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RESOLUCION N° 1738-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 977849-2022/DSD

ACCIONANTE ; EUROFARMA PERU S.A.
EMPLAZADA ; PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.
Accidén de cancelaciéon del registro por falta de uso: Fundada

Lima, treinta de setiembre de dos mil veintiséis.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de noviembre de 2022, Eurofarma Peru S.A. (Peru) solicité la
cancelacién del registro por falta de uso de la marca de producto constituida por la
denominacion ANARA, que distingue productos farmacéuticos y demas productos
de la misma clase de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, (Certificado N° 15653)
registrada a favor de Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. Manifesté que la
referida marca no esta siendo utilizada en el mercado. Asimismo, se reserva el
derecho de solicitar el registro de la marca ANARA y/o similares en la clase 5.

Con fecha 17 de febrero de 2023, Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. (México)
absolvio el traslado de la accion de cancelacion manifestando que la marca objeto
de cancelacion ha sido usada activamente en el mercado peruano. Adjunté medios
probatorios para demostrar el uso de la marca.

Mediante Resolucion N° 1848-2023/CSD-INDECOPI de fecha 14 de agosto de
2023, la Comision de Signos Distintivos declar6 FUNDADA la accion de
cancelacion interpuesta y, en consecuencia, CANCELO el registro de la marca de
producto ANARA (Certificado N° 15653), consider¢ lo siguiente:

- De la revision en conjunto de los medios probatorios presentados por la
empresa emplazada’, no se puede determinar el uso efectivo de la marca
materia de cancelacion para los productos para los cuales fue registrada.

- Sibien en los medios probatorios se logra apreciar la denominacion ANARA
no es posible verificar con certeza la naturaleza de los productos a los cuales
se aplica la marca.

- Ademas, de las facturas o documentos de exportacion no es posible
determinar que los productos hayan sido puestos en el comercio o que se
hayan encontrado disponibles dentro del mercado andino.

1 Estos constan de nota de crédito y facturas electronicas.
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- Al no haberse presentado medios probatorios idoneos que logren acreditar
el uso de la marca inscrita ANARA (Certificado N° 15653), en la forma
establecida por la legislacion aplicable; en virtud de lo dispuesto en el articulo
165 de la Decision 486, corresponde cancelar por falta de uso el registro de
la marca de producto citada.

Con fecha 15 de setiembre de 2023, la emplazada Productos Farmacéuticos, S.A.
de C.V. presentd recurso de reconsideracion adjuntando nuevos medios
probatorios.

Con fecha 26 de setiembre de 2023, la emplazada presentd medios probatorios
adicionales.

Con fecha 10 de noviembre de 2023, la accionante Eurofarma Peru S.A. sefial6
que los medios probatorios presentados por la emplazada no resultaban
suficientes ni idoneos para acreditar el uso de la marca objeto de cancelacion.
Asimismo, cuestiono la veracidad y eficacia de la pagina web archive.org y de la
informacion que esta proporciona, por lo que consideré que dichos datos no
podian ser tomados en cuenta para acreditar la fecha cierta de las paginas web
presentadas.

Mediante Resolucion N° 578-2026/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de
2026, la Comision de Signos Distintivos declar6 INFUNDADO el recurso de
reconsideracion interpuesto por la emplazada, toda vez que los medios
probatorios presentados no resultan idoneos para demostrar el uso de la marca
de producto ANARA (Certificado N° 15653). Consideré lo siguiente:

- Las transacciones comerciales para la compra de productos denominados
ANARA SOL. ORAL GTS. 20 ML y ANARA 50 SOB. 4 TABS entre una
empresa domiciliada en México y una empresa domiciliada en Bolivia, no
acreditan la puesta a disposicion y comercializacion efectiva en el mercado
del Peru o de algun otro pais de la Comunidad Andina de la marca ANARA
y logotipo (Certificado N° 15653).

- De la publicidad aportada si bien se advierte el empleo de la denominacién
ANARA, no se han presentado medios probatorios que demuestren que
dichos productos fueron efectivamente comercializados en el territorio
boliviano u otro pais Miembro de la Comunidad Andina, o que fueron
efectivamente comercializados desde el mercado andino.
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En cuanto al cuestionamiento efectuado por la accionante sobre la ausencia
de veracidad y eficacia de la pagina web https://archive.org/, para obtener la
fecha de publicacion en las citadas paginas web, se debe sefalar que en
aplicacion al Principio de Presuncion de Veracidad que rige los
procedimientos administrativos corresponde tener como valida Ia
informacion contenida en la documentacién aportada, salvo que se
presenten medios probatorios que desvirtuen dicho hecho, lo cual no ha
ocurrido en el presente caso por parte de la accionante. A ello ha de
agregarse, que la emplazada ha aportado al presente caso informacién
sobre otras plataformas, en las que se puede corroborar la fecha de
publicacion.

