016 a 2019
cuentan con un mismo tipo de letra.

o En las facturas y/o boletas de venta ofrecidas se aprecia errores, en razén que
en determinados casos la suma por concepto de “subtotal” mas el “IGV”, no

arroja el monto del Importe total consignado en el comprobante de pago.”

Sobre este punto, cabe precisar que la emplazada no cuestion6 lo indicado por el
accionante ni mucho menos concurrio a la audiencia de exhibicion de pruebas,

programada de manera virtual, ni tampoco justifico su inasistencia.

Por consiguiente, la Sala tomd a bien realizar las siguientes precisiones:

o Las boletas de venta y/o facturas corresponden a copias no legalizadas,
implicando asi que no han sido cotejadas previamente por un Notario Publico,
pudiendo haber generado certeza sobre estos, afirmando que serian una copia
fiel de los documentos originales.

o Sobre el detalle de la cantidad y la descripcion de los productos comercializados
a través de los mencionados comprobantes de pago, se visualiza que se incluyo
la denominacion TOMNY BIG conjuntamente con el nimero de Certificado
190826, no constituyendo asi una practica usual en el mercado por parte de

agentes econdmicos.

Por tal motivo, no generé conviccion a la Sala para que dichos productos
comercializados hayan estado identificados con la marca TOMNY BIG
(Certificado N° 190826), determinandose asi que la emplazada no ha logrado
demostrar el uso o la disponibilidad en el mercado de la referida marca en relacion

con trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURIDICOS DEL EXPEDIENTE

A. CUESTIONES MATERIALES:

1. ¢Es factible que se cancele el registro de la marca de la emplazada?

Identificacion:

En el presente caso, el accionante manifiesta que los productos consignados en la clase 25 en
la Nomenclatura Oficial en la marca TOMNY BIG, registrada en el Certificado N° 190826 a
favor de la emplazada, no se acreditd que se haya utilizado o se puso a disponibilidad en el

mercado.

Andlisis:
Para efectos de determinar si se debe de cancelar la marca en cuestion, es preciso remontarnos
a lo que nos referimos como “marca”, definiéndolo MARAVI CONTRERAS (2014) de la
siguiente manera:
“Las Marcas
Las marcas tienen como finalidad distinguir, es decir, identificar, productos o servicios de
los demas de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y

correcta segun sus intereses.

¢,De qué se componen una marca?
De acuerdo al articulo 134 de la Decisién N° 486, constituye marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podran registrarse como

marcas los signos susceptibles de representacion gréfica

(),

¢ Qué funcion cumplen las marcas?

Primero tienen una funcion indicadora del origen empresarial que es una funcién basica,
(...), deben individualizar un producto o servicio frente al resto. Esta funcion implica que
el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular

de la marca.

Segundo, las marcas tienen una funcion indicadora de calidad puesto que proporcionan

informacion sobre la calidad del producto, que es constante, ya sea alta o baja.



Tercero, (...) funcion condensadora de eventual goodwill 0 reputacion, segun la cual todo

el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica.

Finalmente, (...) funcion publicitaria (selling power), (...), una marca es capaz en si misma
de fomentar la adquisicion por parte de los consumidores, incluso si la marca esta

desvinculada de su producto tradicional.” (Pags. 59 — 61)

A lavez, CORNEJO GUERRERO (2014), referente a la definicién de marca, sefiala que:

“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 conformacién y
funciones particulares. Los mismo ocurre respecto de los servicios prestados por
diversas personas naturales o juridicas, los que también son susceptibles de ser
distinguidos con sus respectivas marcas de servicio. La funcion de la marca es
precisamente la de distinguir productos o servicios, diferenciandolos de sus similares
en el mercado, siendo una de sus finalidades principales la de captar y consolidar
clientela”. (Pag. 15)

En ese sentido, lo descrito por los autores es un acercamiento para entender el impacto y la
importancia que tiene el desarrollo de una marca en el mercado, entendiéndose el uso de esta
como un factor determinante para las elecciones que pueda tomar el consumidor, reduciendo
los costos de transaccidn, entre otros beneficios comerciales y no comerciales que tiene su
establecimiento en el mercado. Pero que a su vez, el no usarla puede generar un inconveniente
para aquellos competidores que se encuentran con expectativas de ingresar al mercado,
haciendo uso de una marca similar, pero no igual, que se encuentra permitido por ley. Por lo
que es una necesidad que las salas o comisiones de signos distintivos evallen correctamente

las solicitudes que se presentan para mantener un flujo habitual en el mercado, sin perjudicarlo.

Ahora bien, habiéndose revisado el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, encontramos el Proceso 13-1P-2014, en el cual nos sefiala que:

“(..),

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que

inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

10



Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios
que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades

pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercializacion”. (Pags. 6

y7)

A su vez, referente al principio del uso efectivo de la marca, de acuerdo al Proceso 22-1P-2005

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifiesta que:

“Asi como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma,
constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la
obligacion de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar
cuando se cumple con la obligacion del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina
y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su
forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su
uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberé ser real y
efectivo, de manera que no basta con la mera intencion de usarla, para que aquél sea
real y no simplemente formal o simbdlico. En el régimen andino se considera que dada
la finalidad identificadora de la marca, su uso debera materializarse mediante la
prueba de la venta o de la disposicion de los bienes o servicios a titulo oneroso, como
verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presuncion de que “una marca
se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido

puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado.” (Pags. 10 y 11).

De ello, podemos deducir que son muchas las intenciones por la cual el pronunciamiento de
los 6rganos resolutivos se encuentra orientados a motivar y exigir el uso de la marca por quienes
se animan a reservarla, toda vez que uno de los objetivos por lo cual se recomienda proteger el
derecho de una marca, es precisamente para resguardar todo el esfuerzo que realiza un
administrado para que el consumidor asocie una marca con el servicio o producto que este
venga ofreciendo, de lo contrario, en caso de no usarla, solo se estaria perjudicando esta

finalidad de beneficiar al consumidor final reduciendo los costos de transaccion al elegir.

Por otro lado, el criterio del tribunal es determinante cuando sefiala que no solo seréa suficiente

la intencion de usar la marca registrada, si no que esta se debe materializar en datos u hechos
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objetivos que el usuario haya puesto en practica en el mercado, es por ello que es un requisito
indispensable el presentar medios de prueba tales como facturas, boletas, publicidad, auditorias
entre otros muchos documentos que habilitan una amplia gama de posibilidades para evitar la
cancelacion de marca, demostrando ser bastante flexible respecto de la acreditacion del uso,
mas en cuanto deja abierta la posibilidad de presentar “otros” medios probatorios, como

veremos mas adelante.

Por otro lado, en el articulo 165° de la Decision 486, en donde nos sefiala referente a la

cancelacion del registro de marca, que:

Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a
solicitud de una persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. La cancelacion de un
registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse como defensa en un
procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marce no usada.

No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accion de
cancelacion antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de
notificacion de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca
respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los productos
0 servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccién o
limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la
marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado: para
ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debio,

entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Entendiéndose el mencionado principio en el primer parrafo del articulo 166 de la Decisién
486 de la siguiente manera:
Se entendera que una marca se encuentra en uso 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,
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teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo

las cuales se efectda su comercializacion en el mercado, (...).

Es decir, una marca se encuentra en uso en dos supuestos, de acuerdo a lo sefialado en la
Resolucion N° 0112-2020/TPI-INDECOPI del 23 de enero de 2020:
i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio
0 se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
qgue normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades en que se efectda su comercializacion en el mercado; y,
i) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de

los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior. (Pag. 13).

En ese orden de ideas, se establece la importancia del uso de marca en el mercado con un
sustento cuantificable de las ventas que ha realizado, quien sea propietario de la marca. De esta
manera, INDECOPI fortalece dos criterios permitiendo acreditar el uso de la marca no solo en
territorio nacional, sino que también dando por valido la comercializacion de los productos en
el exterior, precisamente dentro de los paises miembro. En la medida que no se puede ser ajeno
con aquellas empresas que tienen como principal objetivo a empresas que laboren en otros

mercados.

Continuamente, y a consecuencia de la no comprobacion del uso de la marca, de acuerdo a los
precedentes de observancia obligatoria (Resolucion N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8
de noviembre de 2005, modificada por la Resolucion N° 2076-2016/TPI1-INDECOPI de fecha
27 de junio de 2016), se establece los criterios para la aplicacién del tercer parrafo del articulo
165° de la Decision 486:
i) La norma dispone que la autoridad “ordenara’ la reduccion o limitacion de la lista
de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, , por lo que la norma
no establece una facultad sino que impone una obligacion; la de cancelar parcialmente
el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya
sido acreditado.
i) La norma establece — refiriéndose a la reduccion o limitacion antes sefialada — que

debera tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

En el caso en concreto, la interpretacion que realiza la Comisién de Signos Distintivos, cuando
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cambia la solicitud de cancelacion total a una cancelacion parcial es acertada, ya que la entidad
administrativa en uso de sus facultades puede variar el petitorio, siempre que se encuentre
fundamentado objetivamente y con el objetivo de no perjudicar a una empresa o a la marca
TOMNY BIG en especifico.

Sobre este punto es importante sefialar que la cancelacion parcial podra ser otorgada por la
Comision al considerar que no todos los productos que involucra la clase reservada se
encuentran usados en el mercado, en el presente caso, TOMNY BIG acredité un buen nimero
de pruebas que acreditan la venta de una prenda de vestir en especifico, siendo las “trusas” su
producto mas comercializado por lo que en primera instancia se decide otorgar la cancelacion
parcial de la clase 25, limitando el uso de la marca Unicamente para la produccion, elaboracion

y distribucion de “trusas”.

Sin embargo, durante la apelacion se ponen a disposicion de la entidad una serie de
fundamentos que cuestionan todos los medios probatorios respecto de su legibilidad, forma y
fondo con lo cual, el pronunciamiento de la comision demuestra la ligereza con la que fue

evaluada las pruebas a pesar de ser consideradas como ciertas.

En otras palabras, de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién N° 0112-2020/TPI-INDECOPI
del 23 de enero de 2020, para considerar que la identidad o similitud debe evaluarse respecto
de los producto o servicio en el registro de marca, se deberé determinar:

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno
especificamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra
especificamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se
deberd verificar no sélo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un
género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también
si tal producto o servicio guarda similitud con los deméas productos o servicios
comprendidos dentro del género. El hecho que se acredite el uso de una marca para
un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos
por dicha marca, no determina automaticamente que se deba mantener la vigencia del
registro con relacion a dicho género de productos o servicios, ello estara condicionado
a que los productos o servicios especificos, cuyo uso se ha acreditado, guarden

similitud con los demés productos o servicios comprendidos en el género distinguido
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en el registro de la marca, caso contrario correspondera reducir o limitar los productos

o servicios identificados con la marca Unicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

Finalmente, de lo sefialado en los parrafos precedentes, y abordandolo al caso en cuestién se
visualiza que la emplazada presenté 365 comprobantes de pago (boletas, facturas y guias de
remision) giradas bajo el Ruc a nombre del titular de la marca en donde se consigna la
denominacion “TOMNY BIG”, distinguidos de la siguiente manera:

o Enel afio 2016: 65 comprobantes de pago

o Enelafio 2017: 112 comprobantes de pago

o En el afio 2018: 90 comprobantes de pago

o Enel afio 2019: 98 comprobantes de pago

Sin embargo, como es el caso de la solicitud de cancelacion de la marca, se debera de acreditar
hasta 3 afos antes de presentada la solicitud, es decir entre el periodo de 23 de octubre de 2016
al 23 de octubre de 2019 y de la revision de los medios probatorios la emplazada presentd copia
de facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo comprendido entre el 6 de julio de
2016 al 12 de octubre de 2016 y 31 de octubre de 2019, no considerandose para el presente
caso como medios probatorios, a la vez, no resultan ser legibles los que se hallan en los folios
48, 61, 92, 108, 117, 146, 180, 211 y 232, siendo tampoco tomadas en cuenta.

Ahora bien, respecto del contenido de las boletas cabe sefialar que en el articulo 110° de la Ley
N° 26662, Ley del Notariado, nos sefiala que, el notario certificara reproducciones de
documentos obtenidos por cualquier medio idoneo, autorizando con su firma que la copia que
se le presenta guarda absoluta conformidad con el original. Y a la vez el articulo 111° del
mismo cuerpo normativo sefiala que en caso que el documento presente enmendaduras el
notario, a su criterio, podra denegar la certificacion que se le solicita o expedirla dejando

constancia de la existencia de las mismas.

En ese extremo, de la revision de las boletas presentadas no fueron legalizadas por Notario
Pablico, el cual cotejaria la veracidad de los mismos, pudiendo ser una copia fiel de los
documentos originales y generar confianza al momento de ser presentados ante la autoridad
administrativa. Asimismo, la emplazada no siendo una préactica comdn o usual en cada

documento incluy6 la denominacion TOMNY BIG con el numero de Certificacion 190826.
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En consecuencia, teniendo la responsabilidad de poder presentar estos medios probatorios,
dentro de la solicitud de exhibicion de documentos, los cuales darian certeza del uso de la
marca en el mercado, de acuerdo al articulo 173°.2 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, no lo hicieron, siendo en este extremo factible y

correcto que la Sala haya cancelado totalmente el registro de la marca a favor de la emplazada.

Asimismo, respecto que, la emplazada en la primera instancia manifesté que utilizaba la marca
para vender “trusas” para hombres, no se debi6 cancelar parcialmente el registro de la marca,
dado que, no se verificd correctamente los medios probatorios presentados por la emplazada,
ni mucho menos, contradijo los hechos alegados por el accionante, resultando asi que se haya
cancelado totalmente el registro de la marca, de acuerdo al articulo 165° de la Decision 486.

B. CUESTIONES PROCEDIMENTALES:

1. ¢Es fundamental que se dé la Audiencia de Exhibicion de documentos?
Identificacion:

En el presente caso, el accionante present6 el 25 de marzo de 2020, su recurso de apelacion,
solicitando en este que se ordene fecha y hora para la realizacién de una Audiencia de
Exhibicién de Pruebas, siendo programado para el 5 de enero de 2021 a las 16:00 horas por la

Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Analisis:

En primer lugar, conceptualizar a que nos referimos con “prueba”.

OCHOA (2006), indica que:
(...), con el término prueba se designa la actividad procesal, impulsada por las partes
o incluso por el Juzgado o Tribunal, tendente a obtener el convencimiento del juzgador

acerca de la concordancia sobre los hechos. (Pags. 109 — 120).

