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Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo analizar en el sistema marcario chileno, la posibilidad de que un tercero
demandado en un litigio -donde se discuta un supuesto de violacién marcaria, la nulidad, o en el trdmite de
oposiciones- pueda solicitar por la via de excepcidn, la declaracién de caducidad del derecho sobre la marca
comercial, por no ser usada durante el plazo de cinco afios. Lo anterior, puesto que en Chile la Ley vigente de
Propiedad industrial N° 19.039, en el articulo 27, reconoce la institucién de la caducidad por falta de uso de
la marca comercial; sin embargo, el apartado C de esa norma, solo legitima al tercero demandado por el titular
marcario a ejercitar en su defensa dicha accidn por via reconvencional. Nuestra tesis concluye que, en algunos
casos resulta mas ventajoso que el tercero demandado —desde el dmbito procesal- declare la accion de
caducidad como excepcion en su defensa y no por la via reconvencional. Para ello, este estudio se basa en el
método dogmatico y comparado donde analizaré los diferentes criterios esbozados desde el ambito europeo
respecto al tema y los cambios normativos producidos en la ultima reforma del 2022 en Chile.
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Abstract

The objective of this work is to analyze, in the chilean trademark system, the possibility that a third party
defendant in a litigation - where an alleged trademark violation, nullity, or in the opposition process is
discussed - can request by way of exception, the declaration of expiration of the right over the trademark, for
not being used by its owner during a period of five years. The above, since in Chile the current Industrial
Property Law N° 19.039, in article 27, recognizes the institution of expiration due to lack of use of the
trademark; however, section C of that rule only legitimizes the third party sued by the trademark owner to
exercise said action in its defense through counterclaim. Our thesis concludes that, in some cases, it is more
advantageous for the third party defendant -from a procedural perspective—to declare the revocation action
as an exception in its defense and not through counterclaims. To do this, this study is based on the
comparative law method where | will analyze the different criteria outlined from the european level regarding
the topic and the regulatory changes produced in the last reform of 2022 in Chile.

Key words

Expiration; trademark use; counterclaim.

* Profesora asistente de derecho comercial de la Universidad Tecnoldgica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM), Santiago, Chile.
Doctora en Derecho por la Universidad de Los Andes, Chile. Correo electrénico: mcandano@utem.cl; ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-1406-5134. Esta investigacidn es resultado de la tesis doctoral “La caducidad por falta de uso como causal de extincién del derecho
sobre la marca comercial y su recepcién en el derecho positivo chileno”, que fue defendida en agosto de 2023 en la Universidad de Los
Andes, Chile.
Revista lus et Praxis, Afio 30, N2 3, 2024 44
Mabel Cdndano-Pérez
pp. 44 - 60


mailto:mcandano@utem.cl
https://orcid.org/0000-0002-1406-5134
https://orcid.org/0000-0002-1406-5134

1. Introduccion

La vigente Ley N° 19.039 de Propiedad industrial (en adelante LPI), modificada en el 2022
reconoce la institucion de la caducidad como un modo de extincidn de ciertos derechos, en razén
de la omision de su ejercicio durante el plazo de cinco afios (articulo 27)%. Esta extincién se
materializa a consecuencia del no cumplimiento de la carga de uso impuesta al titular de una
marca, por declaracién judicial a instancia de parte interesada.

Dicha figura cumple un doble efecto en el sistema marcario: por un lado, tiene una razén
de ser sustantiva, ya que desde el punto de vista factico se fortalece la distintividad de la marca
por su uso en el mercado. Por otra parte, cumple una funcién vinculada al registro, debido a que
se extingue el derecho registral adquirido, facilitando la inscripcion de marcas por quien
realmente desea utilizarlas, y se eliminan aquellas que se encuentran sin uso e impiden el
registro de otras, para asi evitar una proliferacion de solicitudes y registros marcarios
innecesarios.

La presente modificacién legal ha sido un avance para el sistema marcario chileno, pero
apreciamos que en el ambito procesal, se desprende una discusidn interesante con relacién a la
figura objeto de estudio, esta es, la posibilidad de que el tercero demandado por el titular
marcario pueda alegar la caducidad como sustento de una demanda reconvencional, o como
una excepcion.

De esta manera, en el articulo se reflexiona sobre las principales poblematicas que, desde
la materia procesal, enfrenta el tercero demandado —por el titular marcario— al momento de su
defensa en un litigio, puesto que la ley vigente chilena solo reconoce la via de la demanda
reconvencional para ello, lo cual puede resultar contradictorio respecto de las marcas
comerciales y la prueba de uso.

La hipétesis central de nuestra investigacion se basa en demostrar que el tercero
demandado por el titular marcario podria defenderse en un litigio ejercitando la accién de
caducidad por falta de uso, por medio de una demanda reconvencional o presentandolo como
una excepcion, segln sea el caso, atendiendo a las principales ventajas entre una u otra via. En
ese sentido, nos basamos en lo discutido en el sistema europeo con relacién al tema, y en el
estudio de la ley vigente en Chile.

Desde el punto de vista metodolégico, optamos por un analisis dogmatico y de derecho
comparado de la institucién de la caducidad por falta de uso cuando es interpuesta por un
tercero como defensa, al ser demandado por violacidon marcaria, nulidad, o en un procedimiento
de oposicion. Para ello, nos basamos en los estudios legislativos, doctrinarios y jurisprudenciales
que se han planteado sobre este tema en el sistema marcario europeo, para luego contrastarlo
con lo reconocido en el derecho de marcas chileno. Se trata de un examen que resulta esencial,
considerando que es una figura que se ha introducido recientemente en la LPI, por lo que ha
tenido un escaso desarrollo a nivel tanto doctrinal como de la jurisprudencia en Chile.

El trabajo se estructura en tres partes: en la primera estudiamos el sistema europeo de
marcas, en especial, los debates que la doctrina y la jurisprudencia han sostenido con relacién a
la declaracion de caducidad interpuesta por un tercero demandado —ya sea por violacién
marcaria, nulidad, o en un procedimiento de oposicion— como defensa, ante la falta de uso
marcario por su titular. En la segunda parte, comentamos las principales ventajas entre la accion
reconvencional y la excepciéon de caducidad respecto los términos probatorios, los efectos que
se producen desde el ambito marcario, y las consecuencias précticas en su aplicacion. En la
tercera, se aborda lo recogido en la legislacion chilena vigente sobre el presente tema. Por
ultimo, se muestran algunas conclusiones respecto de una posible aplicacién, por parte de un
tercero demandado en un litigio, de la excepcidn de caducidad por no uso de la marca comercial,
en el sistema de derecho marcario en Chile.

! La Ley N° 21.355, de 2021, modifica la N° 19.039, de Propiedad Industrial, y la Ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (LPI). La entrada en vigor de la Ley N° 21.355 dependia de la publicacién de su reglamento, lo cual acontecié el 10
de mayo de 2022.
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2. Sistema europeo. La caducidad como excepcién o como reconvencion

El Sistema europeo se encarga del reconocimiento de la figura de la caducidad marcaria
por falta de uso en los paises miembros de la Unién Europea (en adelante UE). Lo seleccionamos
para nuestro andlisis por varias razones. Primero, se aprecia con mayor nitidez la evolucién que
ha experimentado la institucion objeto de estudio. En segundo lugar, es el sistema marcario en
el que se basa el ordenamiento juridico chileno, y, por ultimo, desde el ambito jurisprudencial
encontramos las respuestas a muchas de las discusiones dogmaticas respecto a dicha tematica.

