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RESUMEN

Este articulo examina el instituto de la cancelacién por no uso de la marca, instaurado re-
cientemente en Uruguay y Chile, destacandose las particularidades de cada régimen.
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ABSTRACT

This article examines the trademark non-use cancellation regime, recently established in
Uruguay and Chile, highlighting the particularities in each jurisdiction.
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I. JUSTIFICACION LEGAL DEL REGIMEN
DE CANCELACION POR NO USO

Uruguay y Chile eran los unicos paises que no reconocian el régimen de
cancelacién por no uso de las marcas. De este modo, los titulares detentaban un
derecho ad infinitum que solo dependia de su voluntad de realizar el tramite de
renovacion cada diez afios. En Uruguay, la Ley 19.149 modifico la LM, estable-
ciendo que el uso de la marca es obligatorio. En el mismo sentido, el proyecto
de ley de propiedad industrial de Chile, establece que procedera la caducidad
del Derecho de marca cuando no existiere un uso real y efectivo. Pues bien,
a efectos de entender el instituto instaurado deviene fundamental analizar sus
causas justificantes, dentro de las que la funcién de la marca asume primordial
relevancia.

La imposicion de uso al titular de la marca, sirve para compensar que para
la adquisicion baste un mero acto formal de inscripcion' asi como la posible ad
infinitum tutela®. El registro no constituye un fin en si mismo, tiene una eficacia
meramente preliminar, util para favorecer la preparacion del uso y la afirmacién
de la marca, naciendo la tutela plena y definitiva con el inicio del uso®. Como
indican INGERL y ROHNKE, la obligacion de uso sirve para legitimar la protec-
cién continua de la marca*.

La naturaleza monopolistica de la exclusiva legal, determina que, desde el
punto de vista teleoldgico, la proteccion solo es necesaria si cumple las funcio-
nes para las que sirve’, constituyendo una fuente de comunicacion entre el ofe-
rente y el consumidor, reduciendo los costos de biisqueda e informacién, como
fortificando la competencia®.

Las marcas fomentan la competencia y la produccion de bienes y servicios
de alta calidad, recompensando los consumidores a los titulares con su lealtad.
Por lo demas, también desalientan a quienes esperan vender productos inferio-
res intentando capitalizar la incapacidad de los consumidores de identificar y
evaluar la calidad del producto’. La exclusividad marcaria garantiza razonable-
mente a los consumidores que el producto colmara siempre sus expectativas y a
su titular que cosechara la reputacidn financiera relacionada con la inversion en
calidad. Por lo expuesto, la esencia de la marca es su uso en el mercado, puesto
que permite a los consumidores asociar las marcas con productos y servicios
particulares en virtud de la funcién distintiva que desempefan®.

La sola creacidon de un signo, no amerita un monopolio inconexo con la
realidad del mercado, puesto que la marca naturalmente se destina a distinguir

INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) § 26, Rn. 1. MEYER, A., (1996), pag. 592.
CHIJANE, D. (2014), pag. 1140.
Riva, M. (2011), pag. 391.
INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) § 26,Rn. 5.
PaLAU RAMIREZ, F. (2019), pdg. 5; FEzerR, K.-H. (1984), pag. 76; HACKER, F. (2002), pags. 502 y sigs.
LINFORD, J. (2013), pdg. 708; BErRCOVITZ, A. (2002), pag. 181.
SCHWARTZ, J. (2008) pdg. 1372; LINFORD, J. (2018) pags. 811 y sigs.
8 COHEN JEHORAM, T.; VAN NispeN, C., y HUYDECOPER, T. (2008), pdgs. 31 y sigs. SCHWARTZ, J. (2008),
pag. 1372.
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productos y servicios, no cumpliendo dicha funcién se desvanece su razén de
ser’. El creador de un signo, el que muchas veces carece de altura intelectiva por
formar parte del lenguaje cotidiano, no puede reclamar una suerte de derecho de
autor, conservando para si un valor con prescindencia absoluta de toda funcién
social y econdmica 1til'°. El Derecho de marca, a diferencia de lo que sucede
en materia de derechos de autor o patentes de invencion, no se concede como
un premio al creador, a su esfuerzo intelectivo, solo se atribuye para que el em-
presario pueda identificar productos y servicios en el mercado, de modo que el
consumidor pueda diferenciarlos y reiterar experiencias de compras certeras.

