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Proceso 47-1P-2020

VISTOS:

El Oficio N° 0389-2020-TDCA-DMQ-VAR de fecha 19 de febrero de 2020,
recibido fisicamente el dia 20 del mismo mes y afio, mediante el cual el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano
de Quito de la Republica del Ecuador, solicité al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) la Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina (en adelante, Decision 486), a fin de resolver el
proceso interno N° 17811-2016-01080.

El Auto de fecha 6 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Mezclas Biomix S.A

Demandados: Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual —IEPI—

Miembros de la Primera Sala del Comité de
Propiedad Intelectual del IEPI

Procurador General del Estado, de la Republica del
Ecuador

Tercero interesado: Farmacos Veterinarios Cia. Ltda. (Farmavet)

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por el Consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son los siguientes:

1. Siprocede la cancelacion total o parcial por falta de uso del registro
de la marca TOXIBAN AM (denominativa)’, cuyo titular es Farmacos
Veterinarios Cia. Ltda. (Farmavet).

2.  Si Farmavet habria aportado los medios probatorios para acreditar
la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos
identificados con la marca TOXIBAN AM (denominativa) y

ve distingue productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificacién Internacional de Niza.
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comprendidos en la Clase 31 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

3. Si el IEPI habria realizado una adecuada valoracion de los medios
probatorios aportados en el proceso interno por Farmavet, y si serian
suficientes para acreditar un uso real y efectivo de la marca
TOXIBAN AM (denominativa), respecto de los productos de la Clase
31 de la Clasificacion Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 165,
166 y 167 de la Decision 4862. Procede la interpretacion solicitada, por ser
pertinente.

Decision 486.

«Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos
uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o otra persona autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accidén de
cancelacion. La cancelacién de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse
como defensa en un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, no podré iniciarse la accion de cancelacion antes
de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién que agote
el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

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 limitacion 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
otfros, 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 o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua su
comercializacion en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos gue 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 sélo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro
por falta de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.»

«Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera ai titular del registro.
El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o

ertificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de
s mercancias identificadas con la marca, entre otros.»
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TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

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

La cancelacion parcial por no uso de la marca.

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

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

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

En vista de que en el proceso interno se solicité la cancelacion por falta
de uso del registro de la marca TOXIBAN AM (denominativa), es
pertinente realizar el andlisis del Articulo 165 de la Decision 486.

La cancelacién 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 relacion esencial entre
el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el
mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin
que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla
con su funcién distintiva.®

El primer parrafo del Articulo 165 de la Decision 486 establece que, para
que proceda la accién de cancelacion por falta de uso, la ausencia de uso
tiene que darse en los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en

Ver Interpretacion Prejudicial N° 436-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial N° 495-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta

\Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.
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que se inicie la accién de cancelacion; es decir en los tres afos
inmediatamente anteriores a la presentacion de la accién. Dicho en otros
términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algun
momento durante esos tres afios para que no proceda la cancelacion del
registro por falta de uso.

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

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

b) Oportunidad para iniciar el tramite. El segundo péarrafo del Articulo
165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de la accion de
cancelacion por no uso de la marca después de tres afos contados
a partir de guedar firme y debidamente notificada la resolucion que
agota la via administrativa en el trdmite de concesion de registro de
marca.

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

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

2. Lacancelacion parcial por no uso de la marca

2.1. En el proceso interno, el IEPI cancel6 parcialmente el registro de la marca
TOXIBAM AM (denominativa), debido a que presuntamente no estaria
siendo usada para distinguir «animales vivos» y «malta»; limitando el
registro a «productos agricolas, horticolas, forestales y granos no
comprendidos en otras clases, frutas y vegetales frescos, semillas,

P plantas vy flores naturales y productos alimenticios para animales»

b;\\comprendidos en la Clase 31 de la Clasificacion Internacional de Niza,
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objeto del registro. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el
presente tema.

El Articulo 165 de la Decisiéon 486 establece que la oficina nacional
competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado
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.-
fusa)

Cuando la falta de usc 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 limitacion de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquélios 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.

fon)®

(Enfasis agregado)

Como puede advertirse de la disposicidn 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 ordenard 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 usd, teniendo en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios de que se frate.

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 acredito 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, 4 y
5, y en el procedimiento de cancelacion de marca por falta de uso logra
acreditar que usoé la marca Unicamente respecto del producto 1, y resulta
que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1,
entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir,
conservara 1 porgue fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3
orgue resulta similar.
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Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca esta registrada
para identificar los productos 1,2y 3de laClase X,y4y 5de laClase Y.
El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del
producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los
productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1.

Si la solicitud de cancelaciéon es contra todos los productos de las dos
clases (X eY), solo corresponderia cancelar el registro con relacion al
producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelacion es unicamente
contra los productos de la Clase X, no habra cancelacion. Si la solicitud
de cancelacion es Unicamente contra los productos de la Clase Y, solo
corresponderia cancelar el registro con relacién al producto 5 de la
Clase Y.

Como puede apreciarse, la cancelacién se da en funcion de la clase (de
la Clasificacion de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios
y en funcion de la solicitud de cancelacion’. Si un titular tiene registros
marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la
solicitud de cancelaciéon apunta a una sola de esas clases, la oficina
nacional competente centrara su analisis en esta unica clase. Dicha
autoridad analizara todas las clases en las que el fitular tiene registros
marcarios si es que la solicitud de cancelacion se dirige a todas esas
clases.

Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vinculo
suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de
confusién en el publico consumidor. Es decir, cuando ambos presentan
las mismas propiedades y caracteristicas, tienen usos o funciones
idénticos o similares y, ademas, resultan sustitutos entre si para el
consumidor en su proceso de eleccion en el mercado.

