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Interpretacion Prejudicial

: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
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Temas de Mercado de la Corte Superior de
Justicia de Lima de la Republica del Peni

648836-2016/DSD
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Cancelacion por falta de uso de la marca
“CAMPO LINDO" (mixta)

Hugo R. Gomez Apac

El Oficio N° 8601-2017-0-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 10 de julio de 2019, recibido
via correo electrénico el dia 11 del mismo mes y afio, mediante el cual, 1a Quinta
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de |la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del
Peru solicitd Interpretacion Prejudicial de los Articulos 166 y 187 de la Decisidn
486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso intemo
N® 8601-2017-0-1801-JR-CA-25; v,

El Auto del 25 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitid a

O ﬁ".."'.

mmite la presente Interpretacion Prejudicial.
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A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante :  Manizales S.A.C.
Demandado : Instituto Nacional de Defensa de |la
Competencia vy de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la
Republica del Peru
Rushdy Vergara Valle
B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS
De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son los siguientes:
1. 5i procede |a solicitud de cancelacion total por falta de uso de la marca
CAMPO LINDO (mixta) presentada por Rushdy Vergara Valle.
2. Si los medios probatorios presentados por Manizales S A C. resultaron
pertinentes y suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca
CAMPO LINDO (mixta).
3.  Silamarca CAMPO LINDO (mixta) se habria usado en una forma diferente
a comao fue registrada.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.  La5ala consultante solicitd |a Interpretacion Prejudicial de los Articulos 166
y 167 de la Decision 486 de |a Comisidn de la Comunidad Andina. Procede
la interpretacion solicitada por ser pertinente.’
1 Declslén 486 de [a Comlislon de la Comunldad Andina.-
“Artfeulo 166.- Se enfenderd que una marcs 56 ancluentra en use cuando los producios ¢ senicios
que eila distingue han sido puestos an el comercio o 58 enwueniran disponibles en el mereade bajo
238 marca, en fa canfided y oel modo gque normalmente corresponde, feniendo en cuenta la
naturalezs de les productos o serviclos y las modalidades bajo las cuales se efsclis su
comercializacisn on & morcado.
También se considererd usada una marca, cuando dislings exciusivemente productos que son
axportados desde cualgiiera de los Pafzes Miembros, segin o establecido en el parrafo anterior.
—— Ef uso de una marcae en mode tal que diffiera de la formia en qgue fue regisirads solo en cusanfo a
: "-':'.'fv.f'[.l E‘“i‘ﬂqﬁaﬁes o elementos gue no aiferen su cardcter disfintive, no mofivard la cancolacion def regisiro por
Pt ol JU& de uso, ni disminuird la profeccidn que corraspanda a la marca.”
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2. De oficio se interpretara el Articulo 165 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina?, a fin de complementar el tema de cancelacion
de marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Cancelacion de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
Carga de la prueba en la accion de cancelacidn de marca por no uso.

El uso efectivo de la marca; La puesta o disponibilidad de los productos en
el comercio.

El uso de la marca de manera diferente a la registrada.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ol B

S

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. Cancelacién de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

1.1. En wvista que, en el proceso intemo Rushdy Vergara Valle solicitd la
cancelacion por falta de uso de la marca CAMPO LINDO (mixta), es
pertinente realizar el andlisis del Articulo 185 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

1.2. La cancelacion por falta de uso de una marca es una figura que surge ante
la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en
una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca

"Artictlo 167.- La carge de la prusha del uso de la marca correspondera &l titular del regizire

El uso de la marca podrd demostrarse mediants facturas comerciales, documentos conlables o
cerificacionss de audiorla que demuestran la reguiandad v s cantidad de la comancializacidn de
laz mercanciss identificadas con la marcs, entre ofros”

Decision 486 de la Comision de la Comunldad Andina.-

“Artfeulo 165.- La oficina nacional competente cancetars el registfro de una marca a solicifud de
persona interesada, cuando sin rmotive jusfificado la marca no se hubiese utilizads en al menos uno
de los Pafses Mismbros, por su fifular, por un licenciatario o ofre persona aulorizada para ello durante
fos tres afos conseculivos precedentes a fa facha en qgue se inicie s secidn de cancelacién. La
cancelacidn de un registro por falta de vso de la marca también podrd solicitarse como dofansa en
un procedimiento de oposicidn infemuesie con baze an la marca no usada.

