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SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA.DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso: 737-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consuitante: Organo Colegiado de Derechos Intelectuales

del Servicio Nacional de Derechos Intelectuzles
(SENADI) de la Replblica del Ecuador
Expediente interno

del consultante: S/N

Referencia: Cancelacion parcial de la marca DUREX
Magistrado ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano
VISTOS

El Oficio No. SENADI-OCDI-2018-002-0 del 27 de diciembre de 2018, recibido
fisicamente el 28 de diciembre del 2018, mediante el cual el Organo Colegiado
de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI) de la Republica del Ecuador, solicité la Interpretacion Prejudicial de
los Articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno s/n; y

El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitid a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno:

Demandante: ANDLAND OVERSEAS S A
_DE , Demandada: LRC PRODUCTS LIMITED
8 )‘-'I.
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Proceso 737-1P-2018

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS
De la revision de los documentos remitidos por la entidad consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son:

1.  La legitimidad activa de los drganos administrativos para presentar
consultas de interpretacion prejudicial.

2. La Consulta de interpretacion prejudicial facultativa.

3. La procedencia de la accidn de cancelacion parcial por falta de uso de la
marca DUREX.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La entidad consultante solicité la interpretacidn prejudicial de los Articulos

165, 166 y 167 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina', los mismos que se interpretaran por ser procedentes.

! Decizion 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

*Artfewlo 165.- La officing nacional competente cancefard el registro de una marca a soficitud de
persona interesada, cuando sin molivo justificado fa marca no se hubiese uliiizado en al menos
unc de los Palses Miembros, par su fitular, por un licenciataro  ofra persana autonzada para elfo
durante los lres sffos conseculivos precedenies a la fecha en gue se inicie la accidn de
cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca tambien podrd solicitarse
como defensa en un procedimiento de opasicion interpuesio con base en fa marca no usada,

No obstante, lo previsto en el pamrafo anteror, no podrd iniciarse fa accidn de cancelacidn antes de
transcumidos lres afos contados a partir de la fecha de nolificacidn de la resolucién que agote el
procedimiento de registro de la marca regpectiva en la via adminisirativa.

Cuando fa falla de uso de una marca sdélo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios
para las cuales estuviess mgisirada la marca, 58 ordenara vna reduccidn o imitacidn de la lista de
fos productos o servicios comprendidos en el registro de fa marca, eliminando aguélios respecto de
fos cuales la marca no se hubiese usado; para ello se lomard en cuenta fa identidad o simililud de
los productos o senvicios.

El registro no podra- cancelarse cuando e filular demuestre que la falta de uso se debid, enire
ofres, a fuerza mayor o caso fortuito.

Articulo 166.- Se enlendera que una marca se encuenfra en uYso cuande fos productos o
servicios que elfla distingue han sido puestos en el comercio o se encueniran disponibles en el
marcado bajo gsa marca, en la canlidad y del modo que normalmente coresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o senicios v las modalidades bajo las cuafes se efecita su
comercializacion en el mercado.

También se considerard usada una marca, cuando disfinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Paizes Miembros, segun lo establecido en el parrafo anferior,

=== El uso de upa marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sdlo en cuanto a
”~ B DE ;"-bq:ataﬂes o elementos que no alleren su caracter distinfivo, no motivara la cancelacion del registro
% .

-;}"‘ G\ﬁ falta de uso, ni disminuird s profeceidn que corresponda a la marca.
s \
; ‘_'::" i Mu!u 167.- La carga de la prueha del uso de la marca corresponderd al lifular del regisino.
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Proceso 737-1P-2018

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

De la legitimidad activa del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales
del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, para solicitar
interpretacion prejudicial facultativa.

La finalidad y efectos de la interpretacion prejudicial facultativa.
Cancelacién 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. .

Carga de la prueba en la accién de cancelacién de marca por no uso.

La cancelacion parcial por no uso de la marca.

Respuesta a las preguntas formuladas por el consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

De la legitimidad activa del Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
SENADI, para solicitar interpretacion prejudicial facultativa

Antecedentes:

Mediante Oficio No. SENADI-OCDI-2018-002-O de 27 de diciembre de
2018, recibido fisicamente el 28 de diciembre del 2018, el Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI, solicitd Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento
administrativo dentro del cual se formula la consulta.

