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RESUMEN

La cancelacion marcaria por falta de uso, entendida en los términos de la Comunidad Andina de Naciones,
desconoce las marcas que poseen usos discontinuos, y en consecuencia la norma es insuficiente para las
nuevas realidades propias de mercado. Lo anterior ha generado un sistema de uso marcario excluyente y
poco garantista: por un lado, limita el uso a criterios de “continuidad” que desconocen otros tipos de usos
existentes; por otro lado, establece plazos no razonables para la explotacidon marcaria, desconociendo usos
que correspondan a productos o servicios de explotacidon particular.
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ABSTRACT

The trademark cancellation for lack of use, understood in terms of the Andean Community of Nations,
unknown brands that have discontinued use, and therefore the rule is insufficient for the new market realities
themselves. This has generated a system of exclusive trademark use on the one hand, it limits the use of
criteria of "continuity" that ignore other existing uses; on the other hand, it provides no reasonable deadlines
fortrademark exploitation, ignoring uses that correspond to particular products or services exploitation.
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1. INTRODUCCION

El presente escrito hace referencia al criterio de suficiencia de temporalidad en la cancelacion por
falta de uso establecida por el sistema andino para el caso de las marcas? discontinuas. Este criterio
de suficiencia de temporalidad ha sido incorporado mediante interpretacién del Tribunal de
Justicia de la CAN como aquellos supuestos temporales necesarios para alcanzar el uso legal
exigido por el legislador andino. A su vez, el concepto de marca discontinua es un denominativo
utilizado exclusivamente para los efectos del presente articulo por motivos metodolégicos, el cual
hace referenciaaaquellas marcas de explotacién atemporal y no reiterada.

Grosso modo, la primera parte de este escrito se estudian los principios de independencia de la
marcay de temporalidad como principios prevalentes frente al principio al uso minimo de la marca,
luego se analiza a la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca como finalidad de
la esencia de la marca. Posteriormente se estudia el criterio de temporalidad y el alcance dado por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinay por ultimo las conclusiones.

El presente escrito corresponde a la categoria de articulo de reflexidn y la metodologia aplicada
corresponde a un enfoque cualitativo de andlisis de casos, el cual involucra tres perspectivas,
primero una perspectiva analitica conceptual, segundo una descriptiva y tercero una perspectiva
critica. Para alcanzar los objetivos y resolver el problema juridico planteado es necesario acudir a
diversos recursos bibliograficos, con énfasis, principalmente, en los documentos oficiales
emanados de las autoridades tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, la
Comunidad Andina de Naciones Unidas, etc.

2.PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA

La cancelacién por falta de uso de la marca es una figura incorporada en la Decision 486 de 2000 a
través del Articulo 165, la cual faculta a la oficina nacional competente, para depurar el registro a
peticién de parte, de aquellas marcas que no se hubiesen usado en alguno de los paises miembros
de la CAN, sin justificacion, por su titular, por un licenciatario o tercero autorizado, durante los tres
(3) afios consecutivos precedentes a la interposicion de la respectiva accion®.

Como se puede observar el sistema andino le imputa al titular la obligacién de usar la marca que le
fue concedida con el registro; sin embargo, para ser considerado un uso suficiente se deben

? Para efectos del presente articulo el concepto de marca es asociado a los conceptos de distintividad y competencia ya que esta permite
distinguir en el mercado un producto y asi diferenciarlo de los otros competidores , reduciéndose a ser la unién entre el signo y producto
la cual es aprehendida por los mismos consumidores.

® La cancelacién marcaria siendo fruto de la necesidad de excluir del sistema andino el registro de aquellas marcas que carecen de
distintividad, puede invocarse por varias causales, la primera, por ser un signo igual o semejante a una marca notoriamente conocida al
momento de solicitarse el registro, la segunda por la vulgarizaciéon del signoy la tercera por la falta de uso. Esta ultima, objeto de analisis
del presente articulo, surge con el fin de garantizar el principio de libertad de competencia, el cual es limitado inicialmente con la
exclusividad en el uso adquirida por el titular a partir del registro marcario . Para los efectos del presente escrito se deberd entender por
cancelacién por falta de uso la definicién dada por Fernandez-Novoa, asi: “...es la medida que mas eficazmente garantiza la consecucién
de lasfinalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.
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atender determinados condicionamientos regulados por el legislador andino e interpretados por
el Tribunal de Justicia de la CAN.

Uno de los supuestos establecidos por el Tribunal es el criterio de suficiencia de temporalidad el
cual exige que la marca sea usada dentro los tres afios consecutivos precedentes a la interposicidn
delaaccién de cancelacién; sinembargo, en la practica el cumplimiento de este supuesto restringe
aquellas marcas que identifican productos y servicios de explotacién particular, marcas
denominadas tal como ya se sefald lineas arriba para efectos de este articulo se denominan
marcas discontinuas.

Esta situacidn ha generado multiples cancelaciones por el no uso de lamarca por el titular, las cuales
han sido constituidas por la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana, decisiones
fundamentadas en la norma sefalada (Art. 165) al no existir tratamiento actual para este tipo de
marcas y de esta forma desconociendo razones propias de la naturaleza del producto identificado
por elsigno®.

A continuacidn se sefiala un caso relevante que sirve de descripcion del problema de investigacion,
asi:

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: CASO MARCA NOMINATIVA: GUAJIRA- LA
NOVELA®

El 5 de julio de 2013 la Editorial Magdalena s.a. interpuso accion de cancelacidon marcaria sobre
todos los productos y servicios registrados de la marca Guajira- La novela, alegando como causal la
falta de uso de la misma tanto por su titular Rcn television S.A. como por terceros autorizados
durante los tres (3) afios consecutivos que anteceden la presentacion de la accion.

Rcn television S.A. contesté el dia 10 de octubre de 2013 sefialando que la marca Guajira- La novela
si fue usada de forma real y efectiva en el mercado para distinguir los servicios comprendidos en |a
clase 41y precisé que tal como dispone el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el uso de la
marca en el mercado supone su efectiva utilizacion en la cantidad, modo, forma propia de la
naturaleza de los productos y/o servicios que distingue y de conformidad a las caracteristicas de la
empresa titular de la misma.