Mo obstante, lo previste en el pérrafo anterior. ne podrd iniciarse la accidn de cancelacidn antes de
transcurmidos fres afos contados a partir da la fecha de notificacidn de la resolucidn gue agote el
procedimisnts de regisho do la marca respecihiva en la via administrativa.

Cuande la falta de uso de una marcs sl afoctara a uno o & algunos de jog productos o sefvicios
para los cuales estuviese reqistrads la marca, se ordanard una reduccicn o linutacidn de la iista de
los producios o servicios comprandidos en ef ragisfra de la marca, efiminando aguélies respacie de
los cuales la marca no sa hubfese usado; pars ello se tomard en cugnta la identidad o simifitud de

—— fos productos o senvicios.

——
A m k. WE .
A P "}{.: [ registro no pedrd cancolarse cuando el fifulsr demuesire que la falfa do uso se debid, enfre olros.
D i AANuerza mayor o saso fortuife,”
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efectivaments?,

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debera tomar en
cuenta que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira
el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el
mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuenira en uso si
los productos o servicios gue ampara se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad
con su naturaleza y la forma de su comercializacion®.

1.4. El principio comentado se desprende del propic concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos v
servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relacion esencial entre el
signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado;
es decir, no se puede pensar gque una marca aesté en uso sin que distinga
productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su funcién
distintiva®.

1.5. El primer parrafo del Articulo 165 de la Decision 486 establece que, para
que proceda la accién de cancelacion por falta de uso, la ausencia de uso
tiene que darse en los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accidn de cancelacion; es decir en los fres afos
inmediatamente anteriores a la presentacion de la accién. Dicho en ofros
términos, significa que basta que &l titular haya usado la marca en algun
momento durante esos tres afios para que no proceda la cancelacion del
registro por falta de uso.

1.8. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la
figura de la cancelacion por no uso de la marca, se debera tener en
consideracion lo siguiente®:

a) Legitimacion para iniciar el tramite. De conformidad con el Articulo
165 de la Decision 486, el tramite se inicia a solicitud de parte; es
decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por |a oficina
nacional competente. Cualqguier persona interesada puede iniciar el
tramite. Lo anterior quiere decir que el solicitante debera demostrar un
interés en la cancelacion de la marca respectiva, lo que se traduce an
la intencion de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

b)  Oportunidad para iniciar el tramite. El segundo parrafo del Articulo
165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de la accién de

2 De modo referencial, ver Proceso 435-1F-2015 del 2 de marzo de 2016,
1 Ver Interpratacién Prejudicial recaida en &l Praceso 483-1P-2015 del 23 de junio de 2018
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cancelacion por no uso de la marca después de tres arnos contados a
partir de guedar firme y debidamente notificada la resolucion que
agota la via administrativa en el tramite de concesion de registro de
marca.

Siendo ello asi, incluso si la notificacién antes referida se efectuara
fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, &l inicio
del computo para interponer la accion de cancelacion es a partir de
dicha notificacion

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelacion del registro
de marca, es necesario que la marca no haya sido utiizada por su
titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para
ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de
cancelacion.

Carga de la prueba en la accion de cancelacion de marca por no uso

Debido a que en el presente caso se esta discutiendo si Manizales S.A.C.
ha logrado acreditar el uso de fa marca CAMPO LINDO (mixta), resulta
necesario desarrollar los alcances del Articulo 167 de la Decision 486.