En la Directiva de marcas (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marca (en adelante DM) se faculta al tercero demandado a entablar la accion de
caducidad en su defensa en tres casos: ante el ejercicio del jius prohibendi por parte del titular
de una marca frente a un tercero (en los supuestos de violacién de marca, articulo 17); ante la
solicitud de nulidad de otra marca posterior (articulo 46); o en el tramite de las oposiciones
(articulo 44.1)>.

En ese aspecto lo regulado en la Directiva es muy amplio, por lo que existe la posibilidad
de alegar por via de excepcidn esa circunstancia (caducidad como excepcidn) o de lo contrario,
ejercitar por via de reconvencién la accién de declaracion de caducidad contra esa marca
anterior. Todo ello ha sido muy debatido por la doctrina especializada en el tema3. A
continuacién, lo analizaremos por separado.

2.1. Ante el ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de una marca frente a un
tercero en el sistema marcario de la Union Europea

En el derecho europeo se permite al tercero demandado exigir ante el ejercicio del ius
prohibendi por parte del titular la prueba efectiva del uso de la presunta marca violada. La DM
sefiala que el titular de una marca que ha sido registrada en los ultimos cinco afios, en ningun
caso podra ejercitar acciones contra un tercero, si la marca no se ha usado en ese periodo, ya
que el tercero puede alegar la falta de uso por el titular marcario como defensa ante una accion
por violacidon de marca (articulo 17).

Cada ordenamiento juridico ha establecido criterios propios para evidenciar qué efectos
juridicos puede traer consigo el no uso de la marca en el ejercicio del ius prohibendi. A nuestro
criterio, las legislaciones que aportan mas a la discusién es la alemana y la espafiola, en las que
se precisa si la caducidad por falta de uso se presenta por el tercero demandado como excepcién
o0 como demanda reconvencional.

En el ordenamiento juridico aleman dicha situacidn ha sido resuelta, si mencionamos que
el uso obligatorio de la marca en dicho sistema estd presente en todo momento, puesto que la
falta de este otorga efectos juridicos en las diferentes fases de la vida de la marca registrada.

En la ley de marcas alemana se introdujo lo dispuesto en la DM, se aprecia la excepcion
por falta de uso en el supuesto que un titular interponga una accién por violacidn de su marca
contra un tercero. En tal sentido, en la §25.2 se faculta al demandado a paralizar la accién para
solicitar que el demandante (titular) pruebe el uso de su marca en esa supuesta infraccion del
derecho marcario. En tanto, el titular de una marca que ha sido registrada en los ultimos cinco
afios, en ningln caso podra ejercitar acciones contra un tercero, si la marca no se ha usado en
ese periodo.

Asimismo, el ordenamiento juridico aleman en su §26 dispone que el uso efectivo
(ernsthaft) es aquel realizado en los cinco afios anteriores a la interposicidon de la demanda, y
para los productos o servicios sobre los que se ha infringido su derecho de marca, siempre que

2 Esta norma es consecuencia de la gran reforma iniciada en el afio 2013, que culmind con la promulgacion, en diciembre de 2015, del
citado texto legal. Antes de 2015, el sistema de marcas de la Unién Europea estaba formado por la Directiva 89/104/CEE, de 1988,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, codificada como Directiva 2008/95/CE.
3 DE LA FUENTE (1999), p. 112; AREAN (1993), p. 183; SAINZ (1997), pp. 50-213.
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la marca haya sido registrada al menos cinco afios antes de la interposicién de la demanda. La
prueba del uso se realiza conforme lo establecido en la §26 de esa propia ley*.

Sin embargo, la doctrina alemana planteaba esta posibilidad desde antes de ponerse en
vigor la ley actual y admitia que, en un proceso de violacién de una marca cancelable por falta
de uso, el demandado podia paralizar la accion, interponiendo la excepcién por falta de uso de
la marca no usada®.

De la misma manera, la Ley de marcas espafiola (en adelante LM) sigue lo dispuesto por
la DM. Asi, no distingue expresamente entre una u otra via, pero si establece que, “al momento
de entablar la accion por violacion, el demandado puede solicitar que el titular pruebe el uso de
la marca en los ultimos cinco afios desde su registro” (articulo 41.2 LM)®. Por lo que, podemos
deducir que se queda abierta la posibilidad de interponer la caducidad como excepcion, a
diferencia de lo regulado en la ley chilena.

A su vez, la doctrina espafiola coincide con lo regulado en la LM en cuanto a la aplicacién
de la excepcién de no uso a favor del demandado en un procedimiento de violacion del derecho
de marca, sin la necesidad de verse en la obligacién de entablar una accion de caducidad por via
de reconvencion’.

2.2. Ante la solicitud de nulidad de otra marca posterior

Antes de adentrarnos en el debate de si es efectivo o no apreciar el uso como defensa
ante una demanda de nulidad, debemos distinguirlo de |la declaracion de caducidad de la marca
inscrita. Ambas instituciones extinguen el derecho exclusivo sobre las marcas registradas con
referencia solamente a una parte o a la totalidad de los bienes o servicios para los que la marca
ha sido concedida®, por lo que tienden a confundirse, pero a su vez muestran diferencias
notables.

La caducidad a diferencia de la nulidad: (i) produce efectos ex nunc, lo cual conlleva a la
extincion sobrevenida que impide la permanencia en el registro de las marcas declaradas
afectadas, a partir que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad®.
De ese modo, la marca no tiene defecto de nacimiento, sino que ha sido plenamente vélida hasta
el momento que se producen los hechos u omisiones que dan lugar a esta accién, por lo que si
no caduca continta viva®®. (ii) No opera ipso iure, por lo que requiere ser invocada; (iii) no admite
suspension ni interrupcidn; (iv) las partes no pueden extender su vencimiento; y (v) puede ser
pactada convencionalmente®,

Las diferencias mas notables estan relacionadas con los efectos que se producen. Para
Baylos la nulidad de la marca produce efectos ex tunc, lo cual significa que en el momento de su
inscripcidn no reunid los requisitos para ser registrada. Por tanto, es una declaracién de invalidez
ab initio del derecho, dado la naturaleza originaria de las causas que la provocan. Asi, la
caducidad es aplicable desde la fecha de la solicitud, esto es, que no tiene caracter retroactivo,

4 AUFENANGER Y BARTH (1996), p. 205; FAMMLER (1995), p. 22.
5 SCHRICKER (1980), p.167; SENA (2007), p. 194.

6 Es coincidente lo recogido en la legislacion espafiola. Puede verse la Ley N° 17, de 2021. En su articulo 41.2, establece: “cuando el
titular de una marca, que lleve al menos cinco afios de registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero,
por medio de alguna de las acciones previstas en el apdo. 1, los derechos conferidos por el articulo 34, deberd probar, si asi lo solicita el
demandado, que en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacion de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso
efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas
justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerard registrada solamente para los productos o servicios para los que
haya sido realmente utilizada. EI demandado podrd entonces interponer una excepcion, pero asimismo ejercitar, por via de
reconvencion, la accion de declaracion de caducidad por falta de uso de la marca del actor”.
7 ROBLES (1995), p. 183; BERCOVITZ (1995), pp. 157-188.

8 BERCOVITZ (2002), pp. 205-206.

9 SENA (2007), p. 194; BAYLOS (2009), pp. 1287-1289.

10 BAYLOS (2002), pp. 205-206.

11 L AGOS (2005), p. 84.
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mientras que en una declaracién de nulidad la inscripcion del registro se cancela con dicho
efecto retroactivo®.