La interpretacion prejudicial facultativa solicitada por el Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI

El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los articulos 33° del
Tratado de Creacion del Tribunal y de los articulos 1223, 123%, 125°, 127°

B

SECRETAE

El uso de fa marca podrd demostrarse mediante facluras comerciales, documentos contables o
cerlifficaciones de auditorla que demuestren fa requiandad y canfidad de comercializaciin de fas
morcancias idenfificadas con fa marca, enfre ofros.”

Articulo 33.- Los jusces nacionalos que conozcan de un proceso en ¢l gue deba  aplicarse o se
confrovierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad
Andina, podran solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencla sea susceplible de recursos en derecho interno. Si llegars la oporiunidad
de dictar sentencia sin que hubiere recibido la inlerpretacion del Tribunal, el juez debera decidir el
procezo. En todos los procesos en los gue la sentencia no fuere susceptible de recursos en
derecho interno, el juez suspendera el procedimienio y solicilara direclamente de oficio o a paticion
de parte la interpretacidn del Tribunal.

= (s “Articulo 122.- Los jueces nacionales que conozean de un proceso en &l que deba aplicarse o se
“goptrovierta alguna de las normas gue conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad

Andina, podran solicitar, directamente y medianie simple oficio, la interpretacidn del Tribunal
acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceplible de recursos en derecho

1irterno. Si llegare la oporunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacion del

" Tribunal, el juez debera decidir el proceso.
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y 1287 de su Estatuto, constituye un concepto auténomo, propio del
Derecho Comunitario Andine que debe ser definido por el Tribunal de
acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto
de la interpretacion prejudicial. De esta manera, no resulta permisible la
simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada
legislacién puede conferir una dimension diferente al término “juez
nacional’, aspecto que por lo demas puede generar una restriccion
indebida al acceso a la justicia comunitaria gue imparte este Tribunal. En
efecto, pone en riesgo la aplicacion uniforme de las normas comunitarias
y promueve su fragmentacion.

El Tribunal, en cumplimiento de su mision de asegurar la interpretacion y
aplicacion uniforme de las normas que conforman el ordenamiento
juridico comunitarioc en todos los Paises Miembros de la Comunidad
Andina, no se ha limitado a realizar una interpretacion restrictiva y mucho
menos literal del articulo 33 de su Tratado de Creacidn y de los articulos
122 y 123 de su Estatuto, sino gue a traves de los afios ha ido ampliando
el alcance del concepto de "juez nacional” a los fines de la interpretacion
prejudicial®; considerando que se trata de un término genérico y

Articulo 123.- De oficio o a peticidn de parte, &l juez nacional que conozea de un proceso en el
cual la sentencia fuera de dmica o dltima instancia, que no fuere susceptible de recursos en
derecho intermo, en el que deba aplicarse o s& controviera alguna de las normas que conforman el
ordenamiznto juridico de la comunidad andina, deberd suspender el procedimiento y solicitar
directamente y mediante simple oficio, la interpretacion del Trbunal,

Artieulo 125.- La solicitud de interpretacidn gue los jueces nacionales dirfjan al tribunal debera

contenar;

a). =l nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultants;

b) la relacidn de las normas del ordenamiento juridico de la comunidad andina cuya interpretacion
s& requiere;

c) la identificacién de la causa que origine la solicitud;

d) el informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretacion; v,

e) el lugar y direccion en gue 2l juez o tribunal recibira la respuesta a su consulta.

Artleulo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuld la consulla, debera
adoptar en su sentencia la interpretacion del tribunal,

Articulo 128.- Los paises miembros y la secretaria general velaran por el cumplimienio y Ia
observancia por pamte de los jusces nacionales de [o establecido respecto a la interpretacién
prejudicial. los paises miembros v los particulares tendrdan derecho a acudir ante el tnbunal en
ejercicio de la accion de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulfa se
abstenga de hacero, o cuando efectuada ésla, apliqus interpretacion diferente a la dictada por &l
tribunal. en cumplimiento de |las disposiciones de este capliule los jueces nacionales deberin
enviar al tribunal las sentencias dictadas en los casos objsto de interpretacion prejudicial.