La carga de |la prueba en el tramite de cancelacion de marca por no uso
corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelacion y no al
solicitante de la cancelacion, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
167 de la Decisidn 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar
su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

El Articulo 167 de la Decision 486 consigna un listado enunciativo, y no
taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar &l
uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podra probar con
todos los medios de prueba permitidos en la legislacion nacional. Por tal
motivo, la autoridad competente, deberda evaluar todas las pruebas
aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los
productos en el comercio

Teniendo en cuenta el objeto confrovertido en el presente proceso,
Manizales S.A.C. manifestd que presento suficientes pruebas que
acreditan que ha venido utilizando la marca CAMPO LINDO (mixia) de
forma continua e ininterrumpida, y, ademas, estuvo disponible en &l
mercado dentro del periodo exigido por ley, por lo cual, este Tribunal
\cc—nsidera pertinente desarrollar los alcances de este tema.
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La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre
a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parametros
a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho uso.

Al respecto, el Articulo 166 de |a Decision 4867 plantea los supuestos bajo
los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a
continuacion se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran dispenibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que nomalmente corresponde,
teniendo en cuenta |la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacion en el
mercado®,

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde

SECRETARIA

Cecislon 438 de la Comision de la Comunidad Andina, -

“Artleulo 166 - Se enfendard que una marca se enclenira en uso cuando los productos o sonicios
gue eila distingue han sido puestos en el comercio o 3 encuentran disponitles an el mercado bajo
ez5 marcs, 2n la canlidad vy del maodo gue normalmente corrasponda, fenfendo en cuanta |a
naturateza do los produclos o sorvicios y las modalidades bajo las cusles se efeclie su
comercializacion en el mercado,

También se considerard useds wne marca, cuande dislings exciusivamente productos guo son
exportados desde cuslguiers de los Palzes Miembros, segun lo establecide en el parrafo antenor,

El uso de una marca en mode fal que differa do fa forma an gue fue regisfrads sdio en cuanio &
detalles o elementos que no elferen su cardeter dislintive. no mativard la cancelscidn del ragistro por
faifa de wso, ni disminuird la proteccidn gue corresponds a (g marca.”

En al Procass 191-1P-2016 de 12 de junio da 2017, al TICA manifastd que ratindose de las ventas,
que 85 una de las modalidades para probar el uso de la marcs, s tendrd en considaracion la
naturalesa da oz productos, sU forma de comercializacian, las cantidades y ol uso intermitents, de
conformidad con lo siguiente;

a) Bienes de sonsumo masivo ¥y uso permanente. Si 2l titular de |la marca es el fabricante, se
debera detenminar si gl producte s8 comercializé efectivaments, es decir, si fue idantificado en
el mercado en cualguier mamente del periode de evaluacidn. Las venlas intermitentes an
grandes cantidades a los intermediaries y distibuidoras deben necesardameants complamaontarsa
con prusbas que determinen gue fa marca efecfivamente y de manera real diferencid los
productos en el mercado. Ademés de lo antener, se deberd establecer sl los productos son
paracibles o no, ya que asi sa hayan vendido grandes canfidades a los distribuidores y
comercializadores, no podrian mantenar dicho stock durants un periodo amplio de fiempo. En
aste svanto, se deben demeostrar ventas a los distribuidoras complomentadas, como ya. se dijo,
con la pussta del products en el mercado.

b) Bienas de uso maslvo v estaclonal. 5i gl titular de la marca a5 & fabricants, an esla avanto,
debeard avaluarss las ventas a los intermeadianos, las que pueden darse en épocas préximas al
parodo de consume. En el cazo de los drboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios
compran sU stock durantes todo el ano para tenerlo fisto en la época de navidad. Esio fipo de
ventas lambién se debe tener en cuentz pars probar el uso, pero complementandalo
necesanaments con la pussia del producto en sl comercio,

Blenes suntuarlos v de alte valor econdmico. Es muy comun gua para este tipo de banes
los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante tode 2l afio. Este tipo de
transaccidn se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necssariaments se debe
demosirar que sa puso a disposicién del consumidor fos productos identificados con las marcas.
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cualquiera de los paises miembros, segun lo establecido en el parrafo
anterior,

c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su
caracter distintivo.

