TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 449-1P-2015

Interpretacion prejudicial del tercer parrafo del articulo
165 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina; y, de oficio, de los articulos 166 y 167 de la
misma Decision, con fundamento en la interpretacién
solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa,
Seccion Primera. Interpretacion prejudicial de oficio
de los articulos 166 y 167 de la misma Decision. Caso:
Cancelacion parcial de la marca LIMONADA SOL
(mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno N°.
2010-00056.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San
Francisco de Quito, a los diecinueve dias del mes de febrero del afio dos mil
dieciseis, reunido en Sesion Judicial, adopta la presente Interpretacién
Prejudicial por mayoria, de conformidad con lo previsto en los articulos 32 de
su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno.

VISTOS:

El Oficio 2859 de 3 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos,
recibido en este Tribunal, via correo electrénico el mismo dia, el Consejo de
Estado, Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera remiti6 a este Organo Jurisdiccional la solicitud para que
proceda a la interpretacion prejudicial del articulo 165 de la Decisién 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-
00056;

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidié
admitir a trdmite la referida solicitud de interpretacion prejudicial por cumplir
con los articulos 32 y 33 del Tratado de Creacién del Tribunal y con los
requisitos contemplados en el articulo 125 del Estatuto; vy,

Los hechos relevantes sefialados por el consultante.



A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacion allegada estimd procedente
destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente
solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: Sociedad CCM, IP S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
Republica de Colombia.

Tercero interesado: Luz Dary Mateus Casanas.

Hechos.

El 11 de agosto de 2008, la sociedad CCM, IP S.A. solicitd la cancelacion
por falta de uso del certificado de registro No. 291595, correspondiente a la
marca LIMONADA SOL (mixta), para identificar productos pertenecientes a
la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza. A lo cual la parte
demandada, Luz Dary Mateus Casanas titular del registro, presentd un
escrito acompanado de documentos para probar el uso de la marca a
cancelar.

Mediante Resoluciéon 20164 de 28 de abril 2009, la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negd la
cancelacién total por falta de uso y cancel6 parcialmente el registro 291595,
en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cerveza”

La titular del registro, Luz Dary Mateus Casanas por medio de apoderado,
presentd recursos de reposicion y en subsidio de apelacion, argumentando
que la cancelacion parcial del registro no procedia por considerar que existia
una “conexidon competitiva” entre los productos excluidos y aquellos frente a
los cuales se logro probar el uso de la marca.

Mediante Resolucién 37520 del 27 de julio de 2009, la Jefe de Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al

resolver el recurso de reposicion, confirmo la Resolucién 20164 de 28 de
abril 2009,

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la
Resolucion 48658 del 28 de septiembre de 2009, resolvio el recurso de
apelaciéon presentado subsidiariamente por el titular de la marca cancelada
Dary Mateus Casafas, y decidid que el producto “cerveza” no debia ser
excluido de la cobertura del signo debido a la relacion de similitud que
presenta frente a los demas productos amparados, razén por la cual revocd
el acto recurrido y en su lugar, nego la cancelacion solicitada.



10.

11.

12.

13.

LE 3CLIELLE Wi, af Jua @0 BEGICIC G2 0G0 Golion Jo nmudad g
restablecimiento del derecho, solicitd la nulidad de la Resolucion 48658 del
28 de septiembre de 2009.

Mediante providencia del 23 de octubre de 2014, el Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion
Primera suspendié el proceso y solicité que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina emita la interpretacion prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda.
La Sociedad CCM IP S.A. presento los siguientes argumentos:

Violacion del articulo 165, parrafo 3 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

El examen que se debe efectuar en el escenario de una accion de
cancelacion parcial es de “identidad entre dos productos y servicios” y no de
mera “conexion competitiva entre ellos” como ocurre en el analisis de
confundibilidad entre dos signos y tal como errbneamente lo ha efectuado el
Delegado de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

Asi el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial aplico de
forma erronea el inciso tercero del articulo 165 de la decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina utilizando unos criterios completamente
ajenos al estudio que debia realizar entre los productos excluidos de la
cobertura de la marca “LIMONADA SOL” (mixta) y los que fueron
mantenidos al amparo de ésta.

