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RESUMEN

La empresa Laboratorio Algas Marinas SAC obtuvo, con fecha 30 de abril de 2009,
el registro de la marca Sacha Peru SAC en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita bajo Certificado N° 151670, con vigencia hasta el 30 de abril de 2029. Con
fecha 25 de setiembre de 2020, Nutricorp LLC (Estados Unidos de América) solicito

la cancelacion del registro por falta de uso.

En el presente informe se analizara la Resolucion N° 0218-2022/TPI-INDECOPI
(expediente N° 864618-2020/DSD), en cuyo pronunciamiento se analizan las
condiciones del uso de la marca, la forma del uso de la marca, el uso de la marca

Sacha Peru, logotipo y la cancelacion total y parcial.

El problema de la presente investigacion se basa principalmente en los medios
probatorios que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha utilizado para determinar si una
marca esta siendo usada en el Peru, ya que estos actualmente estan relacionados
a algun documento que pruebe su comercializacién tales como boletas o facturas,
los mismos que no siempre reproducen fielmente las marcas de los productos
materia de la transaccion, sobre todo si presentan elementos graficos. Sin embargo,
hoy en dia se pueden utilizar mecanismos tecnologicos para determinar si una
marca esta siendo usada, mas aun considerando que la Internet es un activo muy

importante para los empresarios.

El mundo ha experimentado una evolucion tecnoldgica y digital. Al respecto, la
internet se ha convertido en indispensable para el marketing digital de cualquier
marca, ya que es un medio poderoso para su divulgacién y publicidad. Las
empresas tienen la oportunidad de promocionar y posicionar sus marcas en este
modelo que garantiza su visibilidad, creando una conexion entre la marca y el cliente

potencial a nivel mundial a través de la web, redes sociales, etc.; es decir, es



inimaginable para los empresarios un mundo sin internet. Por ello, indagaremos si
el Indecopi deberia, a fin de analizar si una marca esta siendo usada realmente en

el mercado, considerar su presencia a través de la publicidad en la internet.

Asimismo, se analizara si los productos naturales estan debidamente identificados
en la nomenclatura oficial “Clasificacion de Niza” para obtener una proteccion
adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas,
si fue correcta la decision de las dos vocales para emitir un voto de discordia y
senalar que si se estaba haciendo uso efectivo de la marca Sacha Peru pero solo
para distinguir capsulas conteniendo aceite de sacha inchi. Por ultimo, se estudiara
si una empresa de origen estadounidense, que pretende cancelar la marca Sacha
Peru, podria provocar engano e inducir a error a los consumidores sobre la
procedencia geografica del producto si ejerce su derecho preferente de registro de

marca al lograr cancelarla.
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I. INTRODUCCION

El presente informe pretende analizar el procedimiento de la cancelacion de una
marca analizando, no solo como siempre se ha podido apreciar en jurisprudencia y
doctrina, la proteccion desde el punto de vista que este procedimiento permita a los

empresarios utilizar las marcas que no estan siendo usadas en el mercado.

Ademas, se investigara como el titular del registro, es decir, el responsable de
presentar las pruebas necesarias puede demostrar que su marca siendo usada no
solo cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio, es
decir han sido materia de comercializacion o venta, sino que también se podria
probar el uso de la marca demostrando que se encuentran disponibles en el
mercado, esto es, listos para ser ofrecidos a los clientes sin necesidad que se

concrete dicha venta.

Se analizara, asimismo, la importancia del bien intangible mas importante para los
empresarios, la marca y como este activo, se convierte en una pieza clave para las
relaciones econdmicas, ya que los consumidores, al relacionar la marca con un
producto de buena calidad, se fidelizan, se genera una relacion intensa que deja
una huella vital en su mente. Esto les permitira volver a consumirla una y otra vez
porque la recuerda de manera festiva debido a la diferenciacion que existe con otras

marcas de la competencia.

Cabe recordar que el comercio ofrece una gran variedad de productos con
caracteristicas similares, como se apreciara en el presente informe, especialmente
de productos naturales, debido a que los consumidores son mas conscientes de lo
importante que es cuidar su salud para prevenir y tratar enfermedades, buscan
alimentos saludables, sin aditivos ni saborizantes artificiales, responden
favorablemente a productos naturales que brindan informacion clara y simple,

tomando en consideracion una marca unica, diferente, que le brinda garantia.



Pero el analisis va mas alla. Veremos el derecho con que cuentan los empresarios
para realizar inversiones a fin de posicionar una marca en el mercado, aquella que
le dara una buena reputacion y fama. Es decir, le otorgara un valor agregado tan
exigido por los consumidores, en este caso, de productos naturales, especialmente
cuando en el mercado peruano muchas empresas inescrupulosas elaboran y
venden productos naturales de dudosa procedencia, que al no cumplir con las
normas sanitarias minimas exigidas por la ley pueden atentar contra la salud de los

consumidores.

Por demas, resulta evidente que, para el empresario, los competidores, los
consumidores e, incluso, el Estado, el uso de las marcas es muy importante, ya que
determina su gran valor en el mercado y es el 6rgano administrativo, en este caso
es Indecopi quien debe protegerlas. Sin embargo, cuando se solicitan acciones de
cancelacién de marcas por no uso, como apreciaremos en el presente informe y la
autoridad no considera todos los medios probatorios como elementos de juicio para
determinar el uso de la marca y se pronuncia a favor de una cancelacion, podria

ocasionar un gran dafo al titular de la marca que fue objeto de tal accién.

El informe comprende la investigacion de la normativa aplicable: la Decision 486
(2000) y el Decreto Legislativo N° 1075 (2008). Al respecto, es preciso senalar que
con la Decision 486 hubo un gran interés y preocupacion para ampliar en gran
medida el campo de proteccién de la propiedad industrial, ya que anteriormente en
la Decision 344 solo habia 147 articulos y ahora con la Decisién 486 existen 280

articulos.

El informe se divide en relacion de los hechos relevantes del caso, fundamentos de
hecho y de derecho, analisis de los problema juridico principal y problemas juridicos

secundarios y conclusiones.



Para identificar y analizar el problema juridico central del informe, determinaremos
si el Indecopi deberia considerar para analizar si una marca esta siendo usada en
el mercado, su presencia en paginas web y redes sociales, mas si consideramos
que vivimos en un mundo globalizado y conectado, donde se tiene la capacidad de
exhibir y promocionar una marca visible de forma sencilla, directa y econémica a

todo el mundo.

Los problemas juridicos secundarios de la resolucién también seran identificados y
evaluados. Asi, por ejemplo, se indicara si los productos naturales estan
debidamente identificados en la nomenclatura oficial Clasificacidon de Niza para
obtener una proteccion adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a
afectar a las empresas, si fue correcta la decision de las dos vocales para emitir un
voto de discordia sefialando que si se estaba haciendo uso de la marca Sacha Peru
pero soélo para distinguir capsulas conteniendo aceite de sacha inchi en la clase 5.
Ademas, se sefialara si una empresa de origen estadounidense, que pretende
cancelarla, podria provocar un engafo e inducir a error a los consumidores sobre la
procedencia geografica del producto si ejerce su derecho preferente al lograr

cancelarla.

Finalmente, se expondra las conclusiones evaluando las implicancias que puede
generar la cancelacion arbitraria de las marcas de los empresarios diligentes,
responsables, que facilitan el trafico comercial inscribiendo las mismas para
diferenciarse de la competencia, las que esperamos sirvan de base y reflexion para

futuros informes afines.
Il. JUSTIFICACION
Es necesario analizar la problematica de la cancelacion de marca frente a medios

probatorios actuales, vinculados con las nuevas tecnologias que permiten acreditar

su uso efectivo en el mercado por encima de las tradicionales pruebas donde exigen



documentos que acrediten una venta efectiva, es decir, boletas o facturas. Si las
autoridades marcarias no consideran estas pruebas en su conjunto, es muy
probable que los registros de marcas, que realmente son usados, sean cancelados
de una forma injustificada. Ello perjudicaria al empresario que invirtid tiempo y
dinero en disefarla, inscribirla, realizar publicidad y estrategias de posicionamiento

para que su marca se convierta en un activo muy valioso.

En efecto, en un mundo globalizado, donde se pueden promocionar productos
virtualmente con cualquier persona del mundo, sin implicar un contacto fisico
directo, es decir se pueden conocer, apreciar y distinguir distintas marcas en el
mercado con tan solo un clic y es justamente esta gran fortaleza de las empresas la
que deberian servir para que el Indecopi analice con mayor facilidad el uso de una

marca en el mercado.

Al ser las marcas uno de los principales activos de los empresarios, ya que estos
invierten grandes cantidades de dinero en publicidad, tiempo y esfuerzos
competitivos, se deben proteger porque que son muy importantes no solo para los
empresarios sino también para los competidores, los consumidores e incluso para
el Estado, porque trasladan informacion sobre la empresa, el producto, indica

calidad, confianza y prestigio.

En el presente expediente se puede apreciar la accion de cancelacién de la marca
Sacha Peru. El titular de dicha marca es quien debe cumplir con acreditar su uso
para conservarla, ya que el accionante se encuentra imposibilitado de poder probar
fehacientemente el uso de la marca. Ello equivaldria a imponerle una carga
probatoria de dificil o imposible cumplimiento (probatio diabdlica), ya que es el titular
de la marca quien cuenta con todos los medios probatorios para acreditar su uso.
Ademas, esta en condiciones de desvirtuar su falta de uso en el mercado y es el

quien tiene el legitimo interés de hacerlo ya que de lo contrario su marca podria ser



cancelada y el accionante podria registrar el mismo signo que cancelé o un signo

similar, e incluso, tiene derecho preferente para registrarla.

Cabe sefalar que ademas en la clasificacién de signos distintivos no existe una
descripcion clara sobre los productos naturales y sus diferentes presentaciones por
lo que frecuentemente existen problemas con proteger las marcas en distintas

categorias.

Finalmente, se pretende evaluar el gran dafio econémico y a la imagen que pueden
producir a los titulares de las marcas, cuando al momento de merituar las pruebas
en un procedimiento de cancelacién, la Sala injustamente cancela una marca sin
realizar una evaluacion conjunta de todos los elementos probatorios presentados
por un titular, es decir no solo la puesta efectiva de la marca a través de la venta
sino ademas la disponibilidad de la marca en el mercado. Este tipo de proceder de
parte de las autoridades marcarias originaria inseguridad juridica, ya se podria

afectar el derecho al titular de una marca que realmente la usa y publicita.

ll. INFORMACION GENERAL DEL CASO

3.1. RESOLUCION N°:....ooviiiiiiieeeceeee e 0218-2022/TPI-INDECOPI
3.2. AREAS DEL DERECHO:........iiiiiiieiiiiieee e Propiedad Intelectual
3.3. DENUNCIANTE: ... Nutricorp LLC (Nutricorp)
3.4. DENUNCIADO. .................. Laboratorio Algas Marinas SAC (Bionaturista)
3.5. PROCEDENCIA:. ... e INDECORPI
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IV. HECHOS RELEVANTES DEL CASO

4.1. Accion de cancelaciéon

Cabe sefialar que los hechos alegados tuvieron lugar bajo la vigencia del Decreto
Legislativo N° 1075, donde también se detallan las formas en que se podria evitar
la cancelacion de registros de marcas. El caso se desarrolla, ademas, bajo la

aplicacién de la Decision 486.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que uno de los objetivos de la Comunidad
Andina es “alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y auténomo, mediante la
integracion andina, con proyeccidn hacia una integracibn sudamericana y

latinoamericana” (CAN, s/f).

4.1.1. Fundamentos de Hecho

El 25 de setiembre de 2020, la empresa estadounidense Nutricorp LLC. solicito la
cancelacion de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la
denominacion Sacha Peru y la representacion estilizada de una planta que presenta
una gota y debajo cinco capsulas, en la parte superior e inferior, una franja
horizontal, y el fondo esta representado por una pared de piedras, todo en los
colores rojo, negro y blanco; amarillo y verde en diversas tonalidades; conforme al

modelo adjunto:

Para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la
medicina, sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés, emplastos
y material para apositos, material para empastar los dientes y para improntas

dentales, desinfectantes, productos para la destruccion de animales dafinos y

11



fungicidas, herbicidas, capsulas para medicamentos, de la clase 5 de la

Clasificacion Internacional, inscrita con certificado N° 151670, vigente hasta el 30
de abril de 2029, a favor de Laboratorio Algas Marinas S.A.C., de Peru.

La empresa accionante manifesté que la marca Sacha Peru y disefio (Certificado

N° 151670) no han sido usados por su titular para distinguir los productos para los

cuales fue registrada en la clase 5 durante los tres afios anteriores. Asimismo,

sefaléo que tiene interés en obtener el registro de una marca que ha sido

considerada similar a dicha marca.

4.1.2. Fundamentos de Derecho

Decision 486 (Régimen Comun de la Propiedad Industrial) de la Comisién

de la Comunidad Andina (CAN), que contiene normas sobre la proteccion de
la propiedad industrial para los paises miembros de la Comunidad Andina de

Naciones.

Sobre la cancelacion del registro

Articulo 165: La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a
solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los 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 accién 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 marca

no usada.

No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la acciéon de
cancelacion antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de
notificacion de la resolucidon que agote el procedimiento de registro de la marca

respectiva en la via administrativa.
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Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una
reduccién o limitacién de la lista de los productos o servicios comprendidos en el
registro de la marca, eliminando aquellos 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 (2000: 38).

Al igual que la Decisidn 344, la Decision 486 senala la obligatoriedad de usar la

marca por parte del titular de la misma, pero a través de otra forma, cualquier tercero

puede solicitar la cancelacion del registro cuando la marca no ha sido usada sin

motivo justificado.

Esta norma estipula aspectos que debemos considerar:

El uso de la marca se debe demostrar solo cuando un interesado inicie la
accién de cancelacion correspondiente. En este sentido, el Indecopi no
puede, de oficio, declarar la cancelacion de una; es decir, pueden existir
marcas sin usar en el mercado durante anos e incluso podrian ser renovadas

por el titular de las mismas.

Se debe acreditar el uso de una marca desde la fecha de inicio de
presentacion de la accidn de cancelacion; es decir, el titular del registro debe
demostrar su uso eficaz interrumpiendo el término establecido en un plazo
razonable de tres afios para introducir su marca en el mercado. En este
sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado que: “si
el titular de marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos
de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar
eficaz su uso, no podria prosperar la accion de cancelacién” (2000: 12).