De conformidad con los siguientes supuestos:

a) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, y la solicitud de cancelacién va
dirigida contra toda la clase, la autoridad analizara el uso de todos los productos o servicios
de dicha clase.

b) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, pero la solicitud de cancelacion se
dirige unicamente contra determinados productos o servicios de la referida clase, la
autoridad analizara Unicamente el uso de dichos productos o servicios.

c) Sielftitular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase,
y la solicitud de cancelacién se dirige contra dichos producios o servicios, |la autoridad
analizara el uso de tales productos o servicios.

Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase,
y la solicitud de cancelacion se dirige a un menor nimero de dichos productos o servicios,
la autoridad analizara el uso Gnicamente respecio de ese menor numero. Asi, por ejemplo,
si la clase contiene los productes A, B, C, D, E y F, el titular tiene el registrc marcario
Gnicamente para los productos B, C, D y E, y la solicitud de cancelacion se dirige contra los
productos C y D, la autoridad analizara el uso tUnicamente de les productos C y D.
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Carga de la prueba en la accién de cancelacion de marca por no uso

En el proceso interno, el demandante alegé que Farmavet no habria
presentado los medios probatorios que demuestren el uso de la marca
TOXIBAM AM (denominativa) para distinguir productos de la Clase 31 de
la Clasificacion Internacional de Niza. En atencion a ello, resulta pertinente
desarrollar el presente tema.

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 Decision 486; es decir, corresponde al titular de la marca
probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha
marca.

El Articulo 167 de la Decision 486 consigna un listado enunciativo, y no
taxativo, de los medios de 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 legislacion nacional. Por tal
motivo, la autoridad competente, debera evaluar todas las pruebas
aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

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

En el proceso intermo, el demandante alegé que el IEPI no habria
realizado una correcta valoracién de los documentos aportados en la
etapa probatoria. En consecuencia, no se habria demostrado el uso de la
marca TOXIBAM AM (denominativa). En atencion a ello, este Tribunal
considera pertinente desarrollar este tema.

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

Al respecto, el Articulo 166 de la Decision 4868 plantea los supuestos bajo

Decision 486.

«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 o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectlia su
comercializacion en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segin 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
lles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro
Ita de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.»
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los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a
continuacion se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectlia 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.

c) Eluso 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 v modo gue corresponde. Al
respecto, cabe hacernos la pregunta de a que se refiere —o quiso
referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en
el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que
corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo analisis senala

En la Interpretacion Prejudicial N° 191-1P-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TICA manifesto
que tratandose de las ventas, gue es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se
tendra en consideracion la naturaleza de los productos, su forma de comercializacion, las
cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular 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 momento del periodo de evaluacion. Las ventas intermitentes en
grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente
complementarse con pruebas que determinen gue la marca efectivamente y de manera real
diferencio los productos en el mercado. Ademas de lo anterior, se debera establecer si los
productos son perecibles 0 no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los
distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio
de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas,
como 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 ventas a los intermediarios, las que pueden 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 tenerle listo en la época de navidad.
Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero
complementandolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

Bienes suntuarios y de alto valor economico. Es muy comdn que para este {ipo de bienes
los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el afic. Este tipo de
transaccion se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe
demostrar que se puso a disposicion del consumidor los productos identificados con las
marcas.
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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 aguellos
gue 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 funcion 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 ofrecid a
los consumidores-— los bienes o servicios (en adelante, productos)
identificados con su marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento
abierto al publico, que contratd publicidad y, 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 disposicion de potenciales
clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los
resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una
gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es asi puesto que no es intencién del Articulo 165 de la Decision
486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito
comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo sefalado
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.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como
uno de los dos supuestos de acreditacion del uso de la marca el hecho de
que el titular ha puesto a disposicion del mercado los productos
identificados con su marca, no dependiendo de €l si dicha oferta tiene o
no la aceptacién esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de pago,
documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la
marca en cuanto acreditan la comercializacion del producto identificado
con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al
publico, la publicidad a través de distintos medios (television, radio, prensa
escrita, internet, redes sociales, folleteria, etc.) y la oferta de contratar
ediante la remision de cartas, correos electronicos, etc.) prueban el uso
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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 la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del
producto y las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion
en el mercado.

4.13.Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.
Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que
corresponde a fechas festivas tradicionales de los paises de la
Comunidad Andina (navidad, afio nuevo, semana santa, carnavales, entre
otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los
que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestion.

4.14. ;Puede haber pausas en la comercializacién, 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 fenémeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introduccion de nuevos impuestos, casos
fortuitos o de fuerza mayor'®, pueden alterar las condiciones de oferta y
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 razon, corresponde que la autoridad
de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes vy,
sobre la base de una apreciacion logica, racional y de la sana critica,
analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

4.15. Resta sefalar que se desprende de lo establecido en el primer parrafo del
Articulo 165 de la Decision 486, que para que proceda la cancelacion de
la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera
ininterrumpida en los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en
gue se inicie la accién de cancelacion. Por tanto, para frustrar dicha

L Sobre el particular, en la Interpretacion Prejudicial N® 34-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre 2017; el TICA
establecit lo siguiente:

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

Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenémeno de la
aturaleza, como la destruccion de un local comercial que contenia sus identificaciones o ensefias
omerciales por causa de un terremoto.
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accion, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento
dentro de dicho periodo usé la marca en los términos explicados
anteriormente.

4.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener
presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la
cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del
producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la
marca no se circunscribe solo a acreditar su comercializacion en el
mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que
cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se
deben ponderar la efectiva puesta a disposiciéon en el mercado de los
productos o servicios vinculada conjuntamente con ofros 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, periddicos, entre otros.

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 N° 17811-2016-01080, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5
de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-
J-TJCA-2021.
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