Desde un punto de vista practico, el instituto procura mantener al Registro
libre de marcas no utilizadas para permitir el ingreso de nuevos signos, abrien-
do espacio a la libertad de empresa, como aliviando a la autoridad registral de
conflictos innecesarios''. Muchas empresas cesan su actividad de mercado, per-
maneciendo la marca registrada, lo cual genera una colision formal innecesaria
con un nuevo competidor'. Si bien existe un amplio margen de signos que pue-
den resultar escogidos por los comerciantes, tratindose de marcas evocativas
o conformadas por combinacién de letras, suelen agotarse rdpidamente. Basta
pensar en marcas farmacéuticas que pretenden aludir a propiedades terapéuti-
cas, siendo escaso el margen de creacion para los laboratorios y alto el indice
de conflictividad'*. Bien vistas las cosas, no solo puede resultar perjudicado el
empresario, sino también el mercado, puesto que tratindose de productos co-
mercializados globalmente resulta dificil que se recurra a una marca especifica
para el mercado nacional, puesto que se encarece sustancialmente un empaque
o publicidad especifica.

En tltima instancia, el instituto de la caducidad cumple una funcién de «lim-
pieza», impidiendo que se recurra a las marcas para obstruir la actividad de los
competidores ', sea mediante marcas defensivas, de reserva o especulativas'®.

II. NATURALEZA DE LA OBLIGACION DE USO
Y CARGA DE LA PRUEBA

En los casos de marcado obligatorio de los productos, como se establecia
en varios paises de Europa del Este, las empresas debian identificar sus produc-
tos con marcas registradas u otras denominaciones que denotaran origen'’. Este
régimen se opone al que impera a nivel mundial, en el que el empresario estd
facultado a usar la marca, incluso puede comercializar productos sin identificar-
los'®. La doctrina francesa resalta que antiguamente las marcas corporativas eran
obligatorias, garantizindose que los productos cumplieran con los reglamentos
de la corporacion, estableciéndose un régimen «consumeriste», pues principal-

® PoLLAUD DULIAN, F. (2011), pdg. 590; MATHELY (1994), pdg. 243; PALAU RAMIREZ, F. (2005), pag. 19.
19" COHEN JEHORAM, T.; VAN NIsPEN, C., y HUYDECOPER, T. (2009), pag. 33.
I FEzER, K.-H. (2009) § 25-26, Rn. 1-2; HILDEBRANDT, U. (2007); EICHELBERGER, J. (2009) pag. 1491;
RUUSENAARS, H., (1989), pag. 163.
12 MEIER, E. (2005), pag. 11.
13 PALAU RAMIREZ, F. (2003), pag. 461.
* FERNANDEZ-NOVOA, C., (1977) pag. 216.
> FRANCESCHELLL, R., (1974), pag. 5.
16 FULLKRUG, D. (1995), pag. 378; MEISTER, H. (1995), pag. 1005.
7 SCHRICKER, G. (1971), pag. 176.
8 MARADAN, C. (1994), pdg. 95.
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mente se procuraba la proteccion del consumidor'®. Empero, con la abolicion
de las corporaciones y la consagracion del principio de libertad de comercio, se
puso fin a ese sistema apareciendo las marcas individuales, las que son un medio
del que se valen los industriales y comerciantes para atraer y retener clientela,
no constituyendo un instrumento de proteccion de los consumidores®.

Entonces, la referencia a la «obligatoriedad» es en realidad engafiosa, pues-
to que técnicamente y juridicamente no se establece una obligacion, en realidad
se trata de una carga, puesto que, si una marca no es usada, ciertas consecuen-
cias juridicas en cuanto a su validez pueden sobrevenir?!. En el mismo sentido,
la doctrina alemana indica que el concepto de uso obligatorio, utilizado por la
ley, no significa que el titular tenga una obligacién genuina, lo cual conllevaria
sanciones y que la autoridad o un tercero exigiera determinada conducta?.

El régimen legal uruguayo y el chileno establecen que la carga de la prueba
del uso de la marca corresponde a su titular. El Derecho estadounidense comtin
exigia que el demandante probara el no uso de la marca como la intencion de
abandono por parte del titular, hasta que legalmente se establecid una presuncion
de abandono cuando no existiere utilizacion durante tres aflos consecutivos?.
De este modo, se reconocio la desventaja en que se colocaba al accionante al
exigirsele aportar elementos de prueba que normalmente estaban a disposicion
del demandado. De acuerdo con el principio de «las cargas probatorias dinami-
cas» el acusado puede estar sujeto a ciertas explicaciones y pruebas si puede
aclarar un problema sin ninguna dificultad, mientras que el demandante no esta
en condiciones de ofrecer una prueba completa. Asi pues, el accionante tendra
una clara dificultad en probar «hechos negativos», pudiendo, antes, al contrario,
el titular de la marca aportar una prueba positiva, accesible, facil y contundente.