Con fecha 12 de marzo de 2026, la emplazada Productos Farmacéuticos, S.A. de
C.V. interpuso recurso de apelacion senalando lo siguiente:

Las facturas aportadas evidencian operaciones comerciales vinculadas a
productos farmacéuticos identificados con la marca ANARA, lo cual
constituye un indicio de su introduccion en el circuito comercial.

Las facturas emitidas acreditan operaciones comerciales realizadas con la
empresa Drogueria Inti S.A., domiciliada en Bolivia.

Las operaciones comerciales realizadas entre su empresa y Drogueria Inti
S.A. constituyen actos tipicos de introduccion de productos farmacéuticos en
el mercado, evidenciando el uso del signo en el trafico econémico.

Los enlaces de paginas web evidencian que los productos identificados con
la marca objeto de cancelacion se encuentran disponibles dentro del
mercado boliviano.

Si bien la Comisidén ha sefalado que la publicidad por si sola no acredita la
comercializacion efectiva de los productos; sin embargo, dichos medios no
fueron presentados de manera aislada, sino en conjunto con documentaciéon
comercial que acredita operaciones de venta.

No obstante de haber sido debidamente notificada, la accionante Eurofarma Peru
S.A. no absolvi6 el traslado de la apelacion.

II. CUESTION EN DISCUSION

La

Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si se ha

acreditado el uso de la marca ANARA (Certificado N° 15653), inscrita a favor de
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Productos Farmaceéuticos, S.A. de C.V., para distinguir productos de la clase 5
de la Nomenclatura Oficial.

lIl. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a)

b)

La emplazada Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. (México) es titular
de la marca de producto constituida por la denominacion ANARA, que
distingue productos farmacéuticos y demas productos de la misma clase de
la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 15653,
vigente desde el 29 de mayo de 1995 y renovada hasta el 29 de mayo de
2035.

Adicionalmente, la emplazada Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V.
(México) fue titular de los siguientes registros:

De la marca de producto constituida por la denominacién ANARA, conforme
al modelo, que distinguia productos farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos y sanitarios para uso meédico; sustancias dietéticas para uso
meédico, alimentos para bebés; emplastos, material para apdsitos; material
para empastes e improntas dentales de la clase 5 de la Nomenclatura
Oficial, inscrita bajo Certificado N° 187458, vigente hasta el 4 de mayo de
2032.

Accion de cancelacion (recaida en el Expediente N° 977852-2022)

Con fecha 14 de noviembre de 2022, Eurofarma Peru S.A. (Peru) solicité la
cancelacion por falta de uso de la marca en cuestion.
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Mediante Resolucion N° 1600-2025/TPI-INDECOPI de fecha 3 de setiembre
de 2025, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmé la
Resolucion N° 1903-2024/CSD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2024
y, por sus efectos, la Resoluciéon N° 2810-2023/CSD-INDECOPI de fecha 4
de diciembre de 2023, que declar6 FUNDADA la accion de cancelacion
interpuesta y CANCELO el registro de la marca en cuestién, al considerar
gue no se ha acreditado su uso dentro de la Comunidad Andina.

- De la marca de producto constituida por la denominacion ANARA DUO, que
distingue productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita bajo Certificado N° 262390, vigente hasta el 12 de marzo de 2028.

Accion de cancelacion (recaida en el Expediente N° 977851-2022)

Con fecha 14 de noviembre de 2022, Eurofarma Peru S.A. (Peru) solicito la
cancelacion por falta de uso de la marca en cuestion.

Mediante Resolucién N° 1601-2025/TPI-INDECOPI de fecha 3 de setiembre
de 2025, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmé la
Resolucion N° 1902-2024/CSD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2024
y, por sus efectos, la Resolucion N° 2811-2023/CSD-INDECOPI de fecha 4
de diciembre de 2023, que declar6 FUNDADA la accion de cancelacion
interpuesta y CANCELO el registro de la marca en cuestién, al considerar
que no se ha acreditado su uso dentro de la Comunidad Andina.

