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En el presente Informe Jurídico se analiza el Procedimiento Administrativo que versa sobre un 

caso de interposición de acción de cancelación 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 

señora T.S.R.E de Perú (en adelante, la emplazada), con certificado de registro N° 190826, la 

cual distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Adicionalmente, se 

solicita la anotación preventiva de la solicitud de cancelación. 

 

En su escrito de cancelación total de la marca de producto, el accionante señala que, la marca 

en mención no viene siendo usada por el titular para distinguir en el mercado los productos 

para los cuales se encuentra registrada, durante los tres años consecutivos precedentes a la 

fecha en que se inicia la presente acción. 

 

La emplazada absolvió la solicitud de cancelación formulada por el accionante, argumentando 

que, la marca en cuestión 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 Resolución N° 514-2020/CSD-INDECOPI del 13 de febrero de 2020, la Comisión 

de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, “la Comisión”), declaró fundada en parte 

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

parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMMY 

BIG, inscrita a favor de la emplazada con certificado N° 190826, la cual distinguía trusas de la 

clase 25 de la Clasificación Internacional. 

 

El accionante formuló recurso de apelación contra la Resolución emitida por la Comisión, 

evidenciándose que la emplazada no formuló sus descargos. En ese sentido, mediante 

Resolución N° 0218-2021/TPI-INDECOPI del 17 de febrero de 2021, la Sala Especializada en 

Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala), revocó la resolución emitida por la Comisión en el 

extremo que, mantuvo vigente el registro de la marca 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 precisó que queda firme la resolución emitida por la Comisión en el extremo 

que canceló 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. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES 

INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO  

 

A. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN 

El 23 de octubre de 2019, la empresa T.H.L.LLC de Estados Unidos (en adelante, el accionante) 

solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación 

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 señora T.S.R.E de Perú (en adelante, la emplazada). 

 

El hecho alegado en el presente informe tuvo lugar bajo aplicación del artículo 165° de la 

vigencia del Decreto Legislativo N° 1075 que, aprueba Disposiciones Complementarias de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre 

Propiedad Industrial. 

 

• FUNDAMENTOS DE HECHO 

El 23 de octubre de 2019, el accionante solicitó la cancelación total del registro de la marca 

de producto constituida por la denominación TOMNY BUG, marca que distingue prendas 

de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 

25 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 190826, a favor de la 

emplazada. 

 

Señalando que, la marca objeto de cancelación distingue no ha sido puestos en el comercio 

o 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. 

 

• FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Art. 165 y 166 de la Decisión 486 

 

• MEDIOS PROBATORIOS 

No adjunta medios probatorios, dado que, conforme al artículo 167° de la Decisión 486, la 

carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. 

 

B. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MARCA 

Con fecha 26 de noviembre de 2019, la empresa emplazada se apersonó al procedimiento 

contestando la oposición, solicitando que infundada la acción de cancelación por falta de uso 

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

 

• FUNDAMENTOS DE HECHO 

La emplazada cumple con alegar que efectivamente ha utilizado la marca materia de 
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cancelación de manera real y efectiva para distinguir los productos registrados en la clase 

25. 

 

• FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 165°, 166° de la Decisión 486. 

 

• MEDIOS PROBATORIOS 

Con la finalidad de acreditar el uso de la marca materia de cancelación, la emplazada 

presentó los siguientes medios probatorios:  

- 365 comprobantes de pago (boletas, facturas y guías de remisión) giradas bajo el Ruc a 

nombre del titular de la marca en donde se consigna la denominación “TOMNY BIG”, 

distinguidos de la siguiente manera:  

o En el año 2016: 65 comprobantes de pago 

o En el año 2017: 112 comprobantes de pago 

o En el año 2018: 90 comprobantes de pago 

o En el año 2019: 98 comprobantes de pago 

 

C. RESOLUCIÓN N° 514-2020/CSD-INDECOPI de la Comisión de Signos Distintivos 

del Indecopi (Primera Resolución): 

Mediante Resolución N° 514-2020/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, la 

Comisión decidió respecto al uso de la marca materia de cancelación; se considerarán las 

pruebas presentadas, las cuales acreditarán el uso de la marca dentro del plazo de tres años 

consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, tomando en cuenta 

que la fecha de interposición de la acción de cancelación fue el 23 de octubre de 2019, el 

periodo comprendido será entre el 22 de octubre de 2016 y el 22 de octubre de 2019, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 167° de la Decisión 486.  

