TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de febrero de 2019

Proceso : 443-1P-2018
Asunto . Interpretacion Prejudicial
Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica de Pera

Expediente interno

del Consultante : 5426-2017-0-1801-JR-CA-25

Referencia : Cancelaciéon por falta de uso del registro de la
marca UROPOL FORTE (denominativa)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gémez Apac

VISTOS

El Oficio N° 5426-2017-0-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 14 de agosto de 2018,
recibido via correo electrdnico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica de Perd
solicitd la interpretacion prejudicial de los Articulos 165, 166, 167 y 168 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resoclver el
proceso interno 5426-2017-0-1801-JR-CA-25; v,

El Auto del 2 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno

Demandante :  Corporacién Inmarca 5.A.C.



Proceso 443-IP-2018

Demandados . Instituto  Nacional de Defensa de |a
Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual — INDECOPI — de la
Republica del Peru

A.H. Robins 5.A.5.

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. Si corresponde o no la cancelacion por falta de uso de la marca
UROPOL FORTE (denominativa) por haber sido utilizada de manera
distinta a la otorgada.

2. Sile asiste o no a A H. Robins S.A.S. un derecho preferente sobre la
marca UROPOL FORTE.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. La Sala consultante solicitd la interpretacién prejudicial de los Articulos 165,

166, 167 y 168 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina’,
los cuales se interpretaran por ser pertinentes.

* Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Articulo 165.- La oficing nacional competente cancelard ef regisiro de ung marca a solicitud de
parsona interesada, cuanda sin molivo justifcado la marca no 36 hobiese ulifizado on al monos uro
de fos Paises Miembros, por su titular, por un licencistario o por ofra persona sutorizads para elio
durante los Ires affos conseculivos pracedsnies a la fecha en que se inicie Iz accidn oe cancelacidn.
La cancelacion de un regisiro por falta de uso de la marca lambign podra soficilarse como defensa
an un procedimiento de oposicidn inferpuestos con base en la marca no usada,

No obstante, lo prewvisio en ef pdrrafo anlerior, no podrd infciarse la accidn de cancelacion anfes da
franscurridos tres afios contados & parlir de fa fecha de nolificacion de {3 resolucidn gue agole af
procadimianio de regisiro de fa marca respacliva en fa via administraliva.

Cuando fa falla de uso de una mafca sdio afeclara & uno o a algunos de fos productos o senvicios
para los cuales estuviese regisirada fa marca, se ordenard una reduccion o imitacion de Ia lisla de
oz productos o servicios comprendidos en el regisfro de la marca, eliminando aguélios respecio de
los cuales la marca no so hubiese usado; para allo so fomard en cuenta la idenlidad o similitud de
los producios o senvicios.

Ef regisfro no podré cancelarse cuando el litulsr demuesire que fa fafla de uso se debid, entre ofros,
& fuerza mayor o caso fortuito.”

“Artfculo 166.- Se enfendsrd gua una marca s& encuanira &n Uso cuando fos prodiclos o senvicios
que elia dislingro han sido puestos on of comercio o s¢ encuentran disponibles en el mercado bajo
esg marca, en fa canlidad y del modo gue normalmente corresponde, femendo én cuenta fa
nafuraleza de jos producios o servicios v las modaiidadss bajo las clales se efecios s

E _.*; .. comercializacién en el mercado.
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TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Cancelacion de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

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.

Carga de la prueba en la accion de cancelacion de marca por No uso.
Derecho preferente originado en la cancelacion por no uso de una marca
registrada.

Respuestas a las preguntas realizadas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Cancelacion de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

En vista que en el proceso interno se solicité la cancelacién por faita de uso
del registro de la marca UROPOL FORTE (denominativa), es pertinente
realizar el analisis del Articulo 165 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

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 sl desean utilizar la marca
efectivamente?.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberd tomar en
cuenta que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de |a
marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios gue 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 encuentra en uso si
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Tambign se consfderaré usada wna marca, cusndo disinga exclusivamenle productos que son
exportados desde cualguiera de los Palsos Mismbros, segin fo establecido an sl parrafo anterior.

El uso do una marca en modo tal que difiera de la forma en que fuo registrada sdlo en cuanto &
detalfes o elernentas que no alferen su cardoter distinlivo, ne molivard la cancelscion del ragistro por
falta do uso, i disminuicd la profeceitn que corresponda a ls marca.”