13



e “Una de las novedades mas importantes que trae la Decision 486 —respecto
de su predecesora, la Decision 344— en el tema de la cancelaciéon del
registro por falta de uso, es la posibilidad de cancelar parcialmente un
registro” (Gamboa 2006: 231). La Decisién 486 realiza un importante cambio
para el correcto uso de las marcas en el mercado, al facultar a la oficina

competente para poder cancelar parcialmente el registro de una marca.

* Decreto Legislativo N° 1075: “Resulta necesario generar un marco normativo

que facilite el acceso a la proteccién de los derechos de propiedad industrial y
que dinamice los tramites establecidos a tal efecto con el objetivo de generar
procedimientos efectivos y que a su vez posibiliten una proteccién efectiva de
los derechos de propiedad industrial otorgando a las autoridades las facultades

necesarias a tal efecto” (2008: 1-2).

4.2. Contestacion sobre la Cancelaciéon de Marca
Mediante escrito de fecha 20 de enero de 2021, el Laboratorio Algas Marinas S.A.C.

de Peru contestd la accidon de cancelacion:

4.2.1. Fundamentos de Hecho

Bionaturista es una empresa dedicada a la elaboracion de productos naturales para
contribuir a la alimentacién, salud y belleza. Ademas, aporta con estudios e
investigaciones sobre las propiedades de plantas, para lo cual cuenta con un equipo

de profesionales reconocidos.

Uno de sus productos “bandera”, y con mayor aceptacién a nivel nacional e
internacional, es Sacha Peru y Disefio, que cuenta con cinco certificaciones
internacionales y ha sido registrada debidamente ante el Indecopi, encontrandose
vigente dicho registro hasta el 30 de abril de 2029.
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Su producto Sacha Peru y Disefio forma parte de una familia de renombre en el
rubro de los productos naturales: Bionaturista, del bidlogo Blas Silva, que cuenta

con el registro sanitario correspondiente N° 111272016.

Viene haciendo uso ininterrumpido de su producto Sacha Peru y Disefio, a través
de la produccién de diferentes lotes. Su empresa ha realizado grandes gastos
econdmicos para lograr que sus productos naturales cumplan con la calidad que
exigen las entidades estatales, ademas de los gastos de haber creado el nombre y

el logo con la finalidad de lograr una aceptacion e identificacion del publico.

Es falso lo afirmado temerariamente y de mala fe por la accionante respecto a que
su empresa no viene usando su marca Sacha Peru y Disefio. La accionante no ha
motivado su solicitud de cancelacion ni fundamentado de manera taxativa que su
marca no ha sido usada. Su accion no tiene un sustento razonable, demostrando
unicamente su interés economico por su marca, al haber advertido la gran

aceptacion del consumidor por su producto Sacha Peru y Disefo.

Su producto se comercializa no so6lo en cadenas de distribuidores, sino también en
diferentes boticas y tiendas de productos naturales multimarca, contando con el
respaldo de la familia Bionaturista. La actuaciéon de la contraparte es dolosa y

maliciosa.

Mediante proveido de fecha 03 de febrero de 2021, se tuvo por contestada la accién

de cancelacién, a conocimiento de la accionante, y se paso el expediente a resolver.
4.2.2. Fundamentos de Derecho
Se contestod la accidén de cancelacion de acuerdo con el requerimiento, dentro del

marco constitucional de un debido procedimiento.

4.2.3. Medios probatorios

15



Bionaturista en la Contestacion a la Cancelacién de la Marca adjunté medios

probatorios de su marca Sacha Peru (certificado N° 151670), los cuales se detallan

a continuacion:

Listados elaborados por la parte relacionados con las ventas realizadas de
los productos Aceite Sacha Inchi 250 ml y/o “Caps. Sacha Peru 100 Und.” en
los afios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

Copia del DNI de Maria Carolina Silva Priselac

Copia del Certificado de Vigencia otorgado a Maria Carolina Silva Priselac
Copia del certificado de la marca Sacha Peru (N° 151670)

Copia del Registro Sanitario N° 11127-2016

Fotografias del producto Sacha Peru

4.2.4. Decision de la comision

El 20 de mayo de 2021, la Comision de Signos Distintivos, con Resolucion N° 1980-

2021/CSD-INDECOPI, declaré fundada la accion de cancelacién interpuesta por

Nutricorp LLC., de Estados Unidos de América. En consecuencia, ordend cancelar

el registro de la marca de producto Sacha Peru, inscrita con certificado N° 151670

en la clase 5, vigente hasta el 30 de abril de 2029, a favor de Laboratorio Algas

Marinas S.A.C. de Peru, por los siguientes argumentos:

Analisis del uso de marca

No ha quedado acreditada la comercializacion efectiva de los productos bajo
la marca Sacha Peru y logotipo, por cuanto no se han presentado pruebas
que demuestren la adquisicion de dichos productos por parte de los
consumidores, siendo que, si bien la emplazada ha presentado unos
listados, en los que se detallan las ventas efectuadas de su producto Caps.
Sacha Peru 100 Und. dentro del periodo de prueba, dichos documentos, por
si solos, no brindan certeza respecto de su contenido al ser documentos de
parte, debiendo ser sustentados en documentos adicionales (facturas o
boletas) que puedan corroborar la informacién alli indicada.
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Del mismo modo, la copia del registro sanitario adjuntado y las fotografias

del producto no demuestran el uso de la marca en la clase 5.

4.3. Recurso de apelacién

El 18 de junio 2021, el titular de Sacha Peru presentd recurso de apelacion contra
la Resolucion de la Comisidén de Signos Distintivos N° 1980-2021/CSD-INDECOPI,

de fecha 20 de mayo de 2021, manifestando lo siguiente:

4.3.1 Fundamentos de Hecho

La empresa se especializa en la elaboracién de productos naturales con
fines alimenticios, saludables y de belleza por mas de 30 afios, bajo la marca
principal Bionaturista del bidlogo Blas Silva, lo que le ha merecido cinco
certificaciones internacionales.

Ha acreditado que su producto se comercializa desde el afio 2016 hasta la
fecha.

La primera instancia no ha valorado el listado de ventas presentado, el cual
tiene caracter de declaracién jurada, siendo que si era necesario que se
corrobore dicha informacion se le debid requerir que adjunte las facturas o
boletas.

Adjunté medios probatorios consistentes en facturas y boletas de venta.

Con fecha 2 de diciembre de 2021, Nutricorp LLC. absolvié el traslado de dicha

apelacion sefialando lo siguiente:

La Resolucion N° 1980-2021/CSD-INDECOPI ha sido emitida
correctamente, habiéndose pronunciado la Primera Instancia sobre todos los
argumentos expuestos a lo largo del procedimiento.

En las boletas y facturas presentadas por la emplazada se aprecia la

comercializacion del producto Aceite Sacha Inchi, es decir, un “aceite
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comestible” que pertenece a la clase 29, no correspondiendo a un producto
farmacéutico.

e El hecho que la emplazada inserte el aceite en pequefas capsulas para su
ingesta en una medida o cantidad recomendada no lo hace un producto
farmacéutico ni un medicamento. En efecto, en las capsulas de gelatina y
gelatina vegetal que comercializa la emplazada se incorpora aceite de sacha
inchi (aceite comestible), y no un farmaco o sustancia médica con
transformacién farmacolégica.

e Es decir, el hecho de que una sustancia esté contenida en capsulas no
convierte a estas en medicamentos ni en productos farmacéuticos.

e Asimismo, la gran mayoria de las boletas y facturas que adjunta la empresa
peruana se refieren a la comercializacion de Aceite Sacha Inchi 250 ml, sin
que aparezca la marca conforme se encuentra registrada.

e En algunos comprobantes aparece la descripcion “Caps Sacha Peru 100
Und.”, pero no se evidencia el uso de la marca mixta tal como fue registrada.

e De hecho, la gran mayoria de marcas que distinguen en el mercado algun
producto que contiene aceite de sacha inchi estan registradas en la clase
29. El registro sanitario referido al producto identificado con la marca Sacha
Peru presentado por la emplazada ha sido otorgado por la Direccion General
de Salud Ambiental (Digesa), que otorga autorizaciones para alimentos y
bebidas, mas no para medicamentos o productos farmacéuticos, lo cual
corresponde a la Direccién General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid).

e En este sentido, sin perjuicio de determinar que las pruebas de uso resultan
insuficientes para demostrar la efectiva comercializacion de la marca Sacha
Peru, es claro que la emplazada no ha demostrado el uso en el mercado en

la clase 5.

4.3.2 Fundamentos de Derecho
e Decision 486
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De la cancelacion del reqistro

Articulo 165: La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a
solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los 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 accién de cancelacion. La
cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse
como defensa en un procedimiento de oposicién interpuestos con base en la marca
no usada (2000: 38).

Articulo 166: 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, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion en el
mercado. También se considerara usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises
Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior. El uso de una marca en modo
tal que difiera de la forma en que fue registrada sélo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del
registro por falta de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca
(2000: 38).

Este articulo establece que no se requeriria Unicamente una presencia efectiva,
comercial en el mercado que se podria verificar con el uso de documentos contables
como boletas o facturas, sino que también se pueden presentar como pruebas la
publicidad en redes sociales, web, etc., mediante los cuales la marca se encuentra

disponible a los consumidores.
Articulo 167 .- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del

registro. El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales,

documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad
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y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca,
entre otros (2000: 38-39).

Resultaria muy dificil que el accionante pruebe que la marca no se usa, por ello es
el titular de la marca quien con pruebas que, si estan a su alcance, debe demostrar

que hace uso de su marca en el mercado.

V. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Finalmente, la Sala Especializada emitié la Resolucion N° 0218-2022, en la que
resolvio:

e Declarar infundado el recurso de apelacién presentado por Laboratorio Algas
Marinas S.A.C.

e Confirmar la Resoluciéon N° 1980-2021/CSD-INDECOPI con fecha 20 de
mayo de 2021, que declaro fundada la accién de cancelacion interpuesta vy,
en consecuencia, canceld el registro de la marca Sacha Peru y logotipo
(Certificado N° 151670).

Sin embargo se puede apreciar, luego de la decision de la Sala, que existe voto de
discordia de las sefioras vocales Sylvia Bazan y Virginia Rosasco, quienes optan
por que se declare fundado la apelacion formulada por Laboratorio Algas Marinas
S.A.C. y, se revoque la Resolucion N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de
mayo de 2021, en el extremo en el que declard la cancelacion del registro de la
marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670) para distinguir capsulas
conteniendo aceite de sacha inchi de la clase 5, debiéndose mantener vigente la

mencionada marca para distinguir dichos productos.

Los fundamentos por los cuales votan a favor de que se mantenga parcialmente la

marca son los siguientes:
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1. Uso de la marca Sacha Peru vy logotipo (Certificado N° 151670)

1.1 Respecto de los productos

El sacha inchi es un saludable superalimento nutritivo, ideal para colaborar
en el tratamiento del colesterol por su alto contenido de omega 3.

En la captura de pantalla correspondiente a la pagina web
www.mercadoperu.net, se advierte que el producto identificado con la marca
SACHA PERU vy logotipo es descrito como “aceite de sacha inchi 100%
natural, frasco 100 capsulas”.

El registro emitido por la Digesa describe al producto identificado con el
nombre Sacha Peru como “Aceite de Sacha Inchi — Sacha Peru Bionaturista,
en capsulas de gelatina, gelatinas de origen vegetal de 10 und. hasta 10000

und. en envase de pead, pet, plg”, conforme se aprecia a continuacion:

Teniendo en cuenta lo mencionado, se advierte que, si bien el aceite de sacha inchi

constituye un producto alimenticio, es ideal para la salud, por cuanto contiene

nutrientes utilizados en la reduccion del colesterol en la sangre, siendo que, al ser

comercializado en capsulas, podria ser recetado por un profesional de la salud, en

ese sentido, ser catalogado como una sustancia dietética para uso médico.

1.2 Respecto a la cantidad y modo de uso

Del analisis conjunto de los medios probatorios, se concluye lo siguiente:

La emplazada ha presentado listados conteniendo informacion de ventas del
Aceite Sancha Inchi 250 ml y/o Caps. Sacha Peru 100 Und., entre los afios
2016 al 2020, los mismos son elaborados de parte, por lo que requieren ser
complementados con las ventas cuyos comprobantes de pago hayan sido
adjuntados.

De las 284 facturas de venta electronicas y 49 boletas entre el 8 de octubre
de 2007 al 24 de setiembre de 2020 se advierte la comercializacion de un
total de 2 198 frascos del producto Caps. Sacha Peru 100 Und.
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Por lo antes expuesto se advierte que en las facturas se aprecia el uso de la marca

Sacha Peru objeto de cancelacién para capsulas conteniendo aceite de sacha inchi,

en el modo y la cantidad que corresponde a la naturaleza de los referidos.

Segun lo sefalado en el articulo 165 de la Decisidon 486 se concluye que:

El registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670) fue

otorgado para distinguir a todos los productos detallados en la clase 5.

Luego de la evaluacion de medios probatorios, consideran que éstos
acreditan el uso de la marca Sacha Peru y logotipo Uunicamente respecto de

capsulas conteniendo aceite de sacha inchi.

En ese sentido, en aplicacidon de los criterios contemplados en el recuadro
explicativo, el producto sobre el cual se habria acreditado su uso se
encontraria comprendido dentro del género “sustancias dietéticas para uso
médico”. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicho genero contiene otros
productos no similares entre si, por cuanto cada uno es el resultado de un
proceso distinto de elaboracion y cuenta con finalidades particulares,
corresponderia mantener el registro de Sacha Peru respecto unicamente del

producto capsulas conteniendo aceite de sacha inchi.

Finalmente, el Voto de discordia de las sefioras vocales Sylvia Bazan y Virginia

Rosasco, descrito en la parte final de la Resoluciéon N° 0218-2022, fue que

corresponderia —al amparo del articulo 165 de la Decision 486— se deberia

mantener el registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670),

inscrito a favor de Laboratorio Algas Marinas S.A.C., para distinguir solo capsulas

conteniendo aceite de sacha inchi de la clase 5.
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V1. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS

Procederemos a la identificacion del problema juridico principal y los problemas

juridicos secundarios mas importantes, encontrandonos para su desarrollo con las

siguientes interrogantes:

6.1. Problema juridico principal:

6.2.
6.2.1.