Planteadas estas consideraciones, analizamos lo dispuesto en la DM en la que se reconoce
la posibilidad de que un tercero (demandado) le exija al titular de la marca la prueba del uso al
momento de la solicitud de declaracién de nulidad, por via de excepcion, con la finalidad que
exista correspondencia entre la realidad y el registro (articulo 46)*3. En efecto, se establece que
cuando el titular registral solicita la nulidad de una marca posterior, si la marca lleva mas de
cinco afos registrada, el tercero (demandado) puede exigir que se acredite que la marca anterior
ha sido objeto de un uso real y efectivo para los productos o servicios para los que fue
registrada®®.

La norma anterior no ha sido contemplada expresamente por las legislaciones de los
estados miembros. A pesar de la supuesta claridad de esta, su aplicacion ha provocado
numerosos cuestionamientos, ya que en la practica el tercero (demandado) ante una solicitud
de nulidad del signo, siempre se acoge a la via de demanda reconvencional, ejercitando la accién
de caducidad frente a la marca anterior no usada, no interponiéndolo como excepcién.

En ese punto se critica la ley de marcas espafiola de 2001, donde se exige la reconvencion
y no se aprecia la via de la excepcidn como defensa ante una solicitud de nulidad (articulo 52.3).
A diferencia del articulo 41.2, respecto al primer supuesto que si reconoce la posibilidad de
alegar la excepcidon de caducidad por falta de uso ante el ejercicio del ius prohibendi*®. Se
entiende que naturalmente no existen razones objetivas que justifiquen esa diferencia entre el
régimen contenido en ambos preceptos legales. En cambio, nos encontramos algunos casos
resueltos por los tribunales espafioles en los que se aplica la demanda reconvencional por
caducidad ante una accion de nulidad presentada.

En la jurisprudencia espafiola uno de los casos mads interesantes es el de la marca
internacional “Liberto”, en el que se fallé a favor de la entidad Carrson Mod, S.L., declarandose
la caducidad de la marca registrada por falta de uso “real y efectivo”, perteneciente a la entidad
Britanica Investimentos e Consultoria L.D.A como su primera titular?®,

En el asunto en cuestidn se aprecia que la primera titular marcaria, la entidad Britanica
Investimentos e Consultoria, L.D.A. (en lo sucesivo, Britanica) interpuso demanda contra Carrson
Mod, S.L. (en lo sucesivo, Carrson) ejercitando la accién de nulidad de la marca denominativa
“Liberto”Y’. La pretensidn se funda en la LM, ya que el signo inscrito por la demandada infringe
una de las prohibiciones relativas, que hacen imposible inscribir como marcas los signos “que
sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos” (articulos 6.1 a
y 52.1)%.

12 BAYLOS (2009), pp. 1287-1289.

13 El articulo 4, en su numeral 2 expone que “es posible declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya efectuado de mala
fe su solicitud de registro”. Sin embargo, a pesar que se alude al interés que las marcas sean efectivamente utilizadas, de lo contrario
caducan, no hace mencidn a la posibilidad de anular la marca que fuera registrada sin intencién de uso.

14 Directiva (UE) 2015/2436, articulo 46, numerales 1-3. Lo mismo sucede si “en la fecha de presentacion de la solicitud o en la fecha de
prioridad de la marca posterior, hubiera expirado el plazo de cinco afios durante el cual la marca anterior debia haber sido objeto de un
uso efectivo conforme a lo previsto en el articulo 16, el titular de la marca anterior, ademds de la prueba exigida en virtud del apdo. 1
del presente articulo, aportard la prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud o a la
fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso”. FLAQUER
(2012), pp. 154-155; GARCIA (2016), p. 4.

15 La Ley N° 17, de 2021, entre las causas de nulidad relativa, precisa que “no podrd declararse nula una marca cuando, antes de la
presentacion de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvencion, el titular de uno de los derechos contemplados en los articulos
citados en el apdo. 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca”.

16 SAP 2096/2015 (sec. 15). Nos encontramos ante un fallo de Apelacién por la demanda interpuesta por la entidad Britanica
Investimentos e Consultoria, L.D.A. cntra Carrson Mod, S.L. que declara la nulidad de la inscripcion en la OEPM de la marca “Liberto”
para la clase 25 (vestidos y calzados), a favor de la demandada y la accién de resarcimiento de los dafios y perjuicios a consecuencia de
los actos de infraccidn de los signos, que la actora tiene inscritos a su favor también como marcas denominativas “Liberto” para diversas
clases, entre ellas la 25.

17 SAP 2096/2015. Es un signo distintivo inscrito en el Registro de Patentes y Marcas el 7 de febrero de 2011, con el niimero 2 942 634,
para la clase 25.

18 La Ley N° 17, de 2021 (articulo 52). Causas de nulidad relativa. “1. El registro de la marca podrd declararse nulo mediante solicitud
presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accion por violacién de marca
cuando contravenga lo dispuesto en los articulos 6, 7, 8, 9y 10”.
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En tanto, Carrson se opuso a la demanda e instd, por medio de la reconvencioén, la accién
de caducidad por falta de uso de la marca “Liberto” de la que la actora (Britanica) también es
titular para la clase 25. Alega que el registro de la marca se hizo de buena fe, como consecuencia
de la adquisicién por su parte de un importante stock de prendas marcadas con Liberto en el
concurso de Buenos Liberto en Gerona, en la confianza de que las marcas originarias se
encontraban sin uso por parte de su primer titular®.

Sin embargo, llama la atencién, que el Juzgado de primera instancia fallé a favor de
Britdnica, por lo acoge la demanda de nulidad interpuesta por esta entidad, declarando que
Carrson se encontraba infringiendo la marca “Liberto”. En tal sentido, se procede a la nulidad de
la inscripcidon en la OEPM del signo inscrito por Carrson y, a su vez la condena a cesar y
abstenerse de forma inmediata de usar la marca “Liberto” en prendas, vestidos u otros
productos de la clase 25, asi como se desestima la demanda reconvencional interpuesta.

Mas tarde, en la apelacion se le da la razén a Carrson, por lo se declara caducada la marca
internacional “Liberto”, puesto que se encontraba sin ser usada por parte de la entidad Britanica,
dejando sin efecto el pronunciamiento de condena a cesar y abstenerse de usar dicha marca
respecto de Carrson. En virtud de ello, se expone que con relacién a los usos concretos ninguno
de los actos que se sefialan permite concluir que haya existido un uso real y efectivo de la marca
cuestionada durante los cinco afios anteriores a la demanda reconvencional ejercitada por
Carrson®,

En efecto, se sefiala que aun cuando el registro de la marca le otorga a su titular el derecho
de exclusiva que conlleva un jus prohibendi (articulo 34.2 de la LM), este tiene como
contrapartida la obligacién de usar de forma real y efectiva la marca comercial .

Nuevamente queda demostrado laimportancia de la carga impuesta al titular de la marca
de demostrar su uso efectivo, en aquellos casos en los que se solicita la nulidad de un signo
inscrito posteriormente, lo cual constituye un instrumento mas al servicio de la necesaria
correspondencia entre la realidad y el registro.