 

Es así 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, evidenciándose la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha 

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

 

No obstante, la marca fue registrada bajo la clase 25, la cual distingue prendas de vestir en 
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general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos; y siendo que, únicamente 

se acreditó que la marca viene siendo usada para comercializar “trusas” para caballeros, se 

procedió a limitar los productos distinguidos en la clase mencionada, a los productos que se ha 

demostrado su uso. 

 

En tal sentido, de acuerdo al artículo 165° de la Decisión 486 se declara fundada en parte la 

acción de cancelación interpuesta; y, en consecuencia, se canceló parcialmente el registro de 

la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BIG a favor de la emplazada 

con certificado N° 190826, la que en adelante distinguirá trusas de la clase 25 de la 

Clasificación Internacional. 

 

D. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 25 de marzo de 2020, el accionante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución N° 514-2020/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión, que declaró fundada en 

parte la acción de cancelación interpuesta; y, en consecuencia, se canceló parcialmente el 

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

 

• FUNDAMENTOS DE HECHO 

- Respecto de los medios probatorios presentados: 

Señala que, resultan ser insuficientes para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación 

en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de las trusas, dado que, son de 

consumo masivo, de alta demanda y rotación.  

Asimismo, señala 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:  

Señala que, resulta sospechoso que las facturas emitidas en los años 2016 al 2019 tienen 

el mismo tipo de letra, a la vez, corresponden únicamente a 25 clientes que se 

encontrarían vinculados entre sí. 

Sobre el contenido de las mismas, son ilegibles y/o presentan errores en la descripción 

de las compras y/o monto consignado, dado que, al hacer la sumatoria total  más el IGV 

no resulta el monto del importe total establecido en el comprobante , determinándose 
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así que no sean válidas para la SUNAT, debiendo ser anuladas. 

Finalmente, se consignó la denominación 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 práctica usual en el mercado. Por todo 

lo expuesto, el accionante solicita una audiencia de exhibición de pruebas, con el 

objetivo de generar convicción respecto de los documentos presentados como 

acreditación de su uso en el mercado. 

 

• FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículo 132° del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba las 

Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.  

 

• MEDIOS PROBATORIOS 

No adjunta medios probatorios.  

 

E. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN 

La emplazada no absuelve el traslado de la apelación formulada por el accionante.  

 

F. RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual del Indecopi (Segunda Resolución):  

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

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

consecuencia, revocar la Resolución emitida por la Comisión, 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, resolvió cancelar el registro de la mencionada marca para distinguir trusas, de la 

clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 

 

Finalmente, precisa que Queda Firme la Resolución emitida por la Comisión, en el extremo 

que canceló 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. 
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La Sala fundamenta su argumentación en: 

- Respecto del uso de la marca producto TOMNY BIG 

Señala que para acreditar el uso de la marca materia de solicitud de cancelación se 

deberá de cumplir en primer lugar, de acuerdo al artículo 165° de la Decisión 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 carácter distintivo.  

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

que distingue la marca. 

c. Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el comercio 

o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que 

normalmente corresponde.  

 

Precisando que para la evaluación o análisis 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 deberá acreditar el 

uso de la marca materia de cancelación, dentro de los tres años consecutivos 

precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. 

 

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

emplazada. 

La emplazada presentó 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, tomándose en 

cuenta que la acción de cancelación se presentó el 23 de octubre de 2019, se deberá 

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 serán 

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 

emisión.  