Por su parte el articulo 188° del Cddigo Procesal Civil Peruano indica:
Articulo 188.- Finalidad
Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las
partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar

sus decisiones.
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Por otro lado, respecto del concepto de medios de prueba, el articulo 191° del Cédigo Procesal
Civil Peruano, manifiesta:
Articulo 191.- Idoneidad de los medios de prueba
Todos los medios de prueba, asi como sus sucedaneos, aunque no estén tipificados en
este Codigo, son iddneos para lograr la finalidad prevista en el Articulo 188.
Los sucedaneos de los medios probatorios complementan la obtencion de la finalidad

de éstos.

Luego del andlisis de los articulos citados, se puede generar un concepto amplio acerca de la
relevancia de los medios probatorios que se presentan dentro de un proceso de cancelacion de
marca por falta de uso, teniendo en cuenta que uno de sus principales objetivos o razén de ser
presentados como parte del expediente, es su atribucidn de generar conviccion sobre la base de
los hechos que intenta fundamentar la emplazada, por lo que, la defensa de TOMNY BIG al
tener la posibilidad de demostrar lo contrario a lo que es acusado, el decidir no estar presente
en la audiencia de exhibicion de pruebas y no generar respuesta alguna que pueda contradecir
los fundamentos para la cancelacion, termina siendo determinante para la decision de declarar

fundada total o parcialmente la cancelacion de la marca la cual no se encuentra haciendo uso.

Y yendo un poco mas en analisis, el articulo 192°, 193° y 194° del Cddigo Procesal Civil
Peruano indica los diferentes tipos de medios probatorios entre ellos tipicos, atipicos y pruebas
de oficio.

Articulo 192.- Medios probatorios tipicos

Son medios de prueba tipicos:

1.- La declaracion de parte;

2.- La declaracién de testigos;

3.- Los documentos;

4.- La pericia; y

5.- La inspeccion judicial

Articulo 193.- Medios probatorios atipicos

Los medios probatorios atipicos son aquellos no previstos en el Articulo 192 y estan
constituidos por auxilios técnicos o cientificos que permitan lograr la finalidad de los
medios probatorios. Los medios de prueba atipicos se actuaran y apreciaran por

analogia con los medios tipicos y con arreglo a lo que el Juez disponga.
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Habiendo revisado la disposicion, se puede determinar que los medios probatorios
también puede ser aquellos denominados “atipicos” fortalece atin mas la condicion que
cuenta la emplazada para poder fundamentar correctamente su posicién, como lo hemos
mencionado en parrafos anteriores, probar el uso de una marca no se limita a la
presentacion de facturas o cualquier otro comprobante de pago, sino que por el contrario,
la ley permite que la emplazada demuestre su posicion en el mercado presentando todo
tipo de documento interno o externo, en el caso de la auditoria, que puede comprobar
fehacientemente los lazos comerciales que se pueda estar beneficiando del uso de la

marca.

Articulo 194.- Pruebas de oficio

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean
insuficientes para formar conviccion el Juez de Primera o de Segunda Instancia,
ordenara la actuacion de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere
necesarios para formar conviccién y resolver la controversia, siempre que la fuente de
prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuacion probatoria el
Juez cuidara de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y debera asegurarles
el derecho de contradiccion de la prueba.

La resolucion que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo
sancién de nulidad, siendo esta resolucion inimpugnable, siempre que se ajuste a los
limites establecidos en este articulo.

En ninguna instancia o grado se declarara la nulidad de la sentencia por no haberse
ordenado la actuacion de las pruebas de oficio.

El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de edad
con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial ”.

Ahora bien, sobre la valoracion de la prueba, MAGIDE HERRERO (2020), sefiala que:

“Una vez producidos y actuados los medios probatorios, corresponde su revision y

valoracion a la autoridad instructora, en primer término y a la autoridad decisora,
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posteriormente, a fin de adquirir cereza sobre los hechos del caso a través de aquello

elementos obrantes en el expediente que le brinden mayor credibilidad”. (pdg. 9)

De la misma forma, GUZMAN NAPURI (2013), indica que:
“La libre valoracion de las pruebas permite ademas que la autoridad administrativa
pueda determinar cuando es que las pruebas le generan conviccion. El evidente limite
de esta facultad se centra en la imposibilidad de que pueda perjudicarse al administrado
a traves de esta decision, al no permitirsele probar su pretension cuando la entidad
considera gque la misma no se encuentra probada con las pruebas que se han actuado

hasta el momento”. (Pag. 528).

En esa linea de fundamentacién, considerando que la inversion de la carga de la prueba es
usada en las solicitudes de cancelacion de marca es determinante los elementos que usemos
como medio de prueba para crear una conviccion real sobre los miembros de las instancias
administrativas que evallen el expediente. Es por ello que, considero firmemente que a pesar
de haber muchos cuestionamientos respecto de las pruebas presentadas, es la inasistencia de la
propietaria de TOMNY BIG la opcion que deja abierta el cuestionamiento respecto a la
veracidad de las facturas que se presentaron en primera instancia, a pesar de que ella se

encuentran protegidas por el principio de verdad material de la ley 27444.

Finalmente, la exhibicién de documentos regulados en los articulos 259 y 260 del Codigo

Procesal Civil, indica que:

“Exhibicién por terceros.-
Articulo 259.- Los terceros solo estan obligados a exhibir los documentos que

pertenezcan o manifiestamente incumban o se refieran a alguna de las partes.

Exhibicién de documentos de personas juridicas y comerciantes.-

Articulo 260.- Puede ordenarse la exhibicion de los documentos de una persona juridica
o0 de un comerciante, dando el solicitante la idea mas exacta que sea posible de su interés
y del contenido. La actuacion se limitara a los documentos que tengan relacion necesaria

con el proceso.
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La exhibicién se tiene por cumplida si se acompafian copias completas debidamente
certificadas de los documentos ordenados.

Si la exhibicion esta referida a documentos publicos se cumple con ella dando razén de
la dependencia en que esta el original.

A pedido de parte y en atencion al volumen del material ofrecido, el Juez puede ordenar

que la exhibicion se actle fuera del local del Juzgado .

Es asi que, la audiencia de exhibicion de documentos, requerida por el accionante era
fundamental que se lleve a cabo, dado que, visualizandose las pruebas presentadas por la otra
parte, se verificd que éstas no eran usuales al momento de ser emitidas o cuando contienen
cierta informacion respecto del registro de la marca. Por tanto, dicha audiencia pudo ser de
mayor elemento de conviccidn a la instancia administrativa a fin de acreditar el uso de la marca
en sus distintos rubros que este contiene. Y asi no resulte que la autoridad cancelara totalmente

el registro al cual se le concedio la marca.

I1l.  POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURIDICOS
IDENTIFICADOS

A. CUESTIONES MATERIALES:
1. ¢Es factible que se cancele el registro de la marca de la emplazada?
Estoy de acuerdo, con la cancelacion de la marca, en el sentido que, la emplazada presenté 365
comprobantes de pago (boletas, facturas y guias de remisién) giradas bajo el Ruc a nombre del
titular de la marca en donde se consigna la denominacion “TOMNY BIG” y de la revision de
éstas no fueron legalizadas por Notario Publico, no pudiéndose cotejar la veracidad de los
mismos, ni se pudo visualizar que fueran una copia fiel de los documentos originales y
finalmente generen confianza al momento de ser presentados ante la autoridad administrativa.
Ahora bien, sobre el contenido de las mismas, se incluyé como una practica no comun o usual

la denominacion TOMNY BIG con el nimero de Certificacion 190826.

Es asi que, teniendo la responsabilidad de poder presentar estos medios probatorios los cuales
darian certeza del uso de la marca en el mercado, no lo hizo, dado que, a pesar de haber
manifestado que utilizaba la marca para vender “trusas” para hombres, no se verifico
correctamente de los medios probatorios presentados por la emplazada que, efectivamente

destinaba su uso para dicha actividad, ni mucho menos, contradijo los hechos alegados por el
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accionante.

B. CUESTIONES PROCEDIMENTALES:

1. ¢Es fundamental que se dé la Audiencia de Exhibicion de documentos?

Mi posicidn es que si, dado que, la audiencia de exhibicion de documentos es una audiencia
por la cual se visualizan las pruebas aportadas por las partes para poder verificar su veracidad,
es asi que, lo requerido por el accionante era fundamental que se llevase a cabo, para que se
verificaran las boletas que se presentaron la emplazada a fin de acreditar si en efecto utilizaba
la marca de acuerdo a la clasificacion registrada. Sin embargo, al no tener alguna respuesta por
parte de la misma, la autoridad administrativa no tuvo conviccion sobre las pruebas

procediéndose asi a la cancelacion total de la marca.

Si bien los comprobantes de pago son uno de los principales medios probatorios para acreditar
el uso de la marca dentro de los tres afios, de acuerdo a lo revisado, se puede concluir que no
basta su sola presentacién para que se encuentren admitidos por la entidad administrativa, si
no que esta ultima se encuentra obligada a revisar el contenido detallado que se establece en el
documento, ya se respecto de la fecha, producto que se comercializa. De esta manera, la
emplazada cumpli6 con presentar las facturas, las cuales fueron revisadas, también se debid
considerar conveniente el presente guias de remision, contratos con proveedores, documentos
de confidencialidad, contratos de prestacion de servicios, que puedan hacer valer su posicion

de defensa dentro del proceso.

Evidentemente para el presente anélisis se considera fundamental la realizacion de la audiencia
de exhibicién de documentos, pero dentro de este marco, es necesario sefialar que la emplazada
tuvo muchas oportunidades, antes y después de la apelacién, para dar a conocer otros medios
probatorios que hubiesen generado la reconsideracién de la entidad, para emitir un resultado a

su favor.

IV. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS
A. SOBRE LA RESOLUCION N° 514-2020/CSD-INDECOPI
La Comision resolvid declarar fundada en parte la accion de cancelacion interpuesta,
cancelando parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominacion
TOMNY BIG a favor de laemplazada con certificado N° 190826, la que en adelante distinguira

trusas de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, de conformidad con lo estipulado en el
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articulo 165° de la Decision 486.

En mi posicion, no estoy de acuerdo con lo resuelto por la Comision, en tanto, no se evaluaron
correctamente los medios probatorios presentados por la emplazada, dado que, se verificé que
la misma por su parte no utilizaba la marca de acuerdo a lo sefialado en la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, ya que, las boletas presentadas fueron consideradas como dudosas
en su procedencia, al no haberse presentado de manera certificada por la Notaria, el cual
pudiera haber brindado certeza de su contenido y de la utilizacion de la marca, asimismo, se
verificd que la emplazaba al momento de emitir las boletas, no calzaban en su verdad la
sumatoria del monto que posiblemente se haya vendido los productos registros en la clase de

la marca.

B. SOBRE LA RESOLUCION N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

La Sala resolvié declarar fundado el recurso de apelacion interpuesto por el accionante;
revocando la Resolucién emitida por la Comision que, mantuvo vigente el registro de la marca
TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura

Oficial; y, en consecuencia canceld el registro de la mencionada marca.

Sobre este punto, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala, dado que, fue esta que
evalu6 en su conjunto de manera separada los medios probatorios que presentd la emplazada
(las boletas de ventas) y verificando que al no haberse presentado de manera certificada no se
brinda certeza de su contenido.

Por su parte, sefial6 que a pesar que la Comision, canceld parcialmente el registro de la marca
en la clase indicada, se verificd que los medios probatorios serian insuficientes para probar su
uso, dado gue, adicionalmente a habérsele citado a una audiencia de exhibicion de pruebas, la
emplazada no asistid. Es asi que, no hay certeza del uso de la misma ni mucho menos de la
verdadera emision de las mismas boletas y que estas no hayan sido modificadas o adulteradas,

por no haberse presentado de manera certificadas.

CONCLUSIONES

e La presentacion de documentos certificados en el procedimiento resulta prescindible si se
presenta como medio probatorio y si este es una copia fiel del original, a fin que, la instancia
administrativa, evalle su contenido de manera certera y veraz, ya que, el Notario al

momento de certificar las reproducciones de los documentos, confirma que estos guardan
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absoluta conformidad con el original. Y en caso que, se presente enmendaduras, es este
también quien se abstiene de realizar la certificacion correspondiente, emitiendo un informe
del porqué no se estaria certificando y negando su certificacion en caso se le requiera dicha
informacion.

Por otro lado, los dispositivos normativos y los procedentes emitidos por la salas o
comisiones, son claros al determinar que existen muchas otras pruebas, méas alla de las
tradicionales, que pueden generar una conviccion absoluta sobre el uso de la marca, siempre
que estos medios probatorios se encuentren dentro del marco de los requisitos de admision,
sean veridicos y dentro del plazo de los 03 afios posteriores a la fecha de interposicion de la

cancelacion.

La marca distingue, identifica productos o servicios de otros de la misma especie a fin que,
los consumidores en su libre eleccion, de manera libre y de acuerdo a sus intereses obtengan
la mejor calidad o eleccidn de los productos o servicios que deseen adquirir, reduciendo los
costos de transaccion y asimetria de la informacion que existen entre los consumidores y las
empresas.

Dentro de este marco, con la finalidad de no saturar el mercado del registro de las marcas
es que INDECOPI como veedor de las buenas practicas en el mercado, debe priorizar el uso
de las marcas que ya se encuentran registradas, asi como depurar a las que no se estan
haciendo uso, pero que esta Ultima facultad se la atribuye Unicamente a los terceros

interesados y no iniciando procesos de oficio.

En el presente procedimiento existen dos tipos de cancelacion qué segun los criterios
establecidos por la jurisprudencia, pero siendo una parte de la otra, estas dos son
denominadas cancelacidn parcial o cancelacion total, en la primera la emplazada debera de
acreditar que efectivamente dentro de uno de los productos o servicios que esté registrado
en una clase de la Clasificacion Internacional, es usado, asi de lo que no se verifica su uso,
se debera de cancelar el registro. Por otro lado, respecto de la cancelacion total, menciona
que se debera de acreditar que efectivamente dentro de los ultimos 3 afios de interpuesta la
solicitud de cancelacion es usada la marca, presentando para ello, los medios probatorios
pertinentes para su acreditacion, y a pesar de haberse presentado los medios probatorios no
resulte suficiente para el convencimiento de la autoridad administrativa, se cancelara

totalmente el registro.
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TRIEUNAL DE DEFENSA DE L4 COMPEFENCIA
Y OF LA FROAIEDAD INTELECTUAL
Saka Egpeaciafzada en Propredad infefociual

RESOLUCION N° 02182029/ TPI-INDECOPT

EXFEQIENTE N 822788. M1 X500

ACCIONANTE I,
EMPLAZADA :

Cancelaclon de reglstro por falta de uso de marca de producto
Lima, diecisiete de febrera de dos mil veintiunm.

l. AMTEGEDEMNTES

Con fecha 23 de octubre de 2013, I

I :oiicitt |a cancalacian del registro de |2 marca de producte constituida
por |3 denominacian TOMMNY BIG (Certificado N° 190826} que distingus prendas
de vestir en general, ropa intarior, tnisas, calzones, calZonscillos, camisetas, polas,
de [a clase 25 de la Momenclatura Cficial, inzcrita a faver de |GGG

Al respecto, alegd que la referida marca no ha sido utilizada por sy
titular o licenciatario dentro de 1as tres afos consecutivos precedentes al inicio del
presgnte procedimients en ninguno de [og palses mismbros de la Comuenidad
Andina. Invoco la aplicacidn del articulo 165 de la Decisidn 4861,

Cen fecha 26 de noviernbre de 2015, N - s cvid

el traslado de 2 accidn de eancelacion manifestando gque la marca TOMNY BIG
(Certificada N 190326) ha verda sienda utilizada en el mercado de manara real y
constante para distinguir [os productas para los tuales fue ntargado su registro.