3. Cancelaciones por falta de uso

3.1. 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 anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicid la accién de
cancelacion.

Esta norma dispone que la accion de cancelacion sélo podra iniciarse una vez que
hayan transcurrido tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de la
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resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via
administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelacion 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 sefialar 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 asociacion 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.

3.2 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:

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

(i) 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 sé6lo 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 como se cumple con la obligacion de uso de la marca,
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el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia®— que también resulta aplicable a la
Decision 486 — ha interpretado lo siguiente:

o Encuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera
que no basta con la mera intencién 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.

e 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 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 afio 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.

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
comercializacién 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 solo 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.

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-IP-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.

M-SPI-01/01 7-26

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



O
- ke Presidencia
n a PERU del Consejo de Ministros

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

RESOLUCION N° 1738-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 977849-2022/DSD

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resoluciéon 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 2016*, se tiene en cuenta lo
siguiente:

(i) Atendiendo a que el articulo 165 de la Decision 486 dispone que la
Autoridad “ordenara” la reduccién 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 obligacion: la de cancelar
parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o
servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

(i) La norma establece — refiriendose a la reduccién o limitacién antes
sefalada — 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 soélo 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
genero. 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,

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 accion 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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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 intencion 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 accion de cancelacion, 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 486°.

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.

3.3 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 s6lo 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

5 Articulo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:
f) la indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; (...)".
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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 disefiador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no solo podra acreditarse el uso 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 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 presentacion 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
idéneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con
precision la fecha de su produccion, elaboracion 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

¢ 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
so6lo acreditaria el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades
economicas, 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 descripcion 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.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirdn 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 impresién de envolturas que sean capaces de crear conviccion
sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.
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servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos
comerciales u objetos que sirven para la prestacion del servicio.

En atencidn a ello, seran medios de prueba idéneos a fin de acreditar el uso de
una marca de servicio, ademas de facturas, recibos por honorarios o contratos de
servicio, publicidad, etc., la fijacién 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 sefalados, 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 accién de cancelacion por falta de uso.

4. Analisis del caso en concreto

4.1 Pruebas de uso de la marca de producto ANARA (Certificado N° 15653)

En atencion 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:

a) Que el signo que el titular de la marca utiliza en el mercado sea idéntico a la
marca registrada, salvo que las diferencias estén referidas a detalles o
elementos que no alteren su caracter distintivo.

b) Sila marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o
servicios que distingue la marca.

c) Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del
modo que normalmente corresponde.
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Cabe precisar que para la evaluacion o analisis del segundo y tercer criterio es

necesario que se haya cumplido con acreditar el cumplimie

nto del primero.

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

inicid la accion de cancelacion.

En el presente caso, la emplazada Productos Farmacéut
presentado lo siguiente:

Ante la Primera Instancia:

icos, S.A. de C.V. ha

1. Enlaces y capturas de pantalla, sin fechas, presentados en el escrito de

fecha 17 de febrero de 2023, conforme se aprecia:

Enlaces y capturas de pantallas

Informacién que se aprecia

Enlace: https://www.chinoin.com/productos/cuidado-de-la-salud/anara/®

CHINOIN

Anara

Se aprecia la pagina web de
“CHINOIN” de México, en la
que se muestran productos
farmacéuticos identificados
con la denominacion
“ANARA”, en sus diversas
presentaciones.

Enlace:
https://online.farmaciachavez.com.bo/?s=anara&post_type=product®

Se aprecia la pagina web de
“Farmacias Chavez” de
Bolivia, en la que se muestran
productos farmacéuticos
identificados con la
denominacion “ANARA”, en
sus diversas presentaciones.

8 Cabe senalar que, al ingresar a la pagina, esta no existe.
% Ver nota 8.
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INICIO  OFIRTAS  CATTGORAS

Chavez

Resultados de busqueda: “anara”

w0 5 op

ANARA JARABE X 125 ML
B5.89.00

ANARA SMG X 200 TABL
Bs.1.65

ANARA GOTAS X 20 ML
Bs5.60.90

Enlace: http://www.farmaciasbolivia.com.bo/farmacias-
bolivia/public/buscar-productos?search=ANARA

e
FARMACIAS @ BOLIVIA
/i .

=  Productos DOERS

ANARA

ANARA

Rl

Se aprecia la pagina web de
“Farmacias Bolivia” de
Bolivia, en la que se muestran
productos farmacéuticos
identificados con la
denominacion “ANARA”, en
sus diversas presentaciones.

