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Cancelacion de registro de marca de servicio porfalta de uso

Lima, ocho dejunio de dos mil dieciocho.

LANTECEDENTES

Con fecha 29 de diciembre de 2016, Textiles Mar Peru E.i.R.L. (Peru) solicito a
cancetacion del registro de la marca de servido PINK y logotipo1, que distingue
servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N0
76645, a favor de Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Estados
Unidos de America). Senalo que la marca objeto de cancelacion no ha sido
utilizada en el mercado para distinguir servicios de ia dase 41 de la
Nomenclatura Oficial, por su titular o por algun iicenciatario, dentro de los
paises de la Comunidad Andina.

Con fecha 28 de marzo de 2017, Victoria's Secret Stores Brand Management,
inc. absoivio el traslado de la accion de cancelacion argumentando que:
- Su empresa ha ganado notoriedad por la organizacion y presentacion de sus

famosos VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW, espectaculo de promocion
de sus productos y un show de entretenimiento para el publico consumidor.

- Los referidos desfiles demuestran el uso de su marca PINK en relacion a los
servidos de la clase 41 de la Nomenclatura Oficiai.

- Los videos que se adjuntan al presents escrito reproducen programas que
han sido transmltidos a traves del canal de cable TNT, en Peru y en otros
paises de la Comunidad Andina.

- Adjunto una lista con informacion sobre los palses en los que se ha licenciado
la transmision de ios desfiles de modas de VICTORIA'S SECRET (incluyendo
Colombia y Peru), asi como la programacion del canal de cable TNT Latin
America con las transmisiones de los desfiles de moda VICTORIA'S SECRET,
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incluyendo el porcentaje de rating obtenido en Colombia, Peru, Argentina,
entre otros.

- La fuente de la infomnacion es la empresa "KANTAR IBOPE", la cual es una
empresa Hder en el mercado de investigacion de medios y medicion de
audiencia teievislva. La referida empresa registra minuto a minuto el consumo
de television en Lima, Tmjillo, Piura, Chiclayo, Cusco, Arequipa y Huancayo.

-Adjunto medics probatorios2.

Con fecha 26 de mayo de 2017, Textiles Mar Peru E.I.R.L. argumento que la
empiazada se ha limitado a demostrar ei uso de la marca de producto
VICTORIA'S SECRET FASHION, la cual no es objeto de cuestionamiento;
asimismo, cuestiono !os medios probatorios presentados por dicha parte.

Con fecha 25 de julio de 2017, Victoria's Secret Stores Brand Management,
Inc. sena!6 que las pmebas presentadas demuestran el uso de la marca objeto
de cancelacion conjuntamente con la marca VICTORIA'S SECRET, el uso
simultaneo de marcas con respecto a un mismo producto o servicio es una
practica usual en e! mercado; asimismo, recalco que en los segmentos "PINK
NETWORK" y "UNIVERSE OF PINK", modelos de ta!la mundial lucen ropa de
!as marcas PINK, PINK y logotipo y LOVE PINK.

Mediante Resolucion N0 2681-2017/CSD-INDECOPi de fecha 12 de setiembre
de 2017, la Comisi6n de Signos Distintivos declaro FUNDADA la accion de
canceiacion y, en consecuencia, CANCELO el registro de la marca de servicio
PINK y logotipo (Certificado ? 76645). Considero que los medios probatorios
presentados por la emplazada no cumplian con acreditar el uso de la marca
objeto de cancelacion, en el Peru o en algun otro pafs de la Comunidad Andina,
para distinguir los servicios para ios cuales fue registrada.

Con fecha 27 de marzo de 2017, Victoria's Secret Stores Brand Management,
Inc. interpuso recurso de apeiacion argumentando que:
- La Comision ha reconocido la existencia del programa denominado
VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW, relacionado con los desfiies de
moda de prendas de vestir de la empresa VICTORIA'S SECRET, el cual ha
sido transmitido via television y/o cable entre los anos 2014 y 2016, en los
paises de Colombia y Peru.

