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214°,165°y 25°

Resolucion N° 864

Visto: Que la solicitud de caducidad por no uso ejercida de conformidad con
la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones del signo marcario que se
especifica mas adelante, fue debidamente notificado en el Boletin de la Propiedad
Industrial que se sefala junto al aludido signo marcario en el cuadro que continua:
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Visto: Que el titular de la marca antes sefialada no presentd escrito de defensa
dentro del lapso otorgado para ello, se pasa a decidir en los siguientes términos:

.- SOBRE LANORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma
sustantiva aplicable, tomando en consideracion que la constitucidén del derecho de
los registros marcarios antes identificados, ocurrié entre septiembre del aino 2000 y
abril del ano 2008.

En este sentido, considera este érgano administrativo que la norma sustantiva
aplicable al presente caso resulta ser la Decision 486 de la Comunidad Andina, por
ser la norma vigente al momento de otorgarse el registro de las marcas antes
identificadas o renovarse el derecho de las mismas. Asimismo, cabe precisar que
para la fecha de vigencia de la Decision 486 de la Comunidad Andina, la institucion
juridica mediante la cual se identificaba la pérdida del derecho de registro marcario
por no uso de la marca se denominaba “cancelacion del Registro”, que resulta ser
la misma a la que se hace referencia en el literal “d” del articulo 36 de la Ley de
Propiedad Industrial, pero bajo la denominacion de “caducidad por no uso”.
Indistintamente del nombre de la institucidén juridica, ambas regulan el mismo
supuesto aunque bajo condiciones distintas. En el presente caso, se aplicara la
norma sustantiva relativa a la “cancelacion del registro”, establecida en el articulo
165 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Il.- DE LACOMPETENCIADEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Alos fines de entrar a conocer las solicitudes relativas a la cancelacion por falta de
uso contra los titulares de las marcas antes identificados, en aplicacion del articulo
165 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, es pertinente establecer la
competencia de este Registro.

Ahora bien, el articulo 165 en cuestion sefala 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
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Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres afios consecutivos precedentes ala fecha en que se inicie la accién
de cancelacién. La cancelacién de un registro por falta de uso de la marca también
podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con
base en la marca no usada.”

Como se podra apreciar la cancelacion de un registro por falta de uso de la marca
no opera de pleno derecho, ya que se requiere determinar el no uso del signo
distintivo en cuestidn, por parte de la oficina nacional competente, es decir requiere
del pronunciamiento del 6rgano competente para el registro de las marcas.

Ahora bien, de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, todo
lo relativo a la propiedad industrial estara a cargo del Registro de la Propiedad
Industrial, por lo que al ser las declaratorias de cancelacion de un registro por falta
de uso, un asunto relativo a la materia que conoce este 6érgano administrativo, SE
DECLARA COMPETENTE para conocer de las solicitudes de cancelacion por falta
de uso contra los titulares de las marcas antes sefialadas. ASi SE DECIDE.

ll.- FUNDAMENTACION

Vencido como se encuentran los lapsos en cado uno de los procedimientos
sustanciados por las solicitudes de cancelacidén de un registro por falta de uso contra
los titulares de las marcas antes sefialadas, este Registro de la Propiedad Industrial
pasa a resolver en los siguientes términos:

La cancelacion de un registro por falta de uso de una marca comercial se refiere a
la pérdida de derechos sobre la marca debido a la falta de actividad comercial
asociada a la marca registrada. Supuesto establecido en el encabezado del articulo
165 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, que impuso como condicién el no
uso de la marca durante el lapso de tres (03) afios consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicie la accién de cancelacion, en los paises miembros de la
Comunidad Andina. Por su parte el articulo 166 es claro al senalar que la
cancelacion no sera procedente si se demuestra el uso durante el lapso
anteriormente sefalado en al menos uno de los paises miembros de la Comunidad
Andina.