El Tribunal ha admifido soliciludes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estriclo,
sing por ejemplo de autoridades como el fribunal administrativo del atfantico (proceso 30-ip-98), la
. superintendencia de industria y comercio de la replblica de Colombia - grupo de irabajo de

{ 1'3 E J ‘5 { s ~pompetencia desleal — (procesos 14-ip-2007 y 130-ip-2007), Ia corte constitucional de la Repiblica

0y

5"_;!1& LColombia (Procesos 10-IP-24, 01-1P-86, 60-1P-2012), la Corte Suprema de Jusficia de la

brlca de Venezuela (Proceso 19-1P- 9&} la Corle Suprema de Justicia de la Repdblica del
386{149 -IP-2011). vy &n los dltimos afos, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
g0 67-1P-2014), Tribunales Arbitrales de la Camara de Comercio de Bogota (Procesos 161-

SECRET AR I:’f‘p.zcrua 181-IP-2013, 14.IP-2014), Centro de Arbilraje de la Camara de Comercio de Medellin
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Proceso 737-IP-2018

comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por
mandato legal.

1.4. Con ocasion de las consultas planteadas por la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Republica de Colombia (Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-1P-2007 y 130-1P-
2007, el Tribunal se refiric a este tema de la siguiente manera:

“De una manera general, se suele dividir el poder pablico en diferentes
ramas. Esta clasificacion, en un Estado complejo, como es el de hoy,
es decir, en donde existen variados 6rganos de produccion normativa y
varias formas juridicas complementarias y entrelazadas, genera
problemas de identificacion en relacién con la naturaleza de los actos
gue se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de
los actos ya no es suficiente el criterio organico y, en consecuencia,
para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe
circunscribirse sélo a los que emanan de los Jueces de la Republica.
En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado
pueda atribuir funciones judiciales a organos diferentes del Poder
Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas
sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia y los articulos 122, 123, 127 y 128 del
Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera
amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la
interpretacion prejudicial y que dentro de un Pais Miembro es aquel
que ostenta la funcion judicial. Como la finalidad de la interpretacién
prejudicial es la aplicacion uniforme de la normativa comunitaria por
parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el Pais
Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la
interpretacion prejudicial para cumplir con la filosofia de la misma.

Como conclusién, el término 'Juez MNacional’ debe interpretarse
incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre
que cumplan las condiciones minimas sefialadas por la ley interna;
para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la
interpretacion prejudicial, cuando en el gjercicio de dichas funciones
conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta
algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino.
Esto consolida el principio de cooperacion y colaboracion entre el "juez
nacional” y el "juez comunitario” en la administracién de justicia, ya que
S ambos con jurisdiccion y competencia propias efectuan su aporte a la
~ D& = vigencia del derecho de integracion”.

:. [ /",{' rocesa 79-1P-2014), Cenlro de Arbilraje de |a Camara de Comercio Ecustoriana — Americana
: qucesn 262-1P-2013), entre otros.

e it
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Proceso 737-1P-2018

1.5. En oportunidad y a instancia del Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales del SENADI a través del No. SENADI-OCDI-2018-002-O de
|

27 de diciembre de 2018; este Tribunal, ampliando la linea jurisprudencial
iniciada en los procesos citados anteriormente, considera importante

poner de relieve lo siguiente:
1.6. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo mas
que a su organo emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe
tener en cuenta no solamente el criterio organico, formal o subjetivo, sino
particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido,
cuando se pretende la aplicacion uniforme de la norma comunitaria no
debe circunscribirse solo a los actos que emanan de los jueces en sentido

estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en

1.7. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no
tnicamente el criterio organico, formal o subjetivo, se debe ampliar

los hechos.

necesariamente la nocion de juez nacional, puesto que los Estados tienen

la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a organos diferentes del

Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas juridicas

con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes.
1.8. La imparcialidad de estas entidades motiva la “jurisdiccionalizacion” de los

procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como "organos
administrativos sui generis o especiales”™, u “6rganos de naturaleza

hibrida, jurisdiccional-administrativa™'®,

1.9. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas
prevalecen en relacion con las normas nacionales, son de aplicacion
directa e inmediata y gozan de autonomia. En este sentido, tomando en

cuenta que todos los érganos e instituciones de la administracion puablica
de los Paises Miembros de la Comunidad Andina deben actuar en el
marco del principio de legalidad; el limite de su actuacion tambien esta
determinado por el ordenamiento juridico comunitario. De esta manera, si
las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales

cuentan con una interpretacion prejudicial del Tribunal antes de la emision
de los actos administrativos que correspondan; en la practica se asegura
la aplicacion uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento

en que es invocada, ademas de que se limita la discrecionalidad de la

administracion; otorgando mayor seguridad juridica y predictibilidad a

|BARIEZ DAZA, Marla José, La aplicacisn del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptacion
~del ordenamiento interno al comunilario: la cuestion prejudicial y legitimacion de los TEA,
G

o Gyademnos de Formacion de la Escuela de la Haclenda Publica, Institulo de Esludios Fiscales, Vol.