2 Con escritos de fechas 21 de abril y 7 de j'unio de 2017, !a empiazada adjunto medios probatorios
adidonales.
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- De Sos medics probatorios se advierte que:
(i) En desfile del ano 2013 hay un segmento denominado "PINK Network" y

en el desfile del ano 2014 hay otro denominado "Universe of PINK", en
relacion con la programacion de desfiles de moda que realiza su empresa.
Dichos desfiles han sido transmitldos a traves del cana! de cable TNT, en
e! Peru y en otros paises de la Comunidad Andina, dentro del periodo
relevante de prueba.

(ii) En el listado de informacion sobre los paises en ios que se ha licenciado
ia transmision de los desfiles de modas de VICTORIA'S SECRET, se
aprecia que en el mercado formado por America Latina (que incluye Peru
y Colombia) las emisiones de los shows se hicieron a traves del canal
TNT Latin America.

(iii) Se suscribieron 4 contratos de licencia (para la transmision via television
convenciona! y televisiva par cable) de los famosos desfiles organizados
por su empresa.

(iv) Ofrecio una declaracion jurada emitida por Astrid McGeeny, abogada
regional asociada de Turner Broadcasting System Latin America Inc,
quien dedaro que ios desfiles fueron emitidos y transmitidos en vivo a
traves de la red basica de television pagada llamada "TNT" (Latin
America), en toda America Latina incluyendo Peru y Colombia, los dias 19
de diciembre de 2014, 21 de diciembre de 2015 y 16 de didembre de
2016.

- De acuerdo a su po!Itica comercial, su empresa hace uso conjunto de ias
marcas VICTORIA'S SECRET (marca de la empresa) y P!NK (marca
especial) en relacion con los servicios de ia clase 41 que distingue, practica
que es pemnitida por iey.

A pesar de haber sido debidamente notificada, la accionante no absolvio e!
trasiado del recurso de apelacion.

II. QUESTION EN DISCUS10N

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera detemninar si se ha
acreditado e! uso de la marca de servicio PINK y logotipo (Certificado ?
76645), para distinguir servicios de ia clase 41 de la Nomenciatura Oficial.
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III. ANAL1SIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. infarmedeAntecedentes

Se ha verificado que Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Estados
Unidos de America) es titular del registro de ia marca de servicio constituida per
la denominacion PINK y logotipo, conforme al modelo, que distingue
organizacion y presentacion de espectaculos de moda con fines de
entretenimiento de la clase 41 de la Nomenciatura Oficia), inscrita ei 27 de
mayo de 2013, bajo Certificado N6 76645, vigente hasta el 27 de mayo de
2023.

2. Cancelacion por falta de uso

2.1. Marco conceptual

El arfcicu!o 165 de la Decision 486 estabiece que, a solicitud de persona
interesada, la Oficina Naciona! Competente cancelara el registro de una marca
que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un
licendatario o por otra persona autorizada para eilo en al menos uno de los
Raises Miembros, durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicio la accion de cancelacion.

Esta nonna dispone que ia accion de cancelacion solo podra iniciarse una vez
que hayan transcurrido tres anos contados a partir de la fecha de notificadon
de ia resoiucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva
en la via administrativa. Adicionalmente, dispone que la canceiacion de un
registro par falta de usa de la marca tambien podra solicitarse como defensa en
un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe senaiar 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
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esenciales esta la de contribuir a que la marca se consolide como bien
inmaterial mediante la asociacion entre signo y producto en ia mente de los
consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular,
un usa 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 detemninar si un nuevo signo so!icitado y una marca anteriormente
registrada son o no confundibies. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene
por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el
abanico de posibi!idades que no estan siendo usadas para facilitar que nuevos
solicitantes puedan acceder a estas.

2.2 Canceladon parcia! del realstro

El tercer parrafo del articulo 165 de la Decision 486 establece que cuando la
falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para ios cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una
reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en
el registro, elitninando aqueilos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado; para el!o, se debera tomar en cuenta la identidad o simiiitud de los
productos o servicios.