3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el pnmer supuesto que
sefala la norma, referido a |a puesta o disponibilidad en el comercio de los
productos marcados en la cantidad y modo gque corresponde. Al respecto,
cabe hacernos la pregunta de a gue se refiere —o quiso referirse— la
norma cuando prescribe gue debe acreditarse |la puesta en el comercio de
una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la
naturaleza de dichos productos.

3.5. En primer lugar, se debe tener presente que |la norma bajo analisis sefiala
2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el
mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos
han sido materia de venta o comercializacion y por el segundo a aquellos
que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercializacion
efectiva.

3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es
usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo
determinar si la comercializacion de una cantidad de productos acredita el
uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de
estos también sirve para acreditar dicho uso, en funcion a las pruebas
aportadas,

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

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

3.9, Y ello es asi puesto que no es intencion del Articulo 165 de |a Decision 486
que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en
. su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo sefialado encuentra
.-,'3;,.. sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parrafo del Articulo

p/ L N 166 de la Decisién 486, norma que sefiala que se entendera que una marca
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se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa

marca.
3.10.Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como
uno de los dos supuestos de acreditacion del uso de la marca el hecho de
que el titular ha puesto a disposicion del mercado los productos

identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no
la aceptacion esperada por parte de clientes o consumidores.

3.11.En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de pago,
documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la
marca en cuanto acreditan la comercializacion del producto identificado con
ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al publico,
la publicidad a través de distintos medios (televisién, radio, prensa escrita,
internet, redes sociales, folleteria, efc.) y la oferta de contratar (mediante la

remision de cartas, correos electronicos, etc) prueban el uso de la marca
en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado

bajo esa marca. _
3.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto
como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el
mercado, el primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486 establece
que la prueba de uso de la marca va a depender de |a cantidad y del modo

que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del
producto y las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion

en el mercado.
3.13. Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.
Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde

a fechas festivas tradicionales de los paises de la Comunidad Andina
(navidad, afio nuevo, semana santa, camavales, entre otros). En estos
casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de

oferta y demanda del producto en cuestién.
3.14. ; Puede haber pausas en la comercializacion, incluso fratandose de ventas
intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no” inflexible,

pues ello significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias Yy
particularidades que el fenémeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introduccion de nuevos impuestos, casos

fortuitos o de fuerza mayor®, pueden alterar las condiciones de oferta y

Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento impravisible e irresistible come I3 liquidacion forzosa de
unz empresa, en =| campo marcaro puede estar determinado por el embarge deoun tituls o

Sobre el particular, en el Proceso 34-1F-2016 do 12 de junio de 2017, & TJCA establecio o siguianta:

certificado de marca.

o fortulte.- Es aquel acontacimients imposible de avitar y acasionado por un fendmena de fa
ralaza, como la destruccion de unlocal comercial que contania sus identificacionss ¢ ensefias
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demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por
caso silas pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir
un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En
efecto, seria absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la
marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un
escenario que le es adverso. Por tal razén, corresponde que la autoridad
de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes vy,
sobre la base de una apreciacion logica, racional y de la sana critica,
analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

3.15. Resta sefialar que se desprende de lo establecido en el primer parrafo del

Articulo 165 de la Decision 486, que para que proceda la cancelacion de la
marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera
ininterrumpida en los tres afios consecutivos precedentes a |a fecha en que
se inicie la accién de cancelacién. Por tanto, para frustrar dicha accion,
basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro
de dicho periodo usé la marca en los términos explicados anteriormente.

3.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener

4

1.

