
CANCELACIONES POR FALTA DE 

USO

Ronald Gastello – Diciembre 2021



… de 

FISCALIZAR?

REALIDAD MATERIAL

DEFINICIÓN LEGAL



… de 

FISCALIZAR?

NACIMIENTO DE LA PROPIEDAD 
SOBRE UNA MARCA

REGISTRO
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PERO HAY UN PROBLEMA…..

Pueden ser poseídos por varias personas a

la vez (lo cual dificulta su control), ya que

una idea o una concepción, por su

condición natural, es susceptible de uso y

goce simultaneo por un número

indeterminado de sujetos.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial.



REALIDAD FORMAL

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 
CONTROL

REGISTRO
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FISCALIZAR?

En esta REALIDAD FORMAL, el titular de la marca 
obtiene la posibilidad de REPELER 



EL REGISTRO DEBE SER REFLEJO DE 
LA REALIDAD DEL MERCADO



Estudio de INEI: “Caracterización 
Socioeconómica del Emporio 

Comercial de Gamarra”

❑ Facturación anual: + 2 billones de
dólares

❑ Establecimientos: + 30 mil

❑ Alquileres: Entre US$ 10 mil y 20
mil por metro cuadrado



14%86%

ENCUESTA GAMARRA 2019: 
¿CUENTA CON UN REGISTRO DE 

MARCA?

SÍ NO

RUBRO 

TOTAL 

ENCUESTADOS NO SÍ

Textil 209 179 86% 30 14%
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* 2021- AL MES DE NOVIEMBRE.                     

ACCIONES DE CANCELACIÓN INGRESADAS
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RESULTADOS DE LAS CANCELACIONES

FUNDADA INFUNDADA
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FINALIDADES ESENCIALES:

• Aproximar realidad formal del

registro a la realidad concreta del

uso.

• Consolidar la marca como bien

inmaterial.

FINALIDAD FUNCIONAL:

• Descongestionar el registro de

marcas no usadas facilitando nuevos

registros.
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USA:

Uso es condición para el registro.

“Intento de uso”, para reservar derechos mientras se pone la marca en

uso efectivo (plazo de 6 meses). Sujeta a prórroga hasta 36 meses.

Declaración de Uso:

Al quinto año posterior al registro (o las 6 meses luego de cumplido el

décimo año).

Al noveno año posterior al registro (o las 6 meses luego de cumplido el 
décimo año).
De igual forma cada 10 años.
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Argentina: 

DJ.  Al quinto año y antes de vencer el 6to año (incumplimiento da lugar 
a no renovación)

México: 

DJ a los 3 meses luego de cumplir el tercer año. Sino lo hace el registro 
caducará de pleno derecho.
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Chile: 

Caducidad: 5 años de no uso desde otorgamiento de registro o 5 

años de suspensión ininterrumpida de uso.

Costa Rica: 

Cancelación 5 años de no uso (precedente a fecha de inicio de 

cancelación)

CAN:

3 años de no uso (precedente a fecha de inicio de cancelación)
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ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA CANCELACIÓN

ANDINA:

• Sobre el alcance territorial de la obligación de uso

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de

una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo

justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los

Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona

autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la

fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un

registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como

defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la

marca no usada.
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FISCALIZAR?

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA CANCELACIÓN

ANDINA:

• Plazo de no uso

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de

una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo

justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países

Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona

autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la

fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un

registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como

defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la

marca no usada.
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ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA CANCELACIÓN

ANDINA:

• Legitimidad para iniciar acción

Decisión 486

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una

marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la

marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por

su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello

durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie

la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de

la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de

oposición interpuestos con base en la marca no usada.
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ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA CANCELACIÓN

ANDINA:

• Cancelación como medio de defensa: Solo en Oposiciones.

Decisión 486

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca

a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se

hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un

licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años

consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La

cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá

solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con

base en la marca no usada.
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ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

• USO diferente a marca registrada:

Decisión 486

“Artículo 166.- (…)

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue

registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su

carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de

uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

CASO REPSOL. PROCESO 12-IP-2019

INDECOPI



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

CASO REPSOL. PROCESO 12-IP-2019



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

PERO Y QUE HUBIERA PASADO….



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

Y QUE PASARÍA SE SOLICITARA CANCELACIÓN DE….



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

Y QUE PASARÍA SE SOLICITARA CANCELACIÓN DE….

Y SE PRUEBA USO DE….

GARDEN NATURA



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

RESOLUCIÓN N° 0410-2020TPI-INDECOPI

Aceptó que son diferencias no sustanciales; pero no validó el uso de esta

marca….

GARDEN NATURA



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

RESOLUCIÓN N° 0410-2020TPI-INDECOPI

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

Segundo. - Establecer que la presente Resolución constituye precedente

de observancia obligatoria con relación a la valoración de los medios

probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas por falta de

uso. En consecuencia, entiéndase que el titular tiene la carga de

demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se

pretende. Teniendo en consideración que cada registro es

independiente uno del otro no es posible que en base a los mismos

medios probatorios se acredite el uso de dos o más marcas registradas

bajo distintos certificados.



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

Derecho Preferente:

Decisión 486

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá

derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir

de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los

tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación

quede firme en la vía administrativa.



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

PROCESO 483-IP-2019

SENAPI

Marcas CEPRYN-A y XELPRIM



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

Cancelación de Registro de Nombre Comercial

PROCESO: 171-IP-2018. Caso BABALÚ + Diseño (mixto)

ANALOGÍA



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

Cancelación de Registro de Nombre Comercial

Argumento en contra:

• Prohibición de aplicar analogía en normas que restringen

derechos.

• Reglas de cancelación resultan no aplicables:

-Regla de los 3 años de no uso

-Derecho Preferente



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

Cancelación de Registro de Nombre Comercial

Argumento a favor:

Necesidad de retirar del registro nombres comerciales no usados



ASPECTOS DE IMPORTANCIA:

Cancelación de Registro de Nombre Comercial

SOLUCIONES PRÁCTICAS:

• Requerimiento al titular del registro del Nombre comercial en

procedimientos no contenciosos y contenciosos, pese a que no

formuló oposición.

• Modificar Ley para dar lugar a cancelaciones de oficio con reglas

propias.



CONCLUSIONES:


