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Existen diversas exigencias, de cardcter fundamen-
talmente econdmico, que generan en el titular de la
marca la carga de usarla, pues de lo contrario corre
el riesgo de afrontar una accion dirigida a la cance-
lacién de la misma. Eluso de la marca, ciertamente,
debe reunir determinadas caracteristicas, pues tini-
camente serd relevante para efectos legales cuando
los productos o servicios que ella distingue hayan
sido puestos en el comercio o se encuentren disponi-
bles en el mercado, en la cantidad y el modo que
normalmente corresponde; la marca, ademds, debe
usarse demanera seria, de buena fe, normal einequi-
vocamente.

A lo largo del presente articulo, la doctora Carmen
Arana analiza el sistema de cancelacion por falta
de uso que determina la pérdida del derecho de
registro de una marca. En este sistema, sefiala la
autora, encontramos dos situaciones, de un lado, la
del accionante de la cancelacién, que tiene la inicia-
tiva de la cancelacién y, de otro lado, la del titular,
quien tiene una exigencia de uso para no perder sus
derechos sobre la marca.

La Organizacién Mundial de Comercio, enel Acuer-
do sobre ADPIC, articulo 19.1 contempla que el
registro puede anularse silamarcanohasido usada
después de un periodo ininterrumpido de tres afios
como minimo de falta de uso, a menos que el titular
demuestre que hubo razones validas que impidie-
ron ese uso, constituidas por circunstancias que
surjan independientemente de Ja voluntad del titu-
lar delamarca, y que representen un obstaculo para
el uso de la misma, tales como las restricciones a la
importacién u otros requisitos oficiales interpues-
tos alos bienes o servicios protegidos por la marca.

La Decision 344 del Acuerdo de Cartagena, en su
articulo 108, y la Ley Peruana de Propiedad Indus-
trial, Decreto Ley 823, en su articulo 172, Capitulo
1V, establecen que cualquier persona interesada
puede solicitar a la Oficina Competente que cancele
el registro de una marca, siempre y cuando ésta no
se hubiese utilizado en el mercado subregional du-
rante los tres afos consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicie la accién de cancelacion.

Existe una coincidencia entre lasnormas internacio-
nales y las nacionales, relativas a la cancelacién del
registro de marca respecto al tiempo de tres afios,
durante dicho periodo la marca estd vigente sin
necesidad de uso y sin correr el riesgo de que un
tercero solicite su cancelacién porno uso; a partir de
ese lapso el titular sigue con sus derechos totalmen-
te plenos sobre la marca, con el riesgo de perder los
derechos sobre ella si un tercero solicita la cancela-
ci6én después de los tres afios. Asi pues, es conve-
niente que voluntariamente use la marca.

Nuestra legislacion determina la existencia de un
riesgo de pérdida de la marca para un titular inacti-
Vo que obstaculiza con su marca registrada y no
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usada el registro de una marca nueva, similar o
idéntica, ya que el titular puede perder los derechos
sobre su marca si no logra acreditar su uso después
del tercer afio, en un procedimiento de cancelacién
seguido por un competidor.

Esto significa que el titular inactivo no puede impe-
dir el acceso al registro de la nueva marca similar o
idéntica en la medida que su marca no esta siendo
usada, constituyendo la cancelacion un punto de
equilibrio entre la circulacién de productos y servi-
cios en el mercado y la defensa de los derechos de
exclusividad adquiridos por el registro.

La defensa delos derechos de exclusividad adquiri-
dos por el registro puede ejercitarse contra terceros,
ya que el titular que tiene una marca registrada y no
usada continta ejercitando sus derechos exclusi-
vos, prohibiendo el uso de marca idéntica o similar
sin su autorizacién. Sin embargo, corre el riesgo de
perder sumarca, pues quien realiza el uso indebido
sin tener derechos puede, como defensa, solicitar se
cancele la marca no usada y luego tener derecho de
preferencia sobre su registro.

En la legislacién extranjera consultada (Benelux,
Alemania, Francia, Argentina, entre otras), se con-
templa que los registros marcarios se pierden por
falta de uso, con instituciones tales como la caduci-
dad, cancelacién -facultativa u obligatoria- o nuli-
dad. Los requisitos y condiciones varian de pais a
pais, pero en todos se ligan los derechos sobre la
marca obtenidos con elregistroal usodelamarcade
los productos en el mercado, con la finalidad de
lograr quelamarcas sean aprovechadas econémica-
mente. Esto no significa que cada legislacién no
tenga situaciones especificas quelahagan diferente;
pues en algunas se establece en el articulado la
obligacion de uso, mientras que en otras no.

