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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 4090-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 701373-2017

ACCIONANTE : KIKO S.p.A.

EMPLAZADO : VITO VILLANELLA MARK

MATERIA : CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USD

Lima, 12 de diciembre de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de abril de 2017, KIKO S.p.A., de Argentina, solicito la cancelacion del registro
de marca de producto constituida por la denominacion KEIKO, inscrita a favor de VITO
VILLANELLA MARK, de Peru, con certificado ? 179934, para distinguir preparaciones para
blanqueary otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar
y raspar; jabones; productos de perfumena, aceites esenciales, cosmeticos, lociones
capilares; dentifricos, de la clase 03 de la Clasificacion Internacional.

La accionante manifesto que la referida marca no ha sido utilizada por su titular o por persona
autorizada para distinguir todos y cada uno de los productos para los cuales fue registrada
durante los tres anos precedentes a la fecha de inicio de la presente accion. Amparo su accion
en el articulo 165 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial.

Pese a haber sido debidamente notificado, el emplazado, VITO VILLANELLA MARK no
absolvio el traslado de la accion de cancelacion, por lo que mediante proveido de fecha 25 de
setiembre de 2017, paso el expedients a resolver, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 170 de la Decision 486.

2. QUESTION EN DISCUSION

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinarsi se ha acreditado
el uso de la marca de producto KEIKO, inscrita con certificado ? 179934, a favor de VITO
VILLANELLA MARK.

3. ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSION

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que VITO
VILLANELLA MARK, de Peru, es titular de la marca de producto constituida por la
denominacion KEIKO, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para

Pagina 1 de 3
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTVAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I 'Web: www.indecopi.gob.pe



lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de
perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones capilares; dentifricos, de la clase 03 de
la Clasificacion Internacional, inscrita el 23 de setiembre de 2011, con certificado ? 179934,
vigente hasta el 23 de setiembre de 2021. Dicho registro se otorgo por mandato de la
Resolucion ? 015095-2011/DSD-INDECOPI, la misma que fue notificada el 24 de abril de
2012.

3.2. Cancelacion del reqistro de una marca

La cancelacion del registro de una marca par falta de uso procede cuando sin motivo
justificado esta no ha sido utilizada en el mercado para identificar los productos o servicios
para los cuales fue registrada, durante un periodo de tiempo determinado.

El articulo 165 de la Decision 486 establece que "la Oficina Competente ("entiendase la
Comision^ cancelara el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada,
cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de /os Raises
Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante
/os tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion.
La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como
defense en un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada (...)".

Ademas, dicha norma senala que "(...) cuando la falta de uso de una marca solo afectara a
uno o algunos de /os productos o se/v/'c/os para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenara una reduccion o limitacion de la lista de /os productos o sen/icios 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 /os productos o semcios".

De la norma citada en los parrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir la
cancelacion de un registro, debera acreditarse que la marca cuya cancelacion se solicita, ha
sido usada en alguno de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, para distinguir los
productos o servicios para los cuales fue inscrita.

3.2.1. Analisis del uso de la marca

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien
debera acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestran la regularidad y la
cantidad de comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, o algun otro tipo
de documento, tal como lo establece el articulo 167 de la Decision 486.

3.2.2. Aplicacion al caso concreto

De lo actuado en el presente expedients, se ha verificado que, a pesarde habersido notificado
por edicto, tal como constan en las publicaciones de fecha 31 de mayo de 2017 (fojas 28 y
29), el emplazado, VITO VILLANELLA MARK, no ha presentado prueba alguna tendiente a
demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca de producto KEIKO, para distinguirlos
productos para los cuales fue registrada.

En tal sentido, al estar la carga de la prueba de parte del titular de la marca, conforme lo
senala el articulo 167 de la Decision 486, se tiene por no acreditado el uso del signo materia
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de la presents cancelacion, par lo que corresponde declararfundada la accion interpuesta por
KIKO S.p.A.

La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes mencionadas y
en ejercicio de las facultades conferidas par los artfculos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislative) ?
1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo ? 1075; asi como par los articulos
50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA la accion de cancelacion interpuesta por KIKO S.p.A., de Argentina, y; en
consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de producto constituida par la
denominacion KEIKO, inscrita a favor de VITO VILLANELLA MARK, de Peru, con certificado
? 179934, para preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumena,
aceites esenciales, cosmeticos, lociones capilares; dentifricos, de la clase 03 de la
Clasificacion Internacional.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Hugo Fernando Gonzalez Coda,
Gisella Carla Ojeda Brignole y Sandra Patricia Li Carmelino.

Registrese y comuniquese
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HUGO FEI^NAND6~GOMZAt-EZ CODA
Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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