 

B. Sobre el cuestionamiento realizado por el accionante respecto del contenido y la 
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forma de la emisión de las mencionadas boletas y/o facturas presentadas por la 

emplazada, señalando que:  

o “En las facturas y/o boletas de venta se incluyó la denominación TOMNY BIG 

y/o TOMNY BIG190826, lo cual resulta sospechoso, debido a que ello 

constituye una práctica 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 razón que 

en determinados casos la suma por concepto de “subtotal” más el “IGV”, no 

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

 

Sobre este punto, cabe precisar que la emplazada no cuestionó lo indicado por el 

accionante ni mucho menos concurrió a la audiencia de exhibición de pruebas, 

programada de manera virtual, ni tampoco justificó su inasistencia. 

 

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

o Las boletas de venta y/o facturas corresponden a copias no legalizadas, 

implicando así que no han sido cotejadas previamente por un Notario Público, 

pudiendo haber generado certeza sobre estos, afirmando que serían una copia 

fiel de los documentos originales. 

o Sobre el detalle de la cantidad y la descripción de los productos comercializados 

a través de los mencionados comprobantes de pago, se visualiza que se incluyó 

la denominación TOMNY BIG conjuntamente con el número de Certificado 

190826, no constituyendo así una práctica usual en el mercado por parte de 

agentes económicos. 

 

Por tal motivo, no generó convicción a la Sala para que dichos productos 

comercializados hayan estado identificados con la marca TOMNY BIG 

(Certificado N° 190826), determinándose así que la emplazada no ha logrado 

demostrar el uso o la disponibilidad en el mercado de la referida marca en relación 

con trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE  

 

A. CUESTIONES MATERIALES: 

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

Identificación: 

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 acreditó que se haya utilizado o se puso a disponibilidad en el 

mercado.  

 

Análisis: 

Para efectos de determinar si se debe de cancelar la marca en cuestión, es preciso remontarnos 

a lo que nos referimos como “marca”, definiéndolo MARAVÍ CONTRERAS (2014) de la 

siguiente manera:  

“Las Marcas 

Las marcas tienen como finalidad distinguir, es decir, identificar, productos o servicios de 

los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y 

correcta según sus intereses.  

 

¿De qué se componen una marca? 

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, constituye marca cualquier signo que 

sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán registrarse como 

marcas los signos susceptibles de representación gráfica 

(…),  

 

¿Qué función cumplen las marcas? 

Primero tienen una función indicadora del origen empresarial que es una función básica, 

(…), deben individualizar un producto o servicio frente al resto. Esta función implica que 

el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular 

de la marca. 

 

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

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



10 

  

Tercero, (…) función condensadora de eventual goodwill o reputación, según la cual todo 

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

 

Finalmente, (…) función publicitaria (selling power), (…), una marca es capaz en sí misma 

de fomentar la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está 

desvinculada de su producto tradicional.” (Págs. 59 – 61)  

 

A la vez, CORNEJO GUERRERO (2014), referente a la definición de marca, señala 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 conformación y 

funciones particulares. Los mismo ocurre respecto de los servicios prestados por 

diversas personas naturales o jurídicas, los que también son susceptibles de ser 

distinguidos con sus respectivas marcas de servicio. La función de la marca es 

precisamente la de distinguir productos o servicios, diferenciándolos de sus similares 

en el mercado, siendo una de sus finalidades principales la de captar y consolidar 

clientela”. (Pág. 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 transacción, 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 evalúen 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-IP-2014, en el cual nos señala 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.  
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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 comercialización”. (Págs. 6 

y 7) 

 

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

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

 

“Así 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 

obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar 

cuando se cumple con la obligación 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 deberá ser real y 

efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea 

real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada 

la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la 

prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como 

verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción 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.” (Págs. 10 y 11). 

 

De ello, podemos deducir que son muchas las intenciones por la cual el pronunciamiento de 

los órganos 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 estaría perjudicando esta 

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

 

Por otro lado, el criterio del tribunal es determinante cuando señala que no solo será suficiente 

la intención 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 práctica en el mercado, es por ello que es un requisito 

indispensable el presentar medios de prueba tales como facturas, boletas, publicidad, auditorías 

entre otros muchos documentos que habilitan una amplia gama de posibilidades para evitar la 

cancelación de marca, demostrando ser bastante flexible respecto de la acreditación del uso, 

más en cuanto deja abierta la posibilidad de presentar “otros” medios probatorios, como 

veremos más adelante. 