De acuerdo a esta disposidon, en aqueilos casos en los que el titular de una
marca registrada no demuestre e! uso de todos los productos o servicios para
los cuaies se encuentra registrada, !a autoridad ordenara la reduccion o
limitacion dei registro de forma tal que identifique unica y exclusivamente ios
productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.

Segun sea el caso, la Autoridad debera decidir si dispone que ia marca
mantenga su vigencia para todos los productos o servidos consignados en el
registro o si limita los productos o servicios que distinguira la marca en el future
a los efectivamente utilizados en ei mercado; todo en funcion a las pruebas que
se aporten en el respective procedimiento. Esto ultimo es lo que se conoce
como cancelacion parciai del registro.

Elhecho de quela Autoridad tenga mayores opciones a! momento de resolver
las acciones de cancelacion no significa que esta figura haya variado o que se
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hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decision 486 - a! igual
que la normativa anterior- establece que toda persona interesada podra
solicitar a la Oficina Nacional Competente la canceiacion del registro de una
marca que no hubiese sido usada por su titu!ar, par un licenciatario o por otra
persona autorizada para ello, sin motive justificado, en al menos uno de los
Raises Miembros, durante !os tres anos consecutivos precedentes a !a fecha
en que se inicio la accion de cancelacion (articulo 165). En ese sentido, la
norma no prove la posibitidad de que el interesado opte entre solicitar la
cancelacion dei registro en forma total (figura tradicionai de la cancelacion) o la
canceiadon de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha
sido acreditado (cance!aci6n parcial).

Par las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite
una cancelacion "parcial", ia Autoridad - en aplicacion del principio de impulso
de oficio, recogido en el articulo IV del Titulo Preliminar y 154 del TUO de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - debera encausar
dicha solicitud y tramitarla como cuaiquier otra solicitud de cancelacion,
debiendo infomnar este hecho al interesado, asi como al titular de la marca
materia de la cancelacion, de tal forma que las partes tengan pleno
conocimiento de la cuestion controverfcida en el procedimiento. Ast, el titular de
la marca tomara conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada
uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se
procedera a cancelar total o parciaimente el registro, segun sea el case.

La Sala considera pertinente senalar que si bien la posibilidad de cancelar
parciaimente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una
carga probatoria mayor a la que tema bajo el regimen anterior, esta figura
constituye una herramienta util que contribuye a que la canceiacion cumpla de
mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de
ilustracion, conviene sehalar que la posibilidad de cancelar parciaimente un
registro par falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos
jundicos como el espanol y el Sistema Comunitario Europeo.

2.3 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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(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaieza de ios productos o servicios y ias modalidades en que se efectua
su comercializacion en el mercado; y

(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Paises Miembros, segun io estableddo en ei parrafo
anterior.

Asimismo, la norms preve que el uso de ia marca en modo tat que difiera de la
forma como ha sido registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su caracter distintivo no motivara la cancelacion de! registro por fa!ta de
uso, ni disminuira ia proteccion que corresponda a ia marca.

A fin de determinar cuando y como se cumple con !a obligacion de uso de la
marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia3 - que tambien resulta
aplicable a la Decision 486- ha interpretado lo siguiente:

En cuanto a !a forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera
que no basta con ia mera intencion de usarla o con la publicidad de la
misma, sino que el uso debe manifestarse extema y publicamente, para que
sea real y no simplemente forma! o simboiico.
En cuanto al elemento cuantitativo: 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 ia empresa que uti!iza la marca. Ast, si una marca
distingue bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso !a
demostracion de que en un ano 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 e! maiz, porque en un ano solo
se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del periodo previsto en la norma comunitaria para la
utilizacion de ia marca, se establece claramente que se incurrira en la causal

3 Proceso ? 17-1P-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N0 199, publicada el 26 de enero de
1996,pp.30 y ss; Proceso ? 11-1P-96, Gaceta Ofidal del Acuerdo de Cartagena ? 299, pubiicada e!
17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso ? 22-1P-2005, Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena
? 1207, pubiicada e) 16 dejunio del 2005, pp. 2-13.
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cuando la marca no se hubiese usado durante ios tres anos consecutivos
precedentes a la interposicion de la accion de cancelacion.