El articulo 136 de la Decision de la Comunidad Andina, establece que “se
tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”
respecto de los cuales se podra extender los efectos de las pruebas de uso.

Se recuerda que en la resolucion 34735 de la superintendencia de Industria
y Comercio se menciona que la similitud se refiere a “los productos que
puedan ser sustituibles entre si”.

Afirma que las pruebas de uso presentadas por la titular del registro Luz
Dary Mateus Casafnas correspondiente a la marca “LIMONADA SOL” (mixta)
para intentar probar una relacion de conexidad entre la “gaseosa” y
“cerveza’”, al utilizar el criterio de “conexidad suficiente”, llevd a establecer
una INEXISTENTE relacion entre los productos excluidos de la cobertura de
la marca LIMONADA SOL (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo de
ésta, al acreditar que no se trata de bienes “sustitutos” por ser de naturaleza
distinta.
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sus caracteristicas especiales, como cualquier otra bebida puede ser
empleada con este fin. Ademas, la cerveza en razén de su contenido
alcoholico, restricciones a su venta y ocasion de consumo, no puede ser
considerada como un sustituto de gaseosas, y en consecuencia tampoco
como similar a estas, que son para otro tipo de consumidores.

Manifiesta que la proteccion extensiva dada a los productos respecto de los
cuales NO se estd usando la marca, debe ser otorgada uUnica vy
exclusivamente a bienes que presenten identidad o sean directamente
sustituibles con los que si ampara efectivamente la marca, o respecto de los
articulos que pertenezcan al mismo segmento del mercado y frente a los
cuales sea medianamente razonable pensar que el propietario de la marca,
puede llegar a estar en capacidad de comercializarlos en algun momento.

Los signos en conflicto distinguen productos pertenecientes a la Clase 32 de
la Clasificacién internacional de Niza.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

La SIC contesto la demanda manifestando:

Si se dio una correcta aplicacion a lo normado en el parrafo 3° del articulo
165 de la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad Andina; conforme a
lo manifestado en la Resolucion 48658 de 28 de septiembre de 2009 donde
analiza la similitud entre las bebidas gaseosas y la cerveza.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma
naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este
caso a que sean conexos O relacionados, ya que lo que se busca es
proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al publico
consumidor como tal.

El articulo 165 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
consagra la figura de la cancelacion parcial por falta de uso, la cual consta
de varios requisitos, entre ellos la existencia de identidad o similitud.

En el proceso 13-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
sostiene que se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos
o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el
mercado, la actividad empresarial, y al publico consumidor como tal. Si por
un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen
productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la
cancelacion parcial en relacion con dichos productos y/o servicios, ya que la
figura no cumpliria la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas
y efectivizar el derecho de preferencia.
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se han encontrado simiiitudes entre las bebidas gaseosas y las cervezas, lo
cual permite mantener el amparo frente a la “cerveza”, para la marca
registrada “LIMONADA SOL” (mixta).

Asi las cosas, en la medida en que el titular de la marca “LIMONADA SOL"
(mixta) probo el uso en relacion del producto “cerveza” frente a las bebidas
gaseosas, se debi6 mantener el amparo de la marca frente al respectivo
producto debido a la similitud que se presenta.

Por tanto, el Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicd
correctamente los criterios definidos por la jurisprudencia para el caso
especifico.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte del tercero
interesado.

La titular de la marca Luz Dary Mateus Casanas expone lo siguiente:

No era posible cancelar parcialmente el certificado de registro de la marca
“LIMONADA SOL" (mixta) y eliminar el producto “cerveza”, por cuanto dicho
producto guarda relaciones de similitud que permiten mantener vigente el
registro marcario para identificar todos los productos inicialmente
amparados.

Si uno de los objetivos de la figura de la cancelacion por falta de uso de una
marca, es permitir que una persona interesada pueda acceder a su uso y
registro, esta finalidad no es viable en el caso en estudio, por cuanto no
seria posible legalmente la coexistencia registral de las marcas “SOL”", a
nombre de titulares diferentes, una para “cervezas” y otra para “gaseosas y
bebidas refrescantes”

La posibilidad de fabricar y comercializar “cerveza sin alcohol”, convierte e!
producto en una bebida apta para el consumo de todo publico, incluso nifios
y mujeres en estado de embarazo. Y aun asi a pesar del contenido
alcoholico, dicho producto, se encuentra contenido en la Clase 32
internacional junto a otras bebidas no alcohdlicas y no en la Clase 33
internacional correspondiente a licores.

