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La literatura sobre el derecho de marcas chileno es apenas incipiente.
Debe celebrarse entonces la aparicién de la monografia Caducidad
por no uso de la marca comercial en la ley chilena de propiedad indus-
trial de Mabel Cdndano Pérez. El trabajo constituye una adaptacién
de su tesis doctoral escrita durante sus estudios en la Universidad de
los Andes (Chile), guiada por Manuel Bernet Pdez y defendida en
2023 ante un tribunal que tuve la suerte de integrar, junto a Patricia
Lépez Diaz y Pablo Ferndndez Carballo-Calero.

La obra se divide en cuatro capitulos. El primero se titula “Origen
de la problemdtica”, pero trata mds bien de la justificacién —tanto
juridica como econémica— de la carga de usar la marca comercial.
A partir del segundo capitulo, Caducidad por no uso... se estructura,
por asi decirlo, de forma escalonada: primero el uso, luego la carga

de uso y finalmente la caducidad por incumplimiento de la carga de
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uso. Las subdivisiones del trabajo estdn, por lo tanto, bien pensadas

y favorecen la lectura del texto, aunque los titulos de cada capitulo
podrian reflejar mejor esta redonda estructura.

El segundo capitulo se ocupa del uso de la marca, haciendo entrar
en didlogo la carga de uso con el material normativo que se refiere
al uso para otros efectos. El tercer capitulo establece los requisitos
—“elementos” los llama la autora— para que pueda considerarse
satisfecha la carga de uso: no solo que el titular use real y efectiva-
mente el signo, sino también que lo haga a titulo de marca, en la
forma en que se encuentra registrada, dentro del territorio nacional
y en el arco temporal que la ley establece. Por dltimo, el capitulo
cuarto refiere la caducidad por incumplimiento de la carga de uso,
en especial los aspectos procesales de la figura: modo de alegarla,
procedimiento, reglas probatorias.

La autora se vale del método dogmadtico para desarrollar su ar-
gumento. Ha consultado una bibliografia bastante extensa: no solo
chilena (que, por el contrario, es exigua), sino también espafiola,
norteamericana y alemana, amén de otros paises dentro y fuera de
Latinoamérica. Las legislaciones de referencia —incluida la norma-
tiva internacional, especialmente la eurocomunitaria— son objeto
no solo de cita, sino también de anilisis, por lo que la autora no
ha perdido de vista las diferencias que median entre los distintos
sistemas. En particular, se nos advierte acerca de la distinta funcién
que cumple el uso en el derecho de marcas estadounidense, donde la
adquisicion de la propiedad se produce justamente por el uso, y en
los demds sistemas, en los que impera —con distinta intensidad— la
prioridad del registro.

Un primer mérito de Caducidad por no uso... es el de hacerse car-
go de una regla hasta ahora inexistente en el ordenamiento chileno.
Bajo esta legislacién, el nacimiento del derecho de marca y su renova-
cién se produce por la sola inscripcién en el correspondiente registro,
y en esto sigue la senda de otros sistemas; pero, adicionalmente, no se
establecia ninguna carga de usar la marca registrada antes de la entra-
da en vigencia de la Ley 21355 de 5 de julio de 2021, que modificé
la Ley 19039 de Propiedad Industrial (LPI). Asi, el no haberse usado
una marca no podia invocarse como excepcién frente a oposiciones
al registro de otra marca, a su nulidad o a otras acciones, aunque la
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marca de la que fuera titular la demandante hubiese sido registrada
con fines meramente defensivos o de reserva o incluso oportunistas.

Aunque la modificacién de la LPI que introdujo la caducidad por
no uso es reciente, el asunto habia sido planteado antes. La autora
recuerda que la posibilidad de introducir la carga de uso —y su con-
trapartida, la caducidad por no uso— fue abordada en la discusién
legislativa con ocasién de otras modificaciones a la ley (pp. 37-38).
Sin embargo, la idea se entrampé merced a un escripulo constitu-
cional construido sobre la amplia proteccién que la carta politica
chilena ofrece a la propiedad intelectual (art. 19, N° 25, inc. 3°).
Faltaba todavia una mejor comprensién de esa peculiar forma de
propiedad que es el derecho marcario. Solo a partir de una correcta
interpretacién de esta figura es posible entender que la carga de usar
la marca no se erige como una limitacién extrinseca a la propiedad,
sino como la consecuencia natural de esta peculiar forma de pro-
teccién juridico real que dispensa el ordenamiento juridico. Como
veremos, en esta linea se mueve la contribucién de la monografia.

La inexistencia de un deber de usar la marca en la LPI chilena no
solamente planteaba incentivos perversos para el registro preventivo
e incluso abusivo de marcas, sino que también dejaba el concepro de
uso de la marca en una suerte de desarraigo normativo: se contem-
plaba para distintos efectos, pero se ignoraba —al menos de forma
explicita— lo mds bdsico, esto es que el titular de la marca la registra
para usarla. Porque la categoria del uso de la marca, como acierta a
indicar la autora, nunca ha estado ausente de la ley chilena. Asi, la
categoria del uso marcario resulta relevante para calificar si un signo
marcario queda protegido por las reglas de marcas notorias, si ad-
quiere una distintividad sobrevenida (secondary meaning) o si bien
la pierde por su vulgarizacién. Con mayor razén, el uso es relevante
para calificar cudndo la conducta de un tercero constituye una viola-
cién del derecho marcario ajeno. Todas estas reglas en las que el uso
desempena una funcién relevante suponen una cosa: que la marca
estd para distinguir productos en el mercado y que, por lo tanto, estd
para ser usada. Esto es justamente lo que la legislacién chilena no
decia sino hasta la modificacién de 2021. Pues bien, el vinculo entre
la carga de uso y la funcién de la marca es justamente la propuesta
de fondo de la autora.
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Aunque Caducidad por no wuso... no dedica a aquella cuestién
constitucional mds que una atencién marginal (de forma acertada,
porque no es este su objeto), el valor de la propuesta de la autora
estriba en que, a partir de una institucién particular —como es la
caducidad por no uso—, se arroja luz sobre los fundamentos del
derecho exclusivo sobre el signo marcario. La carga de uso

contribuye al conocimiento y la difusién del signo entre el publico
y consecuentemente al cumplimiento de su finalidad bsica: gen-
erar distinciones en el mercado, logrando un proceso de identifi-
cacién o asociacién en la mente del consumidor entre el producto

o servicio y la empresa. (p. 64)

El deber de usar la marca se conecta asi con los objetivos de este
sector de la regulacién. Por cierto, descubrir esa conexién entre las
instituciones particulares con los fundamentos de una disciplina es
el tipo de hallazgos que se espera de una tesis doctoral.

Una consecuencia concreta de la propuesta de la autora se refiere
al uso de la marca de un modo distinto al registrado. El art. 26 del
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece de modo ro-
tundo: “Las marcas registradas deberdn utilizarse en la misma forma
en que ha sido aceptado su registro”, admitiendo