 

Por otro lado, en el artículo 165° de la Decisión 486, en donde nos señala referente a la 

cancelación del registro de marca, que: 

 

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

licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos 

precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un 

registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un 

procedimiento de oposición interpuestos con base en la marce no usada.   

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de 

cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de 

notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca 

respectiva en la vía administrativa.  

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos 

o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o 

limitación 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 tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.  

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, 

entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.  

 

Entendiéndose el mencionado principio en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 

486 de la siguiente manera:  

Se entenderá 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 efectúa su comercialización en el mercado, (…). 

 

Es decir, una marca se encuentra en uso en dos supuestos, de acuerdo a lo señalado en la 

Resolución 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 

o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo 

que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o 

servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y,  

ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de 

los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. (Pág. 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 comercialización de los productos en 

el exterior, precisamente dentro de los países 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 comprobación del uso de la marca, de acuerdo a los 

precedentes de observancia obligatoria (Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 

de noviembre de 2005, modificada por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 

27 de junio de 2016), se establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 

165° de la Decisión 486: 

i) La norma dispone que la autoridad “ordenará” la reducción o limitación 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 obligación; la de cancelar parcialmente 

el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya 

sido acreditado.  

ii) La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que 

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

 

En el caso en concreto, la  interpretación que realiza la Comisión de Signos Distintivos, cuando 
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cambia la solicitud de cancelación total a una cancelación 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 específico. 

Sobre este punto es importante señalar que la cancelación parcial podrá ser otorgada por la 

Comisión al considerar que no todos los productos que involucra la clase reservada se 

encuentran usados en el mercado, en el presente caso, TOMNY BIG acreditó un buen número 

de pruebas que acreditan la venta de una prenda de vestir en específico, siendo las “trusas” su 

producto más comercializado por lo que en primera instancia se decide otorgar la cancelación 

parcial de la clase 25, limitando el uso de la marca únicamente para la producción, elaboración 

y distribución de “trusas”. 

 

Sin embargo, durante la apelación se ponen a disposición 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 comisión demuestra la ligereza con la que fue 

evaluada las pruebas a pesar de ser consideradas como ciertas.  

 

En otras palabras, de acuerdo a lo señalado en la Resolución 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 deberá determinar:  

 

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno 

específicamente 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 

específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se 

deberá verificar no sólo 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 demás 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 automáticamente que se deba mantener la vigencia del 

registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará condicionado 

a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden 

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

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

 

Finalmente, de lo señalado en los párrafos precedentes, y abordándolo al caso en cuestión se 

visualiza que la emplazada presentó 365 comprobantes de pago (boletas, facturas y guías de 

remisión) giradas bajo el Ruc a nombre del titular de la marca en donde se consigna la 

denominación “TOMNY BIG”, distinguidos de la siguiente manera:  

o En el año 2016: 65 comprobantes de pago 

o En el año 2017: 112 comprobantes de pago 

o En el año 2018: 90 comprobantes de pago 

o En el año 2019: 98 comprobantes de pago 

 

Sin embargo, como es el caso de la solicitud de cancelación de la marca, se deberá de acreditar 

hasta 3 años 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 revisión de los medios probatorios la emplazada presentó 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 considerándose 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 señalar que en el artículo 110° de la Ley 

N° 26662, Ley del Notariado, nos señala que, el notario certificará reproducciones de 

documentos obtenidos por cualquier medio idóneo, autorizando con su firma que la copia que 

se le presenta guarda absoluta conformidad con el original. Y a la vez el artículo 111° del 

mismo cuerpo normativo señala que en caso que el documento presente enmendaduras el 

notario, a su criterio, podrá denegar la certificación que se le solicita o expedirla dejando 

constancia de la existencia de las mismas.  