Expresa que el analisis de relacion de productos en una accién de
cancelacion y el analisis de confundibilidad comparten ciertos criterios
relativos a los factores de conexion entre productos o servicio segun su
naturaleza, finalidad y grado de conexidad, pero no puede desconocerse que
debido a las finalidades distintas de cada una de estas figuras implican
razonamientos disimiles.
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cervezas y las gaseosas, y defini6 que tal conexidad es evidente.

A. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretacion prejudicial del articulo 165 de la
Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina. Procede la
interpretacion solicitada; y, de oficio se interpretaran los articulos 166 y 167
de la misma Decision.

B. INTERPRETACION PREJUDICIAL.

Que, el articulo 165 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, forma parte del ordenamiento juridico comunitario, conforme lo
dispone el literal c) del articulo 1 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por via prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento juridico comunitario, con el fin de
asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los Paises Miembros;

Que, el Tribunal interpretara los siguientes articulos:

Solicitado: 165 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
Procede la interpretacion solicitada unicamente respecto al tercer parrafo del
citado articulo’.

De oficio: 166 y 167 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina?.

! “Articulo 165.- (...)
Cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara
una reduccion o limitacién de la lista de los productos o servicios comprendidos
en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no
se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los
productos o servicios.
El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se
debid, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

]

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos
o0 servicios y 1as modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion en el
mercado.

También se considerara usada una marca, 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, no motivara la
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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. De la cancelaciéon de un registro de marca por falta de uso y su
procedimiento.

De la prueba de uso de la marca.

Cancelacion parcial por no uso. Su relacién con la figura de la
conexion competitiva.

W

D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DE LA CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE
USO Y SU PROCEDIMIENTO.

La sociedad CCM, IP S.A. solicito la cancelacion por falta de uso del registro
de la marca LIMONADA SOL (mixta) unicamente con respecto al producto
“cerveza”’, marca registrada a favor de Luz Dary Mateus Casafas para
distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificacion
Internacional de Niza, por este motivo el Tribunal interpretara el tema.

Los criterios emitidos en la presente interpretacion prejudicial corresponden a
la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-1P-2006, publicado
en la G.O.A.C. N°. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA
(mixta).

Legitimacion y oportunidad para adelantar un tramite cancelacion.

“De conformidad con el articulo 165 de la Decision 486, el tramite se inicia a
solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la
Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el tramite. Lo anterior quiere
decir que para poder adelantar el tramite el solicitante debera demostrar un
interés en la cancelacién de la marca respectiva. Este interés debera ser
evaluado por la Oficina Nacional Competente. (...).

El segundo parrafo del articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el
tramite de la accion de cancelaciéon por no uso. Dispone que dicha accion
s6lo puede iniciarse después de tres afios contados a partir de la notificacion
de la resolucion que agota la via gubernativa en el tramite de concesion de

cancelacién del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda
alamarca”.

“Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular
del registro.

El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos
contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad
de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”.
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de 16 de marzo de 2007 marca: BROCHA MONA (mixta).
Falta de uso de la marca.

El articulo 165 de la Decision 486 en su primer parrafo determina los motivos
gue dan lugar a la cancelacion de una marca por falta de uso y prevé que la
oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de
cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por
el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante
los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion
de cancelacion.

Al respecto el Tribunal, senald: “Para que la accion de cancelacioén prospere
sera necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada
en, al menos, uno de los Paises Miembros, por parte de su titular, de un
licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres anos
consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la accién. En todo caso,
la cancelacion no podra intentarse antes de haber transcurrido tres anos
desde la fecha de notificacién de la resolucidon que hubiese agotado el
procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo,
a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan
su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en
grado tal que altere su capacidad distintiva, podra configurarse la falta de uso
de ésta y promoverse su cancelacion”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la
G.O.AC. N°, 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: accion por presunta
infraccion del derecho sobre la marca CALCIORAL).

