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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 3331-2019/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 790130-2019

ACCIONANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

EMPLAZADA : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A.

MATERIA : CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
POR FALTA DE USO

Lima, 23 dejulio de 2019

1. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de marzo de 2019, BANCO DE CREDITO DEL PERU, de Peru, solicito la
cancelacion de la marca de servicio constituida par la denominacion EL CHANCHITO
MILLONARIO, que distingue seguros, negocios financieros, negocios monetarios,
negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificacion Internacional, inscrita con
certificado ? 12280, vigente hasta el 10 de octubre de 2027, a favor de BANCO
INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A, de Peru.

El accionante senalo que el titular de la marca EL CHANCHITO MILLONARIO no ha
sido usada con relacion a los servicios para los cuales fue registrada durante los tres
anos precedentes a la accion de cancelacion.

Mediante escrito de fecha 19 dejunio de 2019, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
S.A.A. absolvio el traslado de la accion de cancelacion, senalando lo siguiente:

Su marca EL CHANCHITO MILLONARIO ha sido usada para la promocion y
comercializacion de su producto CUENTA MILLONARIA desde 1997 hasta el
presents.

Ha venido usando su marca como una forma de promover el ahorro y vinculandola
con los beneficios que esta otorga a sus clientes, en su caso, a traves de un
"chanchito" que se ofrece fisicamente en sus tiendas financieras Interbank.
La principal conexion entre su marca EL CHANCHITO MILLONARIO y la realizacion
de su negocio es el producto CUENTA MILLONARIA, cuyo beneficio en el tiempo
es un sorted que tiene muchos anos en el mercado y que premia a los ganadores
con un departamento y un auto; y, actualmente, con un departamento, un auto y un
viaje.

El uso de su marca se da a traves de objetos que identifican el ahorro, en este caso
un "chanchito" (una alcancfa), el cual que reparte como obsequio a sus clientes que
abren una CUENTA MILLONARIA.
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Un ejemplo de ello es el registro en las clases 35 y 36 de la marca figurativa
que evoca la figura del "chanchito" en forma de alcancia de ceramica.
Tiene publicidad que relaciona su Cuenta Millonaria con la figura de "El Chanchito
Millonario" incluyendo artes donde se muestra una alcancfa con forma de chanchito.
De las pruebas aportadas considera que se ha acreditado no solo la compra y
produccion de bienes que se utilizaron en la exposicion de la marca EL
CHANCHITO MILLONARIO, sino tambien el involucramiento de dicha marca en el
conjunto de artes y acciones publicitarias que conllevan a la fidelizacion de sus
clientes al producto financiero CUENTA MILLONARIA, relacionado a la captacion
de ahorros de los clientes persona natural.
Adjunto medios probatorios que considero pertinentes.

Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2019, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
S.A.A. adjunto medios probatorios adicionales (facturas correspondientes a los anos
2016, 2017 y 2018).

2. QUESTION EN DISCUSION

La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinar si se
ha acreditado el uso de la marca de servicio EL CHANCHITO MILLONARIO (certificado
?12280).

3. ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSION

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que BANCO
INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A., de Peru, es titular del registro de la marca de
servicio constituida por la denominacion EL CHANCHITO MILLONARIO, que distingue
seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, de la clase
36 de la Clasificacion Internacional, inscrita el 10 de octubre de 1997, con certificado ?
12280, vigente hasta el 10 de octubre de 2027.

Dicho registro se otorgo pormandato de la Resolucion ? 13830-1997/OSD-INDECOPI,
de fecha 10 de octubre de 1997.

3.2. Cancelacion del registro de una marca

El articulo 165 de la Decision 486 establece que la Oficina Competente 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 los Paises Miembros,
por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres
anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. La
cancelacion de un registro par falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como
defensa 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 los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca,
se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o sen/icios
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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.

3.3. Analisis del usp de la marca

El articulo 166 de la Decision 486 establece que 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 efectua su
comercjalizacion o prestacion en el mercado.

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 demuestren 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.

En aquellos casos en que el titular de la marca presents como medios de prueba de uso
documentos emitidos por terceras personas - como por ejemplo facturas, boletas de
venta, publicidad, entre otros -, teniendo en cuenta que tales documentos han sido
presentados par el propio titular de la marca, se considerara que dichas pruebas han
sido emitidas par personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo
165 de la Decision 486 y en aplicacion del Principio de Presuncion de Veracidad
contenido en el articulo IV del Tftulo Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la
forma prescrita pordicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

En el presente caso, a fin de demostrar el uso de la marca EL CHANCHITO
MILLONARIO (certificado ? 12280), la emplazada adjunto los siguientes medios
probatorios:

1) Impresiones obtenidas de su pagina web https://interbank.pe/cuentas/cuentas-
ahorro/cuenta-millonaria (fojas 23 y 24).