En este sentido recalca que la marca fue utilizada de conformidad a su particular proceso de
produccidony difusion, siendo uno de los multiples servicios de entretenimiento que ofrece el canal,
uso que se caracteriza por su naturaleza de tipo “ciclico”, en pro de conservar el interés del
consumidor y considerando las caracteristicas mismas del mercado. Asi, alega de conformidad al

“Seguin lo sefialado por Fernandez- Novoa, la cancelacion por falta de uso es el instrumento que permite garantizar el uso real y efectivo
de la marca; uso que ha sido entendido por el legislador andino como aquel que implica que una marca sea explotada si los productos o
servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su
naturalezay laforma de su comercializacién.

*SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Expediente N2 95 054121 caso marca denominativa GUAJIRA- LA NOVELA,
titular: RCN TELEVISION S.A.
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acervo probatorio que la obra audiovisual, propia de la marca Guajira- La novela fue transmitida al
aire por primera vez en el antiguo canal A en el afio 1996 y retransmitida en Tv Colombia en el afio
2004y enRcnenelaiio2010.

Mediante Resolucion 00072547 de fecha 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de
Industria y Comercio ordend cancelar la marca denominativa Guagjira- La novela, argumentando
que no fue probado el uso efectivo y continuo de la marca dentro del término contemplado por el
Articulo 165 de la Decisidon 486 de 2000.

Rcn television S.A. presentd recurso de apelacidn contra la resolucidén anteriormente sefialada de
fecha 21 de enero de 2014, alegando que el analisis efectuado por la SIC fue superficial, sin tomar
en cuenta todas las caracteristicas propias del mercado, la naturaleza y finalidad misma de lanorma
en disputa. En este sentido, manifestaron que en efecto la sancién impuesta al titular por la norma,
esta dirigida a aquellos titulares que no tienen una real intencion de explotar la marca ni de colocar
en disposicién al mercado y a los consumidores los productos identificados por ella, lo cual es un
supuesto totalmente ajeno para este caso.

Igualmente sefialan que si bien es cierto la norma establece un término de tres afios, este se
fundamenta en el plazo prudencial con que el titular cuenta para ingresar al mercado la marca por
primera vezy a su vez para explotarla econdmicamente con el fin de que el consumidor en ultimas,
relacione los productos y servicios identificados con ella. Sin embargo atendiendo la particular
naturaleza de las novelas, se implementan diversas estrategias publicitarias en torno a ellas, que
permiten que el consumidor se conecte sicoldgicamente a la obra audiovisual a tal punto, que asi
pasen afios, este, identifique la marca con la obra audiovisual.

La entidad confirmd la decisién mediante Resolucion 43752 de 16 de julio de 2014 argumentando
primero, que no fue probado por el titular el uso de la marca en el periodo de tres afios previos a la
cancelacién de conformidad a las pruebas allegadas, aplicacién del plazo legal “absoluta y fuera de
discusion” y segundo que de tomarse en cuenta la naturaleza del servicio identificado por la marca,
el uso “ciclico” del servicio sefalado por el titular no es claro al no existir pardmetros que limiten el
uso adeterminados periodos.

2.2 PROBLEMA JURIDICO RELEVANTE

El presente escrito se plantea como problema determinar si es idéneo el criterio de suficiencia de
temporalidad actual establecido por el Tribunal de Justicia de la CAN para el caso de las marcas
discontinuas y de no ser asi qué respuesta nos ofrece el derecho marcario. En este sentido se
identifica, primero, que la exigibilidad de la explotacién continua, implica la realizacién de un
analisis efectivo por parte de la autoridad competente respecto a la naturaleza misma del producto
o servicio identificado por el signo y sus canales de comercializacién y segundo, que si bien es cierto
en virtud al principio de la obligatoriedad del uso de la marca y al uso minimo de la misma se debe
utilizar algun instrumento que a la luz de la regla garantice la efectiva explotacidn de la marca, tal es
la figura empleada actualmente por el sistema andino, el plazo; sin embargo, dicha figura pareciera
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ser inidénea para el caso de las marcas discontinuas ya que este tipo de marcas identifican
productos y servicios de explotacién particular que norespondena plazos determinados.

Dicholo anterior, se sostendran las siguientes tesis:

1. Pese a que el principio al uso minimo de la marca propenda por el uso de la marca dentro de un
término determinado, el sub principio de independencia de la marca con relacion a la naturaleza
del producto o servicio sostenido por la doctrina, establece que debe ampararse en mayor medida
la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca frente a obstaculos procesales, por
lo tanto, el procedimiento establecido por la CAN no debe limitarse a establecer criterios de
temporalidad paralas marcas discontinuas.

2. Latemporalidad es un elemento contingente ya que existen otros elementos de la finalidad de la
marca que son de la esencia y buscan la aprehension del signo de la marca en la mente del
consumidor, por tanto, la temporalidad no deberia ser un criterio relevante para el caso expuesto
en el presente escrito. Para ello se sostendrd que la naturaleza del producto o servicio es una
finalidad de la esencia misma de la marca la cual es determinada a partir de criterios externos a la
mera voluntad del titular.

3. Elusosibientambién hace parte de las finalidades mismas de la marca, no es mas importante que
la naturaleza del producto o servicio identificado por ella. Asimismo que la finalidad del uso ha sido
malinterpretada ya que su intencidn uUltima es que el titular tenga una real intencidn de explotar la
marca, asunto que no necesariamente puede ser valorado a partir del criterio de temporalidad.

4. El criterio de temporalidad, figura incorporada al sistema marcario andino a través de la via
jurisprudencial, no ha sido analizado de fondo por parte del Tribunal de Justicia de la CAN y en
consecuencia el analisis de la cancelacion por falta de uso por parte de la autoridad competente
para la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana es insuficiente por falta misma de
precision frente al tema. Ademas se sostendra que pese a que la doctrina en su mayoria se ha
referido a ese criterio de forma superficial, existe una corriente minoritaria critica con relacién alos
supuestos establecidos por dicho factor.

3. LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS JURIDICOS GENERALES DEL SISTEMA MARCARIO
EN LA MARCADISCONTINUA

En este acapite se sostendra que pese a que el principio al uso minimo de la marca propenda por el
uso de la marca dentro de un término determinado, el sub principio de independencia de la marca
con relacién a la naturaleza del producto o servicio sostenido por la doctrina, establece que debe
ampararse en mayor medida la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca frente a
obstaculos procesales, por lo tanto, el procedimiento establecido por la CAN no debe limitarse a
establecer criterios de temporalidad para las marcas discontinuas.

3.1 PRINCIPIOS JURIDICOS GENERALES DEL SISTEMA MARCARIO APLICABLES A LA
MARCADISCONTINUA

Los principios juridicos generales mas destacados por la doctrina son: i) territorialidad, ii)
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especialidad, iii) cardcter facultativo de la marca, iv) independencia, v) temporalidad, vi) uso
obligatorio real y efectivo; vii) uso minimo de la marca®. Algunos incluyen la equidad como un
principio determinante para suplir los multiples vacios del derecho marcario; sin embargo otra
parte de ladoctrinalo descarta teniendo en cuenta que este es un principio general del derecho.

A continuacidn, se desarrollara el principio de independencia y el principio de temporalidad y se
expondrd que con ocasion al sub principio de independencia con relacién a la naturaleza del
producto o servicio el régimen marcario no debe sujetarse a supuestos rigurosos, toda vez que la
naturaleza del producto o servicio identificado por la marca incide directamente en el uso de la
misma. Con relacién al principio de temporalidad se expondra que el mismo determina
precisamente laflexibilidad que lo caracteriza para el caso del régimen de marcas.

Por otra parte, serd desarrollado el principio al uso minimo de la marca, antitesis de la tesis
anteriormente expuesta y se precisara que este no es absoluto toda vez que tal como lo determina
en Articulo 166 de la Decisién 486 de 2000, este es limitado en virtud al principio de independencia
delamarca.

3.1.1. PRINCIPIO DEINDEPENDENCIA

El principio de independencia basicamente hace referencia alaindependencia de que goza la marca
en si misma con relacion a diversos factores, por ejemplo la doctrina lo identifica con los siguientes
sub principios: i); con la calidad de los mismos ii) con la condicidn del titular; iii) con el alcance de la
proteccién concedida en términos territoriales; iv) con la relacién entre el derecho marcario y los
otros derechos que le asisten a la propiedad intelectual y v) con la naturaleza del producto o
servicio.(Castro, 2009)

3.1.1.1 Sub principio de independencia conrelacidn ala calidad del producto o servicio
Este sub principio sefiala que el sigho no podra ser garante de la calidad del producto siendo esta
simplemente un indicador; situacién que pese a que lamarca alo largo de la historia se asocid en la
Edad Media como unindicador de calidad, esta ha venido evolucionando a ser unindicador”.

3.1.1.2 Sub principio de independencia conrelacién ala condicién del titular

Desde esta perspectiva el principio de independencia insiste en que el registro de una marca no

° En este punto es preciso sefialar que si bien es cierto los principios sefialados son los mas resaltados por la doctrina, esto no quiere decir
gue sean los Unicos que constituyan al sistema marcario. En efecto la doctrina también reconoce otros principios verbigracia el principio a
la novedad, el cual si bien es cierto tiene un mayor impacto en el caso de las patentes, en lo correspondiente al derecho de marcas es
relativo teniendo en cuenta la importancia de la distintividad del signo en su integridad, sin querer decir que no sean admisibles signos
compuestos por palabras genéricas o comunes; el principio de registrabilidad; funcionalidad; prioridad; de no confusién, etc. (lizano, 2013)
” Diamond en cita de Bertone sefiala que en la Edad Media, el uso de la marca correspondié a distintas funciones entre ellas, para
identificar el origen geografico, para certificar la calidad del producto, para identificar la identidad del artesano, para sefialar la
propiedad de animales, entre otros (Bertone, 2003). El uso de la marca en las Corporaciones pretendia la identificacion del autor del
producto y la proteccion al consumidor garantizdandole que el producto se habia creado por la corporacién respetando las normas
técnicas, latradiciony el método de la misma. (Castro, 2009)
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puede estar supeditado al cumplimiento de condiciones particulares del titular; hecho que al igual
que el sub principio anterior ha evolucionado a lo largo de |a historia de la marca, toda vez que las
marcas colectivas de las Guildas y Corporaciones impedian el acceso al sistema marcario por parte
de otrostitulares®.

3.1.1.3 Sub principio de independencia con relacion al alcance de la proteccién
concedida en términos territoriales

Este sub principio se relaciona directamente con el principio de territorialidad ya que hace
referencia a la validez territorial limitada de que goza que el derecho marcario. En este sentido la
proteccién a la marca es independiente con relacidn a otros paises donde haya sido concedida de
igual forma su proteccidén a un mismo titular. Este sub principio se fundamenta en lo dispuesto en el
Art. 6 del Convenio de Paris ya que segun este, la concesion de un registro marcario o su negacién en
un pais determinado no podra ser motivo para el analisis del mismo supuesto en otro pais.

3.1.1.4 Sub principio de independencia entre el derecho marcario y otros derechos que
le asisten ala propiedad intelectual

Este sub principio hace referencia a que el derecho marcario puede coexistir con otros derechos
también derivados de la propiedad intelectual, como por ejemplo con los derechos de autor
(Castro, 2009), lo cual implica que si bien es cierto el legislador andino pretende proteger al
consumidor de posibles confusiones al momento de analizar una solicitud de registro marcario, tal
como lo establece el Articulo 136 de la Decision 486 de 2000°, en virtud del mismo se sefiala la
independencia del derecho de marcas, siendo distinta la esfera de su proteccidn.