8 8

https://farmacorp.com/search?type=article%2Cpage%2Cproduct&g=anara*®

Se aprecia la pagina web de
“Farmacorp” de Bolivia, en la
que se muestran productos
farmacéuticos identificados
con la denominacion
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anara

S ANARL /S

P ETI O I

“ANARA”, en sus diversas
presentaciones.

Enlace: https://www.medicamentos.bo/medicamento/anara-gotas-jarabe-
tabletas/prospecto/32380

¢SETEVALAVOZY

~"NO PUEDES HABLAR? "

IDOL alivia el dolor de garganta, NUEVA presentacion
== - RS~ T ®

Se aprecia la pagina web de
“INFOMERC” de Bolivia, enla
que se muestra informacién
sobre el producto
farmacéutico identificado con

la denominacion “ANARA”,
asi como sus diversas
presentaciones y

formulaciones.

2. Imagenes, sin fecha, presentadas en el escrito de fecha 17 de febrero de
2023, que contienen diversas piezas publicitarias vinculadas al producto
farmacéutico identificado con la denominacion “ANARA”.

G:Brcﬁlmle.]

en
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3. Una nota de crédito emitida el 14 de octubre de 2020 por la empresa
Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V., desde México con destino a
Bolivia, correspondiente a la exportacion de diversos productos
farmacéuticos, entre ellos productos identificados con la denominacion
“‘“ANARA”, consignandose sus respectivas presentaciones, conforme se
visualiza:
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LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
NOTA BE CREDITO No. N -2077373
Lago Tangafiica 18
Cfﬁmﬂd& FECHA ¥ HORA DE EMISION 2020-10-14T07-H:03
Alcaldia Miguel Hidalzo FECHA ¥ HORA DE CERTIFICACION 0201014075700
CP 11520, Mexico Ciudad de Mexico
email: dircomergchinein com mx N* CERTIFICADO DEL SAT 000010000003 (4572658
Telefono 5262-3 104 . : A
N E CERTIFICATIND EMISOR 00001 00000 0200036
Fegimen peneml de Ley Personas Morales CHIinom
BFC: PFABODIOSTGS FOLI FISCAL SEATISTC-SEND- H941-9043-980 034810484
FORMA FE PALD % Por defimir
DIVISION: EXPORTACION Ref. SAP 20TTITE
CLIENTE MNo: 2105 VS0 CFDL | MET BAGD G2 ¢ PUE
TERRIT o CONSIGNATARID
C
DESd . . P— -
MIRAFLORES, CASILLA 1421
| EONA | |4 paz BOLIVIA
Epad CP.00000, La Pax BOLIVIA
AGENTE RFC 1020521023
COMG TRAMSPORTIETA DESCUENTOS MUESTROY PEDIDM) FECHA PEIL
- - - O NE B OO02ETS11 000000
CODGO T CLY DESCRIPUION Mo, LOTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PROGERY VENTA UNITARIC
1 ALDY 360G ML - SOLUCKIN INYECTABLE 4 5141 5564
AT sp1gr7ey [FEG-SAN. I-MS2EIMT
T rRACC DE EXP MEXK0 30043299
FRACC. DE EXP. BOLIVLA 300432 19.00
P 4 5191 5765
SAT S11E1704
FRACC DE EXP w—:s.n- 30043299
FRACC. DE EXP. BOLIVLA 3004.20.19.00
Lisalal HET
3 ANARA JBE 125 ML 1 §277 S8a02
SAT 51171600 Al
FRACC. DE EXP. MEXK0 30049099
FRACC. DE EXP. BOLIVLA 3004.50.29.00
Lisadal: HET
10 ANMARA S0L ORAL (TS, 20 ML s 51564 5654
AT 11160y [REG-SAN [-135232014
" DIE EXP. MEXIO0 3004 5099
FRACC. DE EXF. BOLIVLA 3004 50,1900
NOTAS |1 Tesla venta e en firme y o cxtd agets & devolusiin | SUB-TOTAL % 4.466.59
[ % se seoplen reclenacines: per alanie: despass de 10 diss &2 rocdala ls mencecia 5
B PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 5.4 DEC Y. Alnacés de depéuito y distribucién
Mo madupmenion. Lago Tangafecs Mo. 16, ol Crassds, IVA 000 & 5 0.0
Realdis Migusl Hidalga M. de Licencia Sanilaria 09 011 OF 0015
{ CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 50 /100 USD
TOTAL £ 4 46650
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4. Copia de ocho facturas emitidas por Productos Farmacéuticos, S.A. de
C.V., entre el 18 de noviembre de 2020 y el 26 de octubre de 2022,
correspondientes a la exportacién de diversos productos farmacéuticos
desde México con destino a Bolivia, entre ellos productos identificados con
la denominacién “ANARA”, en sus respectivas presentaciones vy
cantidades.