6.2.3.

6.2.4.

Para analizar si una marca esta siendo usada en el mercado, ¢Indecopi

deberia considerar su presencia en paginas web y redes sociales?

Problemas juridicos secundarios:

¢Los productos naturales estan debidamente identificados en la
nomenclatura oficial “Clasificacion de Niza” para obtener una proteccién
adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las
empresas?

¢ Fue correcta la decisidon de las dos vocales para emitir un voto de discordia
y sefialar que si se estaba haciendo un uso efectivo de la marca Sacha Peru
en el mercado para distinguir solo capsulas conteniendo aceite de sacha
inchi?

¢Una empresa de origen estadounidense que pretende cancelar la marca
Sacha Peru, podria provocar engano e inducir a error a los consumidores
sobre la procedencia geografica del producto si ejerce su derecho preferente

al lograr cancelarla?

VII. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS JURIDICOS

7.1. Problema juridico principal: Para analizar si una marca esta siendo usada

en el mercado, ¢Indecopi deberia considerar su presencia en paginas web y

redes sociales?
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La Sala especializada en propiedad intelectual, a través de la Resolucion N°
Resolucion N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, expediente N° 558456-2013/DSD,
sefala que “el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con
la mera intencion de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe
manifestarse externa y publicamente, para que sea real y no simplemente formal o
simbolico” (Indecopi 2016: 4). Asimismo, indica que “la determinacion del uso de la
marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y

con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca” (Ibidem).

La Sala también sefala que, dado que el uso de la marca en el mercado debe estar
de acuerdo con el producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal
uso, debe tenerse en consideracion las caracteristicas y el tipo de cada marca, asi
como los productos y servicios correspondientes, ya que solo un uso de acuerdo
con las caracteristicas comerciales del mercado satisface el requisito de uso
previsto por la ley. En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de
producto podra acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta
de tales productos (facturas, boletas de venta) en la cantidad suficiente que,
dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisicidon del producto de que se
trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo

producto.

Para la Sala, ademas, la marca debe tener un sentido esencial, que penetre en la
mente de los consumidores la vinculacion del signo con el producto y un sentido
funcional, el cual permita que en el registro de marcas se descongestione con las

marcas que no se usan.
De lo expuesto se desprende que la Sala solo esta tomando en cuenta pruebas de

fecha cierta, tales como boletas y facturas, pero las paginas web solo las considera

como parte complementaria porque segun ellos no cuentan con fecha cierta.
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En atencién a lo indicado lineas arriba, para analizar si la marca Sacha Peru es
usada en el mercado, la Sala deberia considerar no solo facturas y boletas que
confirman el real y efectivo uso del producto y que pueden ser corroborados con la
informacion de la Sunat, sino que ademas deberia evidenciar que la marca esta
siendo promocionada no solo en los catalogos y folletos promocionales, sino que

ademas la marca esta siendo usada en diferentes sitios web y redes sociales.

Sin embargo, la Sala sefala que las copias impresas de paginas web e imagenes
presentadas no cuentan con fecha, cuando resulta por demas facil de ingresar a
corroborar la informacion sobre la fecha ingresando a las paginas webs

mencionadas y leyendo la fecha que sefiala el folleto promocional.

Al parecer lo que se pretende con este analisis es que no pueden valorarse aquellas
pruebas de uso de la marca en redes sociales y paginas web, sino que tiene que
probarse que los productos para los cuales el signo esta siendo objeto de
cancelacion han sido puestos en el mercado, es decir que los consumidores han
adquirido el producto, lo que se materializa solo con las boletas o facturas, es decir
se pretende establecer que el uso de una marca en el mercado se produce
unicamente a través de la actividad comercial sino de otra manera solo seran

evaluados de forma complementaria.

La Sala entonces dej6 en claro que, para evidenciar el uso de una marca, en redes
sociales o a través de la web, ésta no solo puede limitarse a ser apreciada mediante
publicidad o por intensién de uso por millones de personas que podrian acceder a
estos medios de comunicacion masivos, sino que debe evidenciarse la compra en

si a través de documentos contables, es decir comprobantes de fecha cierta.
Cabe senalar que hoy en dia si una empresa no ofrece sus productos para que los

clientes encuentren y accedan los mismos a través de internet, es como si no

existiera. La internet es parte de una revolucidn, estar en internet es tener la
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vanguardia en el mercado, tiene inmenso poder y alcance ya que vivimos inmersos
en una era digital donde absolutamente todos en cualquier momento o lugar
podemos tener acceso, es tan importante actualmente que de él depende el
crecimiento de una empresa para atraer a mas clientes ya que el proceso de compra
ha evolucionado, ahora se cuenta con herramientas tecnoldgicas para analizar e
informarse bien del producto antes de la compra, incluso para hacer comparaciones
con productos de la competencia de una manera facil, rapida y segura, las

veinticuatro horas al dia.

Los empresarios ahora estan enfocados en posicionarse online como estrategia de
crecimiento, ya que, con menos esfuerzos y dinero, pueden lograr tener presencia
en millones de personas interconectados por la internet, que transformo la vida de
las empresas y personas quienes le han otorgado un inmenso poder debido a su
gran influencia para una compra acertada que cumpla a cabalidad con sus

necesidades.

De esta manera la presencia de una empresa en internet mediante la web o distintas
redes sociales, ayuda a desarrollar la imagen de marca de un producto, ya que ésta
se hace visible al ser expuesta al mundo entero permitiendo a los consumidores
tener una informacién clara y precisa de las marcas, teniendo la posibilidad de
convertirse de usuarios a clientes satisfechos porque podran apreciar no solo el
producto en imagen o video sino que ademas podran conocer sus especificaciones,

precios e inclusive opiniones de su efectividad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecid, en su en su articulo 2.3,
que “El Articulo 167 de la Decision 486 consigna un listado enunciativo y no taxativo
de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.
En este sentido, el uso de la marca se podra probar con todos los medios de prueba

permitidos en la legislacién nacional. Por tal motivo la autoridad competente podra
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evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio
aplicable” (2021: 6).

Asimismo, en la Interpretacion Prejudicial N° 313-1P, de fecha 9 de marzo de 2022,

el Tribunal sefala sobre el uso efectivo de la marca entre otros puntos lo siguiente:

2.5. Se debe tener presente que la norma bajo andlisis sefiala dos supuestos de
uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero
de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o
comercializacion y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el

mercado listos para su comercializacion efectiva.

2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual
que se encuentre con algunos de estos dos escenarios, debiendo determinar si la
comercializacidon de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca
o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar

dicho uso, en funcion a las pruebas aportadas.

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con
pruebas directas o indirectas que la ofertd al mercado — que ofrecid a los
consumidores — los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su
marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al publico, que
contrato publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera

realizado.

2.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Articulo 165 de la
Decision 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente
publicita, promociona y pone a disposicién de potenciales clientes o consumidores
sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su

esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
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2.9.Y ello es asi puesto que no es intencidén del articulo 165 de la Decisién 486 que
el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio
para acreditar el uso de la marca. Lo sefalado encuentra sustento cuando nos
detenemos a analizar el primer parrafo del Articulo 166 de la Decisién 486, norma
que sefala que se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los
productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran

disponibles en el mercado bajo esa marca.

2.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno
de los dos supuestos de acreditacion del uso de la marca el hecho de que el titular
ha puesto a disposicién del mercado los productos identificados con su marca, no
dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptaciéon esperada por parte de

clientes o consumidores.

2.11. En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de pago, documentos
contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto
acreditan la comercializacion del producto identificado con ella, también la existencia
misma de un establecimiento abierto al publico, la publicidad a través de distintos
medios (television, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folleteria, etc.) y la
oferta de contratar (mediante la remision de cartas, correos electronicos, entre
otros.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra

disponible en el mercado bajo esa marca (2022: 6-7).

El Indecopi deberia considerar como medios probatorios para el uso de una marca

no solo boletas y facturas que definen la compra de un producto, sino que ademas

todo material publicitario donde se exponga a los consumidores la marca mas aun

si se trata de paginas web y redes sociales donde se evidencian a simple vista si un

producto esta siendo promocionado.

Necesitamos entonces generar una estrategia de proteccién de marcas, ya que

actualmente la internet ha impactado y generado un cambio transcendental en el

mundo de la propiedad intelectual. Es una herramienta que proporciona grandes
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ventajas a la hora de publicitar las marcas. Por lo tanto, es hora de que el mundo

de la propiedad intelectual se adelante un paso e impacte en el mundo tecnolégico.

La web y redes sociales ayudan a reforzar el vinculo con una marca de producto,
fortaleciendo la marca y creando una relacion fluida y directa a largo plazo con los
consumidores. Indecopi debe considerar que el proceso de publicidad y compra se
ha transformado. La internet es hoy un elemento importantisimo para una estrategia
global de posicionamiento de marca de un producto, que no solamente demuestra
la intencion de usar la marca, sino que la misma esta en el comercio y accesible a

los consumidores.

Las normas no estan disefadas para afectar a los titulares de las marcas que hacen
uso de ellas ni pretenden generar confusién en los consumidores. Por este motivo,
el Indecopi debe hacer un analisis exhaustivo al uso de la marca, ya que, de lo
contrario, puede existir un gran dafo a los titulares de las marcas quienes verian
afectado todo su trabajo, esfuerzo y dedicacion para desarrollar una marca que goce
de prestigio y a los consumidores, quienes se verian confundidos con la aparicién
de una marca que usan pero que por una cancelacion indebida, podria pertenecer
al accionante de dicha cancelacion de marca si hace uso de su derecho de

preferencia.

En los ultimos afios no solo son mucho mas frecuentes las acciones de cancelacion
de marcas por no uso, sino que ademas es frecuente la afectacion a los titulares de
las marcas que, si la usan, donde las marcas crecen y se construyen desde el
corazén de una empresa, con intenso trabajo y sacrificio, con la finalidad de
diferenciarse de la competencia, con productos naturales en este caso de la mas
alta calidad, confiables y seguros, con una marca como Sacha Peru, que identifica

la procedencia del producto con palabras faciles de pronunciar, recordar y escribir.

Tal como lo sefala Lindley,
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Una marca es importante para el titular (porque consolida un activo importante), la
competencia (porque permite generar clientela sobre la base de la diferenciacién),
el consumidor (porque reduce sus costos de busqueda), del Estado (porque
incrementa la riqueza social) y para la marca misma (le permite adquirir la
distintividad que le da vida). La figura de la cancelacién esta destinada a eliminar a

las marcas que por alguna u otra razén carecen de distintividad (2008: 232-233)

Es interesante destacar lo sefalado por Ledn acerca de la autoria, pues esta “debe
tomar en cuenta las situaciones y relaciones economicas que se pretendan,
desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es se debe tomar en cuenta lo que
verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca

de los documentos y actos juridicos” (2015: 809).

Es decir, se debe evaluar a la marca presente y activa en el mercado, en una

realidad y no solo con medios contables como boletas o facturas.

En este orden de ideas, sobre el derecho de propiedad intelectual, Gomez indica
que “el principio de primacia de la realidad se operativiza cuando las oficinas de
marcas y patentes, asi como las autoridades jurisdiccionales analizan criterios de
los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por
medio de la aplicacibn de este principio, por tanto, se desprende que las
controversias se diriman en atencién a la verdad de la realidad, a la verdad de los

hechos garantizando la justicia material” (2018: 748).

Y es justamente la verdad de la realidad, es que el mercado evoluciona, actualmente
es un mercado global, donde impera la alta tecnologia y la innovacion, donde las
relaciones se construyen desde la web, redes sociales, YouTube y diversos canales
online y es justamente alli en donde las marcas tienen presencia y estan disponibles

a través de una estrecha e interactiva relacion con las personas, quienes utilizando
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los buscadores pueden apreciar una identidad visual de las marcas de producto

completa.

Tenemos que anticiparnos a los cambios constantes y muchas veces adaptarnos al
explosivo crecimiento de la tecnologia digital que definitivamente cambio el estilo de
nuestras vidas, ahora nuestra comunicacion, acceso a la informacién, modo de
comprar, vender y nuestro aprendizaje ha cambiado drasticamente. Y son las
empresas e instituciones del estado quienes deben estar a la vanguardia de estos
cambios para utilizar esa tecnologia digital que se ha convertido en pieza clave de

nuestras vidas.

Tal como lo senalan Kotler y Armstrong,

La tecnologia digital también ha traido una nueva ola de herramientas de
comunicacion, publicidad y construccién de relaciones, que varian desde publicidad
en linea y herramientas para compartir videos, hasta redes sociales y aplicaciones
para teléfonos moviles. El cambio digital implica que los mercaddlogos ya no pueden
esperar que los clientes siempre los busquen. Ni pueden siempre controlar las
conversaciones acerca de sus marcas. El nuevo mundo digital facilita que los
consumidores tomen el contenido de marketing que alguna vez existid sélo en la
publicidad o en un sitio Web de la marca; con ellos a donde quiera que vayan y lo
compartan con amigos. Mas que simples afadidos a los canales tradicionales de
marketing, los nuevos medios digitales deben estar completamente integrados con
los esfuerzos que haga el mercaddlogo para construir relaciones con los clientes.
La tecnologia digital mas dramatica es Internet. El marketing en linea es ahora la
forma de marketing con el crecimiento mas rapido. Actualmente, es dificil encontrar

una empresa que no utilice la red de una manera significativa (2013: 27).

Por ultimo, cabe sefialar que, para la valoracion de la prueba como uso efectivo de
una marca, la verdad material debe prevalecer sobre analizar solo lo formal, es decir

se debe valorar la disposicion de la marca para los consumidores. Se debe siempre
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considerar a aquel empresario que diligentemente invirtié tiempo y dinero para
promocionar su marca a un publico consumidor en distintos medios de
comunicaciéon tales como web, redes sociales, folletos promocionales, correos
electronicos, entre otros. Con la cancelacién de una marca que verdaderamente
esta siendo usada en el mercado, se perjudica no solo el trabajo, esfuerzo y
dedicacion del empresario quien podria tener una competencia si el accionante hace
uso de su derecho preferente, quien usaria su marca luego de la cancelacion,
aprovechandose de su esfuerzo para promocionar sus productos, sino también la
proteccion los consumidores, quienes al haber visto la marca en distintas webs o
redes sociales por ejemplo, relacionaran la marca con el primer empresario y caeria

en engafo al apreciar la misma marca con una segunda empresa.