A tenor de lo establecido en el artfculo 167 de ia Decision 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 reguiaridad y la cantidad de la
comercializacion de las mercancias identificadas con la marca.

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

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en ia Resoiucion ? 1183-
2005/TPI-1NDECOP! de fecha 8 de noviembre del 2005 {precedente de
observancia obfigatoria que establece /os chterios para !a aplicacion del tercer
parrafo del articulo 165 de !a Decisi6n 486), modificada par la Reso!uci6n ?
2076-2016/TPI-INDECOP1 de fecha 27 de junio de 2016 (precedente de
observancia obiigatoha que modifica el precedente aprobado mediante
Resolucion ? 1183-2005/TPI'iNDECOPI):

(i) La norma dispone que la Autoridad "ordenara" la reduccion o iimitacion de la
lista de los productos o servicios cuyo uso no haya side acreditado, por lo
que la norma no estabiece una facultad sino que impone una obligacion: la
de cancelar parciaimente el registro de una marca respecto a aquellos
productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

(ii)La norma establece - refiriendose a la reduccion o limitacion antes senaiada
- que debera tomarse en cuenta la "identidad o simiiitud" de los productos o
serviaos.

La Sala considera que ia identidad o similitud debe evaluarse respecto de los
productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentldo, para
mantener un producto o servicio en e! registro de la marca, la Autoridad debera
detemninar:
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a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio identico 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 ia iista de productos o servicios
que esta distingue se debera verificar no solo si dicho producto o servicio
se encuentra comprendido en un genero de productos o servicios
distinguidos expresamente por la marca, sino tambien si tal producto o
servicio guarda similitud con los demas productos o servicios
comprendidos dentro dei genera. El hecho que se acredite el uso de una
marca para un producto o servicio comprendido en un genera de
productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina
automaticamente que se deba mantener la vigencia de! registro con
reladon a dicho genero de productos o servicios, ello estara condicionado
a que los productos o servicios especificos, cuyo uso se ha acreditado,
guarden similitud con ios demas productos o servicios comprendidos en el
genera distinguido en el registro de la marca, caso contrario
correspondera reducir o iimitar los productos o servicios identificados con
la marca unicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

La intencion de la nomna - a chterio de la Saia - no es mantener ei registro de
una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, ademas, para
"sus similares". La figura de la cancelacion de la marca tiene par objeto reflejar
del modo mas precise la realidad de! uso de la marca en el registro que !a
respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto
de los productos o servicios para los cuaies efectivamente se acredita el uso en
el mercado y, ademas, para "sus similares", se estaria contraviniendo la
finalidad de la accion de canceiacion, asi como ampliando la lista de productos
o servicios del registro de la marca, generando ello una contravencion a lo
dispuesto en el articulo 139 inciso f) de la Decision 4864.

Consecuentemente, si Unicamente se acredita el uso de la marca para
distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en aiguno
de los supuestos antes descritos, se procedera a la cancelacion de su registro,

4 Articulo 139.- "El pefitorio de ia solicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:
f) la indicacion expresa de IDS productos o servicios para ios cuaies se solicita el registro de la marca;
(...)".
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tal como sucede en los casos en los que no se presents prueba aiguna que
acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta Qtil tomar
como referenda el siguiente cuadro explicativo:
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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 identica o similar para distinguir los
productos o servicios que fueron materia de cancelacion, ya que dicha
circunstancia debera ser evaluada par la Autoridad en el respective
procedimiento de registro de marca.
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2.4 Forma deLusode_ia 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, ast como los
productos y servicios correspondientes, ya que soio 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, !a venta de tales
productos (facturas, boletas de venta)5 en la cantidad suficiente que,
dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisicion del producto de
que se trate, pueda razonablemente reveiar un uso efectivo de la marca en el
respective producto.