' Articuls 165.- _a afcina nadonal o aalent: cargelany el oo kbea de una e 3 solictud de parsone
inTonzsaca, cuakda w1 mtive st ficsde & msca no 5= tubissa utilzada en 8l manos unag de ca Falsas
Mierboa, par =2 fimular, oor un lcarclaka 4o 3 por akia peraes aulo; sads pard 2lls duenoo les bes 27505
cAnsEcubvg precece ey A g iz 2n gue so sicis 13 sccidn de cancalacicn. Le cencalecitn de .~ regisita
For falts da uz2 de I8 marca tzmbian oocra adlicitarze soro defenss &~ us procedirkents de cpeskiien
inerpu=eas con ba3e enia rmanca no usada.

Mo gbziamte, ke zTwislo an @l camao smencr, o pedes inicieree (3 8ccicn de conoaiacidin anbes A=
rranscumidoe rae afice contBdos a partir de = feche ce notfcacldn de la esciuchin gue agobe ol
procedimlecta da reqiatra d2 la rrarca especilva @n il vis e ninisissie,

Chuanzdu Ly Ralkid et e 2 v rnarss sake afocdBm 3 uns 04 aguros da [0 proc wckoa a esnvicloa para los
cudles sstuvia=a rsgist-ada s marcs. =5 cderard ung saduccidn o linilecén ce e lista de los producing o
Eanvicion carpre-dicoa en al egiesrs d= [a rmarza. elie mando aguelioa respeche & 03 toapes i onama no s
hubisgs usads; oerz ellc 3e torr a0t en cuenta la ICentklas 2 simillllee 32 o5 pro wckas o serycios.

El -esgisitra no a2 SuecalinSe Soardn o2 Boolar dem ooste que s falts e uso sa dsb'sS, ense ome. 2 fue=za
n-syer 2 casc fort 1o,
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¥ DE LA FROMEDAD INTEL ECTUAL
fale Especializada an Propledad Inieleciual

RESOWEACHON W (2 8 2 T NN D ECEN]

EXPEDIENTE H" B227 663010030

Adiuntd medios probatarios a efectos de acreditar el use de |3 marca objeto de
cancelacldn?.

Mediante Resalucion M° 514-2019/CS0-INDECQP| de fecha 13 de febrero de 2020,
la Comisidn de Signos Distintivos declard FUMDADA EM PARTE Iz acclén de
caneelacian de la marca TOMNY BIG (Cerificado M® 190828, al considesar gque .
los medios prehakorios ofrecidos por |3 emplazada lograron acreditar &l use de &
marca objeto de cancelacion, para distinguir anicamente “frusas™ de 13 clase 25 de
la Nomenclatura Oficial, en la cantidad y medo gue narmalments comaspondes 3 (8
naturaleza de los productos.

Ceon fecha 25 de marzo de 2020, [N - i ic'muco recursc

de apelacion manmestando o siguiants:

(il Los medics probatorios ofrecidos por la emplazada resultan insuficientes a
efecios de acreditar el uso de la marca akjeto de canselacidn en 18 cantidad y
modo gue corresponde a la naturaleza de las trusas, debido a que estas
resultan productos de consumo masivo, de alta demanda y retacion.

fiil  Elmercado de laz prendas de vestir - denifro del el e encueniran 135 1538
- 2g comercializan millones de productss. por [0 que |3 cantidad de facturas
ofrecidas por [a ermplazada na son suficientes.,

{iii} Resulta zospechoso que todas las facturas emitidas en los dltimos afios (2016
g 201%9) cusnten con un misme tipa de letra, ademas de que corresponden
Unicamente 3 2% clienbas que =& encantrarian vinculados entre 31, '

(iw] “arias de |as facfuras prezentadas se encuentran ilegibles yio presentan
grroras en la descripcidn de las cornpras yo el monto consignadeo, toda vez
que &n algunos casos la suma ded subtatal consignado mas e 1GY na da camo
regultado 2l manto del impocte total consignado en esta, odo lo qua dektarmina
que estas no sean vilidas para la Autoridad Tributaria ¥, en consecuencia,
deberian ser anuladas.

(v] Laemplazada ha consignado la denominacien TOMNY BIG y/ia TOMNY ElG
190825 an variae de las facturas yin bholetas de venta presentadas, o cual
resulta sospechoso, debido a gque no constifuye una prachica usual en el
mersada,

Balists una audiencia de exhibicion de dosumentos a efectos de que 12 emplazada

prezente el original de las prusbas presantadas.

;.'_E-E wronbas prese-fadad onsiacen en copiz de - omemsas fazums w0 beekas de vema omiticss woe la
emplezada dantrc Jal periode corMprencles entre (o8 ahoa 22706 v 2019 Fojas 24 5 3980,
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RESCLUCION N™ 0218. 2024 TP INDECRS

EXPEDIENTE M° 822 7656- 10430

Mo nbstante haber side debidamente notificada, [|INGTGNGNGEEGEEEEEEEE -2
ahsolvid 2l traslado de la apelacion farmulada por [INIEININGIGGEGEGEGEGEGEGEGEGEGNGN

Mediante proveldo del 10 de diciembre de 2020, |3 Secretaria Tecnica de la Sala
Espacializada en Propiedad Intelectual citd a las partes del presante procedimiento
a8 una audigngia yirtual de exhibicion de priebas a través de 2 plataforma de
Microzaff Teams, debiendo la emplazada, NG -t
los criginales de las facturaz y'o baoletas de venfa ofrecidas como medios
probatorios.

Madianke Acta de fecha & de enero de 2021, |a Secrstaria Tecnica de |a Sala
Especializada an Propigdad Intelectual defo constancia de que [3 audiencia de
exhibicion de documentos programada no pudo realizarse dehido a 2 inasisbtencia
de la emplazada.

Con facha § de enero de 2021, |GGG i -nist0 que varios

de los medics probatorios presentados por la amplazada a efectos de acreditar &l
uso de [3 marca objeto de cancelacién resultan invalidos, debido a que las facturas
wia boletds de venta muestran [as siguientes caracteristicas:

- Mo incluyen los 11 ndmeros que conrforman el EUC del adquiriente/usuaria,
Ce acugrdo con el artfoulo B° incise 1.9, del Reglarmmente de Comprobantes
de Fago — Kesolucian de auperntendencia Mo, QO7-8SUNAT, una factura
sara valida cuandg se precise el niimern de RUC completn.

- Incluyen & simbala "S4" gl cral fue eliminade de forma obkligatoria deade el
afio 2018, de acuerdo con lo establecido en [ Ley No, 30281 — Ley gue
cambia la denominacion da la unidad monetaria de Nueve Sola Sol. asi coma
&l simbolo, de &/ a 5¢

- Consigan €] concepto de “rusvo soles” cuando lo carrecto es "nuevos sales”,
en vitud de lo expuesto en el aricule 1° de la ley Mo, 25295 — Unidad
Monetaria del Nusve Sol, el ceal se establece que los documentos que
expresen valores monetarios, tales como contratos, titulos valores, facturas,
recibos; y todo documenta gue se expida o liquide, cuentas ¥ en general toda
uperacion que se exprese en monada nacional, deberan astar deneminados
eh “huevos sales”,
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TRIBUNAL OF DEFENEA O LA COMPETENSTA
Y OE LA FROFIEDAD INTELEC TLUAL

fala Cspecializada en Propredad irietecieal
RESOLUCION N° 0216-2029/ TFHINDECO™

EXFEDIENTE N° 222768- MM 5D

. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Prgpiedad Intelectual debera determinar si 52 ha
acraditads &l uso de la marca TOMNY BIG [Cerificado N* 180828} para dlstlngmr
trusas de la clase 25 da la Momenclatura Oficial.

. AMNALISIS OE L& SUESTION EM DISCUSION

1. Inferme de Antecedentes

Se ha verificade lo gue la emplazada, NG

#  Es titular de [z marca de preducto constituida por I3 denominacion TOMNY
BIG para distinguir prendas de wveslir en general. ropa interdor, brusas,
calzones, calzoncillas, samisetas, palos, de |a clase 25 de la Momenclatura
Miclal, ingcrita bajo Cerdificada N° 190828, vigente desde el 20 de agosto de
2012 hasta =l 20 de agosio de 2022,

L

Mediante Expediente N° 820068-2018, de fecha 2 de octubre de 20135, ha
salicitado 2l registro de la marca de producto constituida por la denaminacian
TOMNY SPORT, conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir en
general, frusas, polos, buzos, casacas, de la clase 25 de la NMomehclatura

CTOMNY  sor

Al respecta, madiante Resokicién N° 178-2020CS0-INDECOP] de fecha
16 de enero de 2020, la Comizdn de Signos Distintivos suspendic el
procedimienta hasta gque se resuelva de manera definitiva en la via
administrativa el presents procsdimienta,

2. Cuestidn previa — sxtremos conzenbdos

Mediante Rezalusian N° 514-2012/CE0D-INDECOF| de feceha 13 de fehrero de 2020,
la Comigion de Signos Distintivos declard FUMDADA EN PARTE la accidn de
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RESOLUCION N D296- 2021/ TFLINDECOFY

EXPENENTE N2 237820719 DED

cancelacion interpuesta por |GGG = =oistro de |2
marea TOMNY BIG {Cedificade N 190828} v, en consecuencia, mantuwo su
vigencia para distinguir dnicaments truzas de I3 clage 25 de g Momenclatura Ofieiat.

&l respecto, en la medida que |GG - ha formulado

apelacién conira el extremo de la resclucidn que dispusa |2 cancelacian del registro
de la marca TOMNY BIG (Certificade N° 190828) en relacion con prondas do veshr
e gENaral, rooa eniar, calzones, calzonsilios, canisetas, polos, de la clase 25 do
fa Namenclatura Oficial, dicho extremo ha guedado censentido, motiva par el cual,
no comespande a la Sala emitic pronunciamiento al respecta,

3. Sancelacion por faka de uso

3.1, Mareo canceptual

El artlcule 165 de la Decisian 486 establece que, a solicitud de persona interesada,
la Oficina Macianal Gompetents cancelara ¢l registro de una marca quae sin motivo
justificado na hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por ofra
persana autarizada para ella n al menos uno de los Palses Migrmbros, durante los
tres afios consecutivos precedentass a la fecha en que se inicié la accion de
cancelavidn.

Esta nonma dispone que |3 accion de cancelacion salo podr inigiarse una vez gque
hayan transcurmido tres afios contados a parir de la fecha de notificacidn de la
resalucian que agoke & procedimients de ragistro de la marca respectiva en 12 via
administrativa, Adicionalmente, dispone que la cancelacidn de un registro por falta
de uso da |a marga también podra salicitarse eomo defensa en un procedimiento
de opeosicion interpuesio con base en la marca no usada.

Cabe sefialar que las finalidades del wse obligatorio de la marsa son de dos Lipas:
una de Indole esencial y otra de indale funcianal, Entre las finalidades esenciales
es5ia [a de contribiir 2 que la marea se consolide como bien inmaterial mediante la
asociacion entre signe y producto en la mente de las consumidares. 50 bien esto
depende de factores ajenas a la actividad det Bular, un uso adesuado de la marca
es importante para gque esa asociacion se haga realidad. Otra finalidad esencial del
uso obligatorio &s apraxirnar el confenido formal del regisfro a |a realidad concrata
tle 1A utilizacion de las marcas en el mercado, Tal aproximacidn puede contribuir a
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TRIBLINAL DE DEFENSA DE LA COMFETENCLA
Y OF LA PROPIEDAD IMTELEGTLIAL
Eara Expecislfzadz an Propledad Indefecival

RESOLLAGIGN N 027 G202 T - INDEC L

EXPEMNWENTE N 822 T66- 2010050

resclvar los problemas que se presentan al determinar si un nueva signo salicitado
¥ una marca anteriorments registrada son o ne confundibles. La finalidad funcional
del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el
mercada abriendo el abanico de posibilidades que no estan siendo wsades para
facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a &stas.

32 Cangslacidn parcial del registro

El tarcer parrafo del articulo 165 de la Decisidn 486 establece que cuando fa falta
de uso de una marca sdlo afectara a uno o a alounos de s preducios o senvicios
para los cuales estuviese registrada la marca, s8 ordenard una reduccion o
limitacién de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro,
eliminando aquélles respecta de [os cuales la marca no s hubiese usado; para ello,
s& deberd tomar en coenta la identidad o similitud de |os productos 0 28rvicios.

e acuerds 8 esta disposicién, en aquellos cascs en los que el titular de una mares
registrada no demuestre el uso de fedos los productos o servicios para los cuales
se encuentra reqistrada, la autoridad ardenara la reduceidn o limitacian del registro
de forma tal que identifique tnica y exelusivamente los produchos o servicios que
efectivarmenia distingue en el mercada,

Sequn sea &l tase, [a Autoridad debers decidir si dispane que la marca mankenga
su vigencia para todos 10s productos o servicios consignados en el registro o si
limita las productos ¢ servicios que distinguird la marsa en @ futuro a los
efectivarmente utilizados en el mercado; todo en funcién a [as prusabas qus s
apottkeh en el respective procedimiento. Esle Oltimo es |0 que e conoce camo
cancalacién parcial del registo.