B
f 1_1 I",\

D

RCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomés-Ramén, Curso de Derecho

: ".Cr‘
"~ 41/2010, p. 205.
“‘ Y
SECRETARIA 270!
A Adri;i_fmstralim, Ed. Thomson Beuters, Tomo I, 2011, p. 616,
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Proceso 737-1P-2018

estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor proteccion de
los derechos de los administrados.

1.10. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados
en la via judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la
interpretacion prejudicial a las autoridades o entidades administrativas
que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan
interpretaciones divergentes e, inclusive, contrarias al ordenamiento
juridico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal. Esta
situacion podria generar el indeseado incumplimiento por parte del Pais
Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho
comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones.

1.11.Como la finalidad de la interpretacién prejudicial consiste en la aplicacidn
uniforme de la normativa comunitaria en todos los Paises Miembros de la
Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los arbitros en
derecho!' asi como las autoridades o entidades administrativas a las gue
dichos Paises han conferido funciones jurisdiccionales'? tienen la
posibilidad de solicitar la interpretacion del Tribunal cuando conozcan de
un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
siempre que la sentencia o resolucion sea susceptible de recursos en
derecho interno.

1.12.En todos los procesos en los que la sentencia o resolucion no fuera
susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales
Nacionales, los arbitros en derecho, asi como las autoridades o entidades
administrativas a las que dichos Paises han conferido funciones
jurisdiccionales o han “jurisdiccionalizado” el procedimiento deberan
suspender el procedimiento y solicitar |a interpretacion prejudicial.

1.13.Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo
de interpretacion prejudicial y evitar su desnaturalizacion, este Tribunal
considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la
naturaleza y funciones de los organos consultantes, los mismos que
serviran como parametro de analisis para verificar en cada caso si pueden
ser considerados como "juez nacional” en el sentido de los articulos 33
del Tratado de Creacion y de los articulos 122, 123, 125, 127 y 128 del
Estatuto y si, en consecuencia, estan legitimados para solicitar la
interpretacion del Tribunal .’

Véase la Seniencia emitida por gl Tribunal en el Proceso 3-A1-2010,

= Se incluye a las entidades adminisirativas que tramitan procedimientos Sjurisdiccionalizados™
. 12 En la Unidn Europea se utilizd tempranamente una base analllica similar y se establecieron los
e —=._ primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el
“ P 5 g Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Paises Bajos), Tribunal

%', del Fondo de Pensiories de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institucion a la que se reconocid
(i - lagitimidad para formufar la consulta), y se desarroliaron, entre ofros, en los Asuntos C-54/95
' P Dr}rsch Consult (Consulta formulada por Vergabedberwachungsausschull des Bundes (Comisidn
o ( _-._.—-1-\.— T --—|'| I-. " ?
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Proceso 737-1P-2018

1.14. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un érgano o
entidad administrativa realice una consulta con el propésito de obtener la
interpretacion prejudicial, esta debera acreditar que:

1) Creado por norma constitucional o legal;

2) De naturaleza permanente;

3) El caracter obligatorio de sus competencias;

4) Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus
competencias;

5) El caracter contradictorio de los procedimientos a su cargo,; esto es que
resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos;

6) Que en el tramite se respete el debido procedimiento;

7) Decisiones motivadas; v,

8) Independencia (autonomia funcional) e imparcialidad.

1.15. El Tribunal analizara la legitimidad activa del drgano o entidad nacional,
verificando si la entidad cumple con los criterios generales expuestos en
el parrafo anterior.

1.16.En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente:
Que sea creado por norma constitucional o legal:

1.17.El Organo Colegiado de Derechos Intelectuales, fue creado mediante una
norma con range de ley, el Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 899 del 9 de diciembre del 2016, acorde con lo dispuesto
en el Articulo 597 de dicho cédigo.

1.18.Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la
consultante, el Organo Colegiado de Derechos Intelectuales, fue
constituido por mandato legal.

De naturaleza permanente:

1.18.El Articulo 3 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las
Competencias del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales del
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es una instancia
especializada de nivel técnico, cuyas competencias se ejercen de manera
permanente.