"Articilo 167.- La carga de la prisha def uso de ls marca comesponderd al litufar del registo,

El uso de la marca podrd demostrarse mediante facluras comarciales, documentos contables o
corfificaciones de auditorfa quo demuestren la regularidad y la canfidad de la comercializacion de
las mercancias fdentificadas con fa marca, anfra ofros.”

“Arficulo 168.- La persona que oblenga una resolucidn favorable tendrd dorocho preferente al
registra. Dicho derecho podra invocarse a parlir de la presentacian de la solicilud de cancelacion, y
hasta dentro de fos fres meses siguleriles de la fecha en que la resolucidn de cancolacidn quads
firme on la via administrativa.”

- De medo referencizl, ver Procaso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016,
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los productos o servicios que 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?®.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y
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 que una marca esté en uso sin que distinga
productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su funcion
distintiva®,

El primer parrafo del Articulo 165 de la Decisién 486 establece que, para
que proceda la accion de cancelacion por falia de uso, la ausencia de uso
fiene que darse en los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accion de cancelacion; es decir, en los fres afos
inmediatamente anteriores a |a presentacion de la accion. Dicho en otros
terminos, significa gque basta que el titular haya usado la marca en algun
momento durante esos tres anos para gue no proceda la cancelacion del
registro por falta de uso.

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 488, el tramite se inicia a solicitud de parte; es
decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina
nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el
tramite. Lo anterior quiere decir que el solicitante debera demostrar un
interes en la cancelacién de la marca respectiva, lo que se traduce en
la intencidn 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 accidon de
cancelacién por no uso de la marca después de tres anos contados a
partir de quedar firme v debidamente notificada la resolucién que

agota la via administrativa en el trdmite de concesioén de registro de
marca.

Siendo ello asl, incluso si la notificacién antes referida se efectuara
fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio

Ver Interpretacidn Prejudicial recalda en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016,

|bidem,
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del computo para interponer la accion de cancelacion es a partir de
dicha notificacidn.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelacion del registro
de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada 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 accién de
cancelacion.

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

Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este
Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre
a su titular, por lo que resuita necesario tener en cuenta ciertos parametros
a efectos de determinar cuéndo se ha acreditado dicho uso.

Al respecto, el Articulo 166 de la Decision 4868 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 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 efectia su comercializacion en el
mercado’.
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Decisiaon 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

"Artfculo 166.- Se enfendsrd que una marca se encuenira en uso cuando los productos o servicios
gue ella dislingue han sido puestos en ef conercio o 30 encueniran disponibles en el mercado bajo
ess marcd, an la canlidad y dol modo gue normalmonta comesponde, leniendo on cuenta la
naluralera de los produclos o servicios y las modalidedes bajo las cuales se efectds su
comercializacion en el mercady,

Tambign se considorard usada una marea, cuands dislinga exclusivaments producios gue san
exportados desde cuslquiera da los Palses Mismbros, segin o eslablecido en of péarrafo anterior.

El uso do una marca en modo fal que dilfiers de fa forma en qus fue regisirada solo en cuanto a
delalles o elementos que no siteren su cardcter disliniivo, no motivard la cancelssidn de! registro por
falta do use, ni disminuirs la proteccidn que corresponda a la marca

En el Proceso 191-1P-2016 de 12 de junio de 2017, &l TICA manifestd que fratandosa da Jas ventas,
que es una de las modalidades para probar el use de la marca, se fendrd en consideracion la
naturaleza de los productos, su forma de comercializacian, las cantlidades y &l uzo intermitente, de
conformidad con lo siguiente:

a) Bienes de consumo masivo y uso permancnte. Si el titular de la marea es el fabricante, se
deberd determinar si el producto se comercializd efectivamente, os decir, si fue identificado en
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b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde

cualquiera de los paises miembros, segun lo establecido en el parrafo
anterior.

¢) 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.

En el presente caso, nos detendremos a analizara el primer supuesto que
senala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los
productos marcados en la cantidad v modo gue corresponde. Al respecto,
cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la
norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de
una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la
naturaleza de dichos productos.

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 encuenfran ofrecidos en el mercado listos para su comercializacion
efectiva.