El hecho da que la Autoridad tenga mayares opgiones al momento de resalver [as
acciones de cancelackdn no sigrifica que e=ta figura haya variado o ¢ue se hayan
creado nuevas figuras dentro de ella. En efecko, la Dacisian 456 - al igual que |a
nonmativa ankerior - establece que toda persona interesada podra solicitar a 1a
Oficina Macional Competente la cancalacion del registro de uha marca gue no
hubiese sido usada por su titular, por un licenciatarls o por otra persona autarizada
para ella, gin motivo justificado, en al menes uno da los Paises Miembros, durante
los tres afos consscutivos precedentes a la fecha en que sa inicid la accion de
canesiacion farfculo 165). En ese sentids, [a nonma no preve la posibilidad de gue
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el interesado opte entre solicitar [a cancelacion del registro en fatma total {figura
traditiconal de la cancelacidn) o |la cancelacidn de aguelles productos o serdicios
cuUyo Uso &h el metcado no ha sido acreditada [carcelacidn pargial),

For las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado saiicite ung
cancelagidn "parcial”, la Autoridad - en aplicacién ded principio de impulzo de oficio,
recogido en el articula 1Y del Titule Prelfminar y 154 del TUQ de la Ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrativa General - deberd encausar dicha soliciud y
tramitarla como cualguier otra solictud da cancelacion, dehienda informar este
hecho al inkeresada, asi como al titular de la marca maleria da la cancelacitn, de
tal forma que las partes tengan pléno canocimiento de 3 cuestian sontrovertida en
&l procedimiento, Aszi, ef titular de la marca tomara conocimienko de que debe
acreditar su uso para {odos ¥ cada uno de los productos o servicios que distingue
pues, de na hacerlo, se procedera a cancelar total o parcialmente el registro, seqan
sa3 <l casa,

La Sala considera perinente sefalar qua si hien la posibilidad de cancelar
parcialments un registro determina que el titular de la marga deha asurmir una camas
probataia mayar a |3 gue tenla bajo el régimen anterior, esta figura constituye una
herramienta Uil que contribuye a que la caneslaciin cumpla de mejor manera con
las finalidadez para las cudles fue creada. A manera de ilustracion, conviena
sefialar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registra por falta de u=o es
una figura ya aplicada por ofros ordenamientos jurfdicos come &l espancl v el
Sisterna Comunitaric Europeq

3.3, Condiciories del uso de la marca

El artizula 166 de la Decisidn 488 establece dos supuestos en los cuales se
considara que |a marza ha sido usada;

il Cuando los productos o =ervicios que eila digtingue han sido puestas en el
comercio o 2 encusntran disponibles en el mercado bajo 8sa marca. en la
cantidad y del mado gque nomalments coresponde. leniendo en cuenta |a
naturaleza de los preductos o sepricias y [as madalidades en que se efectia
sU comercializacion en el mercade; y

(i} Guando digtinga exclusivaments productos gue son expartados desde
cualquiera de los Paises Miembros, seadn o establecido en el parrafo
anterior,
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Agimismo, |8 norma preve gue el usa de la marca en mode tal que diigra de la
foma como ha sido registrada sdlo en cuanto a detalles o elerentos que no alteren
su caracter distintiva no maotivard la cancelacion del registro por falta de wso, ni
dizminuira la proteccion que comesponda a la marca.
A fn de determinar cudndo v cdme sg cumple con a obligacidn de uso de la rmarca,
el Tribunal Anding en refterada jurisprudencia’- gue tambign resuita aplicable a iz
Cecizian 486 — ha interpretado 1o siguknts:

=  En cuanto a la foma: el uso de la matea debe ser real y efectivo de manera
que na basta con [a mers intensidn de usarla o ¢on |a publicidad de la mizma,
sino que &l usa debe manifestarse externa y piiblicamente, para que sea real
y ra simplemante formal o simbalico.

+« En cuante al elermento cuantitative: la determinacidn del use de la marca eg
relativa y ha de relacinnarse con el productn ¢ servicio de que se trate y con
las caracterizticas de la ernpresa que utiliza la marca. Asi, si una marea
dlstingue kienes de capital, podria =er suficients para acreditar su uso 13
dermostracian de que en un aha se han efectuada dos o fres ventas pues su
naturalera, compleiidad y elevado precic hagen que sl nomero de
aperaciones enga nivel comercial. En cambig, no podria decirse que exiske
caomercializacion real de un prodocte, como el maiz, porgue en un 3o sole
se haya colecadn an el mercado tres bultes del grano.

Desde el punio de vista del periodn prewisto &n la norma comunitara gara la
ufilizacidn de la marca, se establecs claramente que se ncurrird en la caosal
cuandg la marca no s=e hublese usado durante los tres angs consecutivos
precedentes a la interposicion de la accién de cancelagion.

A tenor de o establecido en 2l artlcule 167 de la Decisian 488, correspande al titufar
aportar las prushas del uso de la marca. Asimisma, constituyen medios de prueba
de uso, entra otros, la= facturazs comerciales, documentos contabies o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de. Ia
camercializacion de las mersanclas klentificadas con la marca.

5 Proceso M 21-P=2015, Gacela Orlsial ce. fo_erde ce Cartegera M 2801, pubcada el 7o Cla 42 2015, BR.
A6 v 4B; Proceso N° 37-IP-2013, Gooela THicle. del Ac.emco de Cartagena N7 3563, puili:sidd & & de oclubre
da 2018, pp. +2 v 44 Procaso N7 470-17-2M15, Gaceta Clcis: dal Acuardo Je Cartagora N7 2955, publiada
a Bda rarzade 26174 pp. A4y B
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Finalmente, debe enerse en cusnia que la narma disponse que, cuando 1a falta de
uso de una marca sélo afecta a uno o a algunos de fos productes ¢ servicios para
s cuales estuviese registrada, =& ardenara una reducgicn o limitacion de la lisia
de los praduetos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aguéllos
respechy de los cuales Ja marca e s& hebiese usada; para ella, habr2 de fomarse
en cuenta la identidad o similtud de los productas o senvicios.

&l respectia, fal coma 19 ha establecida la Sala en 2 Resalucion W 1183-200%TP|-
INDECCOPI de fecha & da noviembre del 2005% {precedente de observencis
obligefors gue establece los criteros pora g aplicacidn del lercer p&rrafo del
aitlewtn 185 de fs Decisidn 488), modificada parcialmante por |2 Resolucidn
N7 2075-2018TPI-INDECOQP| de fecha 27 de junio de 2016%, =e tiena en cuants o
siguiante;

(i) Atendiendo a que el articule 165 de la Decisidn 485 dispone gue 12 Autoridad
"ardenard” la reduccion o imitacion de la lista de los productos o sarvicios
cuyo ugo N Aaya sido acreditadn, se entiende que [a norma no establece
una facultad sing que impena una chligacién: la de cancelar parcialmente &l
reqistra de una marca respecio a aguellos productos o servicios cuyo Uso no
haya sido acreditado.

(i) La nanna establece — refirigndase a la reduccidn o limitacign anbas sefialada
- gue debers fomarse en euenta la “identidad a similitud” da los productos o
Servicios,

La sala considera gue la kentidad o similitud debe evaluarse mspecto de los

pProductcs o sendicios cuyo uso haya sido acreditada. En ese sentido, para mantener
un productn ¢ senvicio n 2l reqistrg de |a marca, 2 Autoridad debera determinar:

ay i =e acradita &l uso de [ marca para un product o servieio idéntico a uno
especificamenta detallade an Ia lista de producios o servicios de [a marca; o

by 5i ze acredita el uso de la marca para un produchs o servicio gue no se

gheUentra especlicaments detallado en |a lista de productos o sendicios qQue

asta distingue s deberd verificar no soloe si dicho producto o zervicio =e

T Rasida en e Exprdliente NY 1993342002, mldive a la acdicn da ceneesacion da la mercs FETALO,
nxaiskiada g “wor oo Wedifirma £.8. Cedificedo M 264C8), pam Cetinguir sroducas ce la classe 18 ge g
Momarclstura S5cial.

f Pracadenta 2o Obearvancia Doigatera recaldo 2 el Exsedlerts MY SSR4R5-2015%, mlatvo 3 la aooisn da
cencelacen de la marca COROMA, reesinwk o b de Gulda, & Gia S.A.C. (Sarificsdo M? 54223 para
Alstrcuin predytas e 1o clase 3 co b Nonendatura Qficial.
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encuentra comprendido en un género de productos o =ervicios distinguidos
expresamente por la marca, sino tambian si tal produclko o servicio guards
similitud con los demas producies o =ervicios comprendidos dentra del génsn.
El hechn que e acredite el uso de una marca para un prodocls o servicio
eamprendide en un géneta de productos o senvicios distinguidas por dicha
rmarca, ha determina automaticamente que =e deba mantener [a vigencia del
reqistro  con relacién a dicho genero de produstos o servicios, ello estara
condicionado @ que los productos o servicios especificos, cuys uso 2 ha
acreditadn, guarden similitud con los demds productos © Serviciog
comprendidos en ef genero distinguido en ef regisiro de 18 marca, caso
contraria carrespondard reducir o limitar Ios productos o =envicios identificados
con la marea finicamente a aguellos cuyo uso =e ha acreditado.

La intencidn de 1a norma — a criterio e & Sald — no 25 mantenet el registro de una
marca para los productos o servicios cuye Uso e acredite y, adamds, para "sus
similares”. La figura de la cancelacién de la marca tiens par abjeta reflejar del mada
rmas preciso 12 realidagd del uso de la marca en el registro gue 2 respalda, En este
contexto, i se mantuviera el registro de una marca respecto de los producics o
servicios para los cuales efectivamente ze acredita el uso en el mercada y, ademas,
para “zus =imilares’, se estaria contraviniendo la finalidad de la accian dz
cancelacion, asi como amplianda la lista de productos o servicios del reglstro de la
marea, gensrando ello una contravencion a lo dispuesto en &l arfloula 138 ingiso 1)
de la Decisidn 4855,

Consecuentementa, s dnicaments se actedita el uso de ia marca para distinguir un
praducto o servicia que no se encuentra camprendido en algung de [os supuestios
antes descritos, =e procederd a la cancelacion de su registre, tal como sucede en
los cazos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca,

A fin de comprendsr meior 1o expuesto, [3 Sala considera que resulta otil tomar
como referencia 2l siguisnte cuadro explicativa:

8 .-!-..—u;ulu 139.- "% pekiarla 42 la solicdiod de ragisto oo mat2 astard contenkdo en or famickEc<o
ZOMprercsra io s guienk:
fl 'a indiczcibn axprass de los produios o aa-~wlcka ez loe cuelas 55 salicita ol ooistoade b near; ..
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b R . . Se cancela el | S mantiena
! Ditingue: _ A.l::redrta. _EI 'f]“ para: reglsiro para: | wigente para:
a b, e d _
{ b el Is, b, o, d} {e F gl [a, b e, d}
3 bcdy L i abdy -
domas) tet demés) i
{aaé"m%s? ¥ Ia b, ¢, di {vdemas]  {a b o d
{ki -
A bcdy [k o esta sspecficamantsa fa, aedy K
cemds} detailado en la sta pero darnas} {ks
partenaca al "y demas] .
I
[E7 na esia especficamenta
Marca - detal’'ada er |3 lista pero 3 _,
. ':E'I'Et'; “'}d' peternacs 3 b sin ermbargn, na 3.2 E“}d= o, f &7
3 guarda similiiud cor todosz os g
poductos comorandidos denirs
_ de 3] |
197
‘0" no este 2zpecificsnenta
detallado en la lista pera | -
{Eéb,r'. G'}d' petenece a b, ademas guarda : {a, o, o, &, f o) =
13 similiud con todos los
oroductos comprandldes dantra
de h] 1
[ a o I
! m no es:d capeciflicamente _
fa b.c.d datallado en 1= lis ni fabedet: I3}
BI f' g.’ — = H [H - ﬂ}
penensce o g8 a.milar 2 "z, A,
c d, e fog)

Finalmenle, caba precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro
de una marca no determina que un tercern pusda acceder de forma automatica al
registra de una marca idéntica o =imilar para distinguir los productos o servicios que
fuarch materia de caneslacion, ya que dicha circunstancia debears ser evaluada por
(3 Autoridad en gl respectivo procedimienta de registro de marca.
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34, Forme del usa de la marea

Dade gque el uso de la marga en el mercado debe estar de acverda al praducto o
senvicio de que se frate, al memento de ewvaluar tal use, debe tenerse en
cohsideracion las caracteristicas y el tipo de cada marea, asl como los productos y
servicios correspondientss, ya que solo un uso de acuerdo a las caracter(sticas
somerciales del mercado =atisface el requisite de uso previsto por la ey,

En principia, ‘el usn sfectivo en &l mercado de una marca de producte podes
acreditarse con doctmentos que demuestren, por gjemplo, la venta de tales
productos {facturas, boletas de venta)” en [a cantidad suficiente que, dependienda
de la naturalera, costa o forma de adguisicidn del producte de gque s& trate, pueda
taranablernente ravelar un uzo efective de la marca en el respectivo producto,

Asi, serd distinto el efferio para evaluar el uso de una marca que distingue
productos de sonsume masiva (arraoz, menaskras, productas lactess), que &) de una
rmarcea que distingus productos de venta esporadiea @ por encarga (automnaviles,
rapa de dissfador, muebles de cocina, inmusbles, joyas, &tc.),

Sin embargo, no sélo podra acteditarse el usg de una marca de preducto con
docurnentos de tipo contable o qus demussiren =u venta efectiva en el mearcade.
La presentacicn de catalogos o publicidad, en la que 52 aprecie la marca en relacian
directas con el producio, seran elementos de juisio gue cantribuiran a I8
comprakagion del uso de una marca de produsto.

Al respecio, =i bien la presentacidn de una muesira fisica de un determinada
producto, su envoltura o etiqueta, puede senir como elamento de juicio a fin de
verificar el uso en &l mercads de [a marca an relacion directa con el producto (sobre
todo en el caso de mareas figurabivas o mixtas)®, dichas prusbas no serdn doneas

Troras cocume-ioyg deiaran porsignar expresamants 1B narc3 ssgistada o0 en tede s, o codigo gue s
uge para leemificer 8 18 misma o oual sambis dsbe 2er a-mec tada dabidsmante. As'mismo, al ueo ca la
marcs “coiskada deber apracisrae con respeche 3 low productss 4le dixzindue y 2o 3 thile de norons
comerzial (31 sager, e 2l encsbazadn de = fectara o on sl mombrzhe 32 1 mlkana), ook que oshe a0 86
eareditara =) usc sttt de L &igna para dentificar cna amonesa 30 el ejgrocio de sus amndaces
ara~tnlaaa, Mae na & uso d= un signo pes identicar un datermineds pmaducko an s meccada.

1 A mospecho, cobe senelsr que 53 facturas son downentaa de rstwralezz mancantil en loe gua, por ogerara,
adermas de inclulrge una descrpoidn de s-Fouln o aikiules gqus acn objstc 92 venta 3e coralgna la mance
de o5 M Emas, sc-ta de farna denamingsiva v —o oon lay espesclalas o aapsciticos disefas o elermertae
gra‘icas Qus & oooTarmaEn.
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para acrsditar <f Usa de una marca sino puede deteminarse con precisidn [a fecha
de su produccidn, elaboracién o impresién y =u efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relacidn a2 las marcas de producte no sa aplica =in mas a las marcas
gdao zanvigio (por su falta de carpareidad). En esfe cazo, el emples de la marca de
sarvicio puede limilar=e al uso en publicidad puesta en establecimientos
comerciales u cbjebos que sirven para la prestacion del =envicio.