Como se aprecia, desde el punto de vista practico la via reconvencional para que una
marca se declare caducada por falta de uso efectivo tiene mas valor que probar la falta de
intencién de uso para que prospere la nulidad. La caducidad es facilmente comprobable, lo cual
permite decidir si una persona merece mantenerse como titular de una marca. Sin embargo,
una persona que tenga intencién de utilizar una marca no significa que termine haciéndolo.

2.3. En el tramite de oposiciones

Otro de los conflictos que se puede apreciar por el no uso de una marca por su titular es
al momento de la inscripcidon de una nueva marca, en el trdmite de oposiciones. Existen autores
en la doctrina que piensan en la posibilidad de introducir en los ordenamientos juridicos una
norma que permita invocar la falta de uso en el trdmite de oposiciones??. Lo anterior basado en
que el solicitante de una marca puede enervar la oposicién del titular de la marca anterior si
este ultimo no prueba el uso de su marca.

En la DM se dispone que no es posible denegar el registro de una marca a causa de la
existencia de una marca anterior que se le oponga si esta Ultima no cumpliere los requisitos de
uso establecidos (articulo 44.1). Ello implica que en el caso que el titular marcario se oponga a
lainscripcion de una marca posterior debe probar el cumplimiento efectivo de la carga legal de

19 SAP 2096/2015.
20 SAP 2096/2015.
21 SAP 2096/2015. La decision se basa en el articulo 39 de la LM espafiola que dispone que “si en el plazo de cinco afios contados desde
la fecha de publicacion de su concesion, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en Espafia para los productos para los
cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco afios, la marca quedard sometida a
las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso”. Con relacion a las acciones por
violacidn se dedujo que la actora ejercitd también acciones de infraccidn del signo, concretamente: (i) la accion de cesacion en el uso 'y
la de abstenerse de seguirlo usando; y (ii) la accion de dafios y perjuicios afirmando que se habia violado su signo como consecuencia
del registro por parte de la demandada.
22 GILLIERON (2005), pp. 101-111.
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uso de su propia marca. Por ende, la oposicidn no seria eficaz si no se acredita la utilizacién del
signo, y una vez que se declara la caducidad por falta de uso entonces se puede registrar la nueva
marca, en virtud del articulo 44.123.

La DM considera la falta de uso como una defensa en el tramite de oposicion (articulo
44.1). El citado precepto obliga al “titular de la marca anterior que haya formulado un
procedimiento de oposicion a aportar la prueba de que, en el curso del plazo de cinco afios
anteriores a la fecha de presentacion o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca
anterior ha sido objeto de un uso efectivo o de que han existido causas justificativas para su falta
de uso. A falta de dicha prueba, se desestimard la oposicion”?*.

Por tanto, en el dmbito comunitario europeo si es necesario que el titular de la marca que
presente oposiciones pruebe el uso ante la peticion del solicitante de la marca de la UE (inversion
de la carga de la prueba). De igual forma se regula en el reglamento europeo a tenor del articulo
42, numeral 29.

Es valido resaltar ademas la importancia del uso efectivo marcario en ese sentido.
Recordemos que la DM es clara en su considerando 32 cuando dispone que “una marca
registrada se protege solo si realmente se utiliza, de modo que no se concede a un titular anterior
el derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad si aquel no ha hecho uso
efectivo de su marca”.

Se puede apreciar que en los diferentes ordenamientos juridicos no existe un criterio
uniforme respecto al tema. Uno de los problemas que se plantean en el tramite de oposiciones
es si se introduce o no la prueba de uso obligatorio de la marca por su titular.

La ley de marcas alemana de 1994, en el §43 reconoce la posibilidad de alegar la
inexistencia de uso en el trdmite de oposiciones y permite que el titular acredite las causas
justificativas por falta de uso (§26)%. Por tanto, segln Heil en el ordenamiento juridico aleman
la no utilizacidn se puede alegar en el procedimiento de oposicidn por parte del solicitante de la
marca posterior, respecto a la oponente no usada?®. Asi, desde la Ley alemana de marcas de
1967 se reconoce la exigencia de uso en el trdmite de oposicion y se obliga que el titular de la
marca oponente solo tenga la posibilidad de evitar el acceso al registro de la marca solicitante
acreditando el uso. En ningln caso podia alegar causas justificativas del no uso.

Por ende, al existir una norma que permite invocar la falta de uso en el tramite de
oposiciones, el érgano que conoce del mismo puede cancelar de oficio la marca oponente cuyo
uso no se ha probado. Es vdlido destacar que en el derecho estadounidense también se
contempla la posibilidad de que el titular de la marca infractora pueda invocar la situacién de
abandono de la marca del demandante?’.

Sin embargo, no en todos los sistemas de la UE existe consenso en reconocer de modo
explicito en la normativa interna la prueba de uso por el titular anterior, ante una demanda de
oposicidn en una solicitud de marca posterior (el caso de la legislacidén espafiola).

En virtud de lo anterior, la falta de examen del uso de la marca oponente constituye una
de las diferencias mas caracteristicas del sistema de marcas espafiol respecto del sistema de la
marca de la UE (la LM no acoge la norma optativa contenida en el articulo 44.1 de la DM). Por
tanto, no admite la posibilidad de que el solicitante de la marca plantee ante la oficina la cuestion
desi el titular oponente ha cumplido o no la carga legal del uso de la marca. Segun Lobato, “dicha

23 FERNANDEZ-NOVOA (1990), p. 245.
24 DM, articulo 44: “Falta de uso como defensa ante una accién por violacion de marca 1. En el procedimiento de oposicién previsto en
el articulo 43, si en la fecha de presentacion o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco afios durante
el cual la marca anterior debia haber sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el articulo 16, a instancia del solicitante,
el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposicién aportard la prueba de que, en el curso del plazo de cinco afios anteriores
a la fecha de presentacion o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a
lo previsto en el articulo 16, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimard la
oposicion”.
%5 | ey de marcas alemana §43. Respecto a las causas justificativas por falta de uso véase §26. Igual criterio esboza la doctrina: FAMMLER
(1995), p. 22.

26 HEIL (1975), p. 189.

27 MICCARTHY (2018), p. 904.
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norma no se incorpord a la LM por la circunstancia de que no parecia conveniente que el érgano
administrativo (OEPM) entrara a conocer y valorar cuestiones de hecho como si la marca es
usada, conforme al articulo 39 LM”%,

Lo anterior muestra contradiccién con lo regulado en la derogada ley 32/1988, bajo la cual
era frecuente que se detectaran de oficio registros de marcas comerciales, cuyos titulares no
habian presentado oposiciones y que, ademds no eran usadas, y, aun asi se denegaba el registro
del signo posterior que fuera igual o similar al registrado anteriormente. Ello resultaria
contradictorio en el sentido que es el propio drgano administrativo quien decide sobre la
posibilidad del registro del signo.

Por su parte, Palau asiente que en la practica la solucién mas eficaz consiste en pedir la
suspension del procedimiento ante la oficina y, simultdneamente iniciar una accién civil de
caducidad de la marca oponente por falta de uso. En este caso se prevé expresamente la
suspension del procedimiento de concesidn, seguin lo establecido en el articulo 26 de la LM%,

Como hemos visto, no existe el mismo criterio en las legislaciones marcarias
pertenecientes a la UE en el reconocimiento de una norma que exija en el trdmite de oposiciones
la justificacion de uso. No obstante, resulta interesante lo que plantea la doctrina espafiola al
respecto.

Fernandez-Névoa et al. estiman que deberia introducirse en la LM tal como lo hace Ila
legislacién alemanay de forma andloga a esa norma, la intervencidn a instancia de parte para el
control del uso obligatorio de la marca como complemento a la intervencién de oficio®.