Para entrar a analizar como y de qué forma una marca ubicada en un posteo en
internet puede acreditar su uso, en armonia con las nuevas tecnologias, de manera
concordada y supletoria, en el caso de no existir una norma especifica sobre la
materia, la prueba que versa sobre utilizacion de las tecnologias de la informacion
y comunicacion, corresponderia ser acreditadas con la intervencion de un perito
técnico especializado que se pronuncie sobre la veracidad de lo que se alega, y se

pueda demostrar de manera fehaciente el hecho que se afirma.

Esto es, si se trata de una marca que se quiere acreditar como una que en un posteo
ha sido utilizada, corresponderia, determinar de qué tipo de plataforma se trata y
realizar las verificaciones correspondientes con el duefio de la misma, a fin de

asegurar que corresponde a lo que efectivamente se manifiesta.

Por ejemplo, si se trata de una pagina web, concierne obtener el informe de un
especialista a fin de que indique las condiciones de fiabilidad y seguridad de la
pagina web que permitan afirmar con certeza que, si la pagina Indica que dicha

marca ha sido utilizada un numero de veces, es correcto porque la pagina web ha
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sido disefiada de tal manera que el conteo que refleja es fiable y que las normas de

seguridad del programa asi lo indican.

Si se trata de las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, u otros
corresponderia hacer la consulta oficial a cada uno de ellos y pedir la informacion
del numero de veces en que el usuario titular de la marca que se pretende cancelar
utilizo dicha plataforma para promocionar su marca, confirmando que ha utilizado

dicha plataforma para darle un uso real y efectivo a la marca.

Al respecto cabe precisar que es importante generar confianza y seguridad de que
la prueba aportada, corresponde a lo que se alega y no es una elaboracion sesgada
en funcioén a lo que se quiere probar. La confianza y ciberseguridad adquieren un

rol preponderante y determinante en este supuesto.

7.2. Problema juridico secundario N1°: ;Los productos naturales estan
debidamente identificados en la nomenclatura oficial “Clasificacién de Niza”
(Indecopi 2022) para obtener una protecciéon adecuada y evitar abusos del

derecho que pueden llegar a afectar a las empresas?

Las plantas medicinales han sido desde la antiguedad usadas para brindar bienestar
y salud, especialmente en el Peru un pais conocido como "pais megadiverso", por
su diversidad de climas, flora, pisos ecolégicos, zonas de produccién con suelos
ricos en nutrientes y de ecosistemas productivos destacando significativamente por

la presencia de plantas muy utiles para la vida.

En los ultimos afios esta presente una tendencia a regresar a consumir los alimentos
en su estado natural porque se aprovechan mejor los nutrientes y antioxidantes,
ayudan a estimular la capacidad curativa innata del organismo y no tienen efectos

adversos, de esta manera se ha aumentado el consumo de productos naturales y
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se ha limitado el uso de alimentos procesados, con alto contenido de azucares

afadidos y aditivos artificiales, como preservantes, saborizantes y colorantes.

Desde la antiguedad las civilizaciones han usado las plantas medicinales para
mejorar su alimentacion, salud y belleza, encontrando en la sabia naturaleza

solucidén a diversas enfermedades.

No se trata de una moda pasajera el consumo de productos naturales, es el
resultado de una concientizacidon a nivel mundial de lo importante que es regresar a

la naturaleza para mejorar nuestra vida.

Para analizar si los productos naturales estan debidamente identificados en la
nomenclatura oficial “Clasificacion de Niza” para obtener una proteccion adecuada
y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas vamos en

primer lugar a desarrollar algunos conceptos basicos:

Importancia del registro de marca

Cuando se registra una marca se protege un activo muy valioso para una empresa,
el Peru adopta el sistema constitutivo de marcas en donde prevalece el “principio
de inscripcion registral, es decir el derecho de uso de una marca se adquiere a partir
de su registro ante la Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI, tal como lo

establece el articulo 154 de la Decision” (Decision 486 2000).

Al respecto, Grande sefnala que

La importancia de la marca reside en las funciones que desempefia para los

consumidores. Desde una perspectiva cultural son las siguientes:

- Los nombres de las marcas rapidamente se asocian a productos que los

consumidores podrian demandar para cubrir sus necesidades.
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- Diferenciacion de otros fabricantes. Un mismo producto, un refresco de cola,
puede ser ofrecido por fabricantes diferentes, como ocurre con Coca Cola y
Pepsi.

- La marca se asocia a un fabricante y esté transfiere su credibilidad a su
producto, Por ejemplo, los coches fabricados por Mercedes Benz o BMW
ahora y en el futuro son y seran de gran calidad.

- Lamarca sirve para que los consumidores se diferencien socialmente de los
demas, ya que pueden asociarse a un status.

- La marca puede causar insensibilidad a los consumidores ante los cambios
en los precios propios y ajenos. Si estan satisfechos tienden a ser fieles.

- Finalmente, la marca, cuando es conocida, consigue en los consumidores
una reduccién de riesgo percibido de diversa naturaleza. Esas clases de

riesgo pueden ser fisico o financiero, por ejemplo (2006: 132).

Absolutamente, todas las empresas que ingresan al mercado peruano tienen el
derecho de registrar su marca porque tal como lo hemos visto, es necesario y vital
hacerlo para el éxito, rentabilidad, crecimiento, desarrollo, imagen, economia y

liderazgo de una empresa.

La marca debe ser concebida dentro de un mercado, tal como lo sefiala Kresalja,

pues

no puede ser definida Unicamente en razoén a los productos o servicios que identifica
o a dicha capacidad distintiva. Ello significaria circunscribirla a un plano
estrictamente tedrico. La marca —como signo vivo y operante— debe tomar en cuenta
el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. Asi, para que una
marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta funcion se
verifique en el mercado, en el mismisimo circuito comercial, que es realmente donde
los consumidores podran diferenciar si los productos o servicios son realmente los
que ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, sélo en el mercado la marca llega
a ser tal, y es solo ahi donde los consumidores consolidan la unién psicoldgica

signo-producto/servicio (2008: 304).
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Ademas, “se consolida como bien inmaterial mediante la asociacion entre signo y
producto en la mente de los consumidores (indole esencial) y el uso obligatorio de
la marca tiene por objeto descongestionar el registro de marcas que estando
inscritas no son utilizadas en el mercado, facilitando asi que nuevos agentes del
mercado puedan acceder a este tipo de marcas (indole funcional)’, (Fernandez-
Novoa 2001: 453).

¢ Qué es la Clasificacion de Niza?

En el mercado existen un gran numero de marcas, es por esto que se hace
necesario una clasificacién internacional que permita organizarlas. Es establecida
desde el afo 1957 segun el Arreglo de Niza. Se actualiza cada cinco afios. La ultima

edicion data del afio 2017, se volvera a revisar en el presente aio.

Contiene lista detallada productos y servicios que pertenecen a 45 de clases y notas
explicativas. Las primeras 34 clases hacen referencia a productos y las 11 restantes

a servicios.

Definicién y beneficios del Sacha Inchi:

La Comision de Promocién del Peru para la Exportacién y el Turismo (PromPeru)
senala que las semillas del sacha inchi: “son una importante fuente de omega 3, 6
y 9, y contiene un mejor balance que los pescados de acidos grasos
poliinsaturados/acidos grasos saturados. El aceite de sacha inchi es muy apreciado

por su contenido en acidos grasos esenciales” (s/f).
Ademas, el sacha inchi es una extraordinaria fuente de vitaminas A (betacaroteno)
y E, que proporciona antioxidantes naturales ideales para las mejorar las defensas

y mantener al organismo en buenas condiciones.

EsSalud recomendé el consumo de Sacha Inchi, debido a que “ayuda a reducir el
colesterol y triglicéridos elevados, protege al corazon y es un aliado contra el
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sindrome metabdlico. Ademas, el Sacha Inchi tiene un alto contenido de aceites con
omega 3, 6 y 9, de gran importancia para la nutricion y la prevencion de

enfermedades crénicas (Ministerio de Salud 2015).

La marca Sacha Peru identifica productos naturales elaborados en base al aceite
de sacha inchi o “mani de los incas” por su enorme importancia alimenticia en el

imperio.

Por todo lo antes expuesto se puede apreciar las maravillosas propiedades de este
super alimento originario de Peru, indispensable para la salud, es por esta razén
que los empresarios se encaminan a la busqueda de nuevas formas,

presentaciones y modos de empleo del sacha inchi para el consumo humano.

Digesa y los registros sanitarios de productos naturales

La Digesa es “el organo dependiente del Viceministerio de Salud Publica, constituye
la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en
el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos
fisicos, quimicos y biolégicos externos a la persona y fiscalizacion en materia de
salud ambiental la cual comprende; asi como en materia de Inocuidad Alimentaria
la cual comprende: i) los alimentos y bebidas destinados al consumo humano”
(Ministerio de Salud 2010).

PromPeru sefala las presentaciones de esta semilla con beneficios multiplicadores
para la salud tales como aceites, harinas, capsulas y complementos alimenticios,

productos de belleza, granos, entre otros.

Luego de sefialar los conceptos basicos analicemos si los productos naturales tales

como las capsulas de sacha inchi estan descritas en la clasificacion NIZA.
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En el presente caso estamos ante la cancelacion de una marca Sacha Peru,
debidamente registrada desde el afio 2009 y renovada en el afio 2019 en la clase
5.

El producto capsulas de sacha inchi, bajo la marca Sacha Peru, cuenta con registro

sanitario para productos considerados de alimentos y bebidas, otorgado por la

Digesa, cuya ultima renovacion fue el 26 de setiembre de 2016.
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Tal como se puede apreciar en el resumen anterior de la Clasificacion de Niza
(Indecopi 2017), no se aprecia en ninguna clase explicitamente la denominacion
producto natural. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos

y otras preparaciones para uso médico o veterinario.

Esta clase comprende en particular entre otros:
e Los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a

beneficiar la salud

Esta clase no comprende en particular entre otros:

e Los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos que no estén
indicados como productos para uso médico o veterinario, que deben ser
clasificados en las clases correspondientes de comida y bebidas, por
ejemplo: las patatas fritas con bajo contenido en grasa (cl. 29), las barritas de

cereales ricas en proteinas (cl. 30), las bebidas isotonicas (cl. 32).

Pero si no puede clasificar la marca de un producto, existen criterios que se pueden
considerar segun la Clasificacion de Niza. Podemos destacar para el presente caso

como por ejemplo una clasificacién por analogia, por similitud.

El aceite de linaza ingresa segun las notas explicativas dentro de esta clasificacion,
al ser el aceite de sacha inchi un aceite con extraordinarios beneficios para la salud
como lo que hemos sefalado lineas arriba ingresaria por analogia por pertenecer a

la familia de aceites beneficiosos para la salud en la clase 5.

Ahora bien, la discusion se centra ademas en la presentacion de capsulas del aceite

de sacha inchi bajo la marca Sacha Peru.
La Digemid en el afio 1997 era la encargada de otorgar registros sanitarios a los

productos considerados naturales. Actualmente tiene a su cargo otorgar esos
registros la Digesa. Es decir, si una planta como por ejemplo el sacha inchi, es
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convertida en aceite y en su etiqueta no especifica ninguna propiedad terapéutica,

es considerado como suplemento alimenticio.

Cabe senalar que el Laboratorio Algas Marinas SAC present6 como medio
probatorio el registro sanitario emitido con fecha 26 de setiembre de 2016, por lo
que la Digesa autoriza el producto aceite de sacha inchi Sacha Peru Bionaturista”
en presentacion de capsulas de gelatina como alimento, es decir en la etiqueta no
se puede colocar ningun beneficio terapéutico relacionado con la salud, de lo
contrario no se podria registrar dicho producto en Digesa sino en Digemid y seria

considerado un producto medicinal.

Como se puede apreciar la unica diferencia para que la Digemid considere a un
producto natural para la salud, es que sea presentado en su forma farmacéutica, es
decir de uso oral o topico, sin embargo, la Digesa también otorga registros sanitarios

a alimentos en presentacion de capsulas.

Cabe sefialar que tal como lo establece la Digemid, “un medicamento herbario de
uso medicinal es aquel producto medicinal elaborado con preparaciones herbarias,
presentado en forma farmacéutica, el cual posee actividad terapéutica y cuya
eficacia, seguridad y calidad ha sido demostrada cientificamente ante la autoridad

competente” (Ministerio de Salud s/f).

En el Peru, entonces, los productos naturales registrados como alimentos por la
Digesa, deben cumplir las normas de los rotulados de alimentos, es decir no deben

indicar en su etiqueta ninguna referencia a un fin medicinal o farmacéutico.

A pesar de ello, existe una falta de coordinacién entre lo establecido por Digesa y
Digemid, ya que queda claro que, al otorgar también Digesa registros sanitarios a
alimentos en presentacion de capsulas, por ejemplo, que no son considerados
productos naturales con fines medicinales o farmacolégicos, se origina un problema

al momento de clasificar un producto natural.
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Si bien es cierto la presentacion de “capsulas” de aceite de sacha inchi Sacha Peru
es conocida tradicionalmente como una presentacién farmacéutica, el aceite de
sacha inchi en capsulas no cambia su naturaleza de suplemento alimenticio, esta
dentro de un contenedor de gelatina porque mejora el consumo del producto, limitar
el registro de producto solo por su presentacién de “capsulas” se consideraria una

barrera para el crecimiento de muchas empresas formales de alimentos.

La presentacion del aceite de sacha inchi 100% natural en “capsulas” se debe a que
son faciles de ingerir, al contar con sellado hermético no tienen olor ni sabor lo que
facilita su ingesta, ademas es de rapida absorcion ya que se produce en maximo 5
minutos, lo que hace que el efecto del aceite de sacha inchi sea mas rapido y

efectivo.

La zona gris entre Digesa y Digemid para registro de productos naturales siempre
ha existido, en este caso las capsulas de aceite de sacha inchi bajo la marca Sacha
Peru ingresaria por analogia en la clase 5 donde se sefiala suplementos alimenticios
para personas y no en la clase 29 que sefala aceites alimenticios, ya que se esta
registrando en presentacion de “capsulas” debidamente registrado en Digesa y no

en aceite.