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 efective 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.

el mercado en cualquier momento del pericde de evaluacion. Las ventas intermitentes en
grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariaments complemeantarse
con pruebas que determinen que la marca efectivamente v de manera real diferencia los
productos en el mercado, Ademds de lo anterior, se deberd esiablecer si los productos son
perecibles o no, ya que asl se hayan vendido grandes canfidades a los distribuidores y
comearcializadores, no podrlan maniener dicho stock duranie un pericdo amplio de tiempo. En
asta evenlo, se deben demostrar ventas a los distribuideres complementadas, comao ya se dijo,
con fa puesta del producto en el mercado.

)  Bienes de uso masivo vy estacional. Si &l lilular de la marca es el fabricante, en esle evanto,
debera evaluarse las ventas a los intermediarios, las qua pucden darse en épocas proximas al
periodo de consumo. En el caso de los drboles de navidad, por gjemplo, dichos infermediarios
compran su stock durante todo el afo para tenerlo listo en la época de navidad, Este fipo de
venias también se debe tensr en cuenta para probar el uso, perc complementandolo
necesariamente con la pussta del producto en &l camercio.

¢} Bienes suntuarios y de alto valor econdmico. Es muy comin que para este tipe de bignes
los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el afo. Este tipo de
fransaccidn se puede lener en cuenta para probar &l uso, pero necesariamente s debe
demastrar que se puso a disposicion del consumidor los producios idenfificados con las marcas.
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2.7. 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 fiene un establecimiento
abierto al publico, que contraté publicidad y, de ser el caso, las ventas o
transacciones que hubiera realizado.

2.8. 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 refiejado en una
gran cantidad de productos comercializados.

2.9. Y ello es asl puesto que no es intencién del Articulo 165 de la 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
sustento cuando nos detenemos a analizar el primer pérrafo del Articulo
166 de la Decision 486, norma que sefiala que se entendera que una marca
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.

2.10. 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.

2.11.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 plblico,
la publicidad a través de distintos medios (television, radio, prensa escrita,
internet, redes sociales, folleteria, etc.) 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.

2.12. 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 la 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.
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2.13. 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, carnavales, entre otros). En estos
casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de
oferta y demanda del producto en cuestion.

2.14. ; Puede haber pausas en la comercializacion, incluso tratdndose de ventas

intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no” inflexible,
pues ello significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias y
particularidades que el fendmeno 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
demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por
caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo gue 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 dinerc al ofertar el producto en un
escenario que le es adverso. Por tal razon, corresponde que la autoridad
de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes vy,
sobre la base de una apreciacién l6gica, racional y de la sana critica,
analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

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

Articulo 165 de la Decision 486, que para que proceda la cancelacién de la
marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera
ininterrumpida en los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que
se inicie la accidén de cancelacion. 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.

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

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 cualguiera que sea el
producto o servicio del gue se trate, fambién se deben ponderar la efectiva
puesta a disposicidén en el mercado de los productos o servicios vinculada
conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en

Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA eslablecid lo siguiante;
Fuarza mayor. - Es aguel acontecimiento impravisible ¢ imesistible como la liquidacion forzosa de

una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el @mbargo de un fitulo o
cerlificado de marca.

~Caso fortulto. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionada por un fendmeno de |a

naturaleza, como la destruccion de un local comercial gue contenia sus identificaciones o ensefias

chmersiales por causa de un lerremoto.
AN\
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mantener su marca como un activo de valor dindmico, en la cual ha
invertido en publicidad externa dirigida al publico consumidor, a fravés de
promociones, correos electrénicos, Facebook, anuncios en pdginas web,
folleterfa, periddicos, entre otros.

El uso de la marca de manera diferente a la registrada

Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca UROPOL
FORTE (denominativa) no estaria siendo usada tal como fue registrada.

El Tribunal al referirse al parrafo tercero del Articulo 166 de la Decision 4886,
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 cancelada por falta de uso o disminuirse la proteccion que
corresponda, si dicha diferencia es sdlo en cuanto a detalies o elementos
que no alteren su caracler distintive. En consecuencia, si el signo usado en
el marcado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada
¥ su poder diferenciador, aungue se presente modificado por la adicion o
sustraccion de ciertos elementos accesorios, no se cumpliian los
supuestos de hecho para su cancelacion por no uso™.