Federal de Control de la Adjudicacidn de Contratos Publicos, institucion a la que se reconocio

- legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en

el cual el Tribunal de Justicia de la Unidn Europea se pronuncid a favor del cardcter de “drgano

AN Juﬁsdicciunal' del Tribunal Econdmico- Administrative Regional de Catalufna.
.-:.__..
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Proceso 737-1P-2018

1.20.En el presente caso, se ha acreditado que el Organm Colegiado de
Derechos Intelectuales ha sido establecido con caracter permanente.

El caracter obligatorio de sus competencias:

1.21.El Articulo 597 del Codigo Orgéanico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacién, dispone que el Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales constituye el cuerpo especializado
del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, competente para
sustanciar y resolver, en sede administrativa, los recursos de impugnacion
que formularen las partes en contra de las resoluciones o actos
administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales.

1.22.Por lo expuesto, ha quedado acreditado el caracter obligatorio de la
jurisdiccion del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales.

Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus
competencias:

1.23.En la parte considerativa del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio
de las Competencias del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales del
Servicios Nacional de Derechos Intelectuales, textualmente encontramos:

“ ..la Disposicion General Cuarta del Codigo Orgénico Administrativo, expedido
mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de 2017
establece que: "...en el ambito de la propiedad intelectual, serdn aplicables las
disposiciones contenidas en el Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, las normas de la Comunidad Andina
de Naciones y demdas normativa vigente, no obstante de ellos, las disposiciones
del presente Cédigo se aplicaran de manera supletoria...".

1.24.En el presente caso se ha acreditado que el Organo Colegiado de
Derechos Intelectuales, tienen el deber de aplicar la normativa andina en
materia de propiedad intelectual en el ejercicio de sus competencias.

El caracter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es
que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos:

1.25.Del contenido del Articulo 597 del Codigo Organico de la Economia Social

de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, que dispone que el

Organo Colegiado de Derechos Intelectuales es el competente para

sustanciar y resolver, en sede administrativa, los recursos de impugnacion

que formularen las partes en conira de las resoluciones o actos

== administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de
Z o\ 7 YU derechos intelectuales, se desprende el caracter contradictorio de los

P PN e
(/= “procedimientos a su cargo.
[ Q ¥ -
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1.26.En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales tienen caracter contradictorio.

Que en el tramite se respete el debido procedimiento:

1.27.El Articulo 3 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las
Competencias del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales del
Servicios Nacional de Derechos Intelectuales, establece que el Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales ejerce sus competencias conforme a
la normativa nacional e internacional aplicable por la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales.

1.28.Ademas, el Articulo 76 de la Constitucion de la Republica del Ecuador
sefiala que en todo proceso en el que se determinen derechos vy
obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido
proceso.

1.29.El Articulo 32 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las
Competencias del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales del
Servicios Nacional de Derechos Intelectuales establece que la tramitacién
de las acciones y recursos tomara en cuenta los derechos y garantias
consagrados en la Constitucion de La Republica del Ecuador, y se
sustanciara en la forma y en los plazos previstos en el presente
Reglamento y en el Codigo Organico Administrativo.

1.30.En el presenta caso ha quedado acreditado que en los procedimientos
seguidos por el Organo Colegiado de Derechos Intelectuales debera
respetarse el debido proceso.

Decisiones motivadas:

1.31.El Articulo 76 de la Constitucién de la Replblica del Ecuador dispone que
las resoluciones de los poderes publicos deberan ser motivadas, y que los
actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o
servidores responsables seran sancionados.

1.32.En consecuencia, las Resoluciones del Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales deberan ser debidamente motivadas.,

Independencia (autonomia funcional) e imparcialidad:

1.33.De acuerdo con el Articulo 4 del Reglamento de Funcionamiento y
= Ejercicio de las Competencias del Organo Colegiado de Derechos

ﬂ' _DE ,f Intelectuales del Servicios MNacional de Derechos Intelectuales los

“& wMiembros de este cuerpo colegiado especializado son funcionarios
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1.34.A su vez el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI fue
creado como un organismo técnico de derecho publico con rango de
Subsecretaria General, adscrito a la Secretarfa de Educacion Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovacién, con personalidad juridica propia,
dotado de autonomia administrativa, operativa y financiera, segin el
Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en el primer
suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018.

1.35.Por lo tanto queda demostrado que el Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales es u 6érgano administrativo del Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales.

Conclusion:

1.36. El Organo Colegiado de Derechos Intelectuales es un 6rgano dentro de la
estructura organica del SENADI constituido por mandato legal con
caracter permanente, cuya jurisdiccién es obligatoria, asumiendo
competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento
aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento
respeta el debido proceso y posee el caracter contradictorio, ademas de
que debido a su autonomia funcional queda garantizada su imparcialidad.