4.2

presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la
cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto,
debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de |la marca no
se circunscribe solo a acreditar su comercializacion en el mercado a gran
escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el
producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efecliva
puesta a disposicién en el mercado de los productos o servicios vinculada
conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en
mantener su marca como un activo de wvalor dinamico, en la cual ha
invertido en publicidad externa dirigida al publico consumidor, a través de
promociones, correos electronicos, Facebook, anuncios en paginas web,
folleteria, periodicos, entre otros.

El uso de la marca de manera diferente a la registrada

Teniendo en cuenta que dentro del proceso interno se debate &l hecho de
que la marca CAMPO LINDO (mixta) no estaria siendo usada tal como fue
registrada, resulta pertinente abordar el presente tema.

El Tribunal al referirse al parrafo tercero del Articulo 166 de la Decision 486,
ha manifestado;

“El parrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una
marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podra
ser cancelads por faita de uso o disminuirse la proteccion que corresponda, si
dicha diferencia es sélo en cuanio a detalles o elementos que no alferen su
cardcter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene

erciales por causa de un terremoto:
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las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder
diferenciador, aungue se presente modificado por la adicién o sustraccién de
ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para
su cancelacion por no uso™."™

4.3. Porlo tanto, se debera delimitar lo siguiente:

a) Si el signo mixte usado en el mercade mantiene los elementos
esenciales de la marca registrada o esta siendo usada con variaciones
en su parte grafica'’; y,

r
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Ver Interpratacion Prejudicial recaida en el Proceso 20-1P-2013 de 19 de junio de 2013,

Sobre el particular, se debe tonor en consideracidn que en el Proceso 310-1P-2016 da 3 de abil de
2017, el TICA sefiald lo siguiente:

Siuna marca &5 usada de manera diferants a la forma en gue fue registrada no podra ser cancsiads
por falta de uso o disminuirss la proteccién que corresponda, si dicha diferencis 8% s&lo an cuanto a
detallas o elomaontos que no alteren su cardcter distintive. En sonsecusncia, si al signo usado en &l
mercado mantiens las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su podsr diferenciador,
auntue se presente modificado por la adicion o susiraccion de ciertos elementos accesarios, no se
cumplirian los supusstos de hecho para su cancelacion por No uso.

Para determinar si la variacian del signo mixte os sustancial, es decir, aguella qus afecte su cardctar
distintive, sa deberd detorminar cudl es elemento prepondarante del signo, es decir, ol quo le otorga
distintividad. 5i el slamento ralevants es el denominativo, los cambios en el aspecto grafico serian
irrelevantes para el andlisis del use en el marcado. 51 &l elemento relevante es el grafico, las
varaciones denominalivas no sarian sustanciales.

Ahora bien, una vez enconfrado ol elemento ralevants 2o deberan seguir fos siguientes pardmetros
para establecer si existe varacian sustancial:

a) 5i el clemento relevante es el grafico. Se deberd establecer gué elemento prevalsce: =
trazado o el concepto, Si es &l trazado, las varaciones en este aspecto podrian afectar
claraments su distintividad y, por lo tanto, no probarian gl uso de fa marca; esto debe ser
evaluado con gran cuidado,

Sies el concaplo, cualguier variacidn grafica gue afocte ol contenido ideoldgico del signo, as
deoir, la idea gue genera en fa mente de consumidor, seria considerade como una afectacién
a la distintividad del mismo y, en consascusncia, no podra probarse 2l uso 2n el mergado,
Esto debe sar evaluado can gran cuidadeo.

) 5l el elemento relevanta es el denominativo. Se debera hacer un analisis del aspacio
danominativo, teniendo en cuenta lo siguiente:

I. Wariacion en la silaba tdnica: una vanacion en la silaba Wnica implicaria una vanacion
sustancial qus afectaria &l uso en el mercado.

ii. Varlaclon en las silabas o lefras que cumplen una funcion diferencladora; si sa
afectan dichos elamantos, implicaria una varacion sustancia que afectaria el uso on el
mercado.

iii. Variacion on el orden de |as vocales. Esto implicaria un cambio sustancial en ia
sonoridad del gigno, 1o gue implica una varacion sustancial que afsclaria el uso en al
mercado.