El fundamento que subyace en la cancelacionde un registro por falta de uso de una
marca es promover la eficiencia en el sistema de la propiedad intelectual, evitando
que las marcas registradas queden inactivas durante periodos prolongados. En el
caso de la Decision 486 de la Comunidad Andina se establecio el lapso de tres (3)
afios consecutivos, que se computan precedentes a la fecha en que se inicie la
accion de cancelacion. De permitirse la permanencia de marcas registradas que no
se usan se bloquearia el uso de signos y nombres por quienes realmente van a
participar en el mercado. Al establecerse condiciones de uso se fomenta la
proteccion de las marcas que realmente se encuentran activas en la identificacion

de bienes y servicios que son demandados por los consumidores.

En los casos que se evaluan en la presente decision, el lapso de tres afos se
computaria a partir de lafecha de interposicién de la solicitud de cancelacion de un
registro por falta de uso, que se indica para cada una de las marcas cuya
cancelacion se solicita.

Ahora bien, antes de entrar a conocer el fondo de las solicitudes debe este érgano
administrativo sefalar que conforme al articulo 165 de la Decision 486 de la
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Comunidad Andina, no se podra interponer la acciéon de cancelacion antes de
transcurridos tres anos contados a partir de lafecha de notificacidén de la resolucion
que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via
administrativa. En los casos analizados, se aprecia que las solicitudes de
cancelacioén de registro de las marcas identificadas en la presente decision fueron
presentadas superando el lapso de tres afios desde la notificacion de la resolucion
que agotd el procedimiento de registro de cada una de ellas.

Por otra parte, aprecia este Registro de la Propiedad Industrial que la carga de la
prueba que desvirtie el hecho negativo alegado (no uso de la marca por el lapso de
tres anos) recae en el titular de la marca, en atencion a lo previsto en el articulo 167
de la Decision 486 de la Comunidad Andina; carga que tendria plena vigencia bajo
la Ley de la Propiedad Industrial en atencién a la aplicaciondel principio de facilidad
de la prueba. Si el titular de la marca no demuestra en la sustanciacién del
procedimiento que la ha usado durante el lapso de tres (3) afos consecutivos, que
se computan precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion, en
al menos uno de los paises miembros de la Comunidad Andina; es deber de este
organo administrativo cancelar el registro de la marca.

Asi las cosas, en los casos que se evaluan en esta Resolucion, tomando en
consideracion que los titulares de las marcas identificados ut supra no presentaron
prueba alguna que demostrara el uso de las marcas en el mercado de al menos uno
de los paises miembros de la Comunidad Andina, por el periodo de tres (3) afios
consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentd la accion de cancelacion,
este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado la condicion
establecida en el encabezado del articulo 165 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina y por tanto debe CANCELAR los registros marcarios que se identifican a
continuacion:
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IV.- RESUELVE

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la presente
decision, este Registro de la Propiedad Industrial declara:

1.- Su competencia para resolver las solicitudes de cancelacién por falta de uso
contra los titulares de las marcas identificados en el inicio de esta Resolucién.

2.- CANCELAR, en aplicacion del articulo 165 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina, los registros marcarios que se identifican a continuacion, y en consecuencia
sin efecto juridico alguno los mencionados registros:
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3.- Se notifica a las partes interesadas que de acuerdo a lo previsto en el articulo 94
de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, contra el presente Acto
Administrativo podran ejercer el Recurso de Reconsideracién por ante este
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Despacho, dentro del lapso de quince (15) dias habiles siguientes, contados a partir
de la fecha de la publicacién d in_o bien el Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidag”ante los Juzgados Nagionales de la Jurisdiccion
Contencioso Administrati¥a, de acuerdo a lo establecido®n el articulo 24 numeral 5
en concordancia con ¢l articulo 32 numeral 1, ambos de, la Ley Organica de la
Jurisdiccion Contencigso Administrativa, dentro de un lapso de ciento ochenta (180)
dias continuos.

Comuniquegse y Publiquese,

Hendrick J. Pardomo Colmenares
Director (E) del Registro d Propiedad Industrial

Servicio Auténomo de la Propie Industrial (SAPI)
Designado mediante Resolucion N° 055/2023 fecha 07/09/2023,
dublicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
\ N° 42.720 del 22/09/2023
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