For lo tanto, se deberé delimitar lo siguiente:
a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos

esenciales de la marca registrada o esta siendo usada con variaciones
en su parte grafica™,

Wer Interpretacion Prejudicial recalda en el Proceso 20-IP-2013 de 19 de junio de 2013

Sobre el particular, se debe tener en consideracion gue en el Proceso 310-1P-2016 de 3 de abril de
2017, el TJCA sefiald fo siguients:

Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue regisirada no podra ser cancelada
por falla de uso o disminuirse la proteccidn que corresponda, sidicha diferencia es sdlo en cuanio a
detalles o elementos que no alteren su caracter distinlivo. En consecuendia, si el signo usado en el
mercado mantiens las caracterisficas sustanciales de la marca registrada v su pader diferenciador,
auncgue se presente modificado por la adicion o sustraccidn de ciertos olomenios accesorios, no se
cumplirian los supuestos do hecho para su cancelacion por no uso.

Fara determinar 5i |a variacidn del signo mixto es sustancial, es decir, aguella que afecte su cardcter
distintivo, s debera determinar cuél es elementio preponderante del signo, es decir, &l gue Iz olorga
distinlividad, i el elemeanto relevante es el denominativo, los cambios en e aspecto grafico serlan
irelevanies para el andlisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el grafico, las
variacionas denominativas no =erian sustancialos,

Ahora bien, una vez encontrado el elemento refevante se deberdn seguir los siguientes parametros
para establecer si existe variacidn sustancial:

aj 31 el elemento relevante es el grafico, Se deberd establecer gué elemento prevalece: el
trazado o el conceplo, 5i es el razade, lss variaciones en esie aspecto pedrian afectar
claramente su distintividad vy, por lo tanto, no probarfan €l uso de la marca; esto debe ser
avaluado con gran cuidado.
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Si ademas de mantener los elementos esenciales la modificacién por
adiccién o sustraccidn no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora
de la marca; vy,

Si la 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.

o

Si es el conceplo, cualguier variacion grafica que afects &l contenido ideoldgico del signo, es
decir, Ia idea que genera en la mente de consumidor seria considerado como una afectacion
a la distintividad del mismo vy, en consecuencia, no podria probarse el uso en el mercado,
Esto debe ser evaluado con gran cuidado,

Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberd hacer un andlisis del aspecto
denominative, teniendo en cuenta lo siguiente:

I. Wariacion en la silaba toénlca: una variacion en la sflaba (6nica implicaria una variacién
sustancial que afeciaria el uzo on e! mercado.

ii. Variacién en las silabas o letras que cumplen una funcién diferencladora: si s
afectan dichos elementos, implicaria una variacitn susiancia que afeclaria of uso en &l
mercado.

iii. Varlacion en el orden de las vocales. Esio implicariz un cambio sustancial en la
sonoridad del signo, lo que implica una variacién sustancial que afectaria el vso on el
mercado,

iv. 8i la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar |a palabra o palabras
relevantes el conjunie. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habria una
variacion susfancial gue afectaria en uso €h &l mercado. Para establecer eslo deberd
tener en cuenta lo siguients:

- Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera
palabra, por lo general, genera més poder de recordacion en el piblico consumidar,

- Impacte en la menta del consumldor de conformidad con la extension de la
palabra. Las palabras més corlas por io general tiznen mayor impacto en la mente
del consumidor.

- Impacto en fa mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la
palabra. Entre mas fuerie sea la sonoridad dz la palabra podriz tenar mayor impacto
en la mente del consumidor.

- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que
ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad de! signo evocalivo con los
productos que ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra
debll no tendria ralavancia en el conjunto marcario.

- Anallzar si la palabra os genérica, descriptiva o de uso comin. Las palabras
genericas, descriplivas o de uso comin no determinan la distinfividad def conjunta
Mmarcario.

- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos
ya reglstrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriaments
conaocida, tendrd mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el
elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia
de marcas, tendrd mayor relevancia. Se debe analizar cualguier oira sifuacion que
Iz otorgue mayor distinfividad, para de esla manara determinar la relevancia en el
conjunto marcario.
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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.

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 ser tal como se encuentra registrada o con variaciones gue no sean
sustanciales.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de
manera diferente a la forma en que fue registrada, no podra ser cancelada
por falta de uso o disminuirse la proteccién que corresponda, si dicha
diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos gue no alteren el caracter

distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que
el signo este siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la
forma en la que fue registrado.

Al respecto, se debera analizar de qué manera esta siendo usada la marca
UROPOL FORTE (denominativa) en su conjunto.