Lo anterior puede traer consigo que a falta de prueba del uso de la marca oponente se
produzca la cancelacién de oficio de la misma, que es otro de los problemas planteados por la
doctrina espanola que aparecen en el trdmite de oposiciones. La discusién se centra en dos
criterios esenciales: por un lado, la marca del solicitante quedaria registrada y la del oponente
gue no demostré el uso caducaria de oficio por falta de prueba del uso; mientras por otro, la
inscripcidon de la marca que se solicita no supone que la oponente sea automdaticamente
caducada, por tanto, la caducidad de la marca tiene que ser solicitada ante los tribunales y ser
los terceros interesados los que ejerciten la accion. En cambio, como solucion se plantea que en
el caso del tramite de oposicién el no uso marcario debe invocarse como excepcién, por lo que
el drgano que conozca de la oposicidén puede cancelar de oficio la marca oponente cuyo uso no
se ha probado?™.

De esa forma, la doctrina espafola criticé fuertemente la Ley de marcas de 1988 y la
reforma realizada en el 2001 por no acoger lo dispuesto en la DM. Consideran que no existen
motivos suficientes que justifiquen que el solicitante de una marca no pueda invocar en el
tramite de contestacion a una oposicidn que la marca oponente no se ha usado. Por el contrario,
la omision de esa norma trae como consecuencia en primer lugar, que para poder invocar la
falta de uso de una marca es necesario previamente solicitar la caducidad de esta y, en segundo
lugar, no se logra el objetivo de actualizacién del registro marcario con las marcas que en verdad
se utilizan, para adecuar la realidad material a la registral®2.

Por el contrario, en la practica jurisprudencial espafiola nos encontramos supuestos en
los que se le resta relevancia a la prueba de uso al momento de presentar una oposicién. La
ausencia de normativa respecto a la falta de uso de la marca registrada en el tramite de
oposicion se ha visto reflejada en las decisiones tomadas por los jueces en los diferentes
procesos conocidos.

28 | OBATO (2002), p. 453.

29 En la LM (articulo 26 b) para subsanar un tanto esta ausencia se faculta a la OEPM a “suspender el procedimiento de tramitacion a
instancia del solicitante que hubiera entablado una accion de caducidad hasta que recaiga sentencia firme, sin perjuicio de que dicha
suspension pueda ser acordada judicialmente”. PALAU (2004), pp. 177-190.

30 FERNANDEZ-NOVOA et al. (2009), p. 698.

31 DE LA FUENTE (1999), pp. 112-200.

32 FERNANDEZ-NOVOA et al. (2009), p. 698; DE LA FUENTE (1999), pp. 198-199. Otros autores tienen el mismo criterio FLAQUER (2012),
pp. 153-157; PALAU (2004), pp. 177-190; CARBAJO (2008), pp. 583-615; BERCOVITZ Y GARCIA-CRUCES (2003), p. 583; SAINZ (1997), pp.
50-213.

Revista lus et Praxis, Afio 30, N2 3,2024 51
Mabel Candano-Pérez
pp. 44 - 60



Tal es el caso de la marca “Chanel”, en el que la sociedad demandante, titular de la marca
gue no se encontraba usando, ejercita las acciones por violaciéon de su derecho contra una
sociedad infractora que vende productos con su respectiva marca. Los jueces decidieron dado
que en la presente litis no se pide la caducidad de la marca por falta de uso y admitieron que el
demandante no tiene que acreditar que se encuentra utilizando su marca como requisito ante
la solicitud de oposicién®. Se insiste en sefialar que para ejercitar las acciones por lesién del
derecho de marca no se precisa que el titular pruebe el uso de esta3*.

En resumen, la jurisprudencia espafiola plantea que el titular puede prohibir el uso de su
marca si se encuentra ante estas circunstancias: (i) que dicho uso se produzca dentro del trafico
econdmico; (ii) sin el consentimiento del titular de la marca; (iii) para productos o servicios
idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada; (iv) debe menoscabar o
poder menoscabar la funcién esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el
origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusién por parte del publico®.

Cuando concurren estos presupuestos, y existe riesgo de confusidon entre la marca
registrada y un signo similar en el momento en que este comenzd a utilizarse, el titular marcario
esta facultado para prohibir a cualquier tercero que use dicho signo en el trafico econdmico sin
su consentimiento?®.

Por tanto, no se condiciona el ejercicio del derecho a demostrar el uso. Lo anterior implica
qgue en Espafia el tribunal competente adopta las medidas que resulten mds apropiadas a la luz
de las circunstancias del caso concreto para preservar los derechos del titular de la marca para
que cese su vulneracion®’. Asimismo, la decisién de poner fin a la utilizacién de dicho signo seria
una medida que garantiza esos derechos de manera efectiva y eficaz3®,

Podemos concluir, que en la prdctica europea se incluye la posibilidad de alegar la
caducidad por falta de uso tanto como excepcidn, o mediante una demanda reconvencional,
dependiendo del caso especifico y del ordenamiento juridico aplicable. Lo anterior, se deriva de
las diferencias entre ambas vias, que incluyen los términos probatorios, los efectos legales y las
consecuencias practicas en su aplicacion.

El modelo europeo nos proporciona una estructura mas acabada para abordar la
caducidad como excepcién o reconvencién dentro del marco del sistema marcario, siendo una
practica que merece ser adaptada al contexto chileno, por las ventajas procesales que nos ofrece
cada una de estas vias, lo cual revisaremos a continuacion.

3. éLa accion reconvencional o la excepcion de caducidad? Principales ventajas

Apreciamos tres elementos esenciales que distinguen la via reconvencional, de la
excepcion de caducidad. Ellos son: en cuanto a los términos probatorios, a los diversos efectos
legales que se producen, y las consecuencias practicas en su aplicacion.

Con relacidn a los términos probatorios, la diferencia se basa en quién seria el obligado a
probar el no uso. Se aprecia que si el tercero interesado responde con una demanda
reconvencional le corresponde la carga de la prueba, con las consecuencias que puede traer
consigo en el derecho marcario (estariamos ante una prueba negativa), por el contrario, cuando
se defiende por la via de excepcidn es el titular de la marca el responsable de probarlo (prueba
positiva de uso).

33 SAP 3750/1994.

34 DE LA FUENTE (1999), p. 198.

35TS) 206/2001; TSJ C-245/2002; TSJ C-120/2004; TSJ C-48/2005; TSJ C-17/2006.

36 PALAU (2004), pp. 177-190; TSJ C-145/2005.

37 Es valido aclarar que en este caso en Espafia tras cinco afios de inactividad o falta de uso de una marca registrada, el titular no pierde
su derecho a la marca, y mantiene sus facultades positivas y negativas, de tal forma que, a pesar que la marca puede ser declarada
caducada por los tribunales, hasta que no tenga lugar dicha declaracidn el titular de la marca puede oponerse al registro y uso de marcas
sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que tiene registrada la marca. PALAU (2004), pp. 180-188.