En atencian a 2lla, s2rén medios de prueba iddneos a fin de acreditar =] uso de una
marca de servicio, ademds de facturas. recihog por honoraries o contratos de
senvicin, publicidad, ete., |a fijacidn de la marca registrada en objetos o lugares gue
puedan =er percibidas por el pldblico u=suarno como identificedares de un arigen
empresarial (cartsles, listas de precies, catalogos, volantes, tripticas, encares,
prasupusstos. papel memhbretada), asi como publicidad efectiva de |2 marsa con
relacion a los sernvicios que distingue,

Hakra que tomar en cuanta que =n el cass de |Bs marcas de servicio |a publicidad
tiene mas importancia gue en el de las marcas de pmoducta, signda & mas
importante ponderar si (2 pullicidad resulta suficiente para indicar que [a marca
identifica un origen empresarnal determinada,

Finalrmente, ademas de los criterios antes sefialados, cabe agregar gque todo
docurnento o prueba que =& prezente u ofrezea debe cumplir con el requisite de
haber sido emitido, producida o fabricado dentro del plazo que se liene para
acreditar el uso de la marea, a saber, dentra de los tras anos anterloras &l inicin de
la comespondiente accion de canselacion por falta de kso.

3.5, Pruebas de uso de la manca de products TOMMY BES (Cedificado M™ 1908326)

En atencidn a |0 indicado en el numeral precadente, para efecins de analizar gl usa
de una rmarca &n el mercado, se deben verificar los siguienies critarios:

Ein mmixtaca, @ I de acreditar 2l uge de o3 narce Agureilyva o mixke, cossruiin prietas 2 fomase e
e, e ulrtes; B poblleiccl S gle™3 radegn e sl s red B S que e podstia g edion b o it
lss ardanes da co-feccion o ebizuclas o 3 impresice de cnvwae lues qus sean capacss 43 oheds comdocian
ackre =l uzo ce I mers3 tal cuel fue rsgistrads.
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a}  Que el signo que & titular de |a marca utiliza en el mercado sea dantico a la
marca registrada. salve que las diferencias eskdn referidas a detalles o
elementos que no altersn =u caracter distintivo.

by  Sila marca es empleada para idanfificar todes o algunes de los productos o
servicios que distingwe la marca.

&) Llos productos o servicios distinguidos por 12 marca han swo puestos en el
comercio o s2 encuentran dizsponibles en el mereada, en fa cantidad y del
mado qua negrmalments comesponde. '

Cabe precisar que para (3 evaluacion o andlisis del segundo v terger critaric s
necesano que 52 haya sumplido con acreditar el cumplimignio del primero.

Aszimismo, una vez cumplide €l primer criteric, de acuerda con o eshbiecido par el
articuky 165 de la Decizign 488, debe zcreditarse el uso de [a marca maleria de
cancelacian, dentro de los bes ados consecutives precedentes a @ fecha en qua =&
inicid la accidn de cancslacian,

En el presants caso, la emplazada. Reina Esther Torres Sanchez, presentd los
siguientes medios probaterios a fin de acreditar &l use de la marca TOMNY BIG
{Certificado M* 190828) en relacién con trusas de la clase 25 de la Momenclatura
Oficial:

1. Copia de facturas vio boletas de venta emitidas por "Canfeccionas Tomny Big®
de Reina Ezthar Tomes Sanchez, durante &l perinds comprendido entre el 6
de julio de 2016 3] 12 de octubre de 2016 ¥ 31 de ectubre de 2018 (fojas 24 a
60 v 396 3 298).

2. Copia de 326 fasturas y'o beletas de venta emitidas par “Confecciones Tomny
Big" o "Canfesciones Tomny Big Clavin & K-lein" de Reina Esther Tarres
Sanchez, por concepto de comercializacion de “trusas”" para cabalkero,
durante el periodo comprendido entre &1 27 de achibre de 2015y 17 de octubre
de 2013 (faojas 61 a 395},

Presviamente al analizis de loz medics probatofios presentados por la emplazada,
comezponde sefiatar que, considerando que la accidn de cancelacion por falta de
usa del registra de la marca TOMNY BlG (Cerificado N™ 180825 ha sido
interpuasta el 23 de octubre de 2018, de acuarda con lo dispuesta por el articulo 165
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TRISUNAL RE DEFENSA OE L4 COMPETENCIA
¥ OF L& PROPIEDAD INTEL ECTial
Saly Expecializnds en Propiedad indalerival

RESOLLICIAN N 024 6-2024, TPHNDE SO

EXPELNENTE N™ 22788231 DE0

de [a Decisién 484, 18 emplazada debera acreditar el uso de dicha marca, n el
periodo comprendido ontre of 23 de actubre de 2016 hasia el 23 de octubre de
2019.

En es= =eniido, laz priebas detalladas en el numeral 1 ne scran consideradas,
debido a que han sida emitidas fuera del petiodo relevants. Asimismo, a5 pruehas
que obran & fojas 48, &1, 92, 108, 117, 146, 180, 211 vy 232 tampeoco saran
cansideradas, en t@anto que, al encontrarse legibles, no es posible determinar la
fecha de su emision,

De un analisiz de loz demas medics probatorioz presentados, se advierte o siguisnte:

a) Bespects al uso del signg objeto de cancelacion

De acuerdo con los comprobantes de page presentados - de los cuales sclo ze
mueskran algunos 2n calidad de muestreo - s2 habria realizado la comercializaciaon
del productn “trusas para caballeros”, de la claze 25 de [@ Momenclatura Cdcial,
identificados con la denominacidn TOMMNY Bl

Afa
Z01@&

FCale Ine car gue & Rl en 5ogle sopenios A0 ks Bohoss we oocss os posoa daoreciar lB e9erc= a
Cannpcicngy Toarnny Biy” o "Corieocianas Tamny By Cieen & #4loin', 3 oharin da 5 522, eetas 32 astalan
ut izandn & zalidad da nomars comersial.
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TRIEUNAL OE OEFENSA DE LA COWBETENCLY
YDE LA PROFIECAD INTELECTLIAL
Sala Especiatizada en Propladed mielacirs!

RESOLUCION N° 821 6-2020 T PLINOECOFY

EXPELENTE N 02266201 D50

Afo
2017

Afio
2013

Afo
201%

Sin embamo, durante & procedimienta [a acsionante ha cuestlanada la veracidad de
las facturas yo boletas da venta presentadas, sefalando, pindpalmante, qua:

M-5PI-07E1 18-15
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TRIELUNAL DE DEFENSA OF LA COMPETENCIA
YOE LA PROFEDAD INTEL ECTLIAL
Fata Expocialzada e Propivaerd metedual

RAESOLUCHIN N° 0216-2021/TREINDGES O]
EXPEDNENTE 0" F227 662018050

- En las facturas yo boletas de venta se incluyd la denaminacion TOMNY BIG
wo TOWNY BiG 131326, o cual resulta sospechoso, dehido a gue alla nn
constituye una practica ursual.

- Las facturas y/'o boletas de vanta smitidas durante el periodo 2016 a 2018
cuentan con un mismo tipo de letra.

- En las facturas yfo boletas de venta ofrecidas se apracia emores, an razdn gue
en daterminades casos Iz suma por concepto de “subbotal’ mas al "1GY", no
arroja el monte del imparte total consignads en e comprobante de pago.

Ga 13 revigion de jos  acfuados. se  ha determinada guels
emplazada no ha desvifiuado lo afimmado par la accionante, debido a que. no
obstante haber sido debidamente naotificada para que concurra 3 3 Audiencia de
Exhibicidén de decumentos vidual - prograrmeda a través de la plataforma de
Microsoft Teams - dicha pare ne 50l0 no 52 apersand, sing que, a [a fecha de
gmigian da |z prezente rasolucidn, ampoco expresd alguna  justificacion  con
relacion a su inasistencia.

Adidonalmente 2 ello, la Sala conviens en hacer [as siguientes precisiones:

- Las bolatas de wventa yio facturas en cuestién corresponden 4 copias no
legalizadas, lo que implica qua estas na han sido previamente cotejadas por
algun MNaotario Piblico, [o que podria haber generade cansza respecta a gue
estos, en efecto, comesponderian & una capia fiel da e documentos
ariginales.

- En el detalle de la cantidad v 1a descripcidn de los productos comercializados
3 través de las citados comprobantes de page, se aprecia |3 inclusion de la
denominacion TOMMNY BlG seguida con el ndmero dz Cerificade 190326, lo -
cual no constituye wuna practica usual en &l mercade por parte agentes
BConoMicos,

Cabe indivar gue si bien lo descrito constituyen elementas de juicio o indigigs, en gl
caso concreto s2 deberd considerar gue la emplazada no abstante haber estado en
la poszibilidad de presentar los griginales de los refetidos comprabantes de
pago, que hubiesen servido para contribuir de manera fehaciente a suztentar sus
alegaciones, no o hizo,
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA CMIFSTENCIA
¥ OE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Lafe Espacializaca en Propledad frielactual

RESOLLCION N 027 8- 2027 TPLINGECOR!

EXPEINENTE N 82X765- 2019 D50

Par lo expuesta, las pruebas ofrecidas por Relna Esther Tomes Sanchez no han
lograde generar conviecldn a esta Fala respecio @ Que lo:  productos
comercializados hayan estado ideniificados con la marca TOMNY BIG (Cerificada
N7 1908265, lo que determina que dicha parfe no haya kgrado demastrar el uso o
la disponibilidad en el mercado de la referida rmarca en mlacién con tusas, de la
clase 25 de la Momenclatura CHicial,

Respects a los productos que distingue |2 marca objata de cancelacion y sobra la
cantidad v modo da uso, teniendo en cuenta b senalads en &l literal &), no
comesponds pronunciarse =abre el particular.

Finalmente se preclsa que no abstante que, con postarioridad a 13 fecha de la
audignsia de exhhicidn de documentos programada, la accionante efectud una
setie de cuestionamientos de indole tributario en relacidn con los comprobantes de
pago ofrecidos por la emplazada, en virtud de lo sefialado en los pamafos
precedentes, carece de objeta emitiv pronunciamienta al respacta.

2.6, Conclusidn

Par las razones expuesias, la Sala deterinina que comesponde cancelar 9 registro
de la marca de producte TOMNY BIG (Cerificade MY 180828), en relacian con
trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. '

[vV. RESOLUCION TE LA SALA

Btimero.- Declarar FUIMDADS el recursa de apelacidn interpueste |G
B - - conszouencia, REVOCAR 13 Resolucion
M® 514.2012/CSD-INDECOF| de fecha 132 de febrero de 2020, en el extrerna que
mantuvo vigente el registra de la marca TOMNY BIG (Cartificada #* 190828) para
distinguir trusas, de la clase 25 da |a Nomenclatura Oficial.

Segundo.- CANCELAR el registo de la marca TOWMNY BIG (Cerificado
N® 190826} para disfinguir trusas, de 1a clase 25 de a Nomenclatura Oficlal.

M-ER1-21TH 18-19
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TRIBLNAL DF DEFENSA OF L& COMPETENCLA
¥ IE LA FROMNEDAD INTELECTEMAL
Falo Expocialzada o Propisdad Irielacius!

RESOLLACION N° 0276- 2024/ TPENWDECOR

EXFEDIENTE N B22T 52075/ DS

Tarcar,- Precisar que QUEDA FIEME la Reselucidn M® 514-2019/C5D-INDECORT
de fecha 13 de febraro de 2029, en gl extreme que CANCELD el registro de |a
marca TOMNY BIG [Cerificado N 180826} para distinguir prendas de vestir en
general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, palos, de la clase 25 da la
Marmenclatura Ofclal.

Con fa fntervencldn de los Vocales: Virginia Merie Rosasco Dulanfo, Bylvia
Tergsza Bazan Lelgh, Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Gonzalo Ferrern Diez
Canseco v Fernandae Havenids Marcos

VIRGINIA MARIA ROSASCO DULANTD
Presidenta de [a Sala Especializada en Propiedad Intalectual

frmp.
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NOTIFICACION DE RESOLUCION N° 0216-2021/TP! - T QBL]’
LLC. - EXPEDIENTE N* 822766-2019/DSD

MNotificaciones_SP| <notificaciones_spi@indecopi.gob.pe>
Lun 15/03/2021 11:20
Para: = m

B 2 2echivos adiuntos (481 X3)
D216(F) et 02 16-20021 1] pedf:

Buenos dias:

Por medic da |a presente comunicacidn, s& remite @ Resclucdn N* 0216-2021TP, emitida por la
Espacislizada en Propiedad |ntelectual en al expedienta N* B22786-2018/D50, asi como lg cédula de
nafifizacion comespondients,

. De conformidad con lo dispuesto en el lercer parafo de la Sexts Disposicidn Complementaria Final del
Decreto  Legistative 1511, la notificacidn surte efectos ‘@l diz siguiente del envio del presenta ocorreo

alecirdnico,

A:ﬂﬁmnm@ahﬂn%mh“mﬁdﬂmwpmamhhhm
de Partes Virtusl de la Instituchin (hips:/fwwe 0, D' geocUmentios
uwwmﬂnmmmmwmn

Bacretarfa Téenlea

Sala Especisiizada en Propledad Intelectal
INDECOP!

hite:/fwesindeconi gob.oa

Tal: (51-1) 2247800 ansxcs 8807 - 8811

) indecopi

'ARDER. 2§ [MOMRT T COTTEAY [ 00 20 N0 FRER Bl 36 ROOEra nomEri,
V0 C2MEP DD COR & MOaln amiieroe. o

En comptimianto de o dispussio por B Loy MY 20733, Ley de Profecoion de Jafos Personalas, e nformemes qus s
dotos porsormes que usted nos propocioie senln iilrades W ieiaccs bor ol Inddcop! (por &l mismo o @ fravds do
fercarns), astricls ¥ dnicaments pars &/ sanicio ¢ orfentacitn, pastidn de reclivnog o2 consumo & cangt del Senicio de
Afanoiin & Cludedano o programaciin ds ' cifss concursalss, los mamor gus serdn moovporadns n on banes oe Aoy
parsonaes de-ftulsridad del indecopi, con domiciio an Cale Le Progs N* 104 - San Boga,

Lo kol povennsies oroporeianados Se suwildndni stnscanados mrarines s ded ¥ insiarianio soan socssanog para
Ll con 25 finslidadas anfsnomante doscriea.

S Indorma gl 6 deond o compatc v VS 0 amasenar W anslenr dicha mformeendn 8 fenmeras persoiEs
destuciiadss o8l Pad o ol akiames, slempns que sesn pads el sandsio Bemdsds, estdcfiments con &l ahielo o
it g solividedes anles manciinaedieg

5= Informe Embln gue 20 dados personalss sof0 sendn requenidog o aqueliins cosos 80 gus reEufen baoiEpanesiileg
pars al inicio de un Senvicks o gealion de reclamos, por o gue e fa nagaive & Arndaros Indecopi o podsh. send o
SO,

Ustad odr spercs s ddrsafing Ja futimaciin, sceaso, reatificisian, cancefacidn y oposicidn de sus dalos persarales
en cuskyaier mpments, § ravds de s incsas o parfes de las oficinas del indecop!
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CEDULA DE NOTIFICACION
Lima, 11 de marzo da 2021.