3.1.1.5 Sub principio de independencia con relacién a la naturaleza del producto o
servicio

Este sub principio refiere que las caracteristicas y naturaleza propia del producto o servicio
identificado por la marca no podran ni favorecer ni ser un impedimento para su registro. Su

® Las Guildas, antecedente inmediato a las Corporaciones (siglo XI-XII1), usaban marcas con frecuencia para conservar los derechos
otorgados por el sefior feudal dentro de un determinado espacio geogréfico. Luego, algunas de las Corporaciones de oficios (siglo X11-XV)
impusieron el uso como obligatorio. Asi las Corporaciones mantenian los privilegios otorgados por el rey consistentes en el monopolio
para la explotacion del oficio. Asi, el uso de la marca en las Corporaciones pretendia la identificacion del autor del producto y la
proteccién al consumidor garantizandole que el producto se habia creado por la corporacidn (Castro, 2009). En este sentido resulta claro
que en la Edad Media predomina la marca colectiva a través de las Guildas y Corporaciones, de conformidad a la tendencia que la
caracteriza. Sin embargo, el momento hito marcario comenzé con la Revolucién Industrial debido al aumento masivo de productos y/o
servicios. Otro antecedente a resaltar fue la expedicion de la ley le Chapelier en el afio 1791, la cual condujo a la eliminacién del
monopolioincorporado por las marcas Corporativas. (Bertone, 2003)

° En efecto el Articulo 136 prohibe que se registren marcas de aquellos signos que lesionen derechos previamente adquiridos por
terceros de propiedad intelectual distintos al derecho de marca, con ocasion a la semejanza que pueda inducir en confusion al
consumidor tales como el nombre comercial, lema comercial, derechos de autor, etc. Tal como reza la norma asi: “No podran registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) sean
idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias,
su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion; sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacidn; consistan en un signo que infrinja el
derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste (...)".
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fundamento se halla en el Art. 7 del Convenio de Paris por medio del cual se establece que la
naturaleza del producto identificado por la marca no podra ser un obstaculo para el registro de una
marca, disposicion plasmada en los mismos términos en el Art. 134 de la Decision 486 de 2000.

En consecuencia se evidencia la voluntad del legislador andino en acoger este sub principio; sin
embargo, esta pieza fundamental del sistema marcario andino sélo es reglado en |la Decision 486 de
2000 para el acapite del registro, dejando un vacio legal para la cancelacidén por falta de uso, lo cual
no seria un problema de conformidad a lo sefialado por Castro teniendo en cuenta que las
caracteristicas del producto identificado por la marca ocasionalmente podra impedir que el mismo
sea explotado parcialmente, situacién que no afectaria la validez del registro al invocarse como una
causal de justificacion de no uso (Castro, 2009); sin embargo esta excepcidn no es aplicable para las
marcas discontinuas teniendo en cuenta la imposibilidad absoluta de cumplir con los supuestos de
temporalidad.

Por otra parte, si bien constituye una laguna tal hecho, la cual podria ser resuelta por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina directamente a través de este sub principio; resulta necesario su
reconocimiento expreso ya sea por él mismo o por el legislador andino teniendo en cuenta los
pronunciamientos timidos sobre el tema dados por el TJCA, que serdn expuestos en lineas
posterioresy el cardcter vinculante de sus fallos.

3.1.2 PRINCIPIO DETEMPORALIDAD

El principio de temporalidad se refiere ala duracién en el tiempo de que goza una marca. La doctrina
ha sostenido que dicho principio en el derecho de marcas es relativo ya que, aunque, existan plazos,
como por la ejemplo la vigencia de un registro marcario, es decir, diez afios en el Sistema Andino,
dicha vigencia puede ser extendida indefinidamente por el titular mediante la renovacion del
registro.(Pazmifio, 2009)(Lizano, 2013)

En este sentido, la temporalidad es un principio que para el caso del derecho de marcas es de
aplicacioén flexible y por lo tanto se adecua a lo dispuesto por el legislador y a la voluntad misma del
titular. Esto incide directamente en el caso de la marca denominativa guaira-la novela, ya que si la
temporalidad no es un supuesto rigido dentro del sistema marcario andino, entonces el legislador
andino o el tribunal de justicia de la CAN a través de la incorporacién de este principio en el sistema
marcario andino podrian aplicarlo al caso de la cancelacidn por falta de uso como un criterio de
aplicaciénrelativo.

Dicho lo anterior, se puede considerar que la finalidad del sub principio de independencia con
relacidn a la naturaleza del producto o servicio de la marca es propender por el establecimiento de
un sistema incluyente que permita el amparo legal a todos los productos y servicios mediante una
marca. Por su parte el principio de temporalidad incide en la flexibilidad temporal de que debe
gozar el sistema precisamente en virtud a la diversidad de productos y servicios dentro de cada
mercado.
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3.1.3 PRINCIPIO ALUSO MiNIMO DE LA MARCA

Retana en cita de Lizano sefiala que este principio se refiere a la obligacidén que tiene el titular no
solo de usar la marca sino también dentro un plazo determinado (Lizano, 2013). Este principio se
relaciona intrinsecamente al principio al uso obligatorio de la marca y su materializacién en la
Decisidon 486 de 2000 se encuentraen el Articulo 165.

De este modo gran parte de los sistemas de derecho marcario han acogido el uso como imperativo,
ya sea con ocasion a fundamentos juridicos como econdmicos, siendo la explotacién una condicién
intrinseca a su naturaleza (Kunze 1994; de la fuente 1999, Segura 2011). Asi en los términos de la
jurista de la Fuente:

“La mayoria de las leyes de marcas imponen el uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la
marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el
desarrollo de sus funciones. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que
también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la
marca se configuran de una manera mas estricta que hace unos afos, siendo mayor el nimero de
paises queloregulan(...) (pp.20)(de lafuente, 1999).”

Sin embargo, existen otros sistemas como el chileno que se abstienen a acogerse rigidamente al uso
obligatorio de la marca considerando que es inviable por motivos constitucionales, toda vez que su
incorporacion desconoce otros tipos de marcas que por motivos no juridicos no cumplirian con los
supuestos exigidos para tal fin.(Schmitz, 2012)

Dicho lo anterior es importante mencionar que si bien es cierto el principio al uso minimo de una
marca implica la realizacion de un analisis de fondo de la definicién de uso legal contemplada en el
Art. 166' de la Decisidn en los procedimientos de cancelacion por falta de uso; el Tribunal de
Justicia de la CAN ha precisado que dicho analisis se debe llevar a cabo de conformidad a la
naturaleza misma del producto o servicio identificado por la marca tal como lo sefiala asi:

“Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que
ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marcay en las cantidades pertinentes de
conformidad con su naturalezay laforma de su comercializacién (Proceso 180-1P-2006).”