[v. 3i la parte denominativa es compuesta. Sz debs detenminar |2 palabra o palabras
relevantes &l conjunts. Si hay un cambio en estos elementos relevaniss habriz una
wariacion sustancial que afectaria en uso en &l marcade, Para establecer esto debera
tener en cuenta lo siguiente:;
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b) Si ademas de mantener los elementos esenciales la modificacién por
adiccion o sustraccién no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora
de la marca.

¢) Sila adicion o sustraccion de elementos denominativos y graficos hace
que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara
estariamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

4.4, Una vez visto lo anterior, se debera establecer si la mencionada marca es
usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario
procede su cancelacion por no uso.

4.5, Los criterios sefialados precedentemente deberan ser aplicados en cuanto
a la proteccion de los signos; es decir, el signo marcario sera protegido en
la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca
deben sertal como se encuentra registrada 0 COn vanaciones due nNo sean
sustanciales.

4.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de
manera diferente a la forma en gue fue registrada, no podra ser cancelada
por falta de uso o disminuirse la proteccion que corresponda, si dicha
diferencia es solo en cuanto a detalles o slementos que no alteren el
caracter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el
caso en el Jque =] signra este siendo usado con modificaciones sustanciales
respecto de la forma en la que fue registrado.

4.7. Al respecto, se debera analizar de qué manera esta siendo usada la marca

- Ubicacion de las palabras en el slgno denominative compuesto. La primara
palabra, por lo general, gensra mas pader de recordacion en el plblico consumidaor,

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension de la
palabra, Las palabras més cortas por lo general ienen mayor impacte en la mente
del consumidor.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la
palabra. Entre mas fuerte se& la sonerdad de |a palabra podria tener mayor impacte
an la ments dal cansumidar,

- Analizar =i la palabra es evocativa vy su fuerte proximidad con los slgnos que
ampara el slgno. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los
praductos gue ampara, tendra un mayor grado de debilidad, Eneste ¢aso, la palabra
debil no tendria relevancia en &l conjunio marcano.

- Anallzar 51 la palabra es genérica, descriptiva o de uso comdn. Las psisbras
genéricas, desoriplivas o de uso comidn no determinan la distintividad del conjunto
marcana.

- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos
ya registrados. 3i la palabra que compone un signo 2s una marca notoriamente

o — conocida, tendrd mayor relevancis, Sila palabra que compeng un signo 2s &l
<\ DE = glemento estable en una marca denivada, o es el elemento qus conforma una familia
s F‘h J{J i\ d . - A i - et
S £ o & marcas, tendra mayor refevancia. Se debe analizar cualguier ofra situacion gue
,/ﬁ\} Vi A le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el
=y W )\ sanjunta marcario.
E- darnai >
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CAMPO LINDO (mixta) en su conjunto.

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar
que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan &l caso concreto,
siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como
tampoco calificara los hechos matera del proceso.

5.1, "¢Cbmo deben interpretarse los criterios de probanza del uso de una
marca?”

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo sefialado en el Tema 3 del Apartado E de |la presente Interpretacion
Prejudicial.

§.2. ";Qué medios probatorios resultan idéneos para acreditar el uso de
una marca?”

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo sefalado en los parrafos 3.11 al 3.16 del Tema 3 del Apartado E de la
presente Interpretacion Prejudicial.

5.3. "sPara la probanza del uso de la marca es necesario que en los
documentos presentados aparezca el signo distintivo tal como fue
registrado? "

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo sefialado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretacion
Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 8601-2017-0-1801-JR-CA-25, el que
debera adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerde con lo dispuesto en el dltimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
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Cecilia Luisa Ayllén Quinte Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA MAGISTRADO

De acuerdo con el Articule 20 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

() [
XN ﬁ\’\\“

¥ |
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE (E) SECRETA ﬁlﬂ
\

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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