Explicitamente no se aprecia la definicion productos naturales en ninguna clase de
la clasificacion de Niza y ademas la clase 5 sefiala basicamente a los productos
considerados farmacéuticos, sin embargo, podemos apreciar que sefiala a los
suplementos alimenticios para personas y en las notas explicativas que benefician
la salud, de esta manera se podria obtener una proteccion adecuada y evitar abusos

del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas.

7.3 Problemas juridicos secundarios: N°2: ; Fue correcta la decision de las dos
vocales para emitir un voto de discordia y senalar que si se estaba haciendo
uso de la marca Sacha Peru en el mercado para distinguir sélo capsulas

conteniendo aceite de sacha inchi?
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Las seforas vocales Sylvia Bazan y Virginia Rosasco emitieron un voto de discordia
al amparo del articulo 165 de la Decision 486, opinando que se deberia mantener
el registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670), inscrito a
favor del Laboratorio Algas Marinas S.A.C., para distinguir capsulas conteniendo

aceite de sacha inchi de la clase 5.

Las vocales analizaron si se uso la marca en un sentido mas amplio, tuvieron en
cuenta que la marca se encontraba en uso porque se encontraba también
disponible en el mercado. Es decir, analizaron que efectivamente la distintividad de
la marca Sacha Peru, se podria verificar en el mercado, donde realmente los

consumidores podran diferenciar el producto de otros competidores.

Fundamentaron su opinion sobre el uso de la marca Sacha Peru y logotipo respecto

analizando lo siguiente:

1. Respecto al producto:

1.1. Beneficios del sacha inchi: Ellas realizaron una busqueda en internet y

encontraron en la pagina web www.andina.pe, que “el sacha inchi es una planta
cuyo fruto constituye un superalimento dado que posee una serie de nutrientes entre
los que destaca el omega 3, un acido graso esencial sobre todo para la formacion
del cerebro en la nifiez. Ademas, es un aliado clave en la reduccion de los niveles
de colesterol en sangre, entre otras propiedades nutritivas y saludables” (Zuta
2020).

1.2. Disposiciéon del producto Sacha Peru: En una busqueda en internet

encontraron la pagina web www.mercadoperu.net donde se advierte que el
producto identificado con la marca Sacha Peru y logotipo es descrito como “aceite

de sacha inchi 100% natural, frasco 100 capsulas”.
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1.3. Reqistro sanitario del producto Sacha Peru: En la pagina web de la Digesa se

pudieron verificar el registro que describe al producto identificado con el nhombre
Sacha Peru como “Aceite de Sacha Inchi — Sacha Peru Bionaturista, en capsulas
de gelatina, gelatinas de origen vegetal de 10 und. hasta 10000 und. en envase de
pead.pet, plg”. Teniendo en cuenta lo mencionado, advirtieron que, si bien el aceite
de sacha inchi constituye un producto alimenticio, es bueno para la salud, por
cuanto contiene nutrientes y omegas, los cuales son utilizados en la reduccién del
colesterol en la sangre. Por ello, al ser comercializado en capsulas, podria ser
recetado por un profesional de la salud, en ese sentido, ser catalogado como una

sustancia dietética para uso médico.

2. Respecto a la cantidad y modo de uso

Evaluaron si la marca ha sido usada segun la cantidad y del modo al que
normalmente corresponde a su naturaleza del analisis conjunto de los medios
probatorios presentados, advirtiendo que las facturas presentadas acreditan que la
marca Sacha Peru si ha sido usada para capsulas conteniendo aceite de sacha

inchi.

Asimismo, en el tercer parrafo del articulo 165 de la Decision 486, sobre
cancelacién parcial de una marca por el uso parcial de la misma, se concluye que,
si bien el registro de la marca Sacha Peru fue otorgado para distinguir productos
de toda la clase 5, luego de la evaluacion de medios probatorios, estos acreditan el
uso de la marca Sacha Peru y logotipo uUnicamente respecto de capsulas

conteniendo aceite de sacha inchi.

Afirmaron que el producto sobre el cual se habria acreditado el uso de la marca se
encuentra comprendido dentro del género “sustancias dietéticas para uso médico”.
Sin embargo, si se tiene en cuenta que dicho género contiene otros productos no
similares entre si, por cuanto cada uno es el resultado de un proceso distinto de

elaboracién y cuenta con finalidades particulares, corresponderia continuar con el
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registro de la marca Sacha Inchi inscrito a favor del Laboratorio Algas Marinas SAC,
unicamente para distinguir capsulas conteniendo aceite de sacha inchi de la clase
5.

Efectivamente, el titular de la marca Sacha Peru no cumplié con acreditar su uso
para toda la clase que la distingue; por tal motivo, las vocales opinaron
acertadamente que se debi6 cancelar parcialmente el registro, solo a capsulas

conteniendo aceite de sacha inchi de la clase 5.

En atencion a ello,

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual establecié6 mediante la Resolucion
N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, que modifica parcialmente el Precedente de
Observancia Obligatoria, emitido mediante Resolucién N° 1183-2005/TPI-
INDECOPI, de fecha 8 de noviembre de 2005 que constituye precedente de
observancia obligatoria sobre los criterios para la aplicacién del tercer parrafo del

articulo 165 de la Decision 486, en los términos que se indican a continuacion:

(...)

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
relacién 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 demas productos o servicios comprendidos en el género distinguido 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
(Indecopi 2016).

Es decir, el titular de una marca es el encargado de probar que su marca ha sido

usada en el mercado para identificar los productos que ha detallado en la clase
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donde solicito el registro, si no lo acredita, corresponde reducir los productos solo a

aquellos en los cuales que ha logrado demostrar su uso.

Es importante sefialar la Decisidén 486 en su articulo 165, a diferencia de la Decisién
344, hace referencia a que la autoridad puede ordenar una reduccion en la lista de
productos que pertenecen a una clase, pero no hace ninguna referencia a que el

interesado pueda a su libre albedrio optar por hacerlo.

A criterio de la Sala, la intencion de la norma es tener un registro de marcas cuyo
uso se acredite realmente mas no para sus similares, no se puede ir contra la
finalidad de la accidén de cancelacion y mucho menos se puede ampliar las listas de
productos del registro de la marca. Recordemos que la Decision en su articulo 139
inciso f) sefiala que el titular de una marca debe sefialar expresamente los productos

para los que solicita la inscripcion de su marca.

Se debe tener en cuenta que la accion de cancelacion tiene la finalidad garantizar
que la marca no caiga en desuso y sea usada conforme al registro concedido por
Indecopi, identificando el producto especifico que se pretende proteger. Cuando la
autoridad determina, luego del analisis de los medios probatorios por parte del
titular, que éste no ha utilizado la marca para todos los productos que expresamente
ha sefalado en su solicitud de registro y la cancela parcialmente, se pueden evitar
abusos del derecho que afectarian a los titulares si la decisién fuera cancelar la

marca en su totalidad.

De esta manera, la autoridad busca descongestionar el registro de marcas, que las
marcas registradas sean realmente usadas para aportar a un mercado que genere
eficiencia para resguardar los derechos de los consumidores, ya que, si dichas
marcas no son usadas, originarian una carga econdémica puesto que existirian

limites para los nuevos competidores.
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Cabe senalar que en la cancelacion parcial del registro de una marca un tercero no
puede automaticamente pretender registrar una marca idéntica o similar, es la

autoridad quien analizara el registro de dicha marca cada caso en concreto.

7.4. Problemas juridicos secundarios: N°3 ¢;Una empresa de origen
estadounidense, que pretende cancelar la marca SACHA PERU, podria
provocar engaino e inducir a error a los consumidores respecto la procedencia

geografica del producto si ejerce su derecho preferente al lograr cancelarla?

El articulo 168 de la Decision 486 sefiala que “La persona que obtenga una
resolucion favorable tendra derecho preferente al registro. Dicho derecho podra
invocarse a partir de la presentacion de la solicitud de cancelacién, y hasta dentro
de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucion de cancelacién quede
firme en la via administrativa” (2000: 39). Es decir, se sefala un limite hacia el
pasado contrariamente a lo estipulado en la Decisién 344 que otorgaba al derecho

de preferencia efectos juridicos amplios.

Como puede apreciarse, es posible que el accionante que consiguié la cancelaciéon
pueda ejercer su derecho de preferencia si cumple con presentar ante la autoridad

los documentos exigidos en el tiempo requerido.

El Tribunal de justicia de la Comunidad Andina ha sefialado que “es importante
destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico, en todo
caso, contener modificaciones de caracter secundario o accesorio a la marca que
se cancelo. Es decir, los elementos denominativos y los graficos deben coincidir con
su esencia, toda vez que la cancelacién recayé sobre un signo especifico
individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondian a la

marca cancelada (2020: 9).

47



Sera el Indecopi, quien luego de evaluar la solicitud del registro de la marca que el
accionante logro cancelar, examinara si el registro cumple con todo lo sefialado por
la norma, tal como lo establecié el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(2020).

En este caso, el accionante es decir la empresa estadounidense Nutricorp LLC, que
solicité la cancelacion del registro conformado por la marca Sacha Peru, podria

ejercer su derecho preferente de solicitar dicho registro o uno similar.

Para analizar las implicancias que tendria que se le otorgue al accionante de una
nacionalidad diferente a la peruana el registro de la marca Sacha Peru, es de vital
importancia sefalar que dicha marca no es una marca como cualquier otra marca
en el mercado, sino su misma composicion representa que el producto esta
elaborado con sacha inchi, esta planta originaria de la selva peruana, considerada
desde la antigledad como uno de los alimentos mas importantes y solicitados por

los consumidores a nivel mundial.

Al respecto cabe sefialar que uno de los atributos mas importantes dentro de la
decision de compra especialmente en productos naturales, es el origen del producto
por las plantas que contiene, en este sentido el producto los consumidores asocian
al observar la marca Sacha Peru que es un producto originario del Peru que cuenta
con ese valor agregado, la de usar una planta de origen peruano con efectos
multiplicadores para la salud de las personas, de la que todos los peruanos nos

sentimos orgullosos.

Para determinar las consecuencias que podrian originar el uso de una marca que
representa un producto de origen peruano y no solo eso, sino que en su
composicion esta descrito el nombre de Peru, tenemos que analizar la Decision 486,
articulo 135° literal i, que senala “no podran registrarse como marcas los signos que:
i) puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la

procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas,
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cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”
(2000: 30).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefalado en el Proceso 38-IP-
99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de fecha 17 de marzo de
1999 que: “el engafio se produce cuando un signo provoca en la mente del
consumidor una distorsidn de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio,
sus caracteristicas, su procedencia, su modo de fabricacién, la aptitud para su
empleo y otras informaciones que induzcan al publico a error. La prohibicién de
registrar signos engafosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a

precautelar el interés general o publico, es decir, del consumidor” (2000: 7).

Es decir, lo que se pretende es proteger al consumidor de ser victima de un engano
y que pueda tomar la decision de compra de un producto con una informacion clara

trasparente y verdadera.

El articulo 137° de la Decision 486, establece con relacion a la irregistrabilidad por
la existencia de indicios razonables de competencia desleal que, “Cuando la oficina
nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de

competencia desleal, podra denegar dicho registro” (2000: 32).

Asimismo, el articulo 259° de la Decision 486, sefala en el literal a) que “Constituyen
actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los
siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor.

En este sentido son los competidores quienes deben desarrollar sus actividades en

un ambiente donde exista una sana y honesta competencia.
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Tal como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un
conjunto de normas y reglas juridicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad
esencial no solo es la de evitar el riesgo de confusion con otras marcas que ya gozan
de proteccion registral sino, ademas, propiciar una conducta leal y honesta de quien
solicita el registro de un nuevo signo en relacion al sector econdmico al que
pertenece (2006: 32).

Al respecto, el sistema de proteccion al consumidor tiene como objetivo impedir que
el consumidor vea defraudadas sus expectativas por defectos en la informacion que
recibe de las empresas que le proveen de bienes y servicios, asi como por su falta

de idoneidad, tal como lo sefiala Stucchi (2005).

En el sistema de marcas el riesgo de confusion es de caracter normativo y se basa
en el principio de registro, es decir que la proteccion se basa en una marca
debidamente registrada en Indecopi y el principio de especialidad, es decir un
tercero puede solicitar el registro de una marca similar o idéntica a otra debidamente
registrada siempre y cuando distinga productos o servicios completamente distintos

y evidentemente no vinculados a la marca debidamente registrada.

En cuanto a la delimitacién de competencias en materia marcaria, se reitera que el
articulo 98° del Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, si bien sefiala
que las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de
confusion y explotacion de la reputacidon ajena, referidos a algun elemento de la
propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o
nombres comerciales, estén o no inscritos, seran de exclusiva competencia de la
autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, colegido con la
Quinta Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1044, el cual
aprueba la Ley de Represion de la Competencia Desleal, preceptua que las
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denuncias sobre actos de competencia desleal en la modalidad de actos de
confusion vinculados a la afectacién de derechos de propiedad intelectual seran de
competencia de la Comision de Signos Distintivos siempre que sean presentadas
por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente

facultado para tal fin.

De lo que se infiere que en caso de actos de competencia desleal que afecten
derechos de propiedad intelectual (como en el caso de las marcas) la autoridad
nacional competente a la cual concierne conocer y resolver la denuncia es la

Comisién de Signos Distintivos del Indecopi.

De otro lado, en cuanto a la diferencia existente, entre las figuras de confusion
desleal y la confusién marcaria se establece que si bien ambas tienen similitudes y
diferencias las normas que las regulan no entran en conflicto, por el contrario, los
vacios de las leyes de marcas, son complementados, por las normas contra la
competencia desleal, regulacion que se puede verificar, entre otros aspectos, por
ejemplo, por cuanto el Decreto Legislativo N° 1044, que aprueba la Ley de
Represion de la Competencia Desleal, regula que la competencia para conocer y
sancionar actos de confusion vinculados a la afectacion de derechos de propiedad
intelectual, corresponde a la Comision de Signos Distintivos. A fin de esclarecer las
similitudes y diferencias sobre el particular, se presenta, a continuacion, un cuadro
de elaboracion propia, basado en el analisis de las normas involucradas y el analisis

de Monteagudo (1995), como sigue:
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CONFUSION MARCARIA

CONFUSION DESLEAL

La confusidbn marcaria esta regulada
por el derecho de marcas, Decreto
Legislativo N° 1075 - Decreto
Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la
Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial y demas normas de la
especialidad.