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

Debido a que en el presente caso se estad discutiendo si Corporacion
Inmarca S.A.C. no ha logrado acreditar el uso de la marca UROPOL
FORTE (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del
Articulo 167 de la Decisién 486.

La carga de la prueba en el tramite de cancelacién 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 Decision 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 prueha que pueden utilizarse para acreditar el
uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podra probar con
todos los medios de prueba permitidos en la legislacién nacional. Por tal
motivo, la autoridad competente debera evaluar todas las pruebas
aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.
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Derecho preferente originado en la cancelacién por no uso de una
marca registrada

En el proceso interno A. H. Robins S.A.S. manifesté que se debera tener
en consideracién que le asiste el derecho preferente. Por lo tanto, resulta
pertinente abordar el tema planteado.

El derecho preferente derivado de la accion de cancelacién por no uso de
una marca se encuentra consagrado en el Articulo 168 de la Decision 486.

Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que
le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia
con otras y, a veces, con total exclusion de ellas!'.

El efecto principal de la cancelacion del registro de una marca es extinguir
para su titular el derecho sobre la misma,de manera que esta quede
disponible para que terceros interesados en ella puedan obteneria.

De acuerdo con la Decision 486, el derecho preferente puede ser invocado
a partir de la presentacién de |a solicitud de cancelacién y dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en la que la resolucién de cancelacion quede
firme en la via administrativa.

A la luz de la disposicién comentada, el derecho preferente a solicitar el
registro de la marca que se canceld pertenece, en primer lugar, a la persona
que ejercio la accidn de cancelacion. Sin embargo, si el titular de este
derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo
cancelado se convierte en res nulfius, quedando entonces disponible para
quien primero solicite su registro.

Por ofra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho
preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones
de caracter secundario o accesorio a la marca que se canceld. Es decir, los
elementos denominativos y los graficos deben coincidir en su esencia, toda
vez que la cancelacion recayd sobre un signo especifico e individualizado
y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que
correspondian a la marca cancelada.

La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre
la base del derecho preferente, proveniente de la cancelacién de un
registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes
de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentacion de
la accion de cancelacion.

B
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejercio la accién de
cancelacion, no otorga al accionante el derecho al registro automatico del
signo, sino la prelacion, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez
presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el
ejercicio del derecho preferente—, esta debera ser examinada por la oficina
nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen
de registrabilidad, verificando que el sigho no se encuentre incurso en
ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislacion
vigente al momento de presentarse la solicitud de registro.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar
que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el 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 materia del proceso.

Respecto a la cancelacion de registro de una marca ;Cuéndo y eémo
se cumple la obligacién de uso de marca?

La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del
Apartado E de la presente Interpretacién Prejudicial.

¢£Como se acredita el uso efectivo de la marca?

La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del
Apartado E de la presente Interpretacion Prejudicial.

¢Es necesario demostrar y tener en cuenta la cantidad de productos
vendidos en el mercado para que se demuestre un uso suficiente?

La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del
Apartado E a partir del punto 2.3 al 2.16 de la presente Interpretacion
Prejudicial.

ZCuales son los criterios de valoracion de las variaciones en el uso de
una marca?

La respuesta se encuentra desarrollada en el Tema 3 del Apartado E de la
presente Interpretacion Prejudicial, exactamente en la nota a pie de pagina
10 del literal a) del parrafo 3.3.

Asi, cuando se esta ante un signo en el cual el elemento relevante es el
denominativo, se deberd hacer un analisis teniendo en cuenta la variacion
en la silaba tonica; variacion en las silabas o letras que cumplen una
funcion diferenciadora y variacion en el orden de las vocales.
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Finalmente, en el supuesto que la parte denominativa sea compuesta,

también se debera verificar lo siguiente:

- Ubicacién de las palabras en el signo denominativo compuesto.
- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension

de la palabra.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad

de la palabra.

- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los

signos que ampara el signo.

- Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comun.
- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta

otros signos ya registrados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la sala
consuitante al resolver el proceso interno 5426-2017-0-1801-JR-CA-25, la que
debera adoptarla 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 acuerdo con lo dispuesto en el titimo parrafo del

Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente interpretacion prejudicial el Presidente y el Secretario.

| . \\ ;1__ ( ‘?_;\/\1 \; |

Hugo Ramiro Gémez Apac Luis Felipe Ag Iﬁr Feumj
PRESIDEN SECRETARIO

Notifiqguese a la Sala consultante y remitase copia de |a 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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