38 La jurisprudencia es coincidente en este sentido: TSJ C-16/1974; TSJ C-10/1989; TSJ C-317/1991; TSJ C-145/2005.
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Lo anterior resulta contradictorio en el supuesto de la demanda reconvencional, puesto
que el legislador chileno reconoce que es el titular quien debe probar que ha usado
efectivamente la marca (uso efectivo y real), por ser una prueba positiva. Por regla general,
bastaria que el titular de la marca demuestre la vigencia registral para que quede exonerado de
toda prueba posterior, en cambio, en este supuesto debe ser el demandante de caducidad quien
debiera probar que la marca ha caducado®?, por lo que supone entonces la existencia de una
prueba negativa (la prueba del no uso). Por ello, consideramos mds ventajoso interponer la
caducidad como excepcion.

En cuanto al segundo elemento, este es, los efectos que se originan, también
encontramos una diferencia entre ambas vias. En el caso de la accidon reconvencional, el tribunal
podra declarar la caducidad de la marca, y una vez firme la sentencia producira efectos contra
todos, lo cual es oponible a terceros (articulo 27 bis D), en cambio, si se plantea como excepcién
solo afectara a las partes en litigio.

Dicho esto, apreciamos que la presuncion de validez de una marca inscrita no puede
ponerse en dudas mediante una excepcion, ya que la marca subsiste, pero solo seria posible
reconocer que efectivamente no es utilizada, y por tanto, no deja de producir efectos mientras
no haya caducado de forma legal. Por el contrario, mediante una acciéon reconvencional se
puede lograr que en el fallo se declare no solo la extincién del derecho marcario por falta de uso,
sino también la inscripcion del respectivo signo a favor del tercero que interpuso la
correspondiente demanda por la via de la reconvencién. Supuesto en el cual es mas
recomendable para el tercero la demanda reconvencional.

Esto ultimo, se ha discutido por la doctrina chilena con relacién a la excepcidon de la
prescripcidn adquisitiva de un derecho real, en el que se sostiene que es siempre alegada por el
demandado por via de reconvencién (articulos 314 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil). Significa, que, si el demandado se defiende de la accidn reivindicatoria intentada en su
contra, oponiendo como defensa la prescripcion adquisitiva, debe ademas accionar en contra
del reivindicante“°.

El fundamento de lo anterior estd en dos razones esenciales: primero, que la sentencia
gue declara la prescripcion sea inscrita en el Conservador de Bienes Raices para hacerla oponible
a terceros (articulo 2513 del Cdédigo Civil), por lo que el fallo ademas de rechazar la accidn
intentada, ordena la inscripcién prevista en la norma antes citada. Y, desde luego, la prescripcion
es un modo originario de adquirir el dominio, por lo tanto, al tribunal sélo le cabe constatar o
verificar su existencia. Sin embargo, el fallo del tribunal que declara la prescripcién no es el modo
de adquirir el titulo, sino sélo un medio para dar publicidad y hacer oponible el fallo a terceros,
segln expresamente lo dispone el articulo 2513: “pero no valdrd contra terceros sin la
competente inscripcion”**.

En segundo lugar, es necesario que se cancele la inscripcién anterior, lo cual requiere de
una sentencia que declare el derecho y no de la que simplemente niegue lugar a la
reivindicacién, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 728 del Cédigo Civil*2.

Sobre esto, sostiene Vergara que no es procedente que el tribunal de la instancia,
declarando en el fallo que concurren los requisitos necesarios para constatar la prescripcién,
pueda negar lugar a la excepcidn opuesta -prescripcién adquisitiva-, basdandose simplemente en
el argumento que el demandado no interpuso, a su vez, la accion encaminada a obtener que se
declare la prescripciéon. La Unica carga procesal del demandado es la de defenderse, y no la de
convertirse en demandante o actor®.

39 En el ordenamiento juridico chileno, la inversion de la carga de la prueba esta presente no solo en los procedimientos de caducidad
por falta de uso (articulo 27 bis B, inciso 1°), sino también en la accién directa de nulidad o de oposicién. En las acciones de nulidad
iniciadas por el titular de una marca anterior también se aplica a instancia del demandado. Pero no opera en los procesos
administrativos.

40 VERGARA (2002), pp. 327-330.

41 VERGARA (2002), p. 328. Puede consultarse ademas: Corte Suprema, Rol N° 24.344-20, de 30 de diciembre de 2021.

42 VERGARA (2002), p. 328

43 VERGARA (2002), p. 327.
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En otros términos, si el demandado se excepciona con la prescripcidn, y ésta es
debidamente acreditada cumpliéndose los requisitos esenciales para constatarla, el juez debe
acoger la excepcion y consiguientemente, rechazar la demanda. Lo que ocurre es que la
sentencia soélo serd oponible entre las partes y no servird para acreditar la prescripcion, a
diferencia de lo que ocurre con aquella que se inscriba en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raices. En general, es necesario que el demandante alegue la
prescripcidon como accion, pero no para efectos de que pueda acogerse su excepcién, sino para
cumplir con los fines previstos en el articulo 2513 del Cddigo Civil chileno. Pero
excepcionalmente, si el demandado es poseedor inscrito, no cabe que alegue por la via de la
reconvencion la prescripcion, puesto que ello concluiria en que la propiedad se inscribiera dos
veces a nombre de una misma persona*.

Como se aprecia, existen algunas ventajas procesales en el supuesto de que el tercero
demandado alegue la caducidad por no uso marcario solo como excepcién, tales como la
simplicidad del proceso y la menor carga probatoria inicial para el demandado. Por el contrario,
aparecen otros beneficios cuando la accién de caducidad de una marca, para demostrar que no
se usa, se ejercita por via de reconvencion, entre ellos, la posibilidad de obtener una resolucién
judicial definitiva que extinga el derecho del titular sobre el signo distintivo en conflicto.

Podemos concluir que, tanto en la accién reconvencional como opuesta por medio de una
excepcidn, la finalidad es que sean desestimados los procedimientos presentados por el titular
anterior, una vez que se prueba que no se utilizo el signo registrado en el plazo previsto en la ley
(cinco afos). Por tanto, deberia ser el tercero demandado quien decida la via para declarar, en
su defensa, la caducidad por falta de uso, segun sea el caso.

Dicha polémica resulta interesante, lo cual fue muy discutido desde el ambito doctrinal y
jurisprudencial en el sistema de marcas europeo, tal como analizamos en la primera parte de la
investigacion. Es por ello, que a continuacién abordaremos lo recogido en la reciente reforma
de la LPI en Chile, para contrastarlo con la realidad europea, y asi, ofrecer una recomendacién
general sobre la mejor practica para los terceros demandados, por aquellos titulares que no se
encuentran usando la marca comercial registrada.

4. La declaracion de caducidad interpuesta como defensa por un tercero demandado
en el sistema chileno.

4.1. Presupuestos

La Ley N2 19.039 de Propiedad Industrial en su articulo 27 bis A introduce en el
ordenamiento juridico chileno la institucién de la caducidad del registro marcario por falta de
uso, como modo de extinguir los derechos exclusivos de un titular que no utilice de modo real y
efectivo una marca registrada dentro del territorio nacional.

Resulta una figura relevante en un sistema marcario, no solo desde el punto de vista
positivo y sistematico, sino también practico. En tanto, la utilizacidon del signo pasa a ser una
condicidn para la conservacion de los derechos exclusivos otorgados por el registro marcario.

La finalidad de la norma es asegurar la unién entre la marca, el objeto que distingue y el
uso en el mercado, en consideracion a la situacidon que presentaba la actividad registral marcaria
en Chile. Se trata de registros que no se han utilizado de forma efectiva por inscribirse marcas
gue no son usadas en el mercado (marcas defensivas), con todas las consecuencias que esto trae
consigo, como la de interferir con las solicitudes de marcas de actores que efectivamente si
cumplirdn un rol en el comercio®.