La confusion desleal estd regulada por el
derecho o las leyes contra la competencia
desleal, Decreto Legislativo N° 1044, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
la Competencia Desleal y normas de la
especialidad

Las leyes de marcas se ocupan de la
proteccion juridica de estos signos
distintivos (Monteagudo 1995: 133).

Las leyes de competencia desleal, (...) persiguen
el aseguramiento de la operatividad de la
competencia economica en interés de todos los
participes en el mercado o de la competencia
como principio basico del sistema. (Monteagudo
1995: 133).

Atenta contra la propiedad industrial

Atenta contra el mercado, el sistema de la libre
competencia.

Este acto de Confusiéon marcaria es de
competencia de la Direccion de
Signos Distintivos del Instituto
Nacional de Defensa de Ia
Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI)
(articulo 4 numeral 4.2 de Decreto
Legislativo N° 1075)

El acto de confusion desleal (que implique
competencia desleal) es conocido de manera
general por la Comision de Represion de la
Competencia Desleal, y Sala de Defensa de la
Competencia.

Pero cuando se trata de Actos de competencia
desleal vinculados a la afectacion de derechos
de propiedad intelectual es de conocimiento de
la Comision de Signos Distintivos de
conformidad con la Quinta Disposicién
Complementaria Final del Decreto Legislativo N°
1044 - Ley de Represiéon de la Competencia
Desleal y el articulo 98 del Decreto Legislativo N°
1075 - Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial.
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Adicionalmente, se precisa que, en el hipotético caso de obtener la empresa
norteamericana Nutricorp LLC el registro de la marca Sacha Peru a su favor
(ejerciendo su derecho preferente), corresponderia declarar la nulidad absoluta de
dicho registro, ya sea de oficio por parte del propio Indecopi o a pedido de cualquier
ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 172° de la Decision 486
que establece que: “La autoridad nacional competente decretara de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto

en los articulos 134 primer parrafo y 135” (2000: 40).

Para que resulte aplicable la causal de nulidad absoluta, primero, Indecopi deberia

otorgar a Nutricorp LLC el registro de la marca Sacha Peru.

De otorgarse dicho registro, este seria contrario a la norma y podria solicitarse su
nulidad absoluta, al enmarcarse dentro de las causales de nulidad absoluta
contempladas en el primer parrafo del articulo 134 (Decision 486 2000: 29) y los
numerales i), 1) y p) del articulo 135 (30-31) de la norma bajo comento, que
preceptuan que la naturaleza del producto o servicio al cual se aplicara una marca
no debe ser obstaculo para su registro, y que no se pueden registrar como marcas
signos que engafien al publico en particular por su procedencia geografica o que

consistan en una indicacién geografica nacional.

Verificando que, respecto al registro de la marca Sacha Peru por parte de Nutricorp
LLC existe un riesgo total e inevitable de que tanto los medios comerciales como el
publico en general se confundan y engafien, suponiendo errbneamente que esta

tiene un origen geografico nacional (peruano).

Adicionalmente, corresponderia a Indecopi evaluar que no podria de ninguna forma
registrarse a favor de Nutricorp LLC la marca Sacha Peru, por cuanto seria idéntica
a la registrada anteriormente por la empresa nacional Laboratorio Algas Marinas

SAC. En consecuencia, debido al prestigio y reputacion comercial de esta ultima,
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existan indiscutibles posibilidades de causar riesgo de confusién o de asociacion,
es decir, el numeral a) del articulo 136 (Decision 486 2000: 31).

De otro lado, en cuanto a la verificacion respecto al ejercicio del derecho preferente

por parte de la empresa Nutricorp LLC, que pudiera generar la posible nulidad

absoluta. Cabe mencionar que se hizo la consulta respectiva ante diversas

instancias de Indecopi, procediendo a realizar la busqueda a través de internet en

la pagina web, de diferentes maneras a fin de obtener dicha informacién; sin

embargo, no ha sido posible ubicarla. De igual manera, se intenté por comunicacion

via telefénica y hasta el momento de la elaboracién del presente documento,

tampoco se ha podido obtener una respuesta favorable.

VIIl. CONCLUSIONES

La marca representa un signo que diferencia un producto en el mercado. Si
el titular de la misma no la usa, un tercero interesado puede iniciar una accién
de cancelaciéon de marca, quien tendra un derecho preferente para registrar

una similar o idéntica.

Con la accion de cancelacion, se busca descongestionar el registro de
marcas, que las marcas registradas sean realmente usadas para aportar a
un mercado que genere eficiencia para resguardar los derechos de los
consumidores. Si dichas marcas no son usadas, originan una carga
econdmica puesto que existirian limites para que nuevos competidores

ingresen al mercado con marcas que si podrian ser usadas.

Actualmente se ha experimentado una evolucion tecnoldgica y digital. La
internet se ha convertido en indispensable para el marketing digital de
cualquier marca, ya que es un medio poderoso para su divulgacion y
publicidad. Las empresas tienen la oportunidad de promocionar y posicionar

sus marcas en este modelo que garantiza su visibilidad, creando una
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conexion entre la marca y el cliente potencial a nivel mundial a través de la
web, redes sociales, etc. Es decir, es inimaginable para los empresarios un
mundo sin internet. Por ello, el Indecopi no deberia desaprovechar los
recursos tecnoldgicos actuales, debiendo considerar para analizar el uso de

una marca en el mercado, su presencia a través de la publicidad en internet.

El Tribunal Justicia de la Comunidad Andina, en diversas Interpretaciones
Prejudiciales, ha establecido que, lo sefalado por la Decision 486 en su
articulo 165, es proteger también al titular de una marca que invierte dinero
y tiempo en publicitar y poner a su disposicion de los consumidores pero que
sin embargo no logra concretar una gran cantidad de venta de sus productos

amparandolo por la norma porque esta haciendo uso real de su marca.

Se puede acreditar que una marca esta siendo usada cuando los productos
han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado.
Es decir, Indecopi no solo deberia considerar como fundamentales los
medios probatorios puestos en el comercio donde se utilizan los documentos
contables como boletas o facturas, sino que también debe considerar que el
proceso de publicidad y compra se ha transformado. La internet es un
elemento importantisimo para una estrategia global de posicionamiento de
marca de un producto, que no solamente demuestra la intencion de usar la
marca, sino que la misma estd en el comercio y es accesible a los

consumidores.

Las normas no estan disefadas para afectar a los titulares de las marcas que
hacen uso de ellas ni pretenden generar confusion en los consumidores. Por
este motivo, la autoridad competente, en este caso Indecopi, debe hacer un
analisis detallado en el que se usa la marca. De lo contrario, puede existir un
gran dafo a los titulares de las marcas diligentes quienes verian afectado
todo su trabajo, esfuerzo y dedicacion para desarrollar una marca que goce

de prestigio. Ademas, los consumidores se verian confundidos con la
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aparicion de una marca que usan, pero que por la cancelacion indebida
podria pertenecer al accionante de la cancelacién de dicha marca si hace
uso de su derecho de preferencia y la autoridad competente le otorga dicho

registro.

La Clasificacion de Niza no senala explicitamente la palabra productos
naturales en ninguna clase. La clase 5 comprende especialmente los
productos farmacéuticos; sin embargo, podemos apreciar que sefala a los
suplementos alimenticios para personas y en las notas explicativas senala a
los suplementos alimenticios que benefician la salud. Al ser el aceite de
sacha inchi un alimento con extraordinarios beneficios para la salud,
ingresaria en su presentacion de capsulas por analogia al pertenecer a la

familia de aceites beneficiosos para la salud en la clase 5.

Existe una falta de coordinacion entre las normas de Digesa y Digemid, ya
que queda claro que al otorgar también Digesa registros sanitarios a
suplementos alimenticios en presentacion de capsulas que no son
considerados productos naturales con fines medicinales o farmacolégicos, se
origina un problema al momento de clasificar un producto natural en la

clasificacion Niza.

La empresa titular de la marca Sacha Peru solo ha acreditado el uso de la
marca Sacha Peru para distinguir Unicamente capsulas conteniendo aceite
de sacha inchi. Por tal motivo, las vocales opinaron acertadamente al
sefalar que deberia mantenerse el registro de dicha marca en la clase 5
pero soélo para distinguir capsulas conteniendo aceite de sacha inchi, es decir

procederia una cancelacion parcial del registro.

Si el consumidor aprecia la marca Sacha Peru, podra determinar que esta se
relaciona con un producto que es elaborado en el Peru y que contiene una
planta de origen nacional. De esta forma, si un agente econémico como

Nutricorp LLC., de los Estados Unidos, lograse registrar dicha marca como
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suya, haciendo uso de su derecho preferente, estaria induciendo a error a
los consumidores, respecto al origen de un producto, lo que perjudica

ademas al titular de marca que realmente la uso.
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ACCIONANTE ; NUTRICORP LLC.

EMPLAZADA ; LABORATORIO ALGAS MARINAS S.A.C.
Cancelacion de registro de marca por falta de uso

Lima, dieciocho de febrero de dos mil veintidos.

. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de setiembre de 2020, Nutricorp LLC. (Estados Unidos de América)
solicitdé la cancelacion por falta de uso del registro de la marca de producto
constituida por la denominacion SACHA PERU vy logotipo, conforme al modelo,
(Certificado N° 151670), registrada a favor de Laboratorio Algas Marinas S.A.C.
para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial!, por cuanto la
referida marca no ha sido usada por su titular o licenciatario o persona autorizada
alguna en los ultimos tres anos.

Con fecha 20 de enero de 2021, la emplazada absolvio el traslado de la cancelacién

interpuesta manifestando lo siguiente:

(i) Suempresa se especializa en la elaboracion de productos naturales con fines
alimenticios, saludables y de belleza por mas de 30 anos, bajo su marca
principal BIONATURISTA DEL BIOLOGO BLAS SILVA, lo que la ha hecho
merecedora de cinco certificaciones internacionales.

1 Distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas
para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apésitos; material para empastar los dientes
y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales daiinos; fungicidas,
herbicidas, capsulas para medicamentos.
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(i)  Uno de sus productos bandera debido a su mayor aceptacién a nivel nacional
e internacional es justamente el identificado con su marca SACHA PERU y
logotipo, la cual se viene utilizando de manera continua e ininterrumpida
desde que obtuvo su registro sanitario y marcario.

(iii) Su producto se exhibe en vitrinas a nivel nacional e internacional, no solo en
su cadena de distribuidores, sino en diferentes tiendas de productos naturales,
por lo que la accionante ha actuado de forma maliciosa y con mala fe. En ese
sentido, solicita que se le imponga el pago de costas y costos.

Adjunté medios probatorios, tales como, copia de su registro sanitario, relacién de

facturacion de productos durante los afios 2016 al 2020 e imagenes de su producto

en distintas presentaciones.

Mediante Resolucion N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2021,
la Comision de Signos Distintivos declar6 FUNDADA la accién de cancelacion
interpuesta y CANCELO el registro de la marca.

Consider¢ lo siguiente:

Respecto de latemeridad de la presente accion

(i)  Eltercer parrafo del articulo 146 de la Decision 486 senala que las oposiciones
temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.
Por su parte, el articulo 55 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que (...)
Las oposiciones temerarias seran sancionadas con multa de hasta cincuenta
(50) UIT.

(i) De lo mencionado, se advierte que en un procedimiento de cancelacién no
resulta aplicable evaluar la sancion prevista en caso se considere que se ha
presentado de mala fe.

Analisis del uso de la marca

(ili) No ha quedado acreditada la comercializacién efectiva de los productos
identificados con la marca SACHA PERU vy logotipo, por cuanto no se han
presentado pruebas que demuestren la adquisicion de dichos productos por
parte de los consumidores, siendo que si bien la emplazada ha presentado
unos listados, en los que se detallan las ventas efectuadas de su producto
“CAPS. SACHA PERU 100 UND” dentro del periodo de prueba, dichos
documentos, por si solos, no brindan certeza respecto de su contenido al ser
documentos de parte, debiendo ser sustentados en documentos adicionales
(tales como facturas o boletas de venta) que puedan corroborar la informacion
ahi indicada.
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Del mismo modo, la copia del registro sanitario adjuntado y la fotografia del
producto no consisten en medios probatorios idéneos para demostrar el uso
efectivo de la marca en cuestion en el mercado para identificar productos de
la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 18 de junio de 2021, Laboratorio Algas Marinas S.A.C. interpuso recurso
de apelacion manifestando lo siguiente:

(i)

(ii)
(iif)

(iv)

Su empresa se especializa en la elaboracion de productos naturales con fines
alimenticios, saludables y de belleza por mas de 30 afos, bajo la marca
principal BIONATURISTA DEL BIOLOGO BLAS SILVA, lo que la ha hecho
merecedora de cinco certificaciones internacionales.

Ha acreditado que su producto se comercializa desde el afio 2016 hasta la
fecha.

La Primera Instancia no ha valorado el listado de ventas presentado, el cual
tiene caracter de declaracion jurada, siendo que si era necesario que se
corrobore dicha informacién se le debié requerir que adjunte las facturas o
boletas.

La accionante ha actuado de forma maliciosa, por lo que solicita que se le
imponga el pago de costas y costos.

Adjunt6é medios probatorios consistentes en facturas y boletas de venta.

Con fecha 2 de diciembre de 2021, Nutricorp LLC. absolvié el traslado de la
apelacion presentada manifestando lo siguiente:

(i)

(if)

(iif)

La Resolucion N° 1980-2021/CSD-INDECOPI ha sido emitida correctamente,
habiéndose pronunciado la Primera Instancia sobre todos los argumentos
expuestos a lo largo del procedimiento.

En las boletas y facturas presentadas por la emplazada se aprecia la
comercializacién del producto ACEITE SACHA INCHI, es decir, un “aceite
comestible” que pertenece a la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, y que no
corresponde a un producto farmacéutico que distingue la marca objeto de
cancelacion.

El hecho que la emplazada inserte el aceite en pequefas capsulas para su
ingesta en una medida o cantidad recomendada no lo hace un producto
farmacéutico ni un medicamento.