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

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

Al respecto, si bien la presentaclon 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 relacion directa con el producto

5 Dichos documentos deberan consignar expresamente ia marca registrada o, en todo caso, e) codigo
que se use para identificar a ia misma, lo cual tambien debe ser acreditado debidamente. Asimismo, ei
uso de ia marca registrada debera apreciarse con respecto a !os productos que distingue y no a tituio
de nombre comerdal (a saber, en el encabezado de la factura o en et nnembrete de la misma), dado
que dicho uso solo acredifaria el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercido de
sus actividades economicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el
mercado.
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(sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)6, dichas pruebas no
seran idoneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse
con precision la fecha de su produccion, elaboradon o impresion y su efectiva
puesta en el mercado.

Lo dicho con relacion a las marcas de producto no se apiica sin mas a las
marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este case, el empleo de la
marca de servicio puede limitarse ai 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, redbos 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 (carteies, listas de precios, catalogos, volantes,
tripticos, encartes, presupuestos, papei 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 servido la
pubiicidad tiene mas importancia que en el de las marcas de producto, siendo
)o mas importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la
marca identifica un orlgen empresarial determinado.

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

6 Al respecto, cabe senalar que las facturas son documenfos de naturaleza mercantii en los que, por io
general, ademas de incluirse una descripcion del articulo o artlculos que son objeto de venta, se
consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con [os especiales o especificos
cfisenos o elementos graficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituiran pruebas a fomarse
en cuenta, entre otras: la pubiicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la
marca mixta, las ordenes de confeccion de etiquetas o la Empresion de envolturas que sean capaces de
crear conviccion sobre ei uso de la marca tai cuai fue registrada.
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2.5 Pruebas de uso de !a marca de servicio PINK v loootipo (Certificado N0
76645)

En atencion a lo indicado en el numeral precedents, para efectos de analizar el
uso de una marca en e! mercado, se deben verificar los siguientes criterios:
a) Que el signo que el tituiar de la marca utiiiza en ei mercado sea identico a la

marca registrada, sa!vo que las diferencias esten referidas a detalles o
elementos que no alteren su caracter distintivo.

b) Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibies en el mercado, en la cantidad y de!
modo que nomnalmente corresponde.

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

Cabe precisar que para la evaluacion 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 Decision 486, debe acreditarse ei uso de la marca materia de
cancelacion, dentro de (os tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que
se Enicio la accion de cancetacion.

A fin de acreditar e! uso de la marca objeto de canceladon, la emplazada
adjunto ios siguientes medios probatorios:

- 2 CD'S.

- Copia de capturas de pantalla de la pagina web "YouTube" de fecha 7 de
agosto de 2014.

- Copia de impresiones fotograficas.
- Documentos denominados "2015 VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW

LICENSESS/WEB ADDRESSES 11.23.15" y "VICTORIA'S SECRET
FASHION SHOW Pay/P 18-49".

- Impresiones de !a pagina web http://www.kantaribodemedia.oe/
- 4 contratos de licencia emitidos desde et 28 de agosto de 2012 al 8 de julio

de 2015.
- Impresion de !a pagina web Wikipedia.
- Declaracion jurada de Astrid McGeeney, Abogada Regional Asociada de

Turner Broadcasting System Latin America, Inc.
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En el presents caso, de !a revision de los medics probatorios presentados por
Victoria's Secret Stores Brand Management, inc. a fin de acreditar ei uso de su
marca de serviclo PINK y iogotipo (Ceri:ificado ? 76645), se advierte lo
siguiente:

a) Respecto al siano utilizado por la emplazada

En el presente caso, en algunos de los medios de prueba presentados, se

observa el signo KJL s3£a^a£3a2 (el cual es identico a la marca objeto de
cancelacion), tal como se advierte a continuacion:

De la evaluacion de los medios probatorios se advierte lo siguiente:

• De los 2 CD'S presentados, se visualiza !a grabacion de la transmision de
dos desfiles de modas tituiados 'VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW",
correspondiente a los anos 2013 y 2014, en [os que se aprecian modelos
vistiendo prendas de vestir de la marca VICTORIA'S SECRET y se hace
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referenda a prendas de vestir de la marca PINK (en los segmentos
University of Pink y Pink Network).