De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca
ha sido usada o no, se hace necesario delimitar 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.

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 comercializaciéon”. (Proceso 180-IP-2006, ya
citado).

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado
de la siguiente manera:

“Asi como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro
de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a
ese derecho existe la obligacion de utilizar efectivamente la marca en el
mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligacion del uso
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forma prolua se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en
términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a
través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado
que el uso de la marca debera ser real y efectivo, de manera que no
basta con la mera intencion de usarla, para que aquél sea real y no
simplemente formal o simbodlico. En el régimen andino se considera que
dada la finalidad identificadora de la marca, su uso debera materializarse
mediante la prueba de la venta o de la disposicidén de los bienes o
servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello
(...) establece la presuncién de que "una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en
el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-
2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca
figurativa: DISENO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO
TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS,
DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON
PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).

También ha dicho este Tribunal que “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 marcario, el producto que identifica
y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en
que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el
mercado, esto es sin que cumpla con su funcion distintiva®. (Proceso 125-IP-
2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1579 de 31 de enero de 2008 marca:
SOUR BALL COLOMBINA denominativa).

El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se
consagra positivamente en el primer parrafo del articulo 166 de la Decision
486, que contiene parametros en relacidon con las cantidades de los
productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para
determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en
que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o
servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya
que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa
masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En
este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente,
en su caso, debera determinar si las cantidades vendidas de
conformidad con la naturaleza del producto son meramente
simbdlicas y no demuestran el uso real de la marca.
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que norma.mente Corresponde con Ias modahdades bajo las cuales se
efectua su comercializacion. Para determinar el uso real y efectivo de
la marca se debe tener en cuenta cdmo se comercializan los
productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya
modalidad de comercializacion son los supermercados en cadena,
que el producto para sectores especializados y que se comercializan
en tiendas especializadas, o bajo catalogo, etc”. (Proceso 180-1P-
2006, ya citado).

En relacion con estos parametros cuantitativos, pero refiriéndose a articulos
analogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

“‘Los articulos de las Decisiones comunitarias que se comentan no
establecen condiciones minimas en cuanto a la cantidad y volumen de
bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la
doctrina y la jurisprudencia mas generalizadas en senalar como pautas
en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e
inequivoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del
uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que
se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi,
si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podria ser
suficiente para acreditar su uso la demostraciéon de que en un afno se han
efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado
precio, hace que ese nimero de operaciones tenga nivel comercial. En
cambio, no podria decirse que exista comercializacion real de un
producto como el maiz, por el hecho de que en un afo so6lo se hayan
colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominacién de la
marca que pretende probar su uso. Asi se desprende de los articulos
100 de la Decision 311, 99 de la Decision 313 y 110 de la Decision 344"
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.0.A.C. N° 199, de 26 de enero de
1996).

Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El parrafo segundo de la norma
estudiada establece otro parametro para determinar si una marca se
considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca
distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de
los Paises Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los
productos exportados de conformidad con naturaleza y en relacién con las
modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion (...)". (Proceso
180-1P-2006, ya citado).

Causales de justificacion para el no uso de la marca.
No procedera la cancelacidén cuando el titular del signo demuestre que la falta

de uso se ha debido a una situacion de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a
otro motivo justificado.

10
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El Tribunal ha sefalado a este proposito que, de configurarse una
circunstancia impeditiva de la cancelacion, “se paralizaria simplemente el
computo del plazo de tres anos fijado por la misma norma; pero, una vez
desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habra de
reanudarse el computo del sefalado plazo legal’. (Proceso 15-1P-99,
publicado en la G.O.A.C. N° 528, de 26 de enero de 2000, marca:
BELMONT).

Efectos de la cancelacion de la marca por no uso.

En efecto, la cancelacidén de la marca por falta de uso, constituye una forma
de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la
misma, la que puede provenir, también, por disposicion judicial. Al respecto
la oficina nacional competente de cada Pais Miembro es el 6rgano
administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y
consiguientemente es el encargado de la cancelacion del mismo. La decisién
de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelacion del
registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo
previo. Sin embargo, la cancelacién por falta de uso podra hacerse valer
también como defensa en un procedimiento de oposicion apoyado en la
marca no utilizada.