Entonces, impera la regla de que la evidencia debe ser introducida por el ti-
tular de la marca?, aunque pude exigirse al accionante que exponga dudas sobre
la existencia de uso, aportando pruebas indiciarias que demuestren la seriedad
de su alegacion, siendo suficiente la presentacion de una biisqueda de la que se
desprenda que no se han detectado actos de uso. A continuacion, le correspon-
derd a la parte demandada acreditar las exigencias de uso efectivo o las causas
justificantes de falta de utilizacion, apoyandose en la documentacion apropia-
da®. Dicha evidencia no puede proporcionarse sobre la base de probabilidades,
sino en circunstancias concretas y objetivas que demuestren el uso efectivo y
adecuado de la marca en el mercado?.

La prueba debera ser relativa al lugar, tiempo, extension y duracién del uso
de la marca registrada, presentindose embalajes, etiquetas, catdlogos, publicidad,
declaraciones de clientes, facturas dentro del periodo de cinco afios. En relacién
con el valor probatorio de las declaraciones efectuadas por las propias partes inte-
resadas o sus empleados, generalmente tienen un menor peso que las pruebas in-

19" AZEMA, J., y GALLOUX, J.-C. (2006), pag. 752.

2 Idem.

21 CARVALHO, M. (2003), pag. 197; GILLIERON (2005), pag. 102.

22 INGERL, R., y ROHNKE, C. (2010) § 26, Rn. 14.

2 EDELMAN, S. (2014) pags. 1366 y sigs.

2% RUUSENAARS, H. (1989), pag. 166; KuNz-HALLSTEIN, H. P. (2001), pag. 643.

> KOCHENDORFER, M. (2007), pag. 260.

2 Sentencias de 12 de diciembre de 2002, T-39/01, Hiwatt y de 6 de octubre de 2004, T-356/02, Vitakraft,
del TICE.
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dependientes, puesto que la percepcion de la parte implicada en el conflicto puede
verse mas o menos influida por sus intereses personales en el asunto.

Las facturas de venta constituyen una prueba fundamental, en la medida en
que es el tipo de documento que con mayor certeza demuestra la utilizacion de
la marca a lo largo del tiempo, documentando la ejecucion de los actos relativos
a los productos que la portan?’.

No es necesario que el signo controvertido figure en las facturas, pues estas
solo reflejan la lista de productos vendidos, si debe figurar en ellas el nlimero
o el nombre del correspondiente articulo para relacionarlo con la marca®. Bas-
tard que los codigos que figuran en las facturas corresponden a las referencias
contenidas en los catdlogos de precios de los distintos productos de que se trata
distribuidos con la marca.

Aunque una prueba presentada, tenga un valor probatorio limitado, en la
medida en que, tomada aisladamente, no demuestre con certidumbre que los
productos de que se trata se han comercializado, no siendo decisiva por si sola,
puede, sin embargo, tenerse en cuenta en la apreciacién global del carécter efec-
tivo del uso.

En caso de duda respecto al cumplimiento de la obligacién de uso, debe rea-
lizarse una interpretacion a favor del titular de la marca, quien posee un derecho
adquirido, cuya pérdida constituye una sancion juridica grave®. Por lo demas,
la cancelacion es un régimen de excepcion, pues la validez del registro es siem-
pre presumida salvo prueba de contrario. El sistema chileno establece como
relevante particularidad que, toda prueba de uso, serd reputada una declaracién
jurada, lo cual reclama el régimen particular sancionatorio de declaraciones ju-
radas falsas.

Transcurridos cinco afos sin utilizacion, la cancelacion no opera ex lege,
debiendo declararse por la autoridad registral a peticion de parte interesada.

Diversos ordenamientos juridicos legitiman a cualquier sujeto, en el enten-
dido de que existe un interés publico de permitir que un signo ingrese al domi-
nio publico, para luego poder retirarse por un interesado®. De este modo, se
ha reputado una accién popular ejercitable guivis ex populo, atento al interés
publico a eliminar del Registro a marcas no utilizadas. Asi pues, por Resolucién
del 8/9/2011 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, se dispuso «que la exi-
gencia de un uso efectivo de las marcas tiene, entre otros, por objeto limitar el
riesgo de conflictos entre marcas, protegiendo tnicamente aquellas que han sido
objeto de un uso real, cuando no exista ningin motivo econdémico justificado
para su falta de uso. Esta es la razon por la que cualquier persona, fisica o juridi-
ca, puede solicitar la caducidad de una marca en base al articulo 51 apartado 1,
letra a) del RMC, sin tener que demostrar un interés legal. Esto es, ademds, lo
que impide a la Oficina examinar los motivos existentes tras una solicitud de
caducidad»?'.

27 KASZNAR FEKETE, E. (2014), pag. 1270.

% Sentencia del TJCE de fecha 27 de septiembre de 2007, La Mer Technology/OAMI - Laboratoires
Goémar, T-418/03.