Dicho esto, en el inciso 22 del articulo 27 bis A se establece que “la declaracion de
caducidad no podra formularse por el érgano administrativo (de oficio), sino solo por quien

44 VERGARA (2002), p. 327.
45 MANRIQUEZ (2018), pp. 86-88.
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detente un interés legitimo”. Es una norma que de manera expresa regula que la extincién del
derecho marcario por falta de uso se otorga por iniciativa privada, pero no especifica quiénes
son los legitimados para interponer la accién?®.

Por tanto, cualquier particular puede solicitar la eliminacién del registro de una marca que
no se ha usado con la finalidad de lograr la pérdida de su vigencia. Ademads, se le proporcionan
a ese interesado los derechos preferentes para obtener la titularidad de la marca caducada por
el no uso, autorreguldndose de esa manera los intereses privados®’.

Lo reconocido por la legislacion chilena es la tesis predominante en los sistemas marcarios
del mundo. Esto es, que la caducidad como accion les corresponde promoverla a los terceros a
quienes les asiste un verdadero interés legitimo en obtener esa declaracion, con el objetivo de
eliminar ese factor, que les impide registrar su marca“®.

En tal sentido, el tercero legitimado se encuentra ante un signo inscrito por un titular que
ha demostrado durante el periodo exigido por ley una total indiferencia con relacién a que se
cumplan las funciones propias de esa marca a través de su utilizacidon en el mercado —en especial,
la distintiva—, lo cual compromete los intereses particulares y los del publico consumidor en
general®,

Es por ello, que nos corresponde precisar cinco situaciones en las que un tercero tiene
interés legitimo en solicitar la caducidad de una marca por falta de uso que no estan senaladas
de manera expresa en la LPI.

En primer lugar, apreciamos el supuesto en que un particular interesado en competir en
el mercado con su marca solicita el registro para adquirir el derecho exclusivo al uso, pero es
objetado por parte del titular registral anterior del signo, aun cuando esa marca registrada
anteriormente no ha sido usada en el mercado durante el plazo de tiempo establecido por la
ley. El interesado puede solicitar de inmediato como medio de defensa la accion de caducidad
por falta de uso de la marca anterior que estd impidiendo el registro de una posterior>°,

En ese caso, el titular acreditara que su marca anteriormente registrada ha sido usada
dentro del plazo senalado por ley, por él o un licenciatario. Si no logra acreditar el uso de la
primera marca registrada serd caducada y se concedera el registro a la marca solicitada con
posterioridad, por haber desaparecido la marca que impedia su registro®?.

La segunda situacion se presenta en el supuesto en que la autoridad competente deniega
de oficio el registro de la marca por considerar en el examen de registrabilidad que es
confundible con otra registrada con anterioridad, aunque no haya sido utilizada en el mercado.
El solicitante puede interponer una accién de caducidad por falta de uso contra la marca no
usada, invocando en un nuevo procedimiento que la marca sobre la cual la autoridad objeta el
registro no ha sido usada dentro del término establecido por ley al inicio de la accién de
caducidad®.

6 En el derecho aleman se admite que cualquiera pueda ejercitar la accién de caducidad sin necesidad de acreditar interés alguno.
Existe una restriccion a esa regla, porque no se permite la legitimacién activa cuando no haya un interés general en la declaracion de
caducidad (Ley de marcas alemana, §53.2). Véase en la doctrina FEZER (2009), p. 1395.

47 BERTRAND (1995), p. 412; VANZETTI Y DI CATALDO (2012), pp. 234-235; GALLI (2008), pp. 430-432. Los ordenamientos juridicos
europeos reconocen una amplia legitimacidn para el ejercicio de la accién, facultando a toda persona interesada o que ostente un
interés legitimo a hacerlo; entre ellos, tenemos el francés (Ley N° 91-7, de 1991, en su articulo 27, dispone: «toute personne intéresseé»).
48 Este supuesto comprende tanto a los titulares de intereses individuales como a los titulares de intereses colectivos propios,
cualificados y especificos que pueden resultar favorecidos o perjudicados con la declaracién. DE LAS HERAS (1994), p. 940.

4% No obstante, se sefiala que la proteccion del registro abarca no solo el interés particular de quien la inscribe, sino también el interés
general de los consumidores, auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple. Esto no quiere decir que la
proteccién del interés del consumidor signifique que el mismo goza de legitimacidon para demandar la caducidad de la marca. STS
9.691/1996. En la doctrina los criterios son coincidentes: BOTANA (2009), pp. 13, 39-76.

50 ARANA (1997), p. 197. Igual criterio puede verse en: DE LAS HERAS (1994), p. 940; y OTERO (2017), pp. 55-70.

51 ARANA (1997), p. 197. En virtud del sistema marcario chileno este supuesto se refiere al juicio de oposicion de la solicitud de un
registro, consistente en una accién mediante la cual un tercero interesado pide que una solicitud de registro no se convierta en marca
registrada, por considerar que incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el articulo 20 de la LPI. Se inicia
mediante una demanda de oposicién, uUnica figura que acepta la normativa del ramo como idénea para suspender la tramitacion
administrativa registral e iniciar un proceso contencioso.

52 ARANA (1997), p. 197.
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En dicho supuesto, la carga de la prueba le corresponde al demandado (titular de la marca
anterior), quien tendra que probar el uso con relacion a los productos o servicios de la clase que
distingue la marca, que constan expresamente en el registro. Si se prueba que solo se usa para
ciertos productos de la clase que distingue una marca registrada se declara la caducidad parcial.
Si no se prueba el uso para ningun producto de la clase, entonces se declara la caducidad total
de la marca®.

En tercer lugar, cuando el titular de una marca registrada, pero no usada, en virtud de sus
derechos obtenidos por el registro interpone una demanda por violacidon de sus derechos
marcarios. En dicho supuesto, el demandado puede, como medio de defensa dentro del
procedimiento de violacidn, solicitar la accién de caducidad de la marca registrada invocando la
falta de uso durante el plazo estipulado por la ley. De igual forma, la carga de la prueba la tiene
el mismo demandante, quien tendrd que probar que la marca objeto de su demanda se esta
usando para que su derecho no caduque®*. En el caso de la legislacién chilena se presenta ante
el Director nacional del INAPI (articulo 17, de la LPI).

La cuarta situacion en la que un tercero se encuentra legitimado para interponer la accion
de caducidad es cuando un empresario o persona natural que esté en situacion de competencia
con el titular quiere lanzar al mercado una marca que es idéntica o similar a otra registrada que
no es usada; entonces, puede solicitar la caducidad de esta. En tal caso, inicia la accién y, una
vez que obtiene una sentencia favorable por haber sido caducada la marca no usada, le es
posible registrar ese signo similar a su nombre, con todos los derechos que de ese registro se
deriven>>.

En ultimo lugar, pueden ejercer la accién de caducidad los titulares de marcas usadas
confundibles con aquellas pertenecientes a terceros que no se usan, pero estan registradas para
productos similares®®. En ese caso, existe siempre riesgo de confusion entre la marca usada y la
del tercero cuya caducidad se solicita; de lo contrario, no existiria colisién de derechos. Por
consiguiente, ninguno de los titulares puede oponerse al registro de la marca del otro, ni pedir
la nulidad, ni ejercitar el ius prohibendi*.