LA CANCELACION DE UNA MARCA
POR FALTA DE USO EN EL PERU

Es una accién facultativa activada sélo a pedido de
un particular, cuando solicita la cancelacién ante la
autoridad cumpliendo con los requisitos estableci-
dos en el articulo 172 de nuestra ley; las pruebas de
uso corresponden al titular. El accionante sélo afir-
ma que la marcano se usa y pide la cancelacién por
falta de uso, el titular tiene la obligacién de aportar
las pruebas y la autoridad tiene la facultad de cali-
ficarlas como medios idéneos.

Segun el Tribunal de ]ust1c1a del Acuerdo de Carta-
gena en el Proceso 17-1P- 95' del nueve de noviembre
de 1995: «desde el punto de vista procesal esta figura
constituye una excepcién de fondo o perentoria
opuesta en la via administrativa, que cuestiona un
derecho sustancial. Los procesalistas asignan al tema
de la excepcién un cierto paralelismo con el de la
accién, hasta el punto de considerar a la excepc1on

como 'la accién del demandado' producto de la exis-
tencia para él de una «verdadera necessitas defensionis».

Se llama también cancelacién al acto administrativo
por el cual la autoridad competente decide sobre la
cancelacién, mediante una resolucién debidamente
motivada (articulo 174 in fine).

Asimismo, la cancelacién es la inscripcién, anotacién
o asiento en el Registro de Propiedad Industrial de la
cancelacién de un registro de una marca no usada
luego de concluido el proceso de cancelacion por falta
de uso y una vez consentida la resolucion que asi lo
disponga (articulos 7 y 19 in fine y 7 de Decreto
Legislativo 823.)

El procedimiento de cancelacién del registro de una
marca se inicia con la solicitud de la persona intere-
sada, continta con la expedicién de una resolucién,
previanotificacion al titular, para que pruebe el uso
de la marca registrada (articulo 179 del Decreto
Legislativo 823), concluyendo con la anotacién en el
Registro de Propiedad Industrial si la accién de
cancelacién es declarada fundada.

QUIEN ACCIONA LA CANCELACION
POR FALTA DE USO

Elsujeto competente para solicitar la cancelacién es,
segtnelarticulo 108 dela Decisién 344 y articulo 172
del Decreto Legislativo 823, «cualquier persona in-
teresada» que cumpla con las formalidades que se
establecen en el articulo147, que tenga poder, que
pague los aranceles y otros requisitos. Significa que
pueden accionar tanto los competidores del titular
de la marca como cualquier otro que no lo sea pero
que tenga interés. En tal sentido podrian incluso
accionar los consumidores.

Por lo demas, nuestra legislacién no facuita a la
autoridad competente para actuar de oficio en los
casos de cancelacién por falta de uso, ésta por lo
tanto, no puede cancelar por propia iniciativa el
registro de una marca.
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Asi pues, la cancelacion por falta de uso se otorga
por iniciativa privada; es una accién de los particu-
lares que puede presentar «cualquier persona inte-
resada» con la finalidad de lograr la pérdida de
vigencia de una marca registrada pero que no ha
sido usada, la cual es eliminada del registro. Simul-
taneamente, proporciona al accionante interesado
derechos preferentes para obtener la titularidad de
la marca cancelada por el no uso, autoregulandose
de esa manera los intereses privados.

De acuerdo a ello, la cancelacién pretenderia lograr
una mayor competencia en el mercado al fomentar
elinterés de los competidores por adquirir o lanzar
al mercado marcas que pueden obtener ventajas
competitivas, esto haria que se esfuercen por colo-
car sus productos en el mercado para beneficio de
los consumidores.

EL DERECHO DE PREFERENCIA

Un efecto singular de la accion de cancelacién es el
derecho de preferencia que tiene el accionante sobre
la marca cancelada, al que se hace acreedor cuando
obtiene una resolucién favorable. La ley establece
que éste gozara del derecho de preferencia para
solicitar el registro de la marca cancelada dentro de
los 3 meses siguientes a la resolucién favorable que
pone fin al proceso de cancelacion, después de los
cuales la marca cancelada estd disponible para que
lo solicite cualquier persona; es decir, se convierte
en una res nullius.

Esimportante sefialar que el derecho de preferencia
no asegura del todo a quien tiene la preferencia el
registro de la marca, dado que la nueva solicitud
tendrd que ser sometida alexamen de registrabilidad
para determinar la existencia de otras marcas regis-
tradas confundibles con la solicitada, pudiendo
denegarse la solicitud de oficio o luego de un proce-
so de observacién a pedido de parte, por tanto, la
preferenciano es una garantia de que se obtendré la
marca cancelada.

LA PREFERENCIA Y LA PRELACION

Si existe una marca registrada pero no usada (titu-
lar) y un tercero (primer solicitante) solicita una
marcaidéntica alanousada;y, sinsaberlo, otro, con
posterioridad, (segundo solicitante) pide, de un
lado, la cancelacion por falta de uso de la marca
registrada y no usada y, simultineamente, en otro
expediente solicita lamarca al obtener laresolucién
favorable de cancelacion de la marca no usada, éste
no podré hacer valer su derecho de preferencia sino
la ha solicitado dentro de los 3 meses posteriores a
la resolucién favorable.

La marca serd dada al primer solicitante en aplica-
ciondel derecho de prelacién (articulo 6 del Decreto
Legislativo 823), ya que él solicit6 lamarca antes que
el accionante de la cancelacién por falta de uso.

Cabe destacar que si el accionante (segundo solici-
tante) solicitaba la marca con posterioridad a la reso-
lucién favorable, dentro de los 3 meses y no antes, en
aplicacién del derecho de preferencia se le concedia
la marca negdndosele al primer solicitante. El dere-
cho de preferencia oportuno prima sobre la prela-
cién. Esto se conoce dentro de los especialistas como
la figura de «nadie sabe para quien trabaja».

SITUACIONES EN LOS CUALES UNA
PERSONA PUEDE TENER INTERES EN
SOLICITAR LA CANCELACION DE UNA
MARCA

Para comprender como opera la cancelacién, a con-
tinuacién veremos cinco situaciones tipo:

Primera situacion.- Si un particular quiere compe-
tir en el mercado con su marca y solicita su registro
para adquirir el derecho exclusivo al uso, y éste es
objetado a pedido de parte por un competidor a
causa del registro de una marca que no ha sido
usada en el mercado durante los tres afios anterio-
res; el interesado puedesolicitar de inmediato, como
medio de defensa, la cancelacién por falta de uso de
la marca que esté impidiendo el registro, en el
mismo procedimiento de observacion o por cuerda
separada, iniciando otro procedimiento.

El observante o titular debera acreditar que sumar-
caanteriormenteregistrada ha sidousada dentrode
los tres ultimos afios por él mismo, un licenciatario
o distribuidor.

Siel observante no logra acreditar el uso de lamarca
registrada, ésta serd cancelada y se conceder el
registro a la marca solicitada por haber desapareci-
do la marca que impedia su registro.

Segunda situacién.- Si la autoridad competente de-
niega de oficio el registro de la marca por considerar,
en el examen de registrabilidad, que es confundible
con una marca registrada anteriormente pero que no
es usada; el solicitante puede interponer una accién
de cancelacién por falta de uso contra la marca no
usada en un nuevo procedimiento, invocando que la
marca sobre la base de la cual la autoridad objeta el
registro no ha sido usada dentro de los tres afios
precedentes al inicio de la accién de cancelacion.

Lacargadelapruebalecorrespondeal demandado,
quien tendra que probar la falta de uso en relaciéon
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con los productos o servicios de la clase que distin-
gue la marca y que constan expresamente en el
registro o titulo.

Si se prueba que sélo se usa para ciertos productos
de la clase que distingue un marca registrada, se
puede declarar la cancelacién parcial. Sino se prue-
ba el uso para ningtn producto dela clase se declara
la cancelacién total de la marca.

Tercera situacién.- Cuando el titular de una marca
registrada pero no usada, en virtud de sus derechos
obtenidos por el registro, interpone una denuncia
por infraccién de derechos de propiedad industrial,
el denunciado puede, como medio de defensa den-
tro del procedimiento de infraccién, solicitar la can-
celacién de lamarcaregistradainvocandolafaltade
uso durante los tres aflos anteriores. La carga de la
prueba la tiene el mismo denunciante, quien tendra
que probar que la marca base de su denuncia se esta
usando; en caso contrario, serd cancelada. Esta ac-
cién determina la suspension del pronunciamiento
sobre la infracciéon hasta que se determine la cance-
lacién, después de la cual recién podrén pronun-
ciarse sobre la procedencia de la infraccion.

Cuarta situacién.- Cuando un empresario quiere
lanzar al mercado una marcay esamarca es idéntica
osimilar a otra registrada que no es usada, entonces
puede solicitar la cancelacién de la misma; inician-
do una accion de cancelacién de la marca registrada
para que, luego de obtener una resolucion favorable
al haber sido cancelada la marca no usada pueda
registrar la marca similar.

Quinta situacién.- Cuando un tercero conoce la
existencia de una marca registrada que no es usada
y se interesa en ella, puede solicitar la cancelacién
por falta de uso en el mercado, previo estudio del
uso real, es decir, haciendo las averiguaciones para
determinar siexisten productos con tal marcaque se
estén produciendo o comercializando.

Como consecuencia de la situacién antes descrita,
puede afirmarse que en nuestra legislacion hay la
intencion de que la marca sea usada en el mercado,
pero siempre y cuando este uso se regule dentro de
la libre competencia de los operadores del mercado
y sean ellos quienes en forma voluntaria y de acuer-
doasus exigencias de competividad inicien y accio-
nen las cancelaciones. La ley no dice cuando el
tercero deba iniciar la accién; es el particular, quien
facultativamente, en cualquier momento después
de los tres aios de vigencia de la marca, podra
hacerlo, por lo que el titular enfrenta el riesgo de
pérdida de vigencia de sus derechos marcarios ex-
clusivos, obtenidos por el registro, por no hacer uso
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de lamarca en el mercado. La cancelacién puede ser
interpretada desde el punto de vista del titular
como una presién u obligacién de usar la marca
para evitar que ésta sea cancelada.

CONCEPTO DE USO DE LA MARCA

Una marca se encuentra en uso, segun el articulo 176
del Decreto Legislativo 823, «cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado,
en la cantidad y el modo que normalmente co-
rresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las
cuales se efectia su comercializacién en el mercado».

ElTribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en
el Proceso No. 2-AI-96 del 20 de junio de 1997, dice
que: «El uso debe ser serio, de buena fe, normal e
inequivoco. El elemento cuantitativo para determi-
nar la existencia del uso de la marca es relativo y no
puede establecerse en términos absolutos sino que
ha derelacionarse con el producto o servicio de que
se trate y con las caracteristicas de la empresa que
utiliza la marca.»

LA AUTOREGULACION Y LA
OBLIGACION DE USO DE LA MARCA

Elsistema de cancelacién por falta de uso que deter-
mina la pérdida del derecho de registro de una
marca enfrenta dos situaciones; de un lado, la del
accionante de la cancelacién, quien tiene la iniciati-
va de la cancelacién y, de otro lado, la del titular,
quien tiene una exigencia de uso para no perder sus
derechos sobre la marca.

Sinembargo segun el articulo 114 dela Decision 344,
el registro de una marca caduca si el titular no
solicita la renovacién de la marca dentro del térmi-
nolegal, incluido el periodo de gracia, o sino efectia
el pago respectivo de las tasas. Cabe destacar que la
renovacioén no exige prueba de uso de la marca que
se renueva, mas aun, el articulo 99 de la Decision
prohibe expresamente exigir la prueba de uso.

Asimismo, segtin el articulo 102 de la misma Deci-
sién, el derecho al uso exclusivo de una marca se
adquiere por el Registro. Por lo demas, ni en la
Decisién ni en el Decreto Legislativo 823 existe
ninguna norma que establezca algin plazo de uso
obligatorio después del cual se extingan los dere-
chos de la marca registrada ipso iure, tampoco hay
norma que establezca un plazo limite de no uso
después del cual la falta de uso produzca la extin-
cién de los derechos de la marca registrada y no
usada.



De otro lado, el articulo 108 de la Decisién 344, con-
cordado con el articulo 172 del Decreto Legislativo
823, que regula la cancelacion por falta de uso, se
funda en la autoregulacion privada y facultativa. Se
deja alainiciativa particular la accion de cancelacion,
lo cual significa que la Oficina competente sélo puede
cancelar una marca si previamente hay un procedi-
miento administrativo iniciado a pedido de parte.

En este sistema la marca registrada pero no usada
goza plenamente de todos sus derechos, teniendo
después de los tres afios un riesgo de vigencia
registral, puesto que si el titular interpone acciones
(infraccién, observacion y nulidad), el demandado
puede defenderse via excepcién solicitando la can-
celacién de la marca no usada, en cuyo caso se
perderia la vigencia registral si el titular no prueba
el uso. A partir de dicho momento puede interpre-
tarse que hay una exigencia, obligacioén o coercién
para que el titular use lamarca. Sieldemandadono
plantea la excepcién la marca no ha perdido sus
derechos pese a que no ha sido usada.

A diferencia de la nulidad o las infracciones, la Auto-
ridad Administrativa no tiene facultad para iniciar de
oficio un proceso de cancelacién o decretarla. En re-
sumen, y de acuerdo a la interpretacion sistematica
anteriormente expuesta, nuestro sistema legal no pre-
tende la obligatoriedad de uso mediante la interven-
cién administrativa de oficio luego del transcurso de
unplazo de caducidad por falta de uso, sino que sonlos
particulareslos que decidirdn el uso dela marca dentro
de la libre concurrencia y solicitardn su cancelacién.
Todo depende del interés que haya en el mercado.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en
el proceso No.2- AI-96’ del 20 de junio de 1,997, en el
punto VIII, considera: «Asicomoel usoexclusivo dela
marca constituye un derecho para su titular, en forma
correlativa a ese derecho existe la obligacién de utili-
zar efectivamente la marca en el mercado...»

También opina «que la cancelacién por el no uso de
las marcas es una medida coercitiva para el cumpli-
miento por el titular de la obligacién de uso, me-
diante la cual se establece que para la cancelacién
delregistromarcario contemplada en el articulo 108
de la Decisién 344 se requiere que el uso retina
ciertas condiciones minimas para su aceptacion».

El Tribunal también opina en el proceso No. 17-1P-
956 del 9 de noviembre de 1995 que «la simple
ausencia de uso, salvo excepciones previstas en la

norma comunitaria,...no siempre produce los efec-
tos de extincién de la marca".

MEDIOS DE PRUEBA PARA DEMOS-
TRAR EL USO DE LA MARCA

En el articulo 172, Decreto Legislativo 823, concorda-
do con el Articulo 108 de la Decisién 344, se sefialan
una serie de medios de prueba de modo enunciativo
y no taxativo, lo que significa que se estiman vélidos
tanto los mencionados, como cualquier otro medio de
prueba idéneo que acredite el uso de la marca (inciso
3delarticulo 172 Decreto Legislativo 823). Se conside-
ran pruebasidéneas los documentos que acrediten de
modo objetivo el uso real de la marca en el mercado,
es decir, aquellos que cumplan con acreditar regulari-
dad enlacomercializaciény/oenlaproduccién delos
productos o servicios marcados, en la cantidad y
modo adecuados al tipo de producto y empresa.

Los medios de prueba numerados en el articulo 172
del Decreto Legislativo 823 son:

1.- Comprobantes de pago; facturas.

2.- Inventario de mercancias certificadas por firma
de auditores

3.- Otros medios de prueba idéneos

Paralos casos 1 y 2 estos documentos deben demos-
trar regularidad al menos durante el afio anterior a
la solicitud de cancelacién.

Dentro del numeral 3 se puede considerar la publi-
cidad en cualquier medio, ya sea radio, prensa
escrita, television, internet, encuestas, papeleria (car-
tas, tarjetas, etc.) e investigaciones que se hayan
realizado en el mercado.

Estos medios probatorios son evaluados por la autori-
dad competente de acuerdo a los siguientes criterios:
cantidad, regularidad, disponibilidad o puesta en el
mercado, siempre teniendo en cuenta la naturaleza y
modo de comercializacion en el mercado. Estos crite-
rios pueden ser aplicados por separado o en forma
conjunta.

LA PUBLICIDAD COMO MEDIO
PROBATORIO

Nos hacemos la pregunta de si la publicidad puede
por si misma constituir un medio probatorio, de tal
manera que se cumpla con lo establecido en el
numeral3 delcitadoarticulo 172. Segiin Cabanellas4,
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se la considera como un medio de prueba suficien-
te. En Argentina, la tendencia es negar el caracter
de prueba de uso a la publicidad o frases publicita-
rias en tanto se trata de actos preparatorios, es
decir, todavia no se ha configurado el hecho obje-
tivo del uso. Se considera que si es medio probato-
rio cuando efectivamente se han realizado las ven-
tas, con lo cual se estd ligando a la publicidad con
las facturas.

Al respecto, consideramos que la publicidad cum-
ple distintas funciones dentro del mercado y del
proceso de comercializacién, teniendo como base
el ciclo de vida del producto. Asi, consideramos
que:

a. La publicidad de introduccién o de lanzamiento
del producto o sea aquella que se hace por primera
vez, podria ser considerada como prueba idénea
siestdacompanada delafuerzade ventas efectiva.
Esto significa que la introduccién de un nuevo
producto al mercado se realiza con una fuerte
campana publicitaria y de promocién (por ejem-
plo degustaciones, reparto de muestras, etc.) que
constituya un acto real de puesta en el mercado a
titulo gratuito para el consumidor, o sea sin que se
realice la compraventa. De esta manera, la oferta
del producto no queda en un texto lingtiistico de
propaganda, sino que el consumidor logra una
idea clara de las caracteristicas del producto
ofertado v, si lo acepta, influira a futuro en sus
decisiones de compra. En este caso, el interesado
puede solicitar a la autoridad competente la veri-
ficacién de los volimenes producidos.

En consecuencia, en este caso la publicidad de-
beria de ser aceptada como prueba eficaz para
probar el uso.

b. La publicidad de mantenimiento; se da cuando
una marca y los productos que ampara ya son
conocidos por los consumidores, porque tienen
presenciaefectivaenelmercadoyelciclode vida
del producto se encuentra en pleno desarrollo.
En este caso la publicidad es también prueba
id6nea, porque se esta utilizando parareforzarla
imagen del producto o servicio, para incremen-
tar o mantener los niveles de comercializacién
alcanzados.

c. La publicidad correctiva o de relanzamiento,
cuando el ciclo de vida del producto se encuen-
trallegando asufin y laempresa hace modifica-
ciones en su forma o composicién, con marca
idéntica. En este caso la publicidad podria ser
considerada como prueba idénea ya que el pro-
ducto marcado ha tenido presencia continua e
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ininterrumpida en el mercado, aunque hayan
bajado sus ventas.

MOTIVO JUSTIFICATORIO DE LA FAL-
TA DEUSO

La ley sefiala expresamente como motivo que justi-
fica la falta de uso la fuerza mayor, el caso fortuito,
restricciones a las importaciones u otros requisitos
oficiales impuestos a los bienes y servicios protegi-
dos por la marca.

Esta causas justificatorias de ia falta de uso tienen la
caracteristica comun de ser circunstancias tan ajenas
alavoluntad del titular que lo eximen de la responsa-
bilidad de uso e impiden la cancelacién de la marca.

El concepto de fuerza mayor debe ser interpretado
enforma prudente y ala vezamplia. Noesnecesario
que se decrete una guerra o que se queme una
fabrica para justificar el no uso. Sera suficiente que
el uso, por razones ajenas al usuario autorizado, no
pueda desenvolverse en condiciones normalesenel
mercado correspondiente. Pero, tampoco se puede
alegar fuerza mayor porque se enfermd el técnico
encargado del disefio.

Por su parte, caso fortuito es aquél que noha podido
preverse, o que, previsto, no ha podido evitarse; los
casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos
ambos por dos grandes causas: por la naturaleza o
por el hombre. Segiin este concepto, el término
«caso fortuito» se aplica a los hechos producidos
por lanaturaleza, y «fuerza mayor» alos hechos del
hombre.

LA PRUEBA DE USO EN PROCESOS DE
CANCELACION DE MARCA POR FALTA
DE USO

Desde la aplicacién de la Decisién 344 hasta la
actualidad se han solicitado numerosas cancelacio-
nes de marca por falta de uso, interpretandose el
articulo 108 de dicha Decisién en concordancia con
la primera disposicién transitoria del Decreto Legis-
lativo 823.

En los casos revisados para la elaboracion de este
trabajo, hemos visto que el significado del uso de la
marca se refiere al uso efectivo y continuo, es decir,
que el uso debe ser constante dentro de los tres afios
precedentes al inicio de la accién de cancelacién y
quien emite las facturas debe ser el titular que
aparece en el registro. (Resoluciéon No. 1122-95-
INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1995). El uso
de la marca que exige el articulo 108 se fundamenta
en lanecesidad de la identificacién efectiva y exter-



na de los productos o servicios marcados, o sea que
los productos o servicios deben identificarse en
forma publica.

La Resolucién de Segunda Instancia No. 547-96-
INDECOPI-TRI del 9 de abril de 1996, confirmando
la Resolucion anterior consider6 que la copias de las
facturas presentadas no demuestran la regularidad
y cantidad de comercializacién.

LaResolucién del Tribunal RES-687-96-INDECOPI-
TRI, del 6 de mayo de 1996, sostiene en los
considerandos que: «los folletos o material publici-
tario en el cual aparece una marca no son prueba de
uso, puesto que para que se considere que hay uso
delamarca se requiere que los productos o servicios
que distingue, circulen o se presten efectivamente
enelmercado, es asi que el titular de la marca en litis
debe probar su uso real, no su uso nominal».

En la Resolucién de Primera Instancia RES-6180-
95/INDECOPI/0SD, del 6 de julio de 1995, se con-
sidera que si se ha aprobado el uso de la marca
mediante: «facturas de exportacién...para Ecuador,
Pery, Bolivia... Resoluciones del Ministerio de Sa-
lud que autorizan los productos marcados...se con-
cluye quedicha firmahaacreditadolautilizacién de
la marca para los productos marcados».

En la Resolucién del Tribunal RES-1630-95-
INDECOPI/TDCPI, del 4 de setiembre de 1995 se
considera que: «las treinta y dos facturas
presentadas...constituyen prueba vélida y fehacien-
te del usode lamarca...enrazén...de que las facturas
deben mostrar regularidad y cantidad de
comercializacion al menos durante el afio anterior a
la fecha de la accién de cancelacion...»

En la RES-1565-95-INDECOPI/OSD, del 4 de di-
ciembre de 1995, se considera que: «evaluadas las
pruebas se concluye que ha cumplido con probar el
uso...». Se presentaron como pruebas: 5 facturas del
afio 1993 5 del afio 1994 y 8 del afio 1995, y dos
fotografias de cilindros en los que aparece la marca.
De los casos de la jurisprudencia peruana se puede
deducir quelas facturas constituyen las mejores prue-
bas para el uso continuo, regular y efectivo de las
marcas, ya que aseguran la concurrencia del produc-
toalmercado. Lapublicidad no estd alamismaaltura
de las facturas como prueba para el uso y esta consi-
derada como complementaria dela comercializacién.
De tomarse en cuenta nuestra sugerencia habria ca-
sos en que la publicidad de lanzamiento, de mante-
nimiento o relanzamiento de productos seria consi-
derada en forma auténoma como prueba idénea de
uso en los procesos de cancelacién, dadas la técnicas
actuales de publicidad y promocion.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagenaen
el proceso No. 17-1P-95, del 9 de noviembre de 1995,
con relaciéon a las pruebas de uso opina en sus
considerandos queel usodelamarca «debe medirse
con respecto a su forma, su intensidad, personali-
dad y la persona a través de la cual debe ejercitarse
el uso...", el uso de la marca tiene que ser real y
efectivo, no basta la intencién de usarla o la publici-
dad de la misma. El uso real y efectivo es de dificil
medicién valoracién por la autoridad competente

Consideramos de lo expuesto que el espiritu de la
ley coloca la autoregulacion de los agentes concu-
rrentes al mercado antes que la exigencia u obliga-
cién de usar la marca. Esto es necesario para alcan-
zar el paradigma de la libertad, la libre circulacion
de las mercancias y la integracion, asi como para
mejorar la competividad enbusca del desarrollodel
Pert y la regién andina.
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