2 KuNz-HALLSTEIN, H. P. (2001), pag. 643.

3 MARBACH, E. (1996), pag. 188.

31 Asunto R 1458/2010-1.
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En el ambito del Derecho comunitario andino, se reputa que el interés para
peticionar la cancelacién queda demostrado por la sola solicitud de una marca
idéntica o similar que estaria impedida en su registro?.

La ley uruguaya exige un interés calificado, pues debe ser directo, perso-
nal y legitimo. La marca registrada, no usada, debe repercutir directamente de
modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y fu-
turo, en la correspondiente esfera juridica del accionante. De este modo, debe
acreditarse el interés de usar una marca idéntica o similar a la registrada, puesto
que esta puede constituirse en un obstaculo de la actividad comercial.

Podria entenderse que bastard con peticionar una marca igual o semejan-
te, objetivando la legitimacion por existir una marca anterior conflictiva. Mds
atln, la legitimacién resultard acreditada cuando el titular anterior o la Oficina
de Marcas hubieren ejercitado oposicion que pueda diferir temporalmente el
registro. En una posicion mads severa, podria entenderse que deben demostrarse
acciones serias de comenzar a utilizar la marca, y no meramente presentar una
solicitud.

No podra demostrarse el interés si el accionante no puede utilizar el signo
en cuestion o un signo similar, de modo que, para él, el registro de la marca no
puede, desde el principio, obstaculizar su actividad. Lo mismo se aplica si el
demandante se ha comprometido en una cldusula de no agresion a no atacar la
marca del demandado o si existe un acuerdo con una cldusula de equilibrio entre
las partes.

En cuanto respecta al sistema chileno, con mayor flexibilidad solo exige la
acreditacion de un interés legitimo.

III. REQUISITOS DEL USO OBLIGATORIO
1. PRELIMINAR

El uso requerido para evitar la cancelacion, se erige en un concepto juridico
indeterminado, diverso al del uso infractor, debiéndose interpretar en términos
mas estrictos*. Asi pues, a los efectos de la infraccion bastara la sola coloca-
cién de la marca sobre el producto, conducta de por si irrelevante a fines de la
cancelacion?. El uso exigido se conforma en una férmula abierta, permitiendo
la valoracidén concreta en funcién de la casuistica que se presente, permitiendo
una mejor aprehension de la realidad a partir de la configuracién de nuevos
hechos™.

Las disposiciones no establecen condiciones minimas en cuanto a la canti-
dad y volumen de comercializacion, pero la doctrina y jurisprudencia compa-
rada coinciden en requerir un uso cualificado, debiendo ser serio, de buena fe,
normal e inequivoco. La valoracién de la existencia de uso se debe realizar con
independencia de la voluntad subjetiva del titular de la marca, solo debera ob-
jetivarse que exista un uso real y efectivo sin alterarse el caracter distintivo del

32 Proceso 403-1P-2017

3 WEHLAU, A., y VON WALTER, A. (2004), pag. 669.
3 INGERL, R. (2002), pag. 869.

3 PALAU RAMIREZ, F. (2005), pag. 86.
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signo inscripto, por parte de su propletarlo o de persona autorizada, dentro del
territorio nacional sin interrumpirse por cinco afios*

2. PLAZO DE CINCO ANOS Y DIES A QUO PARA SU COMPUTO

La normativa uruguaya expresa que la marca podrd cancelarse cuando:
a) no se hubiera utilizado dentro de los cinco afios consecutivos y siguientes a
la fecha de concesion o a la fecha de autorizacién de sus respectivas renovacio-
nes; b) dicho uso se hubiera interrumpido por mds de cinco afios consecutivos.
Por su parte, el proyecto chileno establece que procederd la cancelacion cuando
a) transcurridos cinco afios de la concesion de registro no fuere utilizada la mar-
ca; b) dicho uso se hubiera interrumpido por el mismo periodo.

De este modo, las disposiciones contemplan dos dies a quo de computo. Un
primigenio plazo que corre a partir de la concesion del registro (o sus renova-
ciones en Uruguay).

Un segundo plazo se computard cuando se interrumpa el uso de una marca.
El no uso durante los cinco afios siguientes a la concesion, no desencadena au-
tomaticamente la caducidad y el uso efectivo pondra fin al computo, debiéndose
volver a contar desde que nuevamente se dejé de utilizar®’. Cambios de politica
empresarial o cuestiones de mercado pueden determinar que deje de usarse por
determinado tiempo, siendo necesario que se atribuya un razonable periodo para
que pueda volverse a utilizar sin riesgos de cancelacion®. Entonces, bastard que
la marca haya sido objeto de uso durante parte del periodo de cinco afios para
que escape a la sancién de cancelacién. De este modo, se atribuye el beneficio
de un periodo de desarrollo no perturbado para introducir la marca en el co-
mercio y darla a conocer al pablico (Entwicklungsbegiinstigung)®. Los cinco
afios se reputan un plazo adecuado*’, aunque hay quienes lo estiman excesivo*!,
estableciendo diversas normativas comparadas tres afios.