En consecuencia se observa que el principio al uso de la marca no es absoluto y en este sentido se
encuentra limitado por el sub principio de independencia de la marca con relacidon a la naturaleza
del producto o servicio identificado porella.

Por lo tanto, se puede considerar que si bien es cierto amparar de forma prevalente los principios de
independencia y de temporalidad podria afectar aquellos principios que atienden a un uso

' En efecto el Articulo 166 de la decisién 486 de 2000 sefiala expresamente que: “Se entendera que una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efecttia su comercializacién en el mercado (...)".
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obligatorio de la marca en especial al principio al uso minimo; sin embargo, si se considera la
importancia de la naturaleza del producto o servicio, base fundamental del derecho marcario con
relacidon al supuesto de hecho sefialado a lo largo de este articulo, es decir, una marca de
explotacidon atemporal y discontinua, dicha afectacidn seria leve con relacidn al caso contrario.

Asi, se observa que en el caso de la marca denominativa Guajira- La novela, la Sic no realizd un
analisis de fondo de la naturaleza misma del servicio de entretenimiento, y por ende no se decretd
prueba alguna que permitiese determinar el tipo de uso propio del servicio de entretenimiento de
conformidad a su naturaleza y sus canales de comercializacién, limitandose a rechazar la tesis
planteada por el demandado bajo el fundamento de no existir pardmetros claros que establecieran
que el uso conforme ala naturaleza del servicio de entretenimiento es ciclico™.

Lo anterior evidencia como la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana no analiza de
fondo la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca dentro de un procedimiento de
cancelacién porfalta de uso, situacion preocupante pero a la vez predecible teniendo en cuenta que
nielmismo Tribunal de Justiciade la CAN se detiene a pronunciarse en debida forma sobre el tema.

3.2 PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN: TRATAMIENTO
DIFERENCIADO PARA LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON OCASION A SU
NATURALEZA

El Tribunal de Justicia de la CAN en general ha sido timido con relacién a un analisis de fondo del sub
principio de independencia de la marca con relacién a la naturaleza del producto o servicio; sin
embargo en el Proceso 48-1P-2000 precisdé la importancia de establecer un tratamiento
diferenciado para los productos farmacéuticos con fundamento en la naturaleza misma de este tipo
de productos.

En el presente proceso se resuelve una consulta que versa sobre la declaratoria de nulidad de la
Resolucidon No. 2830 del 20 de agosto de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial mediante la cual se revoca un registro marcario en sede de apelacién para la
marca BROMTUSSIN que comprende los productos de la clase 5 “expectorante y fluidificante de las
secreciones bronquialesindicado en el tratamiento del asma bronquial y alérgica”, dijo que:

“La naturaleza de los productos, farmacos, materia que la jurisprudencia de este drgano judicial ha
venido desarrollando con particular interés, merece un tratamiento especial en el presente caso (...)
no sin antes dejar esclarecido que todo lo anterior se encuentra también conectado con las reglas para
realizar el cotejo marcario. (pp.5)

(...) Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza
de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicacion, que
pueden causar dafios irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos

" Sobre este punto, la Decision 486 en el art. 167 sefiala que la carga de la prueba respecto al uso de la marca recae sobre el titular en la
cancelaciéon y enumera los documentos a utilizarse como prueba de uso dejando entre abierta la posibilidad de aportar otros; sin
embargo en la practica la Sic ha sido exegética inicamente admitiendo los expresamente rezados por lanorma. (Lizarazu, 2014)
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casos es aplicar, al momento del andlisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque
prevenir eventuales confusiones en el publico consumidor dada la naturaleza de los productos con
ellasidentificados(...) (pp.7).”

En consecuencia se evidencia que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reconocio al sub
principio de independencia de la marca con relacién a la naturaleza del producto o servicio y por ende
la necesidad de establecer tratamientos diferenciados para determinados productos de explotacion
particular.

4. FINALIDAD DE LA MARCA Y CRITERIO DE TEMPORALIDAD: UN SUPUESTO
CONTINGENTE EN LAMARCADISCONTINUA

En este acdpite se sostendra que la temporalidad es un elemento contingente ya que existen otros
elementos de la finalidad de la marca que son de la esencia y buscan la aprehensidn del signo de la
marca en la mente del consumidor, por tanto, la temporalidad no deberia ser un criterio relevante
para el caso expuesto en el presente escrito. Para ello se sostendrd que la naturaleza del producto o
servicio es una finalidad de la esencia misma de la marca la cual es determinada a partir de criterios
externos ala meravoluntad del titular.

4.1 LANATURALEZADELAMARCACOMO FINALIDAD DELAESENCIADE LAMISMA

En este punto es preciso destacar que si bien es cierto la marca ha cumplido distintas funciones a lo
largo del tiempo, esta posee ciertos elementos esenciales sin los cuales no podria existir, los
elementos mismos de su naturaleza.

Sobre el particular, son destacados dos aspectos esenciales a la hora de analizar la naturaleza de la
marca. Por una parte el andlisis de la marca a partir del consumidor, caso en el cual la marca es un
objeto o cosa por medio de la cual se identifica un producto para el publico final y por la otra, el
analisis de la marca a partir del titular caso en el cual este es un derecho sobre la cosa, que le
confiere al titular la potestad de distinguir su producto a través de un objeto.(Riofrio, 2003)

En estos términos, a la luz del Sistema Andino de Naciones el derecho conferido al titular sobre el
objeto (sentido subjetivo) por medio del cual se identifica el producto, es decir sobre la marca,
produce efectos juridicos a partir de la concesién del registro por la entidad nacional competente.

Ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza de la marca en sentido objetivo, es decir como objeto
destinado a distinguir un producto o servicio hacia un publico final denominado consumidor, es
preciso afirmar que pese a que parte de la doctrina asocia la naturaleza de la marca a la integracion
de dichos elementos:1) objeto, 2) que distingue, 3) un producto o servicio, 4) hacia un publico final
(consumidor); dicho objeto, es decir la marca, puede verse limitada de conformidad al producto o
servicio a identificar.

En consecuencia, no es lo mismo una marca destinada a distinguir un producto alimenticio que otra
destinada a identificar un servicio de multipropiedad vacacional. En efecto el producto alimenticio
cuenta con unas condiciones de venta y canales de comercializacion completamente distintos que
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la venta de servicio de multipropiedad vacacional y de esta forma el producto o servicio a identificar
siinfluye en la naturaleza misma de lamarcay mdsaun enlaformade uso de lamisma.

Dicho lo anterior se puede afirmar para el caso que nos concierne que es el servicio de
entretenimiento identificado por la marca Guajira- La novela, es relevante su andlisis desde el
punto de vista objetivo, es decir a partir del punto de vista del consumidor, ya que al ser un servicio
de explotacién particular, este se dirige hacia un publico especifico dentro de un mercado
especializado, estando asi supeditada su explotacidén a una serie de variables ajenas a la mera
voluntad del titular, por lo tanto, no es unasunto a ser tratado de forma regular.

4.2 ELUSOCOMO FUNDAMENTO DEL CRITERIO DE SUFICIENCIADETEMPORALIDAD

En este punto se sostendra que el uso si bien también hace parte de las finalidades mismas de la
marca, no es mas importante que la naturaleza del producto o servicio identificado por ella.
Asimismo que la finalidad del uso ha sido malinterpretada ya que su intencidon ultima es que el
titular tenga una real intencion de explotar la marca, asunto que no necesariamente puede ser
valorado a partir del criterio de temporalidad. En consecuencia obsérvese lo sefialado por Baldo
Kresalja Rossello:

“El uso debe ser suficiente para que no aparezca como una burla a la disposicion legal, esto es, debe
demostrar una intencion clara, seria e inequivoca de su titular, para comercializar un producto o para
prestar un servicio con la marca en cuestion. Las cantidades solo podrdn servir en cada caso para
ayudar a determinar si tal intencidn existi6 o no. La intencion de usar es fundamental para determinar
si se cumple o no con el requisito legal. En otras palabras, el uso debe ser deliberado y continuo, no
necesariamente extensivo, pues puede admitirse que el titular reserve el empleo de una de sus
marcas, que caracteriza a un producto de gran consumo, a una clientela especializada (Kresalja, 2008,
pp.316-317).”

Dicho lo anterior, se evidencia que la finalidad misma del uso es que el titular tenga una intencidn
clara de explotacién. Asimismo ndtese como la misma doctrina de la oposicidon reconoce la
limitacidn del uso como finalidad frente a la naturaleza del producto o servicio, finalidad esencial de
la misma.

Sobre la continuidad Carlos Ferndndez-Novoa ha sefialado que:

“(...) en primer término, que las ventas de los productos identificados por la marca deberdn tener
continuidad: el uso de la marca sera efectivo cuando lejos de limitarse a realizar ventas aisladas el
titular de lamarca lleva a cabo repetidos actos de venta de los productos. Y debe indicarse, en segundo
término, que el uso de la marca sera efectivo siempre que la cifra de ventas de los productos
diferenciados por la marca alcance, ademas, un nivel minimo. Como acertadamente se subraya a este
respecto, al clarificar los actos de venta de los productos diferenciados por la marca, es indispensable
proceder a una cuantificacion de las ventas. Conviene puntualizar, no obstante, que la cuantificacion
tiene que ser forzosamente relativa porque el criterio numérico de la cifra de ventas deberd
conjugarse con dos factores ulteriores e igualmente importantes, a saber: 1) la naturaleza y las
caracteristicas de los productos diferenciados por lamarcay 2) ladimension de laempresa titular de la
marca (pp. 467-468) (Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2004)”.
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En estos términos se evidencia que el uso es una finalidad del derecho de marcas necesariamente
dependiente de la naturaleza del producto o servicio, toda vez que su aplicacién esta supeditada a
factores externos. En consecuencia no es viable soportar toda una linea de interpretacién que
ampare el uso obligatorio desconociendo la finalidad misma de estafiguray su alcance.

5. CRITERIODE SUFICIENCIADETEMPORALIDAD

En el presente acapite se sostendra que el criterio de temporalidad, figura incorporada al sistema
marcario andino a través de la via jurisprudencial, no ha sido analizado de fondo por parte del
Tribunal de Justicia de la CAN y en consecuencia el andlisis de la cancelacidn por falta de uso por
parte de la autoridad competente para la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana es
insuficiente por falta misma de precision frente al tema. Esta situacién dio como resultado que la
Superintendencia de Industria y Comercio en el caso analizado en el presente articulo cancelara la
marca denominativa Guajira- La novela. Si el juez del caso hubiese tomado como consideracion la
naturaleza del servicio de entretenimiento el fallo de la Superintendencia hubiese mantenido la
vigencia del registro de la marca; este error interpretativo genera perjuicios para el titular de los
derechos de la marca Guajira- La novela.

Ademas se sostendra que pese a que la doctrina en su mayoria se ha referido a ese criterio de forma
superficial, existe una corriente minoritaria critica con relacién a los supuestos establecidos por
dicho factor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por via de interpretacion prejudicial ha sefialando
cuatro criterios a considerarse para analizar la “suficiencia de uso” requerida por el legislador
andino tales son: i) criterio subjetivo; ii) criterio objetivo; iii) criterio territorial; iv) criterio temporal;
sinembargo, el criterio asunto de estudio de este acépite es el criterio de temporalidad™.

El criterio temporal, asunto objeto de estudio del presente trabajo, pretende determinar el tiempo
en el cual se debe utilizar la marca. Asi el Articulo 165 exige el uso suficiente durante tres afos
consecutivos precedentes a la interposicion de la accion.