 

En ese extremo, de la revisión de las boletas presentadas no fueron legalizadas por Notario 

Público, el cual cotejaría 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 práctica común o usual en cada 

documento incluyó la denominación TOMNY BIG con el número de Certificación 190826.  
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En consecuencia, teniendo la responsabilidad de poder presentar estos medios probatorios, 

dentro de la solicitud de exhibición de documentos, los cuales darían certeza del uso de la 

marca en el mercado, de acuerdo al artículo 173°.2 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 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 manifestó que utilizaba la marca 

para vender “trusas” para hombres, no se debió cancelar parcialmente el registro de la marca, 

dado que, no se verificó correctamente los medios probatorios presentados por la emplazada, 

ni mucho menos, contradijo los hechos alegados por el accionante, resultando así que se haya 

cancelado totalmente el registro de la marca, de acuerdo al artículo 165° de la Decisión 486. 

 

B. CUESTIONES PROCEDIMENTALES: 

1. ¿Es fundamental que se dé la Audiencia de Exhibición de documentos? 

Identificación:  

En el presente caso, el accionante presentó el 25 de marzo de 2020, su recurso de apelación, 

solicitando en este que se ordene fecha y hora para la realización de una Audiencia de 

Exhibición de Pruebas, siendo programado para el 5 de enero de 2021 a las 16:00 horas por la 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual.  

 

Análisis:  

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. (Págs. 109 – 120). 

 

Por su parte el artículo 188° del Código Procesal Civil Peruano indica:  

Artículo 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 artículo 191° del Código Procesal 

Civil Peruano, manifiesta:  

Artículo 191.- Idoneidad de los medios de prueba 

Todos los medios de prueba, así como sus sucedáneos, aunque no estén tipificados en 

este Código, son idóneos para lograr la finalidad prevista en el Artículo 188.  

Los sucedáneos de los medios probatorios complementan la obtención de la finalidad 

de éstos. 

 

Luego del análisis de los artículos citados, se puede generar un concepto amplio acerca de la 

relevancia de los medios probatorios que se presentan dentro de un proceso de cancelación de 

marca por falta de uso, teniendo en cuenta que uno de sus principales objetivos o razón de ser 

presentados como parte del expediente, es su atribución de generar convicción 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 exhibición de pruebas y no generar respuesta alguna que pueda contradecir 

los fundamentos para la cancelación, termina siendo determinante para la decisión de declarar 

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

 

Y yendo un poco más en análisis, el artículo 192°, 193° y 194° del Código Procesal Civil 

Peruano indica los diferentes tipos de medios probatorios entre ellos típicos, atípicos y pruebas 

de oficio.  

Artículo 192.- Medios probatorios típicos 

Son medios de prueba típicos:  

1.- La declaración de parte; 

2.- La declaración de testigos; 

3.- Los documentos; 

4.- La pericia; y  

5.- La inspección judicial 

 

Artículo 193.- Medios probatorios atípicos 

Los medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en el Artículo 192 y están 

constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los 

medios probatorios. Los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán por 

analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el Juez disponga. 
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Habiendo revisado la disposición, se puede determinar que los medios probatorios 

también puede ser aquellos denominados “atípicos” fortalece aún más la condición que 

cuenta la emplazada para poder fundamentar correctamente su posición, como lo hemos 

mencionado en párrafos anteriores, probar el uso de una marca no se limita a la 

presentación de facturas o cualquier otro comprobante de pago, sino que por el contrario, 

la ley permite que la emplazada demuestre su posición en el mercado presentando todo 

tipo de documento interno o externo, en el caso de la auditoría, que puede comprobar 

fehacientemente los lazos comerciales que se pueda estar beneficiando del uso de la 

marca. 

 

Artículo 194.- Pruebas de oficio 

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 

insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, 

ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere 

necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de 

prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el 

Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles 

el derecho de contradicción de la prueba. 

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo 

sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los 

límites establecidos en este artículo. 