Ahora bien, en los sistemas en que se instaura la obligacién de uso, la re-
novacién no sana la situacion juridica de la marca, en el sentido de que no
pueda ser atacada por terceros. No interesa que el titular de la marca registrada
demuestre claramente a través de renovaciones periodicas o incluso a través del
inicio de juicios por infraccién su intencién de mantener la marca. En posicidn
mayoritaria, las normativas entienden que la renovacién es una mera prolonga-
cion del registro original, no se trata de un nuevo depdsito, por lo que la con-
cesion de la renovacién no abre un nuevo periodo de cinco afios de inmunidad.

Excepcionalmente, en el sistema suizo antiguo se reputaba que la renova-
cién era un nuevo registro*?. El articulo 19 de la LM uruguaya, sin normas simi-
lares en sistemas comparados, establece que los cinco afios deben computarse
desde la fecha de concesion o de las respectivas renovaciones. El legislador se
apart6 deliberadamente de la técnica de redaccion de normativas comparadas.

¥ ScHuLz, A. (2016), pags. 507 y sigs.

37 Casapo CERVINO, A. (2000), pag. 215.

3% RUUSENAARS, H. (1989), pag. 166.

% SCHRICKER, G. (1971), pag. 176; PALAU RAMIREZ, F. (2005), pag. 156.
4 ProBsT, F. (1993), pag. 175.

" OOSTERMAN, N. (2007), pag. 152.

2 MEIER, E. (2005), pag. 122.
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Basta observar que la disposicion constituye una clara reproduccion de la ley de
marcas de Paraguay, pero introdujo explicitamente la referencia a la concesion
de la renovacidn. Es cierto que el fundamento del régimen de cancelacion no se
cumple por la disposicién, pero el sistema uruguayo por los motivos que fuere
adoptd, hasta la fecha, el régimen de no obligatoriedad de uso, por lo que se
estatuye un régimen intermedio, dando a la renovacion aptitud sanante.

Finalmente, en cuanto respecta a la especulacién interpretativa de referirse
el precepto a renovaciones anteriores a la Ley, es de aplicacién el adagio Ubi
lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. De este modo, la demanda de
renovacion vale como nueva solicitud, permitiendo reapropiarse en exclusiva el
signo con eficacia ex nunc.

3. USO POR EL TITULAR DE LA MARCA O PERSONA AUTORIZADA

En un requisito de orden subjetivo, la LM y el proyecto chileno exigen que
el uso sea realizado por el titular de la marca o por un tercero con consenti-
miento. De este modo, de existir uso indirecto, debe constatarse una voluntad
inequivoca del titular de autorizar el uso a terceros. Es asi que, el articulo 19.2
del Acuerdo ADPIC dispone que cuando esté controlada por el titular, se consi-
derard que la utilizacién de una marca de fabrica o de comercio por otra persona
constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro. Debe existir en-
tonces un acto permisivo, no necesariamente de naturaleza negocial, pudiendo
ser tacito*, aunque la mera tolerancia no implica consentimiento susceptible de
enervar la cancelacion*. Cuando existe consentimiento del titular de la marca
no resulta alterada sustancialmente la funcidn de indicacién del origen empre-
sarial de los productos o servicios distinguidos con la marca®.

El registro de la licencia de marca, necesario para la oponibilidad del dere-
cho a terceros, no es requerido en materia de cancelacion, pues solo se requiere
que exista autorizacion“. Esta doctrina es seguida explicitamente por el Tratado
de Singapur sobre el Derecho de marcas, el cual establece en su articulo 19.3:
«Una Parte Contratante no podrd exigir la inscripcién de una licencia como
condicién para que el uso de una marca por un licenciatario se considere que
constituye uso por el titular en procedimientos relativos a la adquisicién, el
mantenimiento y la observancia de los derechos relativos a las marcas».

4. UsO EXTERNO EN EL COMERCIO

La ley uruguaya exige que el uso sea publico, con el fin de distinguir pro-
ductos o servicios. Asi pues, se establece un estdndar abstracto que deberd con-
cretarse con la necesidad de crear o asegurar una cuota mercado. Queda exclui-
do el mero uso interno, dentro de las paredes de la empresa*’, como el disefio de
la marca, envases, la aposicion sobre el producto, el transporte*®, su circulacion

4 MEIER, E. (2005) pag. 97.

4 PassA, J. (2006), pag. 192; LUCKENBACH, A. (2000), pag. 9; SPOLIDORO, M. (1998), pag. 301.
4 PaLAU RAMIREZ, F. (2019), pag. 14.