Safiores - 3

Direccion Elecironica: =— = i W]
Casilla N° 82, Indecopi

Referencia: EXPEDIENTE N® 822766-2018/DSD
Da mi consideracidn:

MNos dirigimos a ustedes con el fin de notificare copla de la Rasolucidn N* 0216-2021/TPl-
INDECOP, emitida por la Sala Especializada en Propledad Intelectual an el expadianta
de la refarancia.

Atantamarta,

B~ BETT

ey

FLAVIO NUNEZ ECHAIZ
Secretario Técnico
SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Ad].: Copia de la Resclucion N® 0216-2021/TPI-INDECOP

E La Resshucidn adjunta & 18 presenis sume afecios &) dia de su notificacan y agota 1o via administrafve, de
conformided con o Seplaata on & ruméansl 1 del aticudn 25° y Ml &) dal aliouo 225" del T da o Lay N°
ZTd, respaciivameanis. La Fasolciin adjurs a la presanis pusde sar impugnacs anis & Poder Judicial & irovés
dal procesc contancioad adminisiratve denina del piado de 3 meses poslsriores & & nolificacisn de is misma, de
corformedad con o dispussis on el arbiciio 1T, intieg 1) de I Lay N° ITSH4, Ley gua mguls &l Procsan
Condencicso Adminisirativa,

La Resalucsin adjurta @ | presants surle sfecics &l dis ds su notficacide v a8 rmecurible; de conforridad con o
dispuesto e o rumanl 1 del atiodlo 25° y artiolo $87° dal TUG da la Ley N° 27444,

L Resabicidn adjuris 8 o presenis surle afecion ol s de su nofificecidn; da conformidad con o dispoests wn el
nirmer 1 el sriiculs 25° dal LMD de & Ley N° 27444,
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CEDULA DE HOTIFICACION™"" "

Lima, 11 de marze de 2021

sefiores - [ .
i AR 283

Domiclic  : |

Referencia: EXFEDIEMTE M°® B22766-2013/0:50

Bre mi cansideracior:

Mos difdgimos a ustodoz con al fin de rotifcarle copia de la Rosclucidn M? 0216-2021TPI1-

MNOECOFI, emitida por |8 Sala Especializeda en Progedad Intelectual en el expedients
de la relerancia.

Atcntamanie,

AT R T g e

ti‘} d .!‘_.'u.,:lt_,-gjc Mraza wh mrE U
SNaopidoes p;lE{.i:‘:'dE;h e A
Apail -& “:F‘L' P i R

- 1 [ [ - .
Firma =
—- FLAVIO NUNEZ ECHAIZ

- Secretaria Técnico

SPECIALIZADA EM PROPIEDAD INTELECTLUAL T
R — J.|r|||$£ﬂ1 _-ﬁ*u

fdj- Copia de la Resaluciar, PP 02182021 TRI-INDECOR]

LT [
.
ozl

E l.a Rrmaluricn adjar:a a 'a prsarse siste efedns ol dia de sa relificacdr 3 aznde A elqn admindsalive, da

cotarlzed con o disrrasio aroal el | anlouo 25y Ihanal £ 2el srouo B0 de UG da e Ley b
244, reapazlivatrteaba, L Sasdlcidt HlLhls 2 prgee e alade aa” Bipagisda ante el MCoder Jucicia = Irgoees
el provese cocilercipen gctnivigh 2w denhe oo plen de 3 reees oegivricress g b oralilisoedon ce o misira, ce -
rofamizad oo In fsparses o oarhicua 17 incise Y] de oa e HYO2PERE, Lew e mgele o Poncosn
Gontensiesn acrrlrshas v,

|:| La Fesplocan adjurry @ by proseile sars sfesipe o dia de o colisssdn g es imecorizle, de confamicnd con'a .
depeesls e el mareal 1 g acticelo 57y mteake 18977 pe TUG dw o Ly W™ 27dd

| | 1A Hesrlidg edfinca s 18 peseabs S afemies wl oA de s eribleacksn, me coromilded monoa dlaeeaso e &l
ninAral | da aflcikn 25 del CLEI 0 g LRy Mt A Agad. '

INDECSIPIUG,

L

K] -SP1-0000487




TRIEUNAL DE DEFENSA DE L4 COMPEFENCIA
¥ OF LA FROFIEDAD (NTELECTLAL

Sala Egpecfalfzanad ef Sropreidfad infefeciual
RESOLUCION N° 02182029/ TPI-INDECOPT

EXFEQIENTE N 822788. M1 X500

ACCIONANTE

EMPLAZADA

Cancelaclon de reglstro por falta de uso de marca de producto
Lima, diecisiete de febrera de dos mil veintiunm.

l. AMTEGEDEMNTES

Con fecha 23 de aclubre de 2019,
* solicitd |a cancelacian del registro de la marca de producto constituida
por 13 denominacian TOMNY BIG (Certificado N° 190826} que distingus prendas
de vestir en general, ropa intarior, tnisas, calzones, calZonscillos, camisetas, polas,
de [a clase 2% de la Momenclatura Oficial, inscrita a faveor de F
m Al respecto, alegd que la referida marca no ha =ido utilizada por su
ltular o hcenciatario dentro de los tres afios consecutives precedentes al inicio del

presgnte procedimients en ninguno de [og palses mismbros de la Comuenidad
Andina. Invoco la aplicacidn del articulo 165 de la Decisidn 4861,

Cen fecha 26 de noviembre de 2015, ||| G -t
el traslado de 2 accidn de eancelacion manifestando gque la marca TOMNY BIG
(Certificada N 190326) ha verda sienda utilizada en el mercado de manara real y
constante para distinguir [os productas para los tuales fue ntargado su registro.

' Articuls 165.- _a afcina nadonal o aalent: cargelany el oo kbea de una e 3 solictud de parsone
inTonzsaca, cuakda w1 mtive st ficsde & msca no 5= tubissa utilzada en 8l manos unag de ca Falsas
Mierboa, par =2 fimular, oor un lcarclaka 4o 3 por akia peraes aulo; sads pard 2lls duenoo les bes 27505
cAnsEcubvg precece ey A g iz 2n gue so sicis 13 sccidn de cancalacicn. Le cencalecitn de .~ regisita
For falts da uz2 de I8 marca tzmbian oocra adlicitarze soro defenss &~ us procedirkents de cpeskiien
inerpu=eas con ba3e enia rmanca no usada.

Mo gbziamte, ke zTwislo an @l camao smencr, o pedes inicieree (3 8ccicn de conoaiacidin anbes A=
rranscumidoe rae afice contBdos a partir de = feche ce notfcacldn de la esciuchin gue agobe ol
procedimlecta da reqiatra d2 la rrarca especilva @n il vis e ninisissie,

Chuanzdu Ly Ralkid et e 2 v rnarss sake afocdBm 3 uns 04 aguros da [0 proc wckoa a esnvicloa para los
cudles sstuvia=a rsgist-ada s marcs. =5 cderard ung saduccidn o linilecén ce e lista de los producing o
Eanvicion carpre-dicoa en al egiesrs d= [a rmarza. elie mando aguelioa respeche & 03 toapes i onama no s
hubisgs usads; oerz ellc 3e torr a0t en cuenta la ICentklas 2 simillllee 32 o5 pro wckas o serycios.

El -esgisitra no a2 SuecalinSe Soardn o2 Boolar dem ooste que s falts e uso sa dsb'sS, ense ome. 2 fue=za
n-syer 2 casc fort 1o,
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TRIBUNAL DE DEFENSA OF LA CAOMPETENCIA
¥ DE LA FROMEDAD INTEL ECTUAL
fale Especializada an Propledad Inieleciual

RESOWEACHON W (2 8 2 T NN D ECEN]

EXPEDIENTE H" B227 663010030

Adiuntd medios probatarios a efectos de acreditar el use de |3 marca objeto de
cancelacldn?.

Mediante Resalucion M° 514-2019/CS0-INDECQP| de fecha 13 de febrero de 2020,
la Comisidn de Signos Distintivos declard FUMDADA EM PARTE Iz acclén de
caneelacian de la marca TOMNY BIG (Cerificado M® 190828, al considesar gque .
los medios prehakorios ofrecidos por |3 emplazada lograron acreditar &l use de &
marca objeto de cancelacion, para distinguir anicamente “frusas™ de 13 clase 25 de
la Nomenclatura Oficial, en la cantidad y medo gue narmalments comaspondes 3 (8
naturaleza de los productos.

Con fecha 25 de marzo de 2020, _ interpuso recurso

de apelacion manmestando o siguiants:

(il Los medics probatorios ofrecidos por la emplazada resultan insuficientes a
efecios de acreditar el uso de la marca akjeto de canselacidn en 18 cantidad y
modo gue corresponde a la naturaleza de las trusas, debido a que estas
resultan productos de consumo masivo, de alta demanda y retacion.

fiil  Elmercado de laz prendas de vestir - denifro del el e encueniran 135 1538
- 2g comercializan millones de productss. por [0 que |3 cantidad de facturas
ofrecidas por [a ermplazada na son suficientes.,

{iii} Resulta zospechoso que todas las facturas emitidas en los dltimos afios (2016
g 201%9) cusnten con un misme tipa de letra, ademas de que corresponden
Unicamente 3 2% clienbas que =& encantrarian vinculados entre 31, '

(iw] “arias de |as facfuras prezentadas se encuentran ilegibles yio presentan
grroras en la descripcidn de las cornpras yo el monto consignadeo, toda vez
que &n algunos casos la suma ded subtatal consignado mas e 1GY na da camo
regultado 2l manto del impocte total consignado en esta, odo lo qua dektarmina
que estas no sean vilidas para la Autoridad Tributaria ¥, en consecuencia,
deberian ser anuladas.

(v] Laemplazada ha consignado la denominacien TOMNY BIG y/ia TOMNY ElG
190825 an variae de las facturas yin bholetas de venta presentadas, o cual
resulta sospechoso, debido a gque no constifuye una prachica usual en el
mersada,

Balists una audiencia de exhibicion de dosumentos a efectos de que 12 emplazada

prezente el original de las prusbas presantadas.

;.'_E-E wronbas prese-fadad onsiacen en copiz de - omemsas fazums w0 beekas de vema omiticss woe la
emplezada dantrc Jal periode corMprencles entre (o8 ahoa 22706 v 2019 Fojas 24 5 3980,
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TRISLMYAL DE DEFENEA OE LA COMPETENCA
¥ DE LA PROMEDAD INTEL ECTLIAL
Sate Especlallzada en Fropledasl infelecial

RESCLUCION N™ 0218. 2024 TP INDECRS

EXPEDIENTE M° 822 7656- 10430

No obstante haber side debidamente natificada, ||| KTczcTcNGEEEE -
absolvid el traslado de la apelacion formulada per |G

Mediante proveldo del 10 de diciembre de 2020, |3 Secretaria Tecnica de la Sala
Espacializada en Propiedad Intelectual citd a las partes del presante procedimiento
a8 una audigngia yirtual de exhibicion de priebas a través de 2 plataforma de
Microzaft Tearnz, debiendo la amplazada,m presentar
los criginales de las facturaz y/o baletas de venla ofrecidas como medios

probatorios.

Madianke Acta de fecha & de enero de 2021, |a Secrstaria Tecnica de |a Sala
Especializada an Propigdad Intelectual defo constancia de que [3 audiencia de
exhibicion de documentos programada no pudo realizarse dehido a 2 inasisbtencia
de la emplazada.

Gan facha § de enero de 2021 ||| G it que varios

de los medics probatorios presentados por la amplazada a efectos de acreditar &l
uso de [3 marca objeto de cancelacién resultan invalidos, debido a que las facturas
wia boletds de venta muestran [as siguientes caracteristicas:

- Mo incluyen los 11 ndmeros que conrforman el EUC del adquiriente/usuaria,
Ce acugrdo con el artfoulo B° incise 1.9, del Reglarmmente de Comprobantes
de Fago — Kesolucian de auperntendencia Mo, QO7-8SUNAT, una factura
sara valida cuandg se precise el niimern de RUC completn.

- Incluyen & simbala "S4" gl cral fue eliminade de forma obkligatoria deade el
afio 2018, de acuerdo con lo establecido en [ Ley No, 30281 — Ley gue
cambia la denominacion da la unidad monetaria de Nueve Sola Sol. asi coma
&l simbolo, de &/ a 5¢

- Consigan €] concepto de “rusvo soles” cuando lo carrecto es "nuevos sales”,
en vitud de lo expuesto en el aricule 1° de la ley Mo, 25295 — Unidad
Monetaria del Nusve Sol, el ceal se establece que los documentos que
expresen valores monetarios, tales como contratos, titulos valores, facturas,
recibos; y todo documenta gue se expida o liquide, cuentas ¥ en general toda
uperacion que se exprese en monada nacional, deberan astar deneminados
eh “huevos sales”,
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EXFEDIENTE N° 222768- MM 5D

. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Prgpiedad Intelectual debera determinar si 52 ha
acraditads &l uso de la marca TOMNY BIG [Cerificado N* 180828} para dlstlngmr
trusas de la clase 25 da la Momenclatura Oficial.

. AMNALISIS OE L& SUESTION EM DISCUSION

1. Inferme de Antecedentes

Se ha verificads lo que la emplazada, || G

#  Es titular de [z marca de preducto constituida por I3 denominacion TOMNY
BIG para distinguir prendas de wveslir en general. ropa interdor, brusas,
calzones, calzoncillas, samisetas, palos, de |a clase 25 de la Momenclatura
Miclal, ingcrita bajo Cerdificada N° 190828, vigente desde el 20 de agosto de
2012 hasta =l 20 de agosio de 2022,

L

Mediante Expediente N° 820068-2018, de fecha 2 de octubre de 20135, ha
salicitado 2l registro de la marca de producto constituida por la denaminacian
TOMNY SPORT, conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir en
general, frusas, polos, buzos, casacas, de la clase 25 de la NMomehclatura

CTOMNY  sor

Al respecta, madiante Resokicién N° 178-2020CS0-INDECOP] de fecha
16 de enero de 2020, la Comizdn de Signos Distintivos suspendic el
procedimienta hasta gque se resuelva de manera definitiva en la via
administrativa el presents procsdimienta,

2. Cuestidn previa — sxtremos conzenbdos

Mediante Rezalusian N° 514-2012/CE0D-INDECOF| de feceha 13 de fehrero de 2020,
la Comigion de Signos Distintivos declard FUMDADA EN PARTE la accidn de
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cancelacion interpuesta pm’F contra el registro de la
marca TOMNY BIG {Cerificada THOE28) ¥, en consecuencia, mantuvo su
vigencia para distinguir dnicaments truzas de I3 clage 25 de g Momenclatura Ofieiat.