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FACTURA No. A - 270090
3020-11-18T09: 26:02

Lago Tangafiica 18

Col. Granada

Alcaldia Miguel Hidalge )
C.P 11520, Mexice Ciudad de México
email dircomen@chingin_com.mx L
Teléfono 5262-3100

FECHA ¥ HORA DE EMIZION

FECHA ¥ HORA DE CERTIFICACION H201118092851

O DEL 3AT 0001000005 4ET2E 58

N® DE CERTIFICADO EMIZOR 00001 0000050000436 .
Regmen general de Ley Personas CHIRoin
Morales FOLID FISCAL 234ETHAL-ES1D-LB4E-BSEE-HEEESATOTTAD
ABD0 o
RFC: PRASDOTOETCA FORMA DE PAGD 99 Per definic
DIVISION: EXPORTACION R 170090
CLIENTE Mo: 2105 U0 CFDI | MET PAGD Gil FPD
TERRIT DROGUERLA INTI 5.4 COMEIOMATARID
; CALLE LUCAZ JAIMES £ 1355
AR MIRAFLORES, CASILLA 1421
ZOHA LA PAZ,BOUNVIA
EQpas ©.P.DO00D, L Faz BOLIVIA
ABENTE RFC 1020521023
CODIGC TRANZPORTISTA DESCUENTOS NUERTRO FEDIDO FECHA PED.
- 1353218 431166 00-00-0000
CODIGO 1 ELY DESCRIPGION Mo LOTE CANTIDAD IMPORTE
PRODBEAV WENTA UNITARIG
2 LM DEPOT SUSP. INY. 2 ML BzEDIT 150 5338 szzon
245771
AT 51181704 fEc" AN _-1_2.._2:017 . F.CADLAUN-2E
FRACEC. DE EXF. MEXICO 3004.32.95
FRACC. DE EXF. SOLIVIA 3004.3219.00
Unidacd: HBT
1 ALIN BMG/Z ML - 3OLUGION INYECTASLE AJEIT 1.500 5188 52000
AT s118174p [FES-SAN. 25282017, F.CAD:OGT-22
FRACC. DE EXF. MEXICO 3004 .32.35
FRACC. DE EXF. SOLIVIA 3004.32.12.00
Unidad: HBT
2 ANARA JBE. 125 ML EZDO44 500 5370 5145000
2AT 51171500 [FES: BAN. IHE5242015 £ CADABR-22
h FRACC. DE EXF. MEXIGO 3004 50.55 T
FRACC. DE EXF. BOLIVIA 3004.50 35.00
Unidsd- HBT
10 ANARA 20L. ORAL GT2. 20 ML BZJO48 2,000 3218 34,3000
2AT 51171500 [FEC-SAN. IH55232014 F.CADGIEF-23
FRACC.DE EXF. MEXIGO 3004.90.33
FRACC.DE. EXF. BOLIVIA 3004 50.23.00
MOTAz: [1. Toda vents es &n fime ¥ no &34 sujta a devokicion SUB-TOTAL $ 65,147.00
- Mo s aceptan reciamaciones por faliantes desputs de 10 dias de rechida la | DESCUENTO 5
P. FRODUGCTOS FARMACEUTICOSE, 3.4 DE G.V. Almacén de deptsin y s
[isribucion de medicamentos. Lago Tangafica M. 16, Col Granada, IVA 0.00 % $ 0.0
|\icaitiia Migue! Hidaigo. No. de Licencia Sanitarta 05 011 08 D045
( SESENTA ¥ CINCO MIL CIENTO CTUARFENTA Y SIETE DOLARES
po /109 TSD ) TOTAL $ 65,1470
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Seis facturas emitidas por Grupo Comercial Artigraficos, S.A. de C.V. a
favor de la empresa Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. entre el 17 de
noviembre de 2021 y 9 de diciembre de 2022, por la venta de productos
como cilindro, anillo para celular, bolsas, entre otros.