4 KAszNAR FEKETE, E. (2014), pag. 1269.

4 PALAU RAMIREZ, F. (2019), pdg. 8.

# TRITTON, G. (2008), pag. 399; CHERPILLOD, 1. (2007), pag. 192.
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entre empresas del mismo grupo econdémico. En cambio, tratindose de marcas
de servicio, la utilizacién en el seno de la empresa serd relevante, cuando fuere
reconocida por el consumidor en ropa, pantallas, accesorios de los empleados,
catdlogos, folletos, facturas, etcétera. Se excluyen, en general, los actos prepara-
torios individuales de la actividad comercial, pero dado que suelen ser una acti-
vidad interna necesaria para el uso, deben tomarse en cuenta cuando se verifica
la efectiva oferta en el mercado. La jurisprudencia comunitaria europea afirma
que el uso efectivo debe referirse a productos y servicios que ya se comerciali-
cen o cuya comercializacion es preparada por la empresa para captar clientela,
en particular, mediante campafias publicitarias que la hagan inminente.

No es necesario que los productos lleguen al consumidor final, puede tratar-
se de la venta de accesorios o maquinarias para empresas, intermediarios en el
proceso de venta o que venden bajo su propio signo distintivo, de modo que solo
ellos entran en contacto con la marca.

En el caso Feldmarschall Radetzky el TICE indicé que la utilizacion de la
marca por una asociacion sin fines de lucro durante actos puramente privados,
constituia un uso interno de la marca y no un uso efectivo®.

El Decreto 277/014 que reglamenta la ley uruguaya, exige el requisito en
andlisis al disponer que se cumple con la obligacién de uso cuando cualquiera
de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, estan
disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensién del mercado, la
naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su
comercializacion.

En principio, se requiere la sola disponibilidad en el mercado, por lo que
basta la oferta de comercializacidn, no siendo necesario comprobar efectivas
ventas como tampoco el éxito comercial, en el sentido de existir aceptacion
relevante por el publico consumidor.

En cuanto a la modalidad de comercializacion se comprende la venta, alqui-
ler y donacion.

5. USO SERIO O REAL

El proyecto chileno exige que el uso sea real y efectivo, descartdndose un
uso simbdlico, artificial o fraudulento, debe estar realmente destinado a comer-
cializar los productos o prestar los servicios. Por su parte, la ley uruguaya exige
un uso publico y efectivo. Como ha dispuesto el TICE en el caso Minimax «la
apreciacion del caracter efectivo del uso de la marca debe basarse en Ia totali-
dad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la
explotacién comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justifi-
cados en el sector econdmico de que se trate para mantener o crear cuotas de
mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la mar-
ca, la naturaleza de esos productos o servicios, las caracteristicas del mercado,
la magnitud y la frecuencia de uso de la marca»™.

4 STIJUE de 9 de diciembre de 2008, C-442/07 Feldmarschall Radetzky.
30 STJUE de 11 de marzo de 2003, C-40/01 Minimax.
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Al contrario de lo que exige determinada doctrina italiana, no es necesario
que confiera notoriedad local o limitada a determinado sector de mercado como
tampoco cierto éxito comercial. Tratdndose de marcas de exportacion, no existe
notoriedad en el mercado interno, por lo que resultaria absurda la discrimina-
cién legal. De este modo, el concepto de serio no alude a un uso importante,
habitual o notorio, simplemente a una utilizacién que no sea simbdlica, solo
realizada para no perder el derecho (ficticious or colourable).

Para calificarse de efectivo, debe presentar cierta estabilidad en el tiempo y
no ser accidental, siendo idéneo para dejar un recuerdo preciso en la mente del
consumidor>'. No se admiten entonces usos instantdneos o repetidos, pero siem-
pre ocasionales, tratindose de un uso intermitente. No se establece una norma
de minimis, por lo que cuando responde a una verdadera justificaciéon comercial,
un uso, aun minimo, puede bastar para determinar la existencia del caracter
efectivo. El TICE ha entendido que el uso serd efectivo cuando la marca se em-
plee en el contexto de una actividad comercial normal, de modo habitual para
la industria y que esté econémicamente justificada®. En el caso VITAFRUIT el
TICE entendi6 que estaba justificado el uso de la marca espafiola para 300 ca-
jas con 12 botellas cada una de zumo concentrado durante un periodo de cinco
anos™.

