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El Oficio N° 2515 del 4 de diciembre de 2020, recibido via correo electrénico el
07 del mismo mes y afno, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
____Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia
DE Solicito la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 166 y 167 de la Decision 486
omision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°

0, 11004032400020170017100, y;
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El Auto del 21 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: SONNETI INTERNACIONAL S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO — SIC— DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA

Tercera interesada: PUNTO FA SL.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
confrovertidos son los siguientes:

1.

Si es procedente la cancelacion parcial de la marca MANGO (mixta)
registrada a favor de la sociedad SONNETI INTERNACIONAL S.A,,
respecto de los productos comprendidos en la Clase 24 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

Si la marca MANGO (mixta) fue usada en el mercado de manera real
y efectiva respecto de los productos correspondientes a la Clase 24
de la Clasificacién Internacional de Niza.

Si en la accidon de cancelacion los medios aportados por la sociedad
SONNET!I INTERNACIONAL S.A., al proceso interno serian lo
suficientemente relevantes a fin de acreditar un uso real y efectivo de
la marca MANGO (mixta) respecto de los productos de la Clase 24 de
la Clasificacion Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitd la Interpretacién Prejudicial de los
Articulos 166 y 167 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, los cuales se interpretaran’ por ser pertinentes.

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. —

«Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuenira 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
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De oficio se interpretara el Articulo 165 de la Decision 4862 con la finalidad
de desarrollar el tema de la accién de la cancelacion parcial por no uso de
la marca.

.TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

La cancelacion parcial por no uso de la marca.

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

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

naturaleza de los productos o servicios y las 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, segtn 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 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.»

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. —

«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 afos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. La
cancelacion 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 podra iniciarse la accion de cancelacion antes de
transcurridos tres afos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion 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.

| registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debio, entre otros,

ha'fuerza mayor o caso fortuito.»
hah
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E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. La cancelacion parcial por no uso de la marca

1.1. En el presente caso se solicitd la cancelacion por falta de uso del registro
de la marca MANGO (mixta), en ese sentido resulta pertinente desarrollar
los alcances del presente tema.

1.2. El Articulo 165 de la Decision 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.- (...)

(o)

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.

(...)»

(Enfasis agregado)

1.3. 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 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 que se trate.

1.4. 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 acredité el uso de la marca, asi
como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la
referida clase y que haya obtenido el registro.

1.5. 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
creditar que uso la marca unicamente respecto del producto 1, y resulta
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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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
porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta
similar.

Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca esta registrada para
identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase 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 cancelacién 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 cancelacién es Unicamente
contra los productos de la Clase X, no habra cancelacion. Si la solicitud de
cancelacién es Unicamente contra los productos de la Clase Y, solo
corresponderia cancelar el registro con relacion al producto 5 de la Clase Y.

Como puede apreciarse, la cancelacion se da en funcién 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 cancelacion 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 titular tiene registros
marcarios si es que la solicitud de cancelacién 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
confusion en el publico consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las
mismas propiedades y caracteristicas, tienen usos o funciones idénticos o

De conformidad con los siguientes supuestos:

a) Sieltitulartiene el registro marcario para toda la clase, y la solicitud de cancelacion 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 cancelacién 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 cancelacion se dirige contra dichos productos o servicios, la autoridad analizara
el uso de tales productos o servicios.

d) Sieltitular 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 respecto de ese menor numero. Asi, por ejemplo, si la
clase contiene los productos A, B, C, D, E y F, el titular tiene el registro marcario Unicamente
para los productos B, C, Dy E, y Ia solicitud de cancelacion se dirige contra los productos C y
D, la autoridad analizara el uso Unicamente de los productos C y D.
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similares y, ademas, resultan sustitutos entre si para el consumidor en su
proceso de eleccion en el mercado.

2. Carga de la prueba en la accion de cancelaciéon de marca por no uso

2.1. Dado gue en el proceso interno se solicité la cancelacion del registro por
falta de uso de la marca MANGO (mixta), es pertinente realizar el analisis
del presente tema.

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

2.3. 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 legislacién nacional. Por tal
motivo, la autoridad competente, debera evaluar todas las pruebas
aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

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

3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso y lo
alegado por las partes respecto de los medios probatorios presentados
para acreditar un uso real y efectivo de la marca MANGO (mixta), este
Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

3.2. 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.

3.3. Alrespecto, el Articulo 166 de la Decision 4864 plantea los supuestos bajo

% Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. —

«Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuenira 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 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.
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0\\\ "’(,- so de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sélo en cuanto a
@ . es o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro por
I/ & = faﬁ e uso, ni disminuira la proteccién 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 efectia su comercializacion 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 y modo gue corresponde. Al respecto,
cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la
norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de
una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la
naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo analisis sefiala
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En la Interpretacién 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 TJCA manifesté que
tratandose de las ventas, que 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 que 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 o 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 tenerlo 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.

c) Bienes suntuarios y de alto valor econémico. Es muy comun que para este tipo de bienes
los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el afio. Este tipo de

.(.,.-\)‘& , O@ transaccion se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe
/Q? Q)u\ ’}, 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 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. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento
abierto al pablico, 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 intencion del Articulo 165 de la Decision 486
que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en
su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo sefialado encuentra
sustento cuando nos detenemos a analizar el primer 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.

3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como

uno de los dos supuestos de acreditacion del uso de la marca el hecho de
que el titular ha puesto a disposicion del mercado los productos
identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no
la aceptacion esperada por parte de clientes o consumidores.

3.11.En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de pago,

documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la
marca en cuanto acreditan la comercializacion del producto identificado con
ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al publico,
la publicidad a través de distintos medios (television, radio, prensa escrita,
internet, redes sociales, folleteria, etc.) y la oferta de contratar (mediante la
emision de cartas, correos electronicos, etc.) prueban el uso de la marca
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en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado
bajo esa marca.

3.12.En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto
como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el
mercado, el primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486 establece
que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo
gue normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del
producto y las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion
en el mercado.

3.13. Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.
Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde
a fechas festivas tradicionales de los paises de la Comunidad Andina
(navidad, afio nuevo, semana santa, 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.

3.14. ; Puede haber pausas en la comercializacion, incluso tratdndose de ventas
intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible,
pues ello significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias y
particularidades que el fendbmeno 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.

3.15. Resta sefalar que se desprende de lo establecido en el primer parrafo del
Articulo 165 de la Decision 486, que para que proceda la cancelacién de la
marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera
ininterrumpida en los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que
se inicie la accion de cancelacion. Por tanto, para frustrar dicha accion,
basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro

8 Sobre el particular, en la Interpretacion Prejudicial N® 34-1P-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 TJCA
establecio lo siguiente:

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

so fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenémeno de la
raleza, como la destrucciéon de un local comercial que contenia sus identificaciones o ensefas
rciales por causa de un terremoto.
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de dicho periodo usé la marca en los términos explicados anteriormente.

3.16.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 disposicion 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 electrénicos, Facebook, anuncios en paginas web,
folleteria, periédicos, entre otros. '

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno N°
11001032400020170017100, 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 ¢) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal €) 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 del 25 de agosto d9’2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-
2021. . e,
\
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SECRETARIO

Notifiquese a la autoridad 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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