Es preciso sefialar que la ley chilena, siguiendo la jurisprudencia espafiola, exige que la
marca sea usada en el mercado, un uso que debe estar amparado dentro de la normativa de la
libre competencia, y sean los propios agentes econdmicos los que voluntariamente puedan dar
inicio a la accién de caducidad®®. Lo anterior significa que el tercero interesado puede dar
comienzo a la accién, como defensa ante una demanda en cualquier momento durante la
vigencia de la marca, en la medida en que el titular no haya cumplido la carga de un uso efectivo
y real del signo.

4.2. Desafios legales de la caducidad marcaria en materia procesal

Cuando se producen las situaciones anteriores, el tercero demandado por el titular de la
marca se encuentra legitimado para ejercitar en su defensa, la accién de caducidad por no uso.

53 ARANA (1997), pp. 197-198. Igual criterio puede ampliarse en la doctrina espafiola: BOTANA (2009), pp. 40-72; y OTERO (2017), pp.
58-70.

54 ARANA (1997), p. 198.

55 ARANA (1997), p. 198. La doctrina europea es coincidente, puede verse: VANZETTIY DI CATALDO (2012), pp. 234-235; y OTERO (2017),
pp. 53-73. Ambos autores apuntan que los empresarios competidores son quienes pueden beneficiarse de la declaracion de caducidad
de la marca, puesto que se incrementan las posibilidades de que los terceros no titulares de marcas comerciales puedan registrar nuevos
signos distintivos sin la intencidn de usarlos. A su vez, la SAP de Madrid sefiala que para el ejercicio de la accién de caducidad tiene
legitimacion activa “la empresa contrincante en el mismo ambito empresarial, existiendo objetiva competencia y mercados susceptibles
de ser disputadas por ambas”. SAP 619/1992.

56 DE LAS HERAS (1994), p. 941.

57 En el ambito marcario chileno, la accién de nulidad supone dejar sin efecto una inscripcién registral de una marca por haberse
concedido adoleciendo de un vicio (se infringen las prohibiciones del articulo 20 de la LPI), por lo que el registro se ha otorgado por
error o contra el derecho. A diferencia de ello, la accién de oposicion es aquella mediante la cual se suspende la tramitacion
administrativa registral por incurrir en algunas de las causales de irregistrabilidad del articulo 20 de la LPI.

58 SAP 619/1992.

Revista lus et Praxis, Afio 30, N2 3,2024 56
Mabel Candano-Pérez
pp. 44 - 60



Sin embargo, apreciamos un problema puntual a partir del estudio de lo reconocido en la ultima
modificacion de la norma.

Partimos de la afirmacién que la LPI chilena solamente faculta al tercero demandado a
solicitar la caducidad por la via de la reconvencidn, en el propio escrito de contestacién y se falla
conjuntamente con la demanda principal (articulo 27 bis C)*. Por lo que no le otorga la
posibilidad de plantear, en su defensa, el no uso de la marca por via de excepcidn en un litigio.

Sin embargo, no olvidemos que la reconvencidon o demanda reconvencional en el derecho
marcario es una figura por la cual el tercero (demandado) responde una demanda y pide que el
titular (demandante) pruebe el uso de la marca en litigio, en tal sentido se responde con otra
accién. Por tanto, el demandado se convierte en demandante, lo cual puede resultar
contradictorio, pues en términos procesales la prueba es de quien la alega, por tanto, le
corresponderia probar el uso al tercero, invirtiéndose asi la carga de la prueba, con los perjuicios
gue traeria consigo en materia de marcas comerciales.

A modo de cierre, consideramos que este es un tema que desde el ambito procesal se
encuentra resuelto en otros sistemas de marcas comerciales del mundo, como el europeo,
donde se aprecia la posibilidad de interponer la excepcién de caducidad en algunos casos. Con
esa premisa, luego de estudiar las principales ventajas de la accién reconvencional y la excepcidn
de caducidad, en mi opinidén se precisa que la legislacién de Propiedad industrial en Chile se
adapte a las practicas reconocidas en otros ordenamientos juridicos marcarios, y permita al
tercero demandado defenderse por ambas vias procesales (reconvencidn o excepcién) ante una
demanda interpuesta por un titular registral que no se encuentra utilizando su signo distintivo.

5. Conclusiones

De todo lo expuesto, es posible llegar a las conclusiones siguientes:

1. En la practica europea, ya sea en la solicitud de nulidad de otra marca posterior o en el
trdmite de oposiciones, se recurre a exigir la prueba de uso por la via reconvencional,
apreciamos que la DM deja abierta la posibilidad de que el tercero demandado en su
defensa pueda interponer la caducidad como excepcién. En mi opinién lo anterior se
fundamenta, primero, por las consecuencias que puede traer consigo al momento de
determinar quién aporta la prueba en el proceso, que en ese caso seria el titular marcario.
En segundo lugar, porque seria una solucién a algunos problemas que se suscitan, estos
son: la accién de caducidad se pide ante los tribunales y se declara por sentencia firme,
por lo que no tiene efecto hasta su firmeza.

2. Asimismo, en el sistema de marca europeo, el demandado por una supuesta violacién de
la marca no podria ser condenado por violar un derecho marcario que no se usa y puede
hacer mas efectiva la accion de caducidad, toda vez que por una accién de violacion de
una marca no usada el tercero demandado estaria facultado para interponer las dos vias:
una demanda reconvencional o la excepcién de falta de uso ante el titular de una marca
infringida, y asi exigir la prueba de que efectivamente se estd usando. Esta ultima, mucho
mas ventajosa, por los motivos expuestos a lo largo de nuestro trabajo.

3. Encambio, en el sistema marcario en Chile resulta claro que la declaracién de caducidad
le corresponde interponerla a quienes estén legitimados para ello (articulo 27 bis A, inciso
29). Me refiero a aquellas personas (ya sea titulares o terceros) que necesitan mantener
u obtener un beneficio registral de una determinada marca y su utilizacién en el trafico.
Sin embargo, apreciamos que el interés legitimo del tercero estd en liberarse de un
obstaculo que no le permite registrar su signo, debido a que la conservacién del registro
de una marca idéntica o similar no usada se lo impide, por tanto procede a solicitar la
accion de caducidad por falta de uso.

59 Atendiendo a las normas generales de la competencia, el INAPI es el 6rgano competente para conocer de las cuestiones que se
susciten por via de reconvencion (articulo 111 del COT).
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4. Asuvez, el articulo 27 bis C de la LPI dispone expresamente que “se encuentra legitimado
para ejercitar la accion de caducidad el tercero demandado por el titular de la marca que
alegue por via de reconvencion la falta de uso de la marca registrada anteriormente ante
el INAPI. Dicha accion se deduce en el propio escrito de contestacion y se resuelve
conjuntamente con la demanda principal”. Por tanto, no se le otorga la posibilidad al
tercero interesado de plantear el no uso de la marca por via de excepcion en un litigio, a
diferencia de lo que se reconoce en el sistema de marcas europeo.

5. Sugerimos avanzar en una regulacién mas completa, que contemple la posibilidad de
adaptar la LPI vigente en Chile, para que en la practica permita a los terceros interesados
plantear la falta de uso de la marca comercial no solo por la via de reconvencidn, sino
también como una excepcidn independiente, similar a lo reconocido en el sistema
marcario europeo. Lo cual, podria mejorar la equidad en el sistema de marcas chileno, y
ofrecer mayores oportunidades para que los terceros protejan sus derechos frente a los
titulares de marcas registradas, que no son utilizadas.
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