1.37. En consecuencia, se ha verificado que el Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales del SENADI acttia como “juez nacional®, de conformidad con
los criterios que en esta sentencia estd estableciendo el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

1.38.Por lo tanto, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la
presente interpretacién prejudicial al amparo del articulo 125 del Estatuto
del Tribunal.

2. La finalidad y efectos de la interpretacion prejudicial facultativa

2.1. La finalidad ultima de la interpretacion prejudicial consiste en la aplicacion
uniforme del Derecho Comunitario en los Paises Miembros de la
Comunidad Andina a través de este 6rgano comunitario. Esta facultad es
una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el articulo 121 del
Estatuto del Tribunal sefiala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
con el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los Paises
Miembros”.

2.2, Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretacion

';-:;},ML. DE }g--';gnmo en la aplicacion de la normativa andina, puesto que es un elemento
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2.3. El articulo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la
siguiente manera: "Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en
el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran
solicitar, directamente y mediante simple oficio, la_interpretacion del
Tribunal _acerca de dichas normas, siempre gue la sentencia sea
susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de
dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacién del Tribunal, el
juez debera decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa
que, tal como lo sefiala su propio enunciado, es una facultad de la
Autoridad y no un derecho de las partes.

2.4. Adicionalmente, la interpretacion prejudicial facultativa sirve para
garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de
manera uniforme en toda la extension del territorio de la Comunidad
Andina sin entrar al fondo de la cuestibn consultada, que es de
competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el Gnico encargado
de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma
que servira para dilucidar el proceso y asegurar la aplicacién uniforme del
Derecho Comunitario.

2.5. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la
sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa
resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la
interpretacion prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes
de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e
interpretacién de las normas a ser aplicadas.

2.6. Cabe sefialar que la facultad de solicitar la interpretacion prejudicial es
precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas gue
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, de
conformidad con el articulo 4 del Tratado de Creacién del Tribunal: “Los
Palses Miembros estan obligados a adoptar las medidas que sean
necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman
el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina.”

2.7. En el presente caso ha quedado acreditado que el Organo Colegiado de
Derechos Intelectuales del SENADI actia como “juez nacional’, de
conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha
quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente
interpretacion prejudicial facultativa. ;

f‘;?"k g 2:%%1'-:___Segﬂn el articulo 127 del Estatuto del Tribunal, el Organo Colegiado de
0 Derechos Intelectuales del SENADI que conozca del proceso interno en
.pia Cque se formuld la consulta, deberan adoptar en su resolucion la
- 12
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interpretacion del Tribunal. Emitida la interpretacién prejudicial, el Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales tiene la obligacion de acatarla en la
Resolucion que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la via
administrativa, las partes gue no estén de acuerdo con la Resolucion
emitida por el Organo Colegiado de Derechos Intelectuales podra
presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la
nulidad de la mencionada resolucion.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretacion
prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales sera aplicable a las fases
posteriores.

2.10.En principio la interpretacion prejudicial emitida por este Tribunal en la

consulta realizada por el Organo Colegiado de Derechos Intelectuales es
aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial,
sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consuita,
particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretacién prejudicial sobre diferentes normas del
ordenamiento juridico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la
aparicion de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en
cuenta al momento de realizar la interpretacion prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el
Tribunal no se pronuncio.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliacién o la aclaracién
de la interpretacion prejudicial.

2.11.Por lo tanto, se podra realizar una nueva consulta especificando

3.

3.1.

claramente cuales son los puntos sobre los que desea que este Tribunal
se pronuncie, Cabe indicar gue la interpretacion prejudicial sera
obligatoria cuando se trate de la Unica o Ultima instancia ordinaria y no
exista una interpretacion prejudicial facultativa anterior, sea en el marco
del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.
Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de
evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

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

Si bien el proceso interno se refiere a un caso de solicitud de cancelacién
parcial por falta de uso de la marca DUREX, es pertinente analizar la

= _figura de la cancelacion establecida en el Articulo 165 de la Decision 486,
J(, aefectos de precisar que la misma solo puede ser ejercida a solicitud de

””parie interesada, es decir dicha norma no establece la posibilidad de una

"
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actuacion de oficio por parte de la autoridad nacional competente para
conocer dicho tramite.

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 efectivamente. !