En efecto, en las capsulas de gelatina y gelatina vegetal que comercializa la
emplazada se incorpora aceite de sacha inchi (aceite comestible), y no un
farmaco o sustancia médica con transformacién farmacolégica.
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Es decir, el hecho de que una sustancia esté contenida en capsulas no
convierte a estas en medicamentos ni en productos farmacéuticos.
Asimismo, la gran mayoria de las boletas y facturas que adjunta la empresa
peruana se refieren a la comercializacion de ACEITE SACHA INCHI 250 ML.
— sin que aparezca la marca conforme se encuentra registrada.

En algunos comprobantes aparece la descripcion “CAPS SACHA PERU 100
UND.”, pero no se evidencia el uso de la marca mixta tal como fue registrada.
De hecho, la gran mayoria de marcas que distinguen en el mercado algun
producto que contiene aceite de sacha inchi se encuentran registradas en la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial, tales como, las siguientes:

Marca Certificado Distingue

301203 Aceites para uso alimenticio, semillas procesadas.

WIRAlf.UNA S Carne, pescado, carne de ave y carne de caza,

N {/4. extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y

: 284953 Ieggmbre:s en conserva, congeladas, secas vy

g‘.!%&f cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche,

,{\?EL quesos, mantequilla, yogur y otros productos
AL lN:Hl lacteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

Embutidos, jamonada, jamones, pastel de jamén,
hot dog, chicharrén de prensa, chorizos, salchichas,
salchichéon, mortadela, carne de cerdo, de res, de
SACHA INCHI 208228 aves y carne de caza,; extractos de carne, pescado,
PRINSNATUR frutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,
confituras, compotas; huevos, gelatinas, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

(vii) El registro sanitario referido al producto identificado con la marca SACHA

PERU presentado por la emplazada ha sido otorgado por la Direccion General
de Salud Ambiental — DIGESA, que otorga autorizaciones para alimentos y
bebidas de consumo humano, mas no para medicamentos o productos
farmacéuticos, lo cual corresponde a la DIGEMID.
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(viii) En este sentido, sin perjuicio de determinar que las pruebas de uso resultan
insuficientes para acreditar la efectiva comercializacién de la marca objeto de
cancelacion, es claro que la emplazada no ha demostrado el uso en el
mercado de su marca para identificar productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial para los que se encuentra registrada.

ll. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si se ha
acreditado el uso de la marca de producto SACHA PERU Yy logotipo (Certificado
N° 151670), para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

ll. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que con fecha 30 de abril de 2009, Laboratorio Algas Marinas S.A.C.
(Peru) obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la denominacion
SACHA PERU escrita en letras caracteristicas y la representacion estilizada de una
planta que presenta una gota y debajo cinco capsulas, en la parte superior e inferior,
una franja horizontal, y el fondo esta representado por una pared de piedras, todo
en los colores rojo, negro y blanco; amarillo y verde en diversas tonalidades;
conforme al modelo, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés; emplastos, material para apdsitos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccién de
animales daninos; fungicidas, herbicidas, capsulas para medicamentos de la clase 5
de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 151670, con vigencia hasta el
30 de abril de 2029.
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2. Cancelaciones por falta de uso

2.1 Marco conceptual

El articulo 165 de la Decision 486 establece que, a solicitud de persona interesada,
la Oficina Nacional Competente cancelara el registro de una marca que sin motivo
justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra
persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los
tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicié la accion de
cancelacion.

Esta norma dispone que la accién de cancelaciéon sélo podra iniciarse una vez que
hayan transcurrido tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de la
resolucidon que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via
administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelacién de un registro por falta
de uso de la marca también podra solicitarse como defensa en un procedimiento
de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe senalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos:
una de indole esencial y otra de indole funcional. Entre las finalidades esenciales
esta la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la
asociaciéon entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto
depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca
es importante para que esa asociacion se haga realidad. Otra finalidad esencial del
uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta
de la utilizacion de las marcas en el mercado. Tal aproximacion puede contribuir a
resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado
y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional
del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el
mercado abriendo el abanico de posibilidades que no estan siendo usadas para
facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

2.2 Condiciones del uso de la marca

El articulo 166 de la Decision 486 establece dos supuestos en los cuales se
considera que la marca ha sido usada:
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1. 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 efectua su
comercializacion en el mercado; y

2. Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la
forma como ha sido registrada sélo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su caracter distintivo no motivara la cancelacion del registro por falta de
uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.

A fin de determinar cuando y cémo se cumple con la obligacion de uso de la marca,
el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia®— que también resulta aplicable a la
Decisién 486 — ha interpretado lo siguiente:

e En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera
gue no basta con la mera intencion de usarla o con la publicidad de la misma,
sino que el uso debe manifestarse externa y publicamente, para que sea real
y no simplemente formal o simbdlico.

¢ En cuanto al elemento cuantitativo: la determinacién del uso de la marca es
relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con
las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si una marca
distingue bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la
demostracion de que en un afo se han efectuado dos o tres ventas pues su
naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el numero de
operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podria decirse que existe
comercializacion real de un producto, como el maiz, porque en un afio sélo
se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

2 Proceso N° 21-IP-2015, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2531, publicada el 7 de julio de 2015, pp.
46 y 48; Proceso N° 27-1P-2015, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2589, publicada el 5 de octubre
de 2015, pp. 42 y 44; Proceso N° 470-IP-2016, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2956, publicada
el 8 de marzo de 2017, pp. 49y 50.
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Desde el punto de vista del periodo previsto en la norma comunitaria para la
utilizacion de la marca, se establece claramente que se incurrira en la causal
cuando la marca no se hubiese usado durante los tres afos consecutivos
precedentes a la interposicion de la accidén de cancelacion.

A tenor de lo establecido en el articulo 167 de la Decisién 486, corresponde al titular
aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba
de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacion de las mercancias identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de
uso de una marca sélo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para
los cuales estuviese registrada, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista
de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos
respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habra de tomarse
en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolucion N° 1183-2005/TPI-
INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005% (precedente de observancia
obligatoria que establece los criterios para la aplicacion del tercer parrafo del
articulo 165 de la Decision 486), modificada parcialmente por la Resolucién
N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 20164, se tiene en cuenta lo
siguiente:

(i) Atendiendo a que el articulo 165 de la Decision 486 dispone que la Autoridad
“ordenara” la reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios
cuyo uso no haya sido acreditado, se entiende que la norma no establece
una facultad sino que impone una obligacién: la de cancelar parcialmente el
registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no
haya sido acreditado.

3 Recaido en el Expediente N° 199324-2004, relativo a la accién de cancelacién de la marca PETALO, registrada
a favor de Medifarma S.A. (Certificado N° 26408), para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial.

4 Precedente de Observancia Obligatoria recaido en el Expediente N° 558456-2013, relativo a la accién de
cancelacion de la marca CORONA, registrada a favor de Gulda & Cia S.A.C. (Certificado N° 54223), para
distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.
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(i) La norma establece — refiriéndose a la reduccion o limitacion antes senalada
— que debera tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o
servicios.

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los
productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener
un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad debera 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 debera verificar no solo 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 demas 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 demas productos o servicios
comprendidos en el género distinguido 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.

La intencién de la norma — a criterio de la Sala — no es mantener el registro de una
marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, ademas, para “sus
similares”. La figura de la cancelacién de la marca tiene por objeto reflejar del modo
mas preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este
contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o
servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, ademas,
para “sus similares”, se estaria contraviniendo la finalidad de la accién de
cancelacién, asi como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la
marca, generando ello una contravencién a lo dispuesto en el articulo 139 inciso f)
de la Decision 486°.

5 Articulo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:
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Consecuentemente, si Unicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un
producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos
antes descritos, se procedera a la cancelacion de su registro, tal como sucede en
los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta util tomar
como referencia el siguiente cuadro explicativo:

Se
e . i .| Secancelael mantiene
Distingue: Acredita el uso para: registro para: vigente
para:
{a.b,c . d e f g} {a, b, c_d} {e 1. g} {a b c d}
{a, b, ¢, dy demas} {c} {a, b, dy demas} {c}
{a, b, ¢, dy demas} fa, b, ¢, d} {y demas} {a, b, ¢, d}
L
[k no esi3
. . especificamente fa,bc,dy
{a.b c,dydemas} | gonado en la lista demas) (K}
pero pertenece al “y
demas”]
ok
[b* no esta

especificamente
detallado en la lista
pero perteneceab;
Marca ia.b,c,d.e.f.o} sin embargo, no
X guarda similitud con
todos los preductos
comprendidos dentro
de b]
{o*}

[b* no esta
especificamente
detallado en la lista
pero pertenece a b,
ademas guarda
similtud con todos los
productos
comprendidos dentro

{m}

[m no esta
especificamente
detallado en la lista ni
pertenece o es similar
a"a, bcdefog]

{a,b,c,d e f g} &

o}

{a,b,c,d e f g} {a.c.d, e f o}

{a,b,c,d ef gl fa,b,c.defq} {o}

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro
de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automatica al
registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que
fueron materia de cancelacién, ya que dicha circunstancia debera ser evaluada por
la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

f) la indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; (...)".
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2.3 Forma del uso de la marca

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o
servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en
consideracion las caracteristicas y el tipo de cada marca, asi como los productos y
servicios correspondientes, ya que solo un uso de acuerdo a las caracteristicas
comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podra
acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales
productos (facturas, boletas de venta)® en la cantidad suficiente que, dependiendo
de la naturaleza, costo o forma de adquisicion del producto de que se trate, pueda
razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Asi, sera distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue
productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lacteos), que el de una
marca que distingue productos de venta esporadica o por encargo (automoviles,
ropa de diseiador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no sélo podra acreditarse el uso de una marca de producto con
documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado.
La presentacién de catalogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relacion
directa con el producto, seran elementos de juicio que contribuiran a la
comprobacién del uso de una marca de producto.

Al respecto, si bien la presentacién de una muestra fisica de un determinado
producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de
verificar el uso en el mercado de la marca en relacién directa con el producto (sobre
todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)’, dichas pruebas no seran idoneas

6 Dichos documentos deberan consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el cédigo que se
use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la
marca registrada debera apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a titulo de nombre
comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sélo
acreditaria el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades
econdmicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

7 Al respecto, cabe sefialar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general,
ademas de incluirse una descripcién del articulo o articulos que son objeto de venta, se consigna la marca
de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o especificos disefios o elementos
graficos que la conforman.
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para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precision la fecha
de su produccion, elaboracién o impresion y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relacion a las marcas de producto no se aplica sin mas a las marcas
de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de
servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos
comerciales u objetos que sirven para la prestacion del servicio.

En atencion a ello, seran medios de prueba idoneos a fin de acreditar el uso de una
marca de servicio, ademas de facturas, recibos por honorarios o contratos de
servicio, publicidad, etc., la fijacion de la marca registrada en objetos o lugares que
puedan ser percibidos por el publico usuario como identificadores de un origen
empresarial (carteles, listas de precios, catalogos, volantes, tripticos, encartes,
presupuestos, papel membretado), asi como publicidad efectiva de la marca con
relacion a los servicios que distingue.

Habra que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad
tiene mas importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo mas
importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca
identifica un origen empresarial determinado.

Finalmente, ademas de los criterios antes sefialados, cabe agregar que todo
documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de
haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para
acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres afios anteriores al inicio de
la correspondiente accion de cancelacion por falta de uso.

3. Uso de la marca SACHA PERU v logotipo (Certificado N° 151670)

En atencién a lo indicado en el numeral precedente, para efectos de analizar el uso
de una marca en el mercado, se deben verificar los siguientes criterios:

Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituiran pruebas a tomarse en
cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta,
las 6rdenes de confeccion de etiquetas o la impresion de envolturas que sean capaces de crear convicciéon
sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.
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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 alteren su caracter 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
gue normalmente corresponde.

Cabe precisar que para la evaluacién o analisis del segundo y tercer criterio es
necesario que se haya cumplido con acreditar el cumplimiento del primero.

Asimismo, una vez cumplido el primer criterio, de acuerdo con lo establecido por el
articulo 165 de la Decisién 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de
cancelacion, durante los tres afos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicié
la accion de cancelacion.

A fin de acreditar el uso de la marca objeto de cancelacién, SACHA PERU y
logotipo, la emplazada presento los siguientes medios probatorios:

i)

ii)

Listado elaborado por la parte conteniendo informacion sobre ventas realizadas
de los productos “ACEITE SACHA INCHI 250ML” y/o “CAPS. SACHA PERU
100 UND” entre los anos 2016 al 2020.

Copia de “Registro sanitario para la puesta en el mercado nacional de alimentos
y bebidas de consumo humano” emitido con fecha 26 de setiembre de 2016 por
DIGESA a nombre de la emplazada, en cuyo literal C referido a la casilla
“Alimentos y bebidas”, describe al producto “ACEITE SACHA INCHI-SACHA
PERU “BIONATURISTA en capsulas de gelatina, gelatina vegetal de 10 und.
Hasta 10000 und. en envases de pead, pet, plg”.

Cinco fotografias de un envase identificado con el signo SACHA PERU y
logotipo, conforme se aprecia, a manera de ejemplo, a continuacion:
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iv) Copia de fotografias de 49 boletas de venta fisicas, en las cuales no es posible
verificar fecha de emisiéon ni descripcion del producto por cuanto son
ininteligibles, conforme se aprecia, a manera de ejemplo, a continuacion:

v) Copia de 284 facturas de venta electrénicas emitidas por la emplazada entre el
30 de noviembre de 2018 al 18 de noviembre de 2020 por la comercializacion
de diversos productos, entre ellos, “ACEITE SACHAINCHI 250ML” y “CAPS.
SACHA PERU 100 UND”.
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vi) Copia de 49 facturas y boletas de venta emitidas por la emplazada entre el
4 de octubre de 2017 al 24 de octubre de 2018 por la comercializacion de
diversos productos, entre ellos, “ACEITE SACHAINCHI 250ML” y “CAPS.
SACHA PERU 100 UND”.

vii) Copia impresa de diversas paginas web, tales como, www.mercadoperu.net,
www.tienda.ricatierra.com.pe, www.herbanica.com, en las que se ofrece en
venta un producto identificado como “SACHA PERU X120 UNIDADES
CAPSULAS”, “CAPSULAS SACHA PERU X 100 UNIDADES BIONATURISTA”
o “SACHA PERU CAPSULAS”, conforme se aprecia, a manera de ejemplo, a
continuacion:

Al respecto, la Sala ha podido ingresar a los enlaces consignados por la emplazada,
verificando dos de las mencionadas paginas a color conforme se advierte a
continuacion:
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Pagina web: www.tienda.ricatierra.com.pe

Pagina web: www.herbanica.com

Previamente al analisis de los medios probatorios presentados por la emplazada, la
Sala conviene en sefalar que, de acuerdo con lo establecido por el articulo 165 de la
Decision 486, teniendo en consideracién que la presente accion de cancelacion ha
sido interpuesta el 25 de setiembre de 2020, debe acreditarse el uso de la marca
de producto SACHA PERU vy logotipo dentro del periodo comprendido entre el
25 de setiembre 2017 al 25 de setiembre de 2020.