2) CD que contienen 04 facturas emitidas por E&M IMPORT a BANCO
INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK con fechas 15 de noviembre de
2017, 06 de diciembre de 2017,09 de diciembre de 2017 y 13 de diciembre de 2017.

3) Copias de facturas emitidas por E&M IMPORT a BANCO INTERNACIONAL DEL
PERU S.A.A. - INTERBANK en el periodo comprendido del 22 de febrero de 2016
al diciembre de 2018 (fojas 38 a 61).

Previamente a evaluar los medios probatorios presentados cabe citar el criterio recogido
por la Sala de Propiedad Intelectual con relacion a las pruebas de uso de las marcas de
servicio. Asi, la Sala ha senalado lo siguiente:

"(...) Lo dicho con relacion a las marcas de producto no se aplica sin mas a las marcas
de servicio (porsu 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 semcio.
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En atencion a ello, seran medios de prueba idoneos a fin de acreditar el uso de una
marca de sen/icio, ademas de facturas, recibos por honorarios o contratos de se/v/c/o,
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), as/ como publicidad efectiva de la marca con relacion a /os servicios que
distingue.

Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene m^s importancia que
en la marca de producto. Lo mas importante es ver si la publicidad basta para indicar
que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado1".

Ahora bien, los medios probatorios presentados deberan acreditar el uso de la marca
materia de cancelacion en el periodo de los tres anos consecutivos precedentes a la
fecha de interposicion de la accion de cancelacion. Asi, teniendo en cuenta que la
presente accion de cancelacion ha sido interpuesta el 19 de marzo de 2019, debe
acreditarse el uso de la marca EL CHANCHITO MILLONARIO (certificado ? 12280),
durante el periodo comprendido del 18 de marzo de 2016 al 18 de marzo de 2019.

Al respecto, cabe senalar que no se tomaran en cuenta para el presents analisis
aquellos documentos que no se encuentren dentro del periodo de prueba senalado en
el parrafo precedente.

En tal sentido, no se tendran en cuenta las facturas emitidas par E&M IMPORT con
fechas 16 de marzo de 2016, 02 de marzo de 2016 y 22 de febrero de 2016, toda vez
que dichos documentos se encuentran fuera del periodo de prueba antes citado.

De la revision de las pruebas restantes, se advierte lo siguiente:

De las impresiones obtenidas de su pagina web
httDS://interbank.pe/cuentas/cuentas-ahorro/cuenta-millonaria se aprecia
informacion de la "Cuenta Millonaria"; sin embargo, no se aprecia la presencia de la
denominacion EL CHANCHITO MILLONARIO:

1 Tornado de la Resolucion ? 0779-2004/TPI-INDECOPI, recaida en el Expediente ? 186485-2003.
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La£_copias.de..las_facturas emitidas Por E&M IMPORT y dirigidas a BANCO
INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK, acreditan que esta contrato
con dicha empresa la elaboracion de "alcancias chicho's", "alcancias chicho's
ceramica", "alcancias chanchos ceramica":
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Sin embargo de_dichos documentos contables no se aprecia la presencia de la
marca EL CHANCHITO MILLONARIO, objeto de la presente accion.

Ahora bien, de una valoracion de los medios probatorios presentados, se advierte que
en ninguno de ellos se aprecia el uso de la marca EL CHANCHITO MILLONARIO
(certificado ? 12280) aplicada a distinguir servicios de seguros, negocios financieros,
negocios monetarios, negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificacion
Internacional.

Por lo expuesto, se concluye que la emplazada no ha logrado demostrar el uso de la
marca denominativa EL CHANCHITO MILLONARIO (certificado ?12280) para
distinguir los servicios_para los cuales fue registrada, en la'forma y modo establecido'en
los articulos 165 y 166 de la Decision 486; por lo que corresponde declarar-fundad~a1a
accion de cancelacion interpuesta por BANCO DE CREDITO DEL PERU.

Lai presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las^acultades conferidas por los articulos 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 Legislativo ? 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
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? 1075; asi como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedact Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LACOMISION

Declarar FUNDADA la accion de cancelacion interpuesta por BANCO DE CREDITO
DEL PERU, de Peru; y, en consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de servicio
constituida por la denominacion EL CHANCHITO MILLONARIO, para distinguir seguros,
negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobitiarios, de la clase 36 de la
Clasificacion Internacional, inscrita con certificado ? 12280, vigente hasta el 10 de
octubre de 2027, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A, de Peru.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcia,
Gisella Carla Ojeda Brignole y Efrain Samuel Pacheco Guillen.

•'aN&«S ^egistrese y comuniquese

STO-IVIELONTTGy

v
^Y AtTGUSTO-IVIELONrTGARCJA

Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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