Al respects, en la medida que |GG - = forulado
apelacién contra el extremo de la resclucian que dispusa la cancelacian del registro
de la marca TOMNY BIG (Certificade N° 190828) en relacion con prondas do veshr
e gENaral, rooa eniar, calzones, calzonsilios, canisetas, polos, de la clase 25 do
fa Namenclatura Oficial, dicho extremo ha guedado censentido, motiva par el cual,
no comespande a la Sala emitic pronunciamiento al respecta,

3. Sancelacion por faka de uso

3.1, Mareo canceptual

El artlcule 165 de la Decisian 486 establece que, a solicitud de persona interesada,
la Oficina Macianal Gompetents cancelara ¢l registro de una marca quae sin motivo
justificado na hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por ofra
persana autarizada para ella n al menos uno de los Palses Migrmbros, durante los
tres afios consecutivos precedentass a la fecha en que se inicié la accion de
cancelavidn.

Esta nonma dispone que |3 accion de cancelacion salo podr inigiarse una vez gque
hayan transcurmido tres afios contados a parir de la fecha de notificacidn de la
resalucian que agoke & procedimients de ragistro de la marca respectiva en 12 via
administrativa, Adicionalmente, dispone que la cancelacidn de un registro por falta
de uso da |a marga también podra salicitarse eomo defensa en un procedimiento
de opeosicion interpuesio con base en la marca no usada.

Cabe sefialar que las finalidades del wse obligatorio de la marsa son de dos Lipas:
una de Indole esencial y otra de indale funcianal, Entre las finalidades esenciales
es5ia [a de contribiir 2 que la marea se consolide como bien inmaterial mediante la
asociacion entre signe y producto en la mente de las consumidares. 50 bien esto
depende de factores ajenas a la actividad det Bular, un uso adesuado de la marca
es importante para gque esa asociacion se haga realidad. Otra finalidad esencial del
uso obligatorio &s apraxirnar el confenido formal del regisfro a |a realidad concrata
tle 1A utilizacion de las marcas en el mercado, Tal aproximacidn puede contribuir a
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resclvar los problemas que se presentan al determinar si un nueva signo salicitado
¥ una marca anteriorments registrada son o ne confundibles. La finalidad funcional
del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el
mercada abriendo el abanico de posibilidades que no estan siendo wsades para
facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a &stas.

32 Cangslacidn parcial del registro

El tarcer parrafo del articulo 165 de la Decisidn 486 establece que cuando fa falta
de uso de una marca sdlo afectara a uno o a alounos de s preducios o senvicios
para los cuales estuviese registrada la marca, s8 ordenard una reduccion o
limitacién de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro,
eliminando aquélles respecta de [os cuales la marca no s hubiese usado; para ello,
s& deberd tomar en coenta la identidad o similitud de |os productos 0 28rvicios.

e acuerds 8 esta disposicién, en aquellos cascs en los que el titular de una mares
registrada no demuestre el uso de fedos los productos o servicios para los cuales
se encuentra reqistrada, la autoridad ardenara la reduceidn o limitacian del registro
de forma tal que identifique tnica y exelusivamente los produchos o servicios que
efectivarmenia distingue en el mercada,

Sequn sea &l tase, [a Autoridad debers decidir si dispane que la marca mankenga
su vigencia para todos 10s productos o servicios consignados en el registro o si
limita las productos ¢ servicios que distinguird la marsa en @ futuro a los
efectivarmente utilizados en el mercado; todo en funcién a [as prusabas qus s
apottkeh en el respective procedimiento. Esle Oltimo es |0 que e conoce camo
cancalacién parcial del registo.

El hecho da que la Autoridad tenga mayares opgiones al momento de resalver [as
acciones de cancelackdn no sigrifica que e=ta figura haya variado o ¢ue se hayan
creado nuevas figuras dentro de ella. En efecko, la Dacisian 456 - al igual que |a
nonmativa ankerior - establece que toda persona interesada podra solicitar a 1a
Oficina Macional Competente la cancalacion del registro de uha marca gue no
hubiese sido usada por su titular, por un licenciatarls o por otra persona autarizada
para ella, gin motivo justificado, en al menes uno da los Paises Miembros, durante
los tres afos consscutivos precedentes a la fecha en que sa inicid la accion de
canesiacion farfculo 165). En ese sentids, [a nonma no preve la posibilidad de gue
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el interesado opte entre solicitar [a cancelacion del registro en fatma total {figura
traditiconal de la cancelacidn) o |la cancelacidn de aguelles productos o serdicios
cuUyo Uso &h el metcado no ha sido acreditada [carcelacidn pargial),

For las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado saiicite ung
cancelagidn "parcial”, la Autoridad - en aplicacién ded principio de impulzo de oficio,
recogido en el articula 1Y del Titule Prelfminar y 154 del TUQ de la Ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrativa General - deberd encausar dicha soliciud y
tramitarla como cualguier otra solictud da cancelacion, dehienda informar este
hecho al inkeresada, asi como al titular de la marca maleria da la cancelacitn, de
tal forma que las partes tengan pléno canocimiento de 3 cuestian sontrovertida en
&l procedimiento, Aszi, ef titular de la marca tomara conocimienko de que debe
acreditar su uso para {odos ¥ cada uno de los productos o servicios que distingue
pues, de na hacerlo, se procedera a cancelar total o parcialmente el registro, seqan
sa3 <l casa,

La Sala considera perinente sefalar qua si hien la posibilidad de cancelar
parcialments un registro determina que el titular de la marga deha asurmir una camas
probataia mayar a |3 gue tenla bajo el régimen anterior, esta figura constituye una
herramienta Uil que contribuye a que la caneslaciin cumpla de mejor manera con
las finalidadez para las cudles fue creada. A manera de ilustracion, conviena
sefialar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registra por falta de u=o es
una figura ya aplicada por ofros ordenamientos jurfdicos come &l espancl v el
Sisterna Comunitaric Europeq

3.3, Condiciories del uso de la marca

El artizula 166 de la Decisidn 488 establece dos supuestos en los cuales se
considara que |a marza ha sido usada;

il Cuando los productos o =ervicios que eila digtingue han sido puestas en el
comercio o 2 encusntran disponibles en el mercado bajo 8sa marca. en la
cantidad y del mado gque nomalments coresponde. leniendo en cuenta |a
naturaleza de los preductos o sepricias y [as madalidades en que se efectia
sU comercializacion en el mercade; y

(i} Guando digtinga exclusivaments productos gue son expartados desde
cualquiera de los Paises Miembros, seadn o establecido en el parrafo
anterior,
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Agimismo, |8 norma preve gue el usa de la marca en mode tal que diigra de la
foma como ha sido registrada sdlo en cuanto a detalles o elerentos que no alteren
su caracter distintiva no maotivard la cancelacion del registro por falta de wso, ni
dizminuira la proteccion que comesponda a la marca.
A fn de determinar cudndo v cdme sg cumple con a obligacidn de uso de la rmarca,
el Tribunal Anding en refterada jurisprudencia’- gue tambign resuita aplicable a iz
Cecizian 486 — ha interpretado 1o siguknts:

=  En cuanto a la foma: el uso de la matea debe ser real y efectivo de manera
que na basta con [a mers intensidn de usarla o ¢on |a publicidad de la mizma,
sino que &l usa debe manifestarse externa y piiblicamente, para que sea real
y ra simplemante formal o simbalico.

+« En cuante al elermento cuantitative: la determinacidn del use de la marca eg
relativa y ha de relacinnarse con el productn ¢ servicio de que se trate y con
las caracterizticas de la ernpresa que utiliza la marca. Asi, si una marea
dlstingue kienes de capital, podria =er suficients para acreditar su uso 13
dermostracian de que en un aha se han efectuada dos o fres ventas pues su
naturalera, compleiidad y elevado precic hagen que sl nomero de
aperaciones enga nivel comercial. En cambig, no podria decirse que exiske
caomercializacion real de un prodocte, como el maiz, porgue en un 3o sole
se haya colecadn an el mercado tres bultes del grano.

Desde el punio de vista del periodn prewisto &n la norma comunitara gara la
ufilizacidn de la marca, se establecs claramente que se ncurrird en la caosal
cuandg la marca no s=e hublese usado durante los tres angs consecutivos
precedentes a la interposicion de la accién de cancelagion.

A tenor de o establecido en 2l artlcule 167 de la Decisian 488, correspande al titufar
aportar las prushas del uso de la marca. Asimisma, constituyen medios de prueba
de uso, entra otros, la= facturazs comerciales, documentos contabies o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de. Ia
camercializacion de las mersanclas klentificadas con la marca.

5 Proceso M 21-P=2015, Gacela Orlsial ce. fo_erde ce Cartegera M 2801, pubcada el 7o Cla 42 2015, BR.
A6 v 4B; Proceso N° 37-IP-2013, Gooela THicle. del Ac.emco de Cartagena N7 3563, puili:sidd & & de oclubre
da 2018, pp. +2 v 44 Procaso N7 470-17-2M15, Gaceta Clcis: dal Acuardo Je Cartagora N7 2955, publiada
a Bda rarzade 26174 pp. A4y B
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Finalmente, debe enerse en cusnia que la narma disponse que, cuando 1a falta de
uso de una marca sélo afecta a uno o a algunos de fos productes ¢ servicios para
s cuales estuviese registrada, =& ardenara una reducgicn o limitacion de la lisia
de los praduetos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aguéllos
respechy de los cuales Ja marca e s& hebiese usada; para ella, habr2 de fomarse
en cuenta la identidad o similtud de los productas o senvicios.

&l respectia, fal coma 19 ha establecida la Sala en 2 Resalucion W 1183-200%TP|-
INDECCOPI de fecha & da noviembre del 2005% {precedente de observencis
obligefors gue establece los criteros pora g aplicacidn del lercer p&rrafo del
aitlewtn 185 de fs Decisidn 488), modificada parcialmante por |2 Resolucidn
N7 2075-2018TPI-INDECOQP| de fecha 27 de junio de 2016%, =e tiena en cuants o
siguiante;

(i) Atendiendo a que el articule 165 de la Decisidn 485 dispone gue 12 Autoridad
"ardenard” la reduccion o imitacion de la lista de los productos o sarvicios
cuyo ugo N Aaya sido acreditadn, se entiende que [a norma no establece
una facultad sing que impena una chligacién: la de cancelar parcialmente &l
reqistra de una marca respecio a aguellos productos o servicios cuyo Uso no
haya sido acreditado.

(i) La nanna establece — refirigndase a la reduccidn o limitacign anbas sefialada
- gue debers fomarse en euenta la “identidad a similitud” da los productos o
Servicios,

La sala considera gue la kentidad o similitud debe evaluarse mspecto de los

pProductcs o sendicios cuyo uso haya sido acreditada. En ese sentido, para mantener
un productn ¢ senvicio n 2l reqistrg de |a marca, 2 Autoridad debera determinar:

ay i =e acradita &l uso de [ marca para un product o servieio idéntico a uno
especificamenta detallade an Ia lista de producios o servicios de [a marca; o

by 5i ze acredita el uso de la marca para un produchs o servicio gue no se

gheUentra especlicaments detallado en |a lista de productos o sendicios qQue

asta distingue s deberd verificar no soloe si dicho producto o zervicio =e

T Rasida en e Exprdliente NY 1993342002, mldive a la acdicn da ceneesacion da la mercs FETALO,
nxaiskiada g “wor oo Wedifirma £.8. Cedificedo M 264C8), pam Cetinguir sroducas ce la classe 18 ge g
Momarclstura S5cial.

f Pracadenta 2o Obearvancia Doigatera recaldo 2 el Exsedlerts MY SSR4R5-2015%, mlatvo 3 la aooisn da
cencelacen de la marca COROMA, reesinwk o b de Gulda, & Gia S.A.C. (Sarificsdo M? 54223 para
Alstrcuin predytas e 1o clase 3 co b Nonendatura Qficial.
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encuentra comprendido en un género de productos o =ervicios distinguidos
expresamente por la marca, sino tambian si tal produclko o servicio guards
similitud con los demas producies o =ervicios comprendidos dentra del génsn.
El hechn que e acredite el uso de una marca para un prodocls o servicio
eamprendide en un géneta de productos o senvicios distinguidas por dicha
rmarca, ha determina automaticamente que =e deba mantener [a vigencia del
reqistro  con relacién a dicho genero de produstos o servicios, ello estara
condicionado @ que los productos o servicios especificos, cuys uso 2 ha
acreditadn, guarden similitud con los demds productos © Serviciog
comprendidos en ef genero distinguido en ef regisiro de 18 marca, caso
contraria carrespondard reducir o limitar Ios productos o =envicios identificados
con la marea finicamente a aguellos cuyo uso =e ha acreditado.