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debera tomar en
cuenta qué 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 encuentra en uso si
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 relacién 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 este en uso sin
que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla
con su funcién distintiva.'®

El primer parrafo del Articulo 165 de la Decision 486 establece que, para
que proceda la accion de cancelacion por falta de uso, la ausencia de uso
tiene que darse en los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accién de cancelacion; es decir en los tres afos
inmediatamente anteriores a la presentacién de la accion. Dicho, en otros
términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algun
momento durante esos tres afos para que 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 486, el tramite se inicia a solicitud de
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De modo referencial, ver la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 436-1P-2015 del 2 de
marzo de 2018,

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016,
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parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por
la oficina nacional competente. Cualguier persona interesada puede
iniciar el tramite. Lo anterior quiere decir que el solicitante debera
demostrar un interés en la cancelacidon de la marca respectiva, lo
que se traduce en la intencién 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
cancelacion por no uso de la marca después de tres afios contados
a partir de quedar firme y debidamente notificada la resclucion que
agota la via administrativa en el tramite de concesion de registro de
marca.

Siendo ello asi, incluso si la notificacidn antes referida se efectuara
fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el
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 cancelacidon del
registro de marca, es necesario que |a 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 afos consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la accion de cancelacion.

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

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

4.2. La carga de |a 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.

4.3. Al respecto, el Articulo 166 de la Decisién 486'% plantea los supuestos
bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a
continuacion se detalla:

Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 166.- Se entendord que una marca se encuanira en Uso cuando fos producfos o servicios
que elfa distingue han sido puestos en ef comercio 0 5e encuentran disponibles en el mercado hajo
esa marca, en la canfidad y del modo gque normaimente comesponde, leniends en cuenta la
_—————  naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se sefeclia su
= DE = comercializacidin en el mercado.
e _‘_h;" f.f_‘}
! _'x"’ Q “ ":LTambf'én se considerara usada una marca, cuando disfinga exciusivaments producios que son
[ :? ‘exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segin lo establecido en el parrafo anterior.
o 1
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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 efectua su comercializaciéon en el
mercado’®.

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 analizar el primer supuesto que
sefiala la norma, referido a la 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 que se refiere —o guiso
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.

El usa de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sdfo en cuanto a
detalles o elemenfos que no alferen su caracter disfinfive, no mofivara la cancelacién del registio
por falta de uso, ni disminuira fa proteccion que cormesponda a la marma.”

En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, &l TJCA manifestd que, tratdndose de las
ventas, que es una de las medalidades para probar el uso de la marca, se tendra en consideracion
la naturaleza de los productos, su forma de comercializacion, 1as cantidades y el uso infermitente,
de confarmidad con lo siguiente:

a) Bienes de conaumo masivo y uso permanenta. Si el tilular de la marca es el fabricante, se
debera determinar si el producto se comercializo efectivamente, es decir, si fue identificado en
el mercado en cualquier momenio del periodo de evaluacion. Las ventas intermilentes en
grandes canfidades a log intermediarios y  distrbuidores deben  necesaramente
complementarse con prughas que determinen qgue la marca efectivamente v de manera real
diferencid los productos en el mercado. Ademas de lo anterior, se debera eslablecer si los
producios son perecibles ¢ no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los
distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio
de liempo. En este evento, se deben demaostrar ventas a los distribuidores complementadas,
comeo ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

b Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento,
debera:evaluarse las venias a los intermediarios, las que pusden darse en épocas proximas al
periodo de consumo. En el caso de los arboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios
compran su stock durante todo el afio para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de
venlas también se debe fener en cuenfa para probar el uso, pero complementandolo
necesaramente con la puesta del producto en el comercio.

) Bienes suntuarios y de alto valor econdmico. Es muy comin que para este tipo de bienes

los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el afio. Este fipo de

<% lransaccidon se puede tensr en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe
e

.| \\demosirar que se puso a disposicion del consumidor los productos identificados con las
T | imarcas.
|
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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.

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 funcién a las pruebas
aportadas.

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

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 disposicién 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.

Y ello es asi puesto que no es intencion del Articulo 165 de la Decision
486 que el ftitular 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 parrafo 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.

4.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como
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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 aceptacién esperada por parte de clientes o consumidores.

-4.11.En consecuencia, asl como los contratos, comprobantes de pago,
~documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la

7 marca en cuanto acreditan la comercializacién del producto identificado
‘¢on ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al
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publico, 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, eftc.)
prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se
encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

4.12.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 efectua su
comercializacion en el mercado.