M-SPI-01/01 16-26

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pera / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe


http://www.tienda.ricatierra.com.pe/
http://www.herbánica.com/

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

Por lo indicado, no seran tomadas en cuenta:

- El detalle de ventas realizadas antes del 25 de setiembre de 2017 en el listado
presentado por la emplazada.

- Fotografias de 49 boletas de venta fisicas, en las cuales no es posible verificar
fecha de emision por cuanto son ininteligibles.

- Facturas de venta electrénicas emitidas con posterioridad al 25 de setiembre
de 2020.

Asimismo, si bien las copias impresas de paginas web e imagenes presentadas no
cuentan con fecha, considerando que la descripcion de los productos consignada
en los comprobantes de pago presentados coincide con las caracteristicas de los
productos que aparecen en dichas imagenes, seran evaluadas de forma
complementaria a los mencionados comprobantes que si cuentan con fecha cierta.

Cabe precisar que la marca SACHA PERU y logotipo se encuentra registrada para
distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la
medicina; sustancias dietéticas para uso meédico, alimentos para bebés; emplastos,
material para apdsitos; material para empastar los dientes y para improntas
dentales; desinfectantes; productos para la destruccién de animales dafinos;
fungicidas, herbicidas, capsulas para medicamentos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial.

De la revisidon de los demas medios probatorios presentados a fin de acreditar el
uso de la marca de producto SACHA PERU vy logotipo (Certificado N° 151670) para
identificar productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, se advierte lo
siguiente:

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelacion

- Los listados de ventas presentados, facturas electronicas, asi como facturas y
boletas de venta consignan como signos que identifican a los productos
comercializados las denominaciones “ACEITE SACHA INCHI 250ML” y/o
“CAPS. SACHA PERU 100 UND”.

- Enlas impresiones de capturas de pantalla e imagenes presentadas se observa
un envase identificado con el signo SACHA PERU vy logotipo con la descripcidn
de que contiene 100 unidades de capsulas, por lo que evaluadas dichas
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imagenes conjuntamente con los documentos contables presentados, es posible
considerar que la descripcion “CAPS. SACHA PERU 100 UND” consignada en
dichos documentos, hace referencia al mencionado producto, conforme se
aprecia a continuacion:

En tal sentido, de la valoracion en conjunto de los medios probatorios detallados
anteriormente, la Sala advierte que la emplazada ha utilizado el siguiente signo:

En el presente caso, se advierte que tanto la marca objeto de cancelacién como el
signo utilizado estan constituidos por la denominacion SACHA PERU en letras
mayusculas de color blanco con borde negro, acompanada de la figura de una planta
de la cual cae una gota, y en la parte inferior la imagen de 5 capsulas de color amarillo
dispuestas de forma irregular, tal como se observa a continuacion:

Marca registrada Signo utilizado

M-SPI-01/01 18-26

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pera / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

En tal sentido, la Sala considera que ha quedado acreditado el uso de la marca SACHA
PERU vy logotipo.

En consecuencia, corresponde ahora analizar si la marca objeto de cancelacién ha
sido puesta en el comercio o se encuentra disponible en el mercado para identificar los
productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial que identifica.

b) Respecto de los productos

En este aspecto, corresponde tener en cuenta lo siguiente:

- El registro sanitario presentado por la emplazada consigna que el producto
identificado con el nombre SACHA PERU corresponde a aceite de sacha inchi en
capsulas de gelatina y gelatina vegetal.

- En la captura de pantalla correspondiente a la pagina web www.mercadoperu.net
se advierte que el producto identificado con la marca SACHA PERU y logotipo es
descrito como “aceite de sacha inchi 100% natural, frasco 100 capsulas’.

- Si bien el producto identificado con la marca registrada cuenta con un registro
sanitario, el mismo ha sido emitido por DIGESA, entidad que autoriza la puesta en
el mercado de alimentos y bebidas de consumo humano, y cataloga al producto
identificado con el nombre SACHA PERU como un “alimento o bebida”, conforme
se aprecia a continuacion:
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- El sacha inchi (Plukenetia volubilis) es una planta cuyo fruto constituye un
superalimento, dado que posee una serie de nutrientes entre los que destaca el
omega 3, un acido graso esencial sobre todo para la formacion del cerebro en la
nifiez. Ademas, es un aliado clave en la reduccion de los niveles de colesterol en
sangre, entre otras propiedades nutritivas y saludables?®.

- Conforme se advierte de los comprobantes de pago presentados y segun la
informacion verificada por la Sala en diversas paginas web?®, el aceite de sacha
inchi también es comercializado en botellas, tal como se aprecia a continuacion:

Teniendo en cuenta lo mencionado, es posible concluir que el aceite de sacha inchi
constituye un producto alimenticio que, si bien puede ser utilizado como suplemento
nutricional y comercializado en capsulas, no corresponde a ningun producto incluido
en el distingue de la marca objeto de cancelacion, especialmente un producto
farmacéutico o de uso médico.

c) Respecto a la cantidad y modo de uso

Teniendo en cuenta lo sefalado en los literales a) y b), no corresponde pronunciarse
sobre el particular.

4. Conclusion

Por lo anteriormente expuesto, corresponde —al amparo de lo dispuesto en el
articulo 165 de la Decision 486— cancelar el registro de la marca SACHA PERU vy

8 Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-joya-amazonica-produccion-sacha-inchi-mejorara-innovadora-
tecnologia-peruana-816846.aspx
9 Tales como las siguientes:
- https://www.wong.pe/aceite-sacha-inchi-olivos-del-sur-extra-virgen-botella-250-ml-487567/p
- hitps://www.b2peru.pe/es/product/1506/aceite-extra-virgen-de-sacha-inchi-kimina
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logotipo (Certificado N° 151670), inscrito a favor Laboratorio Algas Marinas S.A.C.,
para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la
medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos,
material para apositos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes; productos para la destrucciéon de animales daninos; fungicidas,
herbicidas, capsulas para medicamentos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

5. Cuestion final

La emplazada manifestd en su recurso de apelacion que la accionante ha actuado
de forma maliciosa, por lo que solicita que se le imponga el pago de costas y costos.

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el tercer parrafo del articulo 146 de la
Decision 48670 y el articulo 55.3 del Decreto Legislativo N° 1075, las oposiciones
temerarias pueden ser sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT, por lo
que unicamente una oposicidén puede ser considerada como temeraria, mas no una
accion de cancelacion.

Asimismo, el articulo 126 del Decreto Legislativo 10752 que establece la posibilidad
de imponer el pago de costas y costos a la parte vencida, resulta también aplicable
al caso de oposiciones temerarias, mas no hace referencia a acciones de
cancelacién, por lo que la solicitud de la emplazada no resulta amparable.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion presentado por
Laboratorio Algas Marinas S.A.C.

10 Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo
interés, podra presentar, por una sola vez, oposicién fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la
marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una sola vez un plazo adicional de treinta
dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion.
Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.

1 55.3 Las oposiciones temerarias seran sancionadas con multa de hasta cincuenta UIT.

12 Articulo 126.- Costos y costas
A solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenara que la parte vencida asuma el pago de
costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto
la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

Lo establecido en el parrafo precedente es aplicable también para las oposiciones temerarias a que hace
referencia el articulo 23, sin perjuicio de la multa correspondiente.
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Segundo.- CONFIRMAR la Resoluciéon N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha
20 de mayo de 2021, que declar6 FUNDADA la accion de cancelacion interpuesta
y, en consecuencia, CANCELO el registro de la marca SACHA PERU vy logotipo
(Certificado N° 151670) para distinguir farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apdsitos; material para empastar los dientes y para
improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales
dafinos; fungicidas, herbicidas, capsulas para medicamentos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial.

Con la intervencion de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco y el voto
dirimente de Carmen Jacqueline Gavelan Diaz

Firmado digitalmente por GAVELAN
DIAZ Carmen Jacqueline FAU
20216072155 soft

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.03.2022 19:55:27 -05:00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DIAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Ivs.

Voto en discordia de las senoras vocales Sylvia Teresa Bazan Leigh y Virginia
Maria Rosasco Dulanto

Nuestro voto es porque se declare FUNDADO el recurso de apelacion formulado
por Laboratorios Algas Marinas S.A.C. y, en consecuencia, se REVOQUE la
Resolucién N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2021, en el
extremo en el que declaré fundada la accién de cancelacion interpuesta y canceld
el registro de la marca SACHA PERU vy logotipo (Certificado N° 151670) para
distinguir capsulas conteniendo aceite de sacha inchi de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial, por lo que deberia mantenerse vigente la mencionada marca
para distinguir dichos productos.

Nuestros fundamentos son los siguientes:
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Uso de la marca SACHA PERU vy logotipo (Certificado N° 151670)

Respecto de los productos

En este aspecto, corresponde tener en cuenta lo siguiente:

i)

ii)

El sacha inchi (Plukenetia volubilis) es una planta cuyo fruto constituye un
superalimento dado que posee una serie de nutrientes entre los que destaca el
omega 3, un acido graso esencial sobre todo para la formacién del cerebro en la
nifez. Ademas, es un aliado clave en la reduccién de los niveles de colesterol en
sangre, entre otras propiedades nutritivas y saludables™s.

En la captura de pantalla correspondiente a la pagina web
www.mercadoperu.net se advierte que el producto identificado con la marca
SACHA PERU y logotipo es descrito como “aceite de sacha inchi 100% natural,
frasco 100 capsulas”.

El registro emitido por DIGESA describe al producto identificado con el nombre
SACHA PERU como “ACEITE DE SACHA INCHI - SACHA PERU
BIONATURISTA, en capsulas de gelatina, gelatinas de origen vegetal de 10 und.
hasta 10000 und. en envase de pead.pet, plg’, conforme se aprecia a
continuacion:

13

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-joya-amazonica-produccion-sacha-inchi-mejorara-innovadora-
tecnologia-peruana-816846.aspx
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Teniendo en cuenta lo mencionado, se advierte que, si bien el aceite de sacha inchi
constituye un producto alimenticio, este posee propiedades beneficiosas para la
salud de las personas, por cuanto contiene nutrientes y acidos grasos, como el
omega 3, el cual es utilizado en la reduccion del colesterol en la sangre, siendo que,
al ser comercializado en capsulas, podria ser recetado por un profesional de la salud,
en ese sentido, ser catalogado como una sustancia dietética para uso médico.

b) Respecto a la cantidad y modo de uso

En atencidon a lo anterior, deberia evaluarse si la marca ha sido utilizada en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde a su naturaleza.

Del analisis conjunto de los medios probatorios presentados, se advierte lo

siguiente:

i) Si bien la emplazada ha presentado listados conteniendo informacion sobre
ventas realizadas de los productos “ACEITE SACHA INCHI 250ML” y/o “CAPS.
SACHA PERU 100 UND” entre los afios 2016 al 2020, los mismos son
elaborados de parte, por lo que requieren ser complementados con las ventas
cuyos comprobantes de pago hayan sido adjuntados.

i) De las 284 facturas de venta electronicas y 49 boletas de venta emitidas por la
emplazada entre el 8 de octubre de 2007 al 24 de setiembre de 2020 se advierte
la comercializacion de un total de 2 198 frascos del producto “CAPS. SACHA
PERU 100 UND”, conforme al siguiente detalle:

AR Cantidad de productos
no .
vendidos en frascos

2017 67

2018 607

2019 976

2020 548
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Teniendo en cuenta lo antes mostrado, se advierte que las facturas presentadas
acreditan el uso de la marca objeto de cancelacion para capsulas conteniendo
aceite de sacha inchi, en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de los
referidos productos y, por ende, su disponibilidad en el mercado, durante los tres
anos precedentes al inicio de la presente accion de cancelacion.

Atendiendo a lo dispuesto por el tercer parrafo del articulo 165 de la Decision 486
— que dispone que cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a
algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca,
tendria que ordenarse una reduccion o limitacién 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 y para ello tomarse en cuenta la identidad
o similitud de los productos o servicios — de lo cual concluirse lo siguiente:

— El registro de la marca SACHA PERU vy logotipo (Certificado N° 151670) fue
otorgado para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos
para bebés; emplastos, material para apdsitos; material para empastar los dientes
y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de
animales dafinos; fungicidas, herbicidas, capsulas para medicamentos de la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

— Luego de la evaluacién de medios probatorios, consideramos que éstos
acreditan el uso de la marca SACHA PERU y logotipo unicamente respecto de
capsulas conteniendo aceite de sacha inchi.

— En ese sentido, en aplicacion de los criterios contemplados en el recuadro
explicativo consignado en el punto 2.2 de la presente resolucién,-el producto
sobre el cual se habria acreditado el uso de la marca registrada materia de
cancelacién se encontraria comprendido dentro del género “sustancias
dietéticas para uso médico”. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicho genero
contiene otros productos no similares entre si, por cuanto cada uno es el
resultado de un proceso distinto de elaboracion y cuenta con finalidades
particulares, corresponderia mantener el registro de la marca cuestionada
respecto unicamente del producto capsulas conteniendo aceite de sacha inchi.
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2. Conclusién

Por lo anteriormente expuesto, nuestra opinion es que corresponderia —al amparo
de lo dispuesto en el articulo 165 de la Decision 486— mantener el registro de la
marca SACHA PERU vy logotipo (Certificado N° 151670), inscrito a favor
de Laboratorios Algas Marinas S.A.C., para distinguir capsulas conteniendo aceite
de sacha inchi de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
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