• De la copia de captura de pantalla de la pagina web "YouTube" de fecha 7
de agosto de 2014, se aprecia ei desfile denominado "VICTORIA'S SECRET
FASHION SHOW" correspondiente al ano 2013, en cuyo fondo se advierte
una pantaila en donde flgura la marca PINK y logotipo.

• De la copia de impresiones fotograficas, se advierten modelos utilizando
prendas de vestir identificadas con la marca PINK y iogotipo.

• De ios documentos denominados "2015 VICTORIA'S SECRET FASHION
SHOW LICENSESS/WEB ADDRESSES 11.23.15" y "VICTORIA'S SECRET
FASHION SHOW Pay/P 18-49", se advierte en [os mismos los paises en los
que se ha iicenciado ia transmision de los desfiles de modas de VICTORIA'S
SECRET (incluidos e! Peru, Colombia y Ecuador) y la programadon del
canal TNT Latin America, en la que se trasmitio el VICTORIA'S SECRET
FASHION SHOW" en los anos 2014,2015 y 2016.

En los referidos medios probatorios no se evidencia el uso de la marca PINK
y iogotipo.

• De las impresiones de !a pagina web http://www.kantaribodemedia.oe/, se
advierte informacion diversa sobre la empresa Kantar Ibope Media.

En las referidas impresiones no se evidenda el uso de la marca PINK y
iogotipo.

• De los 4 contratos de licencia emitidos desde el 28 de agosto de 2012 al 8
de julio de 2015, se advierten los contratos celebrados entre Alfred Haber
Distributions Inc. y Ecor LTDS o Turner International Inc, correspondientes a
las licencias del programa "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW",
conrespondiente a los anos 2014, 2015 y 2016.

En los referidos medios probatorios no se evidencia ei uso de la marca PINK
y iogotipo.
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• De la impresion de la pagina web Wikipedia, se aprecia informacion
relacionada al evento VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW" (las
modelos y cantantes que participaron en los mismos, informaclon sobre los
desfiles realizados, entre otros).

• De la Declaracion Jurada de Astrid McGeeney, Abogada Regional Asociada
de Turner Broadcasting System Latin America, Inc., se advierte que el
"VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", correspondiente a los anos 2014,
2015 y 2016, fueron emitidos y transmitidos en vivo en el canal TNT (Latin
America) en America Latina, incluyendo Peru y Colombia.

En la referida Declaracion Jurada no se evidencia ni se hace referenda al
usa de la marca PINK y logotipo.

Si bien en el contenido de los 2 CD'S presentados, la copia de la captura de
pantalla de la pagina web "YouTube" y en las impresiones fotograficas se
consigna la marca PINK y logotipo, no se advierte el uso de ia referida nnarca
para distinguir organizacion y presentacion de espectacuios de moda con fines
de entretenimiento de la clase 41 de la Nomendatura Oficial, sino para
identificar una iinea de ropa.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Saia considera que del anaiisis de los
medics probatorios presentados no se evidencia en uso de la marca PINK y
logotipo (Certificado ? 76645), ya sea en el Peru como en cualquier otro pais
miembro de la Comunidad Andina, para distinguir los servicios para los cuales
fue registrada.

Finaimente, en la medida que no se ha cumplido con acreditar lo requerido en
ei numeral a), no corresponde analizar si se han cumplido con los criterios
estabiecidos en los numerales b) y c) en el presente caso.

Conclusion

Por lo expuesto precedentemente, en aplicacion de lo dispuesto en los articulos
165 y 166 de la Decision 486, corresponde cancelar porfalta de uso el registro
de la marca de servicio PINK y logotipo (Certificado N0 76645).
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IV. RESOLUCION DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolucion ? 2681-2017/CSD-INDECOPI de fecha 12 de
setiembre de 2017, que declare fundada la accion de cancelacion interpuesta y
CANCEL6 el registro de la marca de servido PINK y logotipo (Certificado N0
76645).

Con la intervencion de /os Vocales: Nestor Manuel Escobedo Ferradas,
Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Maria
Soledad Ferreyros Castaheda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

'€?>

NESTOR1VIANUEL i^COBEDO FERRADAS
Presidente d^fa Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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