Factura emitida por Ocho Promocién SAS de CV con fecha 3 de diciembre
de 2020 a favor de la empresa Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. por
la venta de neceser identificados con el signo ANARA, en México.
Factura emitida por Comercializadora AEDRA Consulting S. de R.L. de
C.V. de fecha 10 de diciembre de 2020 por la venta de tabla de campo,
boligrafo, en México.

Dos facturas emitidas por Losfer Distribucién, S.A. de C.V., de fechas 10
de diciembre de 2020 y 14 de marzo de 2022, a favor de Productos
Farmacéuticos, S.A. de C.V., correspondientes a la venta de plumas
identificadas con la denominacion “ANARA”, entre otros productos, en
México.

Factura emitida por Scimmia Disefio SA de CV el 16 de diciembre de 2020
a favor de la empresa Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V., por la venta
de ANARA - topron juego intestino saludable, en México.

10.Factura emitida por INT700817518 Intersistemas S.A. de C.V., de fecha 7

de diciembre de 2022, a favor de Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V.,
correspondiente a la adquisicion de publicaciones impresas en México.

11.Factura emitida por BH Trade Market, S.A. de C.V., de fecha 28 de marzo

de 2022, a favor de Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V,,
correspondiente a la venta de diversos productos, entre ellos portagafetes
y cubrebocas identificados con la denominacién “ANARA”, en México.

En el recurso de reconsideracion:

12.Enlaces y capturas de pantalla de lo siguiente:

Enlaces y capturas de pantallas

Descripcion

Enlace: https://www.medicamentos.bo/medicamento/anara-gotas-
jarabe-tabletas/prospecto/32380

Captura de pantalla de una pagina
web archivada en “Internet Archive”
(web.archive.org), correspondiente
a la pagina de “Drogueria Inti” de
Bolivia, sobre el producto
farmacéutico “ANARA”, en la que se
aprecia informacion sobre sus
distintas presentaciones,
composicion, formulacion y
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@ medicamentos bo/medicamento/anara-gotas-jarabe-tabletas/prospectoy32380 @ @, = 1

meralas. W IndecopinGaveta. Il REMCWACICNES IN. Py Pagsiope @ MesacePartess vin., ] Buscat

Mas sobre Anara

DROGUERIA I‘-Ii :.iuip_m.-ci_.o;
2 cekin Terapéutica: L1v= 1 12 antars
INTI &i&lm ] 58 Forma Farmaciutica:

1=
fireas de servicio: et | ) g I* Labaratorio
ﬂ l:dl Ej ¥ Distribuida por: Gog

Forma farmacéutica y formulacidn

MMARA Gotas

BMARA Jaraba
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laboratorio, asi como la fecha de
archivo de la pagina,
correspondiente al 27 de octubre de
2021.

Enlace: https://farmacorp.com/products/10176

Captura de pantalla del sitio web de
“Farmacorp” de Bolivia,
correspondiente a la pagina del
producto farmacéutico “ANARA 5
mg Picosulfato X Tableta”, en la que
se aprecia su presentacion
comercial y la opcién de compra del
producto. Asimismo, se observa que
dicha pagina fue archivada en
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Enlace: https://online.farmaciachavez.com.bo/producto/anara- | Captura de pantalla del sitio web de
gotas-x-20-ml/'® “Farmacias Chavez’ de Bolivia,

correspondiente a la péagina del
producto farmacéutico “ANARA
GOTAS X 20 ML", en la que se
aprecia la presentacion comercial
del producto y su precio. Asimismo,
se observa que dicha pagina fue
archivada en “Internet Archive” el 26
de octubre de 2020.

10 Ver nota 8.
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Enlace:
https://www.zurichfarmacia.com.bo/index.php?id_product=2101&r
ewrite=anara-75mg-gotas&controller=product*!

Captura de pantalla del sitio web de
“Zurich  Farmacia” de Bolivia,
correspondiente a la pagina del
producto farmacéutico “ANARA 7.5
MG GOTAS”, en la que se aprecia
su presentacion comercial y precio,
asi como informacién sobre el
producto. Asimismo, se observa que
dicha pagina fue archivada en
“Internet Archive” el 23 de abril de
2022

1 Ver nota 8.
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13.Copia de treinta y cuatro facturas emitidas por Productos Farmaceéuticos,
S.A. de C.V., entre el 26 de noviembre de 2019 y el 25 de noviembre de
2022, correspondientes a la exportacion de diversos productos
farmacéuticos desde México con destino a Bolivia, entre ellos productos

identificados con la denominacion “ANARA”, en sus respectivas
presentaciones y cantidades.
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PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
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Previamente, corresponde sefalar que la accion de cancelacion ha sido
interpuesta el 14 de noviembre de 2022. En tal sentido, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 165 de la Decisién 486, la emplazada debera acreditar el
uso de la marca en cuestion, en el periodo comprendido entre el 14 de noviembre
de 2019 al 14 de noviembre de 2022.