' Es preciso aclarar que no son menos importantes los criterios de suficiencia subjetivos, objetivos y territorial. El primero de ellos, criterio
subjetivo, analiza dentro de la accién de cancelacion que efectivamente la marca se haya explotado por su titular o por un tercero
autorizado, sin embargo alegar el uso por parte de un tercero implica que el titular aporte prueba sumaria que acredite la vinculacién
comercial o econdmica entre este y el tercero, o en su defecto esto podria ser considerado una licencia. El criterio de suficiencia objetivo,
analiza el modo en que se estd explotando la marca. Este a su vez, se puede establecer a partir de un requisito material y formal. El requisito
material determina que la misma se use de forma real (sub requisito cualitativo); efectiva, es decir, que el uso debe presentarse en un nivel
de intensidad determinado (sub requisito cuantitativo) y de forma continua. Por su parte el requisito formal sefiala que el uso debe
presentarse de igual forma a como fue registrada la marca, aceptandose algunas variaciones siempre y cuando no atenten contra la
distintividad misma del registro y el criterio territorial, analiza que el uso se presente dentro de alguno de los paises miembros de la
Comunidad Andina, ahora bien en este punto es preciso sefialar que los derechos otorgados en el sistema andino Unicamente reposan en
el pais donde se hubiese registrado el signo a diferencia de otros sistemas como el comunitario.
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5.1 POSTURA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FRENTE AL CRITERIO DE SUFICIENCIA DE
TEMPORALIDAD

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en multiples interpretaciones
prejudiciales que los supuestos de plazo y continuidad deben ser probados en su integridad vy al
tenor alodispuesto por el legislador andino en el Art. 165 sin entrar en un analisis de fondo de dicha
figura. En este sentido obsérvense los siguientes fallos en dénde el alto tribunal se acoge a los
supuestos de temporalidad sin detenerse a analizar de fondo el tema.

En elafio 2005 mediante interpretacién prejudicial del Articulo 108, 109y 110 de la Decisidn 344 de
1991, Proceso identificado con el N2 22-IP-2005, sefialé que:

“La cancelacién de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el
propdsito de la accion de cancelacién de una marca es establecer por la autoridad competente el no
uso de la marca en las condiciones y plazo exigido en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar
el registro. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligacién de uso de la misma en los
términos sefialados en el Articulo108 de la Decision 344”.

En el afio 2006 identificado con el N2 230-1P-2005 a peticién el Consejo de Estado Colombiano
dentro de la accién de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual interpretd los Articulos 108
y110dela Decisidon 344 de 1991, sefiald:

“En el marco de las disposiciones previstas en el Articulo 108, segundo parrafo, Numerales 1 a 3, y
tercer parrafo, de la Decision 344 la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su
titular, y el uso en cuestién podrd probarse mediante facturas comerciales, inventarios de las
mercancias cuya existencia esté debidamente certificada por una firma de auditores, o cualquier otro
medio de prueba reconocido por la legislacidon nacional, con el objeto de que se demuestre la
regularidad y cantidad de comercializacion de las mercancias cubiertas por el signo.

(...)

Elincumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a
la cancelacidn de su registro y, por tanto, a la extincién del derecho del titular a su uso exclusivo,
siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido
utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por parte de su titular o de un licenciatario de éste,
durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de laaccion”.

Afio 2012, el TICA, en Proceso N2 094-IP-2012 de interpretacién prejudicial de los Articulos 165,
166y 167 dela Decision 486 de 2000 de fecha 10 de octubre de 2012 reiterd que:

“La condicion para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no
haya sido utilizada durante los tres afios consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la accién de
cancelacién.

En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres afios anteriores a la
accion de cancelacién, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio
delarespectiva accidn, procede la cancelacidn del registro por la Oficina Nacional Competente”.
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En elafio 2013 el TICA mantiene la misma postura, tal como se identifica en el expediente N2 100-
IP-2013 a peticidn el Consejo de Estado Colombiano en la cual interpreté los Articulos 165, 166 y
167 de la Decisién 486 de 2000, que reza asi:

“Para que opere la cancelacion del registro de marca, de conformidad con el Articulo 165 de la Decision
486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por
otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. En el caso particular,
para determinar el periodo de uso se debe tomar como punto de referencia el 20 de marzo de 2002,
fechaenlaque sesolicitd la cancelacién del registro por no uso de la marca denominativa ATLAS”.

Por ultimo se observa que la linea del TICA conserva la linea de conformidad a lo sefialado en la
interpretacion prejudicial de los Articulos 165, 166y 167 de la Decisién 486 de 2000 de fecha 14 de
marzo de 2014, identificado con el N2 13-IP-2014, reiterd que:

“Para que opere la cancelacion del registro de marca, de conformidad con el Articulo 165 de la Decision
486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por
otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres afios
consecutivos precedentes a lafecha en que seinicie laaccion de cancelacion”.

Dicho lo anterior se observa que es de vital importancia que no solamente sea esclarecido este
criterio por parte del alto Tribunal sino que adicionalmente se establezcan referentes claros sobre el
factor de temporalidad en la cancelacién por falta de uso y mds aun en el caso de las marcas
discontinuas teniendo en cuenta que las autoridades competentes de los paises miembros de la
CAN estan obligados a supeditar sus fallos a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia.

a. INVIABILIDAD DE LA APLICACION DEL CRITERIO DE SUFICIENCIA TEMPORAL
PARALAS MARCAS DISCONTINUAS

Tal como se sefiald al inicio de este acapite si bien la doctrina mayoritariamente se ha pronunciado
de forma superficial sobre el alcance del criterio temporal sin ni siquiera entrar a analizarlo de
fondo, existen algunos pocos que plantean la necesidad de determinar su alcance, tal como se
expone a continuacion:

Asi, Metke plantea que si bien podria resultar evidente la inclusién de un requisito de continuidad
en el uso, este calificativo resulta ambiguo, toda vez que no existe claridad frente a su significado
real y en consecuencia no es claro si se refiere a probar un uso suficiente dentro de los tres afios o
una (1) explotacidn por cada afio o cuantos usos se requieren para alcanzar el criterio de suficiencia
temporal. (2007)