La intencidn de 1a norma — a criterio e & Sald — no 25 mantenet el registro de una
marca para los productos o servicios cuye Uso e acredite y, adamds, para "sus
similares”. La figura de la cancelacién de la marca tiens par abjeta reflejar del mada
rmas preciso 12 realidagd del uso de la marca en el registro gue 2 respalda, En este
contexto, i se mantuviera el registro de una marca respecto de los producics o
servicios para los cuales efectivamente ze acredita el uso en el mercada y, ademas,
para “zus =imilares’, se estaria contraviniendo la finalidad de la accian dz
cancelacion, asi como amplianda la lista de productos o servicios del reglstro de la
marea, gensrando ello una contravencion a lo dispuesto en &l arfloula 138 ingiso 1)
de la Decisidn 4855,

Consecuentementa, s dnicaments se actedita el uso de ia marca para distinguir un
praducto o servicia que no se encuentra camprendido en algung de [os supuestios
antes descritos, =e procederd a la cancelacion de su registre, tal como sucede en
los cazos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca,

A fin de comprendsr meior 1o expuesto, [3 Sala considera que resulta otil tomar
como referencia 2l siguisnte cuadro explicativa:

8 .-!-..—u;ulu 139.- "% pekiarla 42 la solicdiod de ragisto oo mat2 astard contenkdo en or famickEc<o
ZOMprercsra io s guienk:
fl 'a indiczcibn axprass de los produios o aa-~wlcka ez loe cuelas 55 salicita ol ooistoade b near; ..
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b R . . Se cancela el | S mantiena
! Ditingue: _ A.l::redrta. _EI 'f]“ para: reglsiro para: | wigente para:
a b, e d _
{ b el Is, b, o, d} {e F gl [a, b e, d}
3 bcdy L i abdy -
domas) tet demés) i
{aaé"m%s? ¥ Ia b, ¢, di {vdemas]  {a b o d
{ki -
A bcdy [k o esta sspecficamantsa fa, aedy K
cemds} detailado en la sta pero darnas} {ks
partenaca al "y demas] .
I
[E7 na esia especficamenta
Marca - detal’'ada er |3 lista pero 3 _,
. ':E'I'Et'; “'}d' peternacs 3 b sin ermbargn, na 3.2 E“}d= o, f &7
3 guarda similiiud cor todosz os g
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Finalmenle, caba precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro
de una marca no determina que un tercern pusda acceder de forma automatica al
registra de una marca idéntica o =imilar para distinguir los productos o servicios que
fuarch materia de caneslacion, ya que dicha circunstancia debears ser evaluada por
(3 Autoridad en gl respectivo procedimienta de registro de marca.
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34, Forme del usa de la marea

Dade gque el uso de la marga en el mercado debe estar de acverda al praducto o
senvicio de que se frate, al memento de ewvaluar tal use, debe tenerse en
cohsideracion las caracteristicas y el tipo de cada marea, asl como los productos y
servicios correspondientss, ya que solo un uso de acuerdo a las caracter(sticas
somerciales del mercado =atisface el requisite de uso previsto por la ey,

En principia, ‘el usn sfectivo en &l mercado de una marca de producte podes
acreditarse con doctmentos que demuestren, por gjemplo, la venta de tales
productos {facturas, boletas de venta)” en [a cantidad suficiente que, dependienda
de la naturalera, costa o forma de adguisicidn del producte de gque s& trate, pueda
taranablernente ravelar un uzo efective de la marca en el respectivo producto,

Asi, serd distinto el efferio para evaluar el uso de una marca que distingue
productos de sonsume masiva (arraoz, menaskras, productas lactess), que &) de una
rmarcea que distingus productos de venta esporadiea @ por encarga (automnaviles,
rapa de dissfador, muebles de cocina, inmusbles, joyas, &tc.),

Sin embargo, no sélo podra acteditarse el usg de una marca de preducto con
docurnentos de tipo contable o qus demussiren =u venta efectiva en el mearcade.
La presentacicn de catalogos o publicidad, en la que 52 aprecie la marca en relacian
directas con el producio, seran elementos de juisio gue cantribuiran a I8
comprakagion del uso de una marca de produsto.

Al respecio, =i bien la presentacidn de una muesira fisica de un determinada
producto, su envoltura o etiqueta, puede senir como elamento de juicio a fin de
verificar el uso en &l mercads de [a marca an relacion directa con el producto (sobre
todo en el caso de mareas figurabivas o mixtas)®, dichas prusbas no serdn doneas

Troras cocume-ioyg deiaran porsignar expresamants 1B narc3 ssgistada o0 en tede s, o codigo gue s
uge para leemificer 8 18 misma o oual sambis dsbe 2er a-mec tada dabidsmante. As'mismo, al ueo ca la
marcs “coiskada deber apracisrae con respeche 3 low productss 4le dixzindue y 2o 3 thile de norons
comerzial (31 sager, e 2l encsbazadn de = fectara o on sl mombrzhe 32 1 mlkana), ook que oshe a0 86
eareditara =) usc sttt de L &igna para dentificar cna amonesa 30 el ejgrocio de sus amndaces
ara~tnlaaa, Mae na & uso d= un signo pes identicar un datermineds pmaducko an s meccada.

1 A mospecho, cobe senelsr que 53 facturas son downentaa de rstwralezz mancantil en loe gua, por ogerara,
adermas de inclulrge una descrpoidn de s-Fouln o aikiules gqus acn objstc 92 venta 3e coralgna la mance
de o5 M Emas, sc-ta de farna denamingsiva v —o oon lay espesclalas o aapsciticos disefas o elermertae
gra‘icas Qus & oooTarmaEn.
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para acrsditar <f Usa de una marca sino puede deteminarse con precisidn [a fecha
de su produccidn, elaboracién o impresién y =u efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relacidn a2 las marcas de producte no sa aplica =in mas a las marcas
gdao zanvigio (por su falta de carpareidad). En esfe cazo, el emples de la marca de
sarvicio puede limilar=e al uso en publicidad puesta en establecimientos
comerciales u cbjebos que sirven para la prestacion del =envicio.

En atencian a 2lla, s2rén medios de prueba iddneos a fin de acreditar =] uso de una
marca de servicio, ademds de facturas. recihog por honoraries o contratos de
senvicin, publicidad, ete., |a fijacidn de la marca registrada en objetos o lugares gue
puedan =er percibidas por el pldblico u=suarno como identificedares de un arigen
empresarial (cartsles, listas de precies, catalogos, volantes, tripticas, encares,
prasupusstos. papel memhbretada), asi como publicidad efectiva de |2 marsa con
relacion a los sernvicios que distingue,

Hakra que tomar en cuanta que =n el cass de |Bs marcas de servicio |a publicidad
tiene mas importancia gue en el de las marcas de pmoducta, signda & mas
importante ponderar si (2 pullicidad resulta suficiente para indicar que [a marca
identifica un origen empresarnal determinada,

Finalrmente, ademas de los criterios antes sefialados, cabe agregar gque todo
docurnento o prueba que =& prezente u ofrezea debe cumplir con el requisite de
haber sido emitido, producida o fabricado dentro del plazo que se liene para
acreditar el uso de la marea, a saber, dentra de los tras anos anterloras &l inicin de
la comespondiente accion de canselacion por falta de kso.

3.5, Pruebas de uso de la manca de products TOMMY BES (Cedificado M™ 1908326)

En atencidn a |0 indicado en el numeral precadente, para efecins de analizar gl usa
de una rmarca &n el mercado, se deben verificar los siguienies critarios:

Ein mmixtaca, @ I de acreditar 2l uge de o3 narce Agureilyva o mixke, cossruiin prietas 2 fomase e
e, e ulrtes; B poblleiccl S gle™3 radegn e sl s red B S que e podstia g edion b o it
lss ardanes da co-feccion o ebizuclas o 3 impresice de cnvwae lues qus sean capacss 43 oheds comdocian
ackre =l uzo ce I mers3 tal cuel fue rsgistrads.
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a}  Que el signo que & titular de |a marca utiliza en el mercado sea dantico a la
marca registrada. salve que las diferencias eskdn referidas a detalles o
elementos que no altersn =u caracter distintivo.

by  Sila marca es empleada para idanfificar todes o algunes de los productos o
servicios que distingwe la marca.

&) Llos productos o servicios distinguidos por 12 marca han swo puestos en el
comercio o s2 encuentran dizsponibles en el mereada, en fa cantidad y del
mado qua negrmalments comesponde. '

Cabe precisar que para (3 evaluacion o andlisis del segundo v terger critaric s
necesano que 52 haya sumplido con acreditar el cumplimignio del primero.

Aszimismo, una vez cumplide €l primer criteric, de acuerda con o eshbiecido par el
articuky 165 de la Decizign 488, debe zcreditarse el uso de [a marca maleria de
cancelacian, dentro de los bes ados consecutives precedentes a @ fecha en qua =&
inicid la accidn de cancslacian,

En el presants caso, la emplazada. Reina Esther Torres Sanchez, presentd los
siguientes medios probaterios a fin de acreditar &l use de la marca TOMNY BIG
{Certificado M* 190828) en relacién con trusas de la clase 25 de la Momenclatura
Oficial:

1. Copia de facturas vio boletas de venta emitidas por "Canfeccionas Tomny Big®
de Reina Ezthar Tomes Sanchez, durante &l perinds comprendido entre el 6
de julio de 2016 3] 12 de octubre de 2016 ¥ 31 de ectubre de 2018 (fojas 24 a
60 v 396 3 298).

2. Copia de 326 fasturas y'o beletas de venta emitidas par “Confecciones Tomny
Big" o "Canfesciones Tomny Big Clavin & K-lein" de Reina Esther Tarres
Sanchez, por concepto de comercializacion de “trusas”" para cabalkero,
durante el periodo comprendido entre &1 27 de achibre de 2015y 17 de octubre
de 2013 (faojas 61 a 395},

Presviamente al analizis de loz medics probatofios presentados por la emplazada,
comezponde sefiatar que, considerando que la accidn de cancelacion por falta de
usa del registra de la marca TOMNY BlG (Cerificado N™ 180825 ha sido
interpuasta el 23 de octubre de 2018, de acuarda con lo dispuesta por el articulo 165
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de [a Decisién 484, 18 emplazada debera acreditar el uso de dicha marca, n el
periodo comprendido ontre of 23 de actubre de 2016 hasia el 23 de octubre de
2019.

En es= =eniido, laz priebas detalladas en el numeral 1 ne scran consideradas,
debido a que han sida emitidas fuera del petiodo relevants. Asimismo, a5 pruehas
que obran & fojas 48, &1, 92, 108, 117, 146, 180, 211 vy 232 tampeoco saran
cansideradas, en t@anto que, al encontrarse legibles, no es posible determinar la
fecha de su emision,

De un analisiz de loz demas medics probatorioz presentados, se advierte o siguisnte:

a) Bespects al uso del signg objeto de cancelacion

De acuerdo con los comprobantes de page presentados - de los cuales sclo ze
mueskran algunos 2n calidad de muestreo - s2 habria realizado la comercializaciaon
del productn “trusas para caballeros”, de la claze 25 de [@ Momenclatura Cdcial,
identificados con la denominacidn TOMMNY Bl

Afa
Z01@&

FCale Ine car gue & Rl en 5ogle sopenios A0 ks Bohoss we oocss os posoa daoreciar lB e9erc= a
Cannpcicngy Toarnny Biy” o "Corieocianas Tamny By Cieen & #4loin', 3 oharin da 5 522, eetas 32 astalan
ut izandn & zalidad da nomars comersial.
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Afo
2017

Afio
2013

Afo
201%

Sin embamo, durante & procedimienta [a acsionante ha cuestlanada la veracidad de
las facturas yo boletas da venta presentadas, sefalando, pindpalmante, qua:
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- En las facturas yo boletas de venta se incluyd la denaminacion TOMNY BIG
wo TOWNY BiG 131326, o cual resulta sospechoso, dehido a gue alla nn
constituye una practica ursual.

- Las facturas y/'o boletas de vanta smitidas durante el periodo 2016 a 2018
cuentan con un mismo tipo de letra.

- En las facturas yfo boletas de venta ofrecidas se apracia emores, an razdn gue
en daterminades casos Iz suma por concepto de “subbotal’ mas al "1GY", no
arroja el monte del imparte total consignads en e comprobante de pago.

Ga 13 revigion de jos  acfuados. se  ha determinada guels
emplazada no ha desvifiuado lo afimmado par la accionante, debido a que. no
obstante haber sido debidamente naotificada para que concurra 3 3 Audiencia de
Exhibicidén de decumentos vidual - prograrmeda a través de la plataforma de
Microsoft Teams - dicha pare ne 50l0 no 52 apersand, sing que, a [a fecha de
gmigian da |z prezente rasolucidn, ampoco expresd alguna  justificacion  con
relacion a su inasistencia.

Adidonalmente 2 ello, la Sala conviens en hacer [as siguientes precisiones:

- Las bolatas de wventa yio facturas en cuestién corresponden 4 copias no
legalizadas, lo que implica qua estas na han sido previamente cotejadas por
algun MNaotario Piblico, [o que podria haber generade cansza respecta a gue
estos, en efecto, comesponderian & una capia fiel da e documentos
ariginales.

- En el detalle de la cantidad v 1a descripcidn de los productos comercializados
3 través de las citados comprobantes de page, se aprecia |3 inclusion de la
denominacion TOMMNY BlG seguida con el ndmero dz Cerificade 190326, lo -
cual no constituye wuna practica usual en &l mercade por parte agentes
BConoMicos,

Cabe indivar gue si bien lo descrito constituyen elementas de juicio o indigigs, en gl
caso concreto s2 deberd considerar gue la emplazada no abstante haber estado en
la poszibilidad de presentar los griginales de los refetidos comprabantes de
pago, que hubiesen servido para contribuir de manera fehaciente a suztentar sus
alegaciones, no o hizo,
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Por lo expuesta, las pruebas ofrecidas por |G o tbar
lograde generar conviecldn a esta Fala respecio @ Que lop productos
comercializados hayan estado ideniificados con la marca TOMNY BIG (Cerificada
N7 1908265, lo que determina que dicha parfe no haya kgrado demastrar el uso o
la disponibilidad en el mercado de la referida rmarca en mlacién con tusas, de la
clase 25 de la Nomenclatura COficial,

Respects a los productos que distingue |2 marca objata de cancelacion y sobra la
cantidad v modo da uso, teniendo en cuenta b senalads en &l literal &), no
comesponds pronunciarse =abre el particular.

Finalmente se preclsa que no abstante que, con postarioridad a 13 fecha de la
audignsia de exhhicidn de documentos programada, la accionante efectud una
setie de cuestionamientos de indole tributario en relacidn con los comprobantes de
pago ofrecidos por la emplazada, en virtud de lo sefialado en los pamafos
precedentes, carece de objeta emitiv pronunciamienta al respacta.

2.6, Conclusidn

Par las razones expuesias, la Sala deterinina que comesponde cancelar 9 registro
de la marca de producte TOMNY BIG (Cerificade MY 180828), en relacian con
trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. '

[vV. RESOLUCION TE LA SALA

Ptimerg.- Declarar FUNDADS el recursa de apelacidn interpueste por Tomnny
Hilfger Licensing, Lle. ¥, en consecuencia, REVOCAR |3 Resolucién
MN° 514-2019/CSD-INDECOR] de fecha 12 de febrero de 2020, en &l extrerna que
mantuvo vigente el registra de la marca TOMNY BIG (Cartificada #* 190828) para
distinguir trusas, de la clase 25 da |a Nomenclatura Oficial.

Segundo.- CANCELAR el registo de la marca TOWMNY BIG (Cerificado
N® 190826} para disfinguir trusas, de 1a clase 25 de a Nomenclatura Oficlal.
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RESOLLACION N° 0276- 2024/ TPENWDECOR

EXFEDIENTE N B22T 52075/ DS

Tarcar,- Precisar que QUEDA FIEME la Reselucidn M® 514-2019/C5D-INDECORT
de fecha 13 de febraro de 2029, en gl extreme que CANCELD el registro de |a
marca TOMNY BIG [Cerificado N 180826} para distinguir prendas de vestir en
general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, palos, de la clase 25 da la
Marmenclatura Ofclal.

Con fa fntervencldn de los Vocales: Virginia Merie Rosasco Dulanfo, Bylvia
Tergsza Bazan Lelgh, Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Gonzalo Ferrern Diez
Canseco v Fernandae Havenids Marcos

VIRGINIA MARIA ROSASCO DULANTD
Presidenta de [a Sala Especializada en Propiedad Intalectual

frmp.
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