2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.

Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia
de usarla en, al menos, uno de los Paises Miembros. De conformidad con el
articulo 166 de la Decision 486, se presume que una marca se encuentra en
uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio
0 se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponda, segun la naturaleza de los productos y las
modalidades de su comercializacion, en el mercado de al menos uno de los
Paises Miembros. A tenor de la disposicién citada, la presuncion de uso se
configura también cuando la marca distinga productos que se hallen
destinados exclusivamente a la exportacion, desde cualquiera de los Paises
Miembros.

En este contexto, procede sefialar que, de conformidad con la disposicion
prevista en el articulo 167 de la Decision 486, la carga de la prueba acerca
del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestion podra
probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y cantidad de
comercializacién de las mercancias cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal,
el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentacion
y verificacion de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

Cat BRI Psiid e wat a Cins, Shi 4o SCMDSE 6
este Tnoundl juzgar la iegahdad 0 liegahdad del procedlmlento utilizado frente a
las normas internas (...)". (Proceso 02-Al-96, publicada en la G.O.A.C. N°

291, del 3 de septiembre de 1997).

E! incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede
conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelacidén, por parte de la
oficina nacional competente, del registro del signo vy, por tanto, a la extincion,
en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso,
a objeto de prevenir la cancelacion del registro del signo, se funda en la
necesidad de asegurar el cumplimiento de su funcion principal, cual es la de
identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su
objeto.

3. DE LA CANCELACION PARCIAL POR NO USO. SU RELACION
CON LA FIGURA DE LA CONEXION COMPETITIVA.

El parrafo tercero del articulo 165 de la Decision 486 consagra la figura de la
cancelacién parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca solo afecta a algunos
de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca,
caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenara la exclusion de
dichos productos o servicios, previo analisis de la identidad o similitud de los
productos o servicios.

El signo LIMONADA SOL (mixto) se registré para amparar productos de la
Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza: “Cerveza; aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

La cancelacion parcial del signo se dio respecto a CERVEZAS producto
comprendido originalmente en el registro de la marca LIMONADA SOL
(mixta).

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la
cancelacién parcial por no uso, descritos en el Proceso 176-I1P-2014:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los
productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no
sean idénticos o similares a los que si han sido autorizados, salvo
que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no seria
procedente la cancelacién parcial por no uso, ya que de permitirse,
se podria generar riesgo de confusion o asociacion en el publico
consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado
parcialmente.
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Que los productos o servicios sean similares significa que tienen ia
misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el
concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo
que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad
empresarial, y al publico consumidor como tal. Si por un lado la
norma comunitaria impide el registro de signos que amparen
productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente
permitir la cancelacion parcial en relacidon con dichos productos y/o
servicios, ya que la figura no cumpliria la finalidad para cual fue
instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de
preferencia.3

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto
esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre
eleccion del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por
lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento
sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelacion
parcial por no uso en relacion con productos o servicios conectados
competitivamente, se estaria validando una barrera de crecimiento
del empresario hacia los rubros conexos y, ademas, se estaria
deformando la propia figura de la cancelacién por no uso.

Para determinar la conexién competitiva entre productos, la corte consultante
debera analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los
signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del
nomenclador no demuestra su semejanza, asi como la ubicacién de los
mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relaciébn con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los
siguientes criterios y factores de analisis para definir la conexion competitiva
entre los productos:

“a) La inclusion de los productos en una misma clase del
nomenclator: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios
de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor
al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la
limitacion, la prueba para demostrar que entre los productos que
constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para
impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacion: Hay lugares de comercializacion o
expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexidon competitiva, como seria el caso de las
grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se

3 El Tribunal ha reiterado esta posicion en la Interpretacion prejudicial de 4 de diciembre de 20086,
expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretacion Prejudicial de 12 de septiembre de 2012,
expedida en el proceso 79-1P-2012.
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consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se
daria tal conexion competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusion
se daria en pequefios sitios de expendio donde marcas similares
pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una

aparente similitud.