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse 

ordenado la actuación 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 valoración de la prueba, MAGIDE HERRERO (2020), señala que:  

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

valoración 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”. (pág. 9) 

 

De la misma forma, GUZMÁN NAPURÍ (2013), indica que:  

“La libre valoración de las pruebas permite además que la autoridad administrativa 

pueda determinar cuándo es que las pruebas le generan convicción. El evidente límite 

de esta facultad se centra en la imposibilidad de que pueda perjudicarse al administrado 

a través de esta decisión, al no permitírsele probar su pretensión cuando la entidad 

considera que la misma no se encuentra probada con las pruebas que se han actuado 

hasta el momento”. (Pág. 528). 

 

En esa línea de fundamentación, considerando que la inversión de la carga de la prueba es 

usada en las solicitudes de cancelación de marca es determinante los elementos que usemos 

como medio de prueba para crear una convicción real sobre los miembros de las instancias 

administrativas que evalúen 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 opción 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 exhibición de documentos regulados en los artículos 259 y 260 del Código 

Procesal Civil, indica que:  

 

“Exhibición por terceros.-  

Artículo 259.- Los terceros sólo están obligados a exhibir los documentos que 

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

 

Exhibición de documentos de personas jurídicas y comerciantes.-  

Artículo 260.- Puede ordenarse la exhibición de los documentos de una persona jurídica 

o de un comerciante, dando el solicitante la idea más exacta que sea posible de su interés 

y del contenido. La actuación se limitará a los documentos que tengan relación necesaria 

con el proceso.  
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La exhibición se tiene por cumplida si se acompañan copias completas debidamente 

certificadas de los documentos ordenados.  

Si la exhibición está referida a documentos públicos se cumple con ella dando razón de 

la dependencia en que está el original. 

 

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

que la exhibición se actúe fuera del local del Juzgado”. 

 

Es así que, la audiencia de exhibición de documentos, requerida por el accionante era 

fundamental que se lleve a cabo, dado que, visualizándose las pruebas presentadas por la otra 

parte, se verificó que éstas no eran usuales al momento de ser emitidas o cuando contienen 

cierta información respecto del registro de la marca. Por tanto, dicha audiencia pudo ser de 

mayor elemento de convicción a la instancia administrativa a fin de acreditar el uso de la marca 

en sus distintos rubros que este contiene. Y así no resulte que la autoridad cancelara totalmente 

el registro al cual se le concedió la marca. 

 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

IDENTIFICADOS 

A. CUESTIONES MATERIALES: 

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

Estoy de acuerdo, con la cancelación de la marca, en el sentido que, la emplazada presentó 365 

comprobantes de pago (boletas, facturas y guías de remisión) giradas bajo el Ruc a nombre del 

titular de la marca en donde se consigna la denominación “TOMNY BIG” y de la revisión de 

éstas no fueron legalizadas por Notario Público, 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 incluyó como una práctica no común o usual 

la denominación TOMNY BIG con el número de Certificación 190826.  

 

Es así que, teniendo la responsabilidad de poder presentar estos medios probatorios los cuales 

darían 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 verificó 

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 Exhibición de documentos? 

Mi posición es que sí, dado que, la audiencia de exhibición de documentos es una audiencia 

por la cual se visualizan las pruebas aportadas por las partes para poder verificar su veracidad, 

es así 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 clasificación registrada. Sin embargo, al no tener alguna respuesta por 

parte de la misma, la autoridad administrativa no tuvo convicción sobre las pruebas 

procediéndose así a la cancelación 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 años, de acuerdo a lo revisado, se puede concluir que no 

basta su sola presentación 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 cumplió con presentar las facturas, las cuales fueron revisadas, también se debió 

considerar conveniente el presente guías de remisión, contratos con proveedores, documentos 

de confidencialidad, contratos de prestación de servicios, que puedan hacer valer su posición 

de defensa dentro del proceso.  

 

Evidentemente para el presente análisis se considera fundamental la realización de la audiencia 

de exhibición de documentos, pero dentro de este marco, es necesario señalar que la emplazada 

tuvo muchas oportunidades, antes y después de la apelación, para dar a conocer otros medios 

probatorios que hubiesen generado la reconsideración de la entidad, para emitir un resultado a 

su favor. 