La ley uruguaya indica que los productos deberdn encontrarse en el mercado
en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la
dimension del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate
y las modalidades de su comercializacion. Tratdndose de productos estivales o
correspondientes a periodos navidefios, la comercializacion deberd valorarse en
el periodo de tiempo acotado. Por lo demds no puede exigirse el mismo volu-
men de comercializacion de aviones que de desodorantes. Deben considerarse
las circunstancias del caso particular, lo que es habitual y comercialmente viable
en la rama de la actividad en cuestion. En el mercado farmacéutico el volumen
normal de comercializacion de productos que tratan dolencias comunes, como
el dolor de cabeza, no serd el mismo que del medicamento que sirve para una
enfermedad rara, de escasos casos>*. Un bajo volumen de productos comercia-
lizados puede verse compensado por una fuerte intensidad o una determinada
constancia en el tiempo del uso de la marca y viceversa®. De este, no es ne-
cesario que el uso de la marca sea siempre importante desde el punto de vista
cuantitativo, para ser calificado de efectivo.

La cantidad de uso interactda con el tiempo en que se concreta la utilizacion,
de modo que una escasa comercializacion, pero continuada en el tiempo puede
enervar la cancelacion. En cambio, escasa comercializacion en tiempo abre-
viado, no constituira un uso suficiente.

La disposicién no toma en cuenta la envergadura de la empresa titular de
la marca, solo recurre a pardmetros objetivos. En base a esta concepcion, se ha
entendido que una marca podrd considerarse adecuada y suficientemente usada

> BRAUN, A., y Cornu, E. (2009), pag. 581.

52 STJUE de 29 de julio de 2010, C-416/04 Vitafruit.
3 PaLAU RaMIREZ, F. (2019), pdg. 6.

3 AARON, T., y NODERMANN A. (2014), pag. 1192.

> WEBERNDORFER, J. (2000), pag. 255.

% LUCKENBACH, A. (2000) pag. 11.
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solo cuando se tienda a modificar la situacién de mercado en la que opera el
titular, incidiendo en la esfera econdémica de los concurrentes™’.

Bien vistas las cosas, un pequeio productor que utiliza su marca con relieve
puramente local y para una cantidad reducida de articulos, no debe compararse
con una gran empresa, siendo quizds un uso muy relevante para un empresario
local la comercializacién de determinado volumen, mientras que para una em-
presa de relevante implantacion, pueda resultar simbdlico. No puede afirmarse
que exista una violacién del principio de igualdad, toda vez que el criterio de
proporcionalidad se aplicard a todos los administrados.

En definitiva, una incoherencia en la naturaleza de los productos, el tamafio
de la empresa y la cantidad habitual de uso en una rama determinada de la in-
dustria constituye una presuncion prima facie de no utilizacion.

6. UsO A TITULO DE MARCA

En los sistemas comparados, el uso del signo debe realizarse a titulo de mar-
ca, esto es, como instrumento de identificacién y diferenciacién de productos
y servicios®. As{ pues, liminalmente no se admite la utilizacion en funciones
diversas, como nombre de dominio, nombre comercial o denominacion social.
En este sentido, el TICE por sentencia de fecha 11 de setiembre de 2007 (caso
Céline), dispuso que una denominacién social tiene por objeto identificar una
sociedad, mientras que un nombre comercial designa un establecimiento mer-
cantil, por tanto, no existe uso para productos o servicios.

El uso a titulo de marca requiere una adecuada conexion entre el signo y
los objetos identificados™, la forma tipica es la colocacién del signo sobre el
producto, pero servird también una conexion intelectiva sin necesidad de apo-
sicion, como sucede en materia de marcas de servicio. No existira uso cuando
se persiguen funciones ajenas al Derecho de marcas, como cuando se utilice de
modo divulgativo, informativo, ornamental o en procedimientos administrati-
vos de autorizacion de comercializacion®. La sola visibilidad de la marca en el
producto no significa automaticamente uso con fines distintivos. Las diferencias
entre un uso ornamental y un uso como marca, dependerd de si el publico es
capaz de reconocer al signo como indicacién de la fuente. Si la respuesta es ne-
gativa, no constituird un uso normal para distinguir las mercancias adoptdndose
un enfoque similar cuando se presente como una palabra genérica o descriptiva.

En los sistemas comparados, el uso como nombre comercial, dado que solo
sirve para individualizar a la empresa como entidad abstracta, sin vinculacién
con productos o servicios, no se reputa un uso relevante, salvo cuando se adhie-
ra al objeto comercializado, puesto que se daria la impresion de uso marcario.
De este modo, un mismo acto de uso puede, al mismo tiempo, reputarse uso de
marca y uso de nombre comercial.

Esta postura fue recogida por el sistema uruguayo al disponerse: «El uso de
la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre

37 MAYR, C. (1991), pag. 134; UBERTAZZI, L. (1995), pag. 6.
3% PaLAU RaMIREZ, F. (2019), pag. 7.

* Idem.