Al respecto, corresponde seialar lo siguiente:

- De la nota de crédito y las facturas emitidas por la empresa Productos
Farmacéuticos, S.A. de C.V., se advierte la exportacion desde México con
destino a Bolivia de diversos productos farmacéuticos identificados con el
signo “ANARA”, en sus respectivas presentaciones y cantidades.

- Conlas paginas web y las fotografias se advierte la promocion de productos
farmacéuticos identificados con el signo “ANARA”, en sus diversas
presentaciones, en México y Bolivia.

- De las facturas emitidas por terceros a favor de Productos Farmacéuticos,
S.A. de C.V,, se advierte la adquisicion en México de diversos productos
identificados con el signo “ANARA”, tales como plumas, neceseres, juegos
y otros productos promocionales.

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelacion

De la valoracion en conjunto de las pruebas aportadas (publicidad y facturas), se
advierte que la emplazada ha utilizado el signo ANARA para identificar, entre
otros, productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Sin embargo, la emplazada sélo ha logrado acreditar la importacion de los
referidos productos a Bolivia, no habiendo presentado medios probatorios
tendientes a demostrar que estos hayan sido efectivamente puestos en el
comercio 0 se encuentren disponibles en el mercado peruano o en algun pais
miembro de la Comunidad Andina. Es decir, la sola publicidad no basta y las
facturas de exportacion presentadas carecen de respaldo de ingreso y de venta
en Bolivia, por lo que no se ha probado la venta real y efectiva a los consumidores
en Bolivia.
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En efecto, tal como lo ha sefalado la Sala, en casos anteriores'?, la sola
importacion de productos a un pais miembro de la Comunidad Andina no
acredita el uso de una marca, conforme a los términos que exige el articulo 166
de la Decisién 486.

Por lo anterior, no corresponde analizar si la marca ha sido empleada en la
cantidad y el modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos
que distingue.

Atendiendo a lo expuesto, se determina que no se ha acreditado el uso, dentro de
la Comunidad Andina, de la marca de producto constituida por la denominacién
ANARA (Certificado N° 15653) para distinguir productos para los cuales fue
registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. En consecuencia, corresponde
confirmar la Resoluciéon N° 578-2026/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de
2026y, por sus efectos, la Resolucion N° 1848-2023/CSD-INDECOPI de fecha 14
de agosto de 2023, que declaré FUNDADA la accién de cancelacion interpuesta.

4.2 Conclusiéon

Por lo expuesto precedentemente, en aplicacion de lo dispuesto en los articulos 165
y 166 de la Decision 486, corresponde cancelar el registro de la marca ANARA
(Certificado N° 15653), inscrita a favor de Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V.
(México), para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacién interpuesto por la
emplazada Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolucion N° 578-2026/CSD-INDECOPI de fecha 13
de febrero de 2026 y, por sus efectos, la Resolucidon N° 1848-2023/CSD-
INDECOPI de fecha 14 de agosto de 2023, que declar6 FUNDADA la accion de
cancelacion interpuesta y CANCELO el registro de la marca de producto constituida
por la denominacion ANARA (Certificado N° 15653), para distinguir productos

12 Similar criterio fue considerado en las Resoluciones N° 3373-2017/TPI-INDECOPI de fecha 22 de
diciembre de 2017 y N° 927-2021/TPI-INDECOPI de fecha 4 de agosto de 2021.
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farmacéuticos y demas productos de la misma clase de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial.

Con la intervencion de los Vocales: Diego Tomas Rafael Vega Castro-Sayan,
José Carlos Bellota Zapata, Sylvia Teresa Bazan Leigh y Maritza Yesenia
Agitiero Minano

Firmado digitalmente por VEGA
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FirmaDigital  Rafael FAU 20133840533 soft
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DIEGO TOMAS RAFAEL VEGA CASTRO-SAYAN
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/pp.
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