c¢) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion
o distribuciéon tienen relacion con los medios de difusion de los
productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad
general- radio television y prensa-, presumiblemente se presentaria
una conexion competitiva, o los productos serian competitivamente
conexos. Por otro lado, si la difusidn es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicacién directa, boletines, mensajes
telefénicos, etc., la conexién competitiva seria menor.

d) Relacion o vinculacion entre productos: Cierta relacion entre los
productos puede crear una conexion competitiva. En efecto, no es
lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que
vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacion
entre los productos comercializados también influye en la
asociacion que el consumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a
confusion en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor
medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo
productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta
y chapa) pueden dar lugar a confusidbn respecto al origen
empresarial, ya que el publico consumidor supondria que los dos
productos son del mismo empresario. La complementariedad entre
los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el
uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que
sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilizacién no seria la
de su ultima finalidad o funcion.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan
encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o
finalidades, si tienen similares caracteristicas, existe la posibilidad
de que se origine el riesgo de confusion al estar identificados por
marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de
deporte y medias de vestir’.

54. Por lo tanto, el juez consultante, debera analizar el caso concreto y aplicar los
criterios de la conexion competitiva cuando asi se amerite.
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civiriud oo anteriormente exguoi.s,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el
siguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca
a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin
motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Paises Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra
persona autorizada para ello, durante los tres afos consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion.

A tenor del articulo 166 de la Decision 486, se presume que una marca se
encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del
modo que normalmente corresponda, segun la naturaleza de los productos y
las modalidades de su comercializacion, en el mercado de al menos uno de los
Paises Miembros. La presuncion de uso se configura también cuando la marca
distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportacion,
desde cualquiera de los Paises Miembros.

SEGUNDO: A los efectos de la determinacion del uso de la marca, el Tribunal
reitera que el mismo debera ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e
inequivoco. La carga de la prueba del uso en cuestion correspondera a su
titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca
tal como se encuentra registrada.

El Juez consultante 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, de conformidad con todos los parametros indicados
en la presente interpretacion prejudicial.

TERCERO: Los siguientes requisitos para que opere la cancelaciéon parcial
por no uso son los siguientes:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los
productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean
idénticos o similares a los que si han sido autorizados, salvo que esa
diferencia sea en substancial. De lo contrario no seria procedente la
cancelacion parcial por no uso, ya que de permitirse, se podria generar
riesgo de confusibn o asociacién en el publico consumidor si se
registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

15



Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la
misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el
concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo
que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad
empresarial, y al publico consumidor como tal. Si por un lado la norma
comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o
servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la
cancelacién parcial en relacion con dichos productos y/o servicios, ya
que la figura no cumpliria 1a finalidad para cual fue instituida: evitar
marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto
esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre eleccion
del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto,
se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a
los actores del mismo. Si se permitiese la cancelacion parcial por no
uso en relacibn con productos o servicios conectados
competitivamente, se estaria validando una barrera de crecimiento del
empresario hacia los rubros conexos y, ademas, se estaria
deformando la propia figura de la cancelacion por no uso.

Para determinar la conexién competitiva entre productos, la corte
consultante debera analizar la naturaleza o uso de los productos
identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de
éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza,
asi como la ubicacion de los mismos en clases distintas tampoco prueba
que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente
providencia.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 35 del Tratado de Creacion
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional
consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debera adoptar la
presente interpretacion prejudicial. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el parrafo tercero del articulo 128 del Estatuto
vigente.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del
Tribunal, firman la presente Interpretacion Prejudicial los Magistrados que
participaron en su'a opcién(’

/ -
f

o |
/ et
Cecilia Luisa Ayllon-Quinteros
MAGISTRADA

MAGISTRADA
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A)un'efro Zambrano
GISTRADO
De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firpman igualmente la

presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secr ap/at

¢ 7/ /’ . AT

/ 'Z[,(,Mf:% / L / / J il <
Hernan Rémero Zambrano- L Gusts
R

Hern3

sustavo Gargga Brito
T SECRETARIO

Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia
de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la
Comunidad Andina para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Proceso 449-1P-2015
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