4.13_Asl, 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 palses de la
Comunidad Andina (navidad, afo 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.

4.14. jPuede haber pausas en la comercializacion, incluso tratandose 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 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 y,
sobre la base de una apreciacion légica, racional y de la sana critica,
analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

4.15. 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

20 Sobre el particular, en el Praceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, sl TJCA establecio la
siguiente:

Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidacion forzosa de
una empresa, en el campo marcario puede esiar determinado por el embargo de un fitulo o
certificado de marca.

—OE =
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D (W% “~Gaso forluite. - Es aguel acontecimiento imposible de svitar y ocasionado per un fendmeno de la
j “naluraleza, como la destruccion de un local comercial gue contenia sus identificaciones o ensefas
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ininterrumpida en los tres afos consecutivos precedentes a la fecha en
gue se inicie la accion de cancelacion. Por tanto, para frustrar dicha
accion, basta que el titular de la marca acredite que en cualguier
momento dentro de dicho periodo usé la marca en los términos explicados
anteriormente.

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

5.

5.

5.

6.

6.
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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 gue
cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se
deben ponderar la efectiva 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
valor 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, periédicos, entre otros.

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 LCR PRODUCTS
LIMITED no habria logrado acreditar el uso de la marca DUREX, 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 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 legislacidn nacional. Por
tal motivo, la autoridad competente, debera evaluar todas las pruebas
aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

La cancelacién parcial por no uso de la marca

En el presente caso, se trata de una solicitud de cancelacion parcial,
razon por la que corresponde analizar este tema.

El Articulo 165 de la Decision 486 establece que la oficina nacional

% competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona

Cinteresada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado
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en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de
cancelacion.

El tercer parrafo de dicho articulo estipula, textualmente, lo siguiente:
"Articulo 165.-

()

Cuando la falta de uso de una marca sdlo afectara a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios
comprendidas en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de
los cuales Ia marca no se hubiese usado; para ello se tomaré en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios.

{(. - -j- n
{Resaltado agregado)

Como puede advertirse de la disposicion transcrita, cuando la falta de uso
de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios
para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional
competente ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los
productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aquellos respecto de los cuales la marca no se uso, teniendo en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios de gue se trate.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para
todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro
en una clase determinada de la Clasificacion Internacional de Niza, sino
respecto de alguno o algunos de ellos, conservara el registro marcario
para el producto o servicio respecto del cual si acreditd el uso de la
marca, asi como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a &l
dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

A modo de ejemplo, si una empresa tenia registrada una marca en la
clase X de la Clasificacion Internacional de Niza para los productos 1, 2,
3, 4y 5, y en el procedimiento de cancelaciéon de marca por falta de uso
logra acreditar que usd la marca Unicamente respecto del producto 1, v
resulta que el producto 2 es identico a 1 y que el producto 3 es similar a 1,
entonces va a conservar el registro para los productos 2 v 3. Es decir,
conservara 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3
porgue resulta similar.

-, 6:8-Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vinculo
J’Jrﬁuf' cientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de

@\

6gnfu5|0n en el publico consumidor. Es decir, cuando ambos presentan
!E‘Eﬁ' mtsmas propiedades y caracteristicas, tienen usos o funciones
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idénticos o similares y, ademas, resultan sustitutos entre si para el
consumidor en su proceso de eleccion en el mercado.

7. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es
necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas gue
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.

7.1. (Es procedente que quien hubiere probado legitimo interés en una
acciéon de cancelacion por falta de uso, limite el alcance de su
pretension a determinados productos protegidos en la clase
internacional en la que se encuentra registrada una marca?

La persona que solicita la cancelacion puede hacerlo tanto respecto de
todos los productos o servicios para los cuales se concedio el registro, o
solo para una parte de ella.

7.2. De ser afirmativa la respuesta anterior, no habiéndose probado el
uso de la marca para identificar los productos protegidos en la clase
internacional en la que se encuentra registrada, ;es procedente que
la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales declare la cancelacion total de la marca por falta de
uso?

La figura de la cancelacion prevista en los Articulos 165, 166 y 167 de la
Decisién 486 no contempla la posibilidad de una actuacion de oficio de la
autoridad nacional competente para disponer la cancelacién de un
registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por el
consultante al resolver el proceso interno s/n, la que debera adoptarla al emitir
el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del
Tratado de Creacion 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 Gltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
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i Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO ~
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ADO MAGISTRADO

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

Luis Felipe Aduilar Feijoé
SECRETARIO

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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