De otro modo con relacidn al requisito de continuidad se ha sefalado que este es relativo ya que
depende de la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca y de las caracteristicas

propias de laempresa titular. Al respecto, Lindley- Russo ha dicho que:

“(...) para verificar el cumplimiento de este factor, se debe atender al caso concreto y considerando
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algunos criterios como el tipo de bien o servicio que distingue la marca cuya cancelacién se
pretende, el tamafio de la empresa titular, la cantidad y modo de comercializacién que
normalmente corresponde al tipo de producto o servicio especifico (p.p. 234, 2008)".

b. CRITERIODESUFICIENCIATEMPORAL: CASO MARCA GUAJIRA-LANOVELA

Como se describié al inicio del presente articulo, la Superintendencia de Industria y Comercio
colombiana canceld la marca denominativa Guajira- La novela, dentro de la accion de cancelaciéon
por falta de uso, argumentando, que no se habia probado el uso de la marca dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la interposicién de la accién de forma continua. Asimismo sostuvo, en
sede de apelacién, que siendo el servicio de entretenimiento un supuesto servicio de explotaciéon
particular no existié prueba alguna que asi demostrara la explotacion ciclica propia de la naturaleza
del mismo. Esto quiere decir que se sigue aplicando por la parte de la entidad sin atender a la
naturaleza del servicio lo que desconoce el sub principio de independencia de la marca con relacién
alanaturaleza del servicioy el principio de temporalidad.

El criterio de suficienciatemporal esinadecuado para analizar a las marcas discontinuas como la del
caso Guajira- La novela, por cuanto los supuestos establecidos por este criterio, es decir, el plazoy la
continuidad, no atienden la naturaleza especial de algunos productos y/o servicios atemporales,
cuya explotacién obedece a su naturalezay ocasion del servicio.

De lo anterior se puede inferir, que carece de sentido que una novela sea repetida de forma
continua por tres afios para conservar su vigencia, por lo tanto el mercado televisivo se agota. Lo
anterior quiere decir que la naturaleza misma del servicio de entretenimiento atiende a las
necesidades propias del consumidor, situacidn que para una novela resulta evidente que el
consumidor promedio demanda en mayor medida nuevas series televisivas, que frente a series
anteriores hacen que lacompetencia resulte en desventaja. Por esto su naturaleza es ciclica.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, la Superintendencia de Industria y Comercio debié indagar la
naturaleza del servicio de entretenimiento con el fin de identificar si se trataba de un servicio de
explotacion particularmente ciclico, caso en el cual se hubiese revocado la decisidon de primera
instancia.

6. CONCLUSIONES

Como conclusion general se puede seiialar la inidoneidad del criterio de suficiencia de
temporalidad actualmente desarrollado por el Tribunal de la CAN para el caso de las marcas
discontinuas, conclusiéon que puede ser desarrollada en los siguientes términos:

La finalidad del sub principio de independencia con relacién a la naturaleza del producto o servicio
de la marca es propender por el establecimiento de un sistema incluyente que permita el amparo
legal a todos los productos y servicios mediante una marca. Por su parte la incidencia del principio
de temporalidad consiste en la flexibilidad temporal de que debe gozar el sistema precisamente en
virtud a la diversidad de productos y servicios dentro de cada mercado.
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El principio al uso de la marca no es absoluto y en este sentido se encuentra limitado por el sub
principio de independencia de la marca con relacién a la naturaleza del producto o servicio
identificado porella. En este sentido si bien es cierto amparar de forma prevalente los principios de
independencia y de temporalidad podria afectar aquellos principios que atienden a un uso
obligatorio de la marca en especial al principio al uso minimo; si se considera la importancia de la
naturaleza del producto o servicio, base fundamental del derecho marcario con relacién al
supuesto de hecho sefialado a lo largo de este articulo, es decir, una marca de explotacién
atemporaly discontinua, dicha afectacién seria leve con relacidn al caso contrario.

El Tribunal de Justicia de la CAN en uno de sus fallos reconocid la importancia de establecer un
tratamiento diferenciado para los productos farmacéuticos con fundamento en la naturaleza
misma de este tipo de productos de explotacion particular.

La naturaleza del producto o servicio identificado por la marca es una finalidad de la esencia de la
marca. En consecuencia esta se debe atender con ocasion a los parametros sefialados para esta.

El servicio de entretenimiento identificado por la marca Guajira- La novela, debe ser analizado
desde el punto de vista objetivo, es decir a partir del punto de vista del consumidor, ya que al ser un
servicio de explotacidn particular, este se dirige hacia un publico especifico dentro de un mercado
especializado, estando asi supeditada su explotacidn a una serie de variables ajenas a la mera
voluntad del titular, porlo tanto, no es un asunto a ser tratado de formaregular.

La finalidad del uso ha sido malinterpretada ya que su intencién ultima es que el titular tenga una
real intencidn de explotar la marca, asunto que no necesariamente puede ser valorado a partir del
criterio de temporalidad.

El uso es una finalidad del derecho de marcas necesariamente dependiente de la naturaleza del
producto o servicio, toda vez que su aplicacion estd supeditada a factores externos.

La finalidad del uso de la marca no es absoluta teniendo en cuenta que se encuentra restringida por
el alcance de la naturaleza misma del producto o servicio. En estos términos el uso es una finalidad
necesariamente dependiente de la naturaleza del producto o servicio, toda vez que su aplicacion
esta supeditada afactores externos.

Las marcas discontinuas deben ser reglamentadas ya sea por la via legislativa ¢ por la via
jurisprudencial del TJCA como un régimen diferenciado de las marcas continuas, incorporandose
criterios distintos a latemporalidad que respondan ala naturaleza misma de ellas.

El servicio de entretenimiento identificado por la marca Guajira- La novela, debe ser analizado
desde el punto de vista objetivo, es decir a partir del punto de vista del consumidor, ya que al ser un
servicio de explotacidn particular, este se dirige hacia un publico especifico dentro de un mercado
especializado, estando asi supeditada su explotacidn a una serie de variables ajenas a la mera
voluntad del titular, porlo tanto, no es un asunto a ser tratado de formaregular.
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