  

IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

A. SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 514-2020/CSD-INDECOPI 

La Comisión resolvió declarar fundada en parte la acción de cancelación interpuesta, 

cancelando parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominación 

TOMNY BIG a favor de la emplazada con certificado N° 190826, la que en adelante distinguirá 

trusas de la clase 25 de la Clasificación Internacional, de conformidad con lo estipulado en el 
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artículo 165° de la Decisión 486. 

 

En mi posición, no estoy de acuerdo con lo resuelto por la Comisión, en tanto, no se evaluaron 

correctamente los medios probatorios presentados por la emplazada, dado que, se verificó que 

la misma por su parte no utilizaba la marca de acuerdo a lo señalado en la clase 25 de la 

Clasificación 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 utilización de la marca, asimismo, se 

verificó 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 RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI  

La Sala resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el accionante; 

revocando la Resolución emitida por la Comisión 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 canceló el registro de la mencionada marca. 

 

Sobre este punto, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala, dado que, fue esta que 

evaluó en su conjunto de manera separada los medios probatorios que presentó 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, señaló que a pesar que la Comisión, canceló parcialmente el registro de la marca 

en la clase indicada, se verificó que los medios probatorios serían insuficientes para probar su 

uso, dado que, adicionalmente a habérsele citado a una audiencia de exhibición de pruebas, la 

emplazada no asistió. Es así que, no hay certeza del uso de la misma ni mucho menos de la 

verdadera emisión de las mismas boletas y que estas no hayan sido modificadas o adulteradas, 

por no haberse presentado de manera certificadas. 

 

V. CONCLUSIONES 

• La presentación 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, evalúe 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 certificación correspondiente, emitiendo un informe 

del porqué no se estaría certificando y negando su certificación en caso se le requiera dicha 

información.  

Por otro lado, los dispositivos normativos y los procedentes emitidos por la salas o 

comisiones, son claros al determinar que existen muchas otras pruebas, más allá de las 

tradicionales, que pueden generar una convicción absoluta sobre el uso de la marca, siempre 

que estos medios probatorios se encuentren dentro del marco de los requisitos de admisión, 

sean verídicos y dentro del plazo de los 03 años posteriores a la fecha de interposición de la 

cancelación. 

  

• La marca distingue, identifica productos o servicios de otros de la misma especie a fin que, 

los consumidores en su libre elección, de manera libre y de acuerdo a sus intereses obtengan 

la mejor calidad o elección de los productos o servicios que deseen adquirir, reduciendo los 

costos de transacción y asimetría de la información 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 prácticas en el mercado, debe priorizar el uso 

de las marcas que ya se encuentran registradas, así como depurar a las que no se están 

haciendo uso, pero que esta última facultad se la atribuye únicamente a los terceros 

interesados y no iniciando procesos de oficio. 

 

•  En el presente procedimiento existen dos tipos de cancelación qué según los criterios 

establecidos por la jurisprudencia, pero siendo una parte de la otra, estas dos son 

denominadas cancelación parcial o cancelación total, en la primera la emplazada deberá de 

acreditar que efectivamente dentro de uno de los productos o servicios que esté registrado 

en una clase de la Clasificación Internacional, es usado, así de lo que no se verifica su uso, 

se deberá de cancelar el registro. Por otro lado, respecto de la cancelación total, menciona 

que se deberá de acreditar que efectivamente dentro de los últimos 3 años de interpuesta la 

solicitud de cancelación es usada la marca, presentando para ello, los medios probatorios 

pertinentes para su acreditación, y a pesar de haberse presentado los medios probatorios no 

resulte suficiente para el convencimiento de la autoridad administrativa, se cancelará 

totalmente el registro.  
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1.- ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE CANCELACIÓN Y SUS ANEXOS 
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3.- PRIMERA RESOLUCIÓN N° 0514-2020/CSD-INDECOPI  

4.- ESCRITO DE APELACIÓN 

5.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN 
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6.- SEGUNDA RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI 
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