0 Ibid. pag. 8.
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productos o sus envases o en relacion directa con los servicios protegidos por el
registro marcario». El caso tipico es la adhesion del nombre de los laboratorios
en el estuche de los medicamentos. Con respecto a las marcas de servicio, su
uso se corresponde muy estrechamente con el del nombre comercial, por lo que
una distincion entre los tipos de uso serd solo posible cuando el nombre de la
empresa se diferencie de la marca de servicio.

7. DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. MARCAS DE EXPORTACION

Aunque las normativas lo indican de modo explicito, resulta evidentemente
que el uso relevante para preservar la exclusiva debe verificarse en el territorio
nacional, no interesando el uso externo que se realice de marcas notoriamente
conocidas®!.

Un uso puramente local, en un lugar especifico del pais, sirve para conservar
el Derecho de marca, no requiriéndose presente un alcance nacional, aunque el
tamafio de la superficie de venta debe considerarse para decidir si hay un uso
efectivo.

Por territorio relevante ha de considerarse el lugar donde se coloca el pro-
ducto, no donde se realiza la fabricacion o aposicion del signo®. Asf pues, si el
producto se fabrica en China, solo interesara su circulacion por nuestro territorio.

En determinados sistemas comunitarios, el uso en un pais inhabilita la can-
celacion en los restantes paises, tal como sucede en el régimen de Benelux o en
la Comunidad Andina. En cuanto al sistema comunitario europeo, hay quienes
entienden que el uso en un solo territorio permite la cancelacion en los restantes
Estados, debiéndose realizar una conversion en marca nacional®. Esto es asi
porque, de contrario, la marca en un solo Estado obstaculizaria el comercio
interno en toda la Uniodn, lo cual procura evitar el régimen de cancelacion. La
posicidn contraria afirma que la normativa exige el uso dentro de la Comunidad,
por tanto, utilizdndose en un pafs, se dard por cumplido el requisito legal. En el
caso «Leno Merken» el TJUE afirm6 no cabe excluir que en determinadas cir-
cunstancias el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado
una marca comunitaria se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado
miembro. En este supuesto, el uso de la marca en dicho territorio podria cum-
plir el requisito de uso efectivo tanto para la marca comunitaria como para la
nacional *.

Pues bien, en el ambito del MERCOSUR, el PAMPIM en su articulo 16.2)
dispone que el uso en cualquiera de los Estados Partes bastard para evitar la
cancelacion del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos. Puesto que
el tratado solo esté vigente entre Uruguay y Paraguay, solo los registros marca-
rios de cada pais se benefician de la disposicion comunitaria. En atencién a la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por «Estado
contratante» un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no
entrado en vigor el tratado; mientras que por «parte» se entiende un Estado que

6 KAszNAR FEKETE, E. (2014), pag. 1271.
92 UBERTAZZI, L. (1995), pag. 6.

% GIELEN, Ch. (2006), pag. 430.

* STJUE Lena Merken.
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ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado estd en
vigor. Habida cuenta de lo anterior, solo interesard la circulacién de productos
entre Uruguay y Paraguay.

Las ventas realizadas en zonas libres de impuestos como free shops, a pesar
de desarrollarse en zonas de acceso restricto, sirven para el acceso publico de
determinado circuito comercial, por lo que es posible justificar las ventas como
actos de uso.

Conforme a la normativa uruguaya, constituird uso de la marca su empleo
en relacion a productos destinados a la exportacion a partir del territorio nacio-
nal, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. En
materia de «marcas de exportacién» el mercado relevante estd situado fuera del
territorio nacional, los productos abandonan el territorio sin contacto con el con-
sumidor local®. En nuestro pais se desarrolla la actividad de fabricacion, aposi-
cion de la marca, almacenamiento y transporte, actos que de estar destinados al
mercado nacional no serfan relevantes, pero que servirdn para demostrar el uso
conjuntamente con la exportacion. Bastard que la comercializacion se realice a
empresas del mismo grupo para su reventa posterior.

Tratdndose de servicios, opera el mismo concepto, en Uruguay se desarrolla
ejecucion de actividad, pero el resultado se verifica en el extranjero, como segu-
ros, servicios financieros, transporte, etcétera.

La finalidad de la disposicidén no es otra que proteger los legitimos inte-
reses de las empresas exportadoras que redundan en un beneficio econémico
nacional .

Para valorarse la efectividad y seriedad de uso deberan tenerse presente los
criterios ya expuestos, aunque el volumen de exportacion siempre tenderd a ser
menor al del comercio nacional.

Se trata entonces de una prevision puntual que deroga el principio general
de que el mercado interno es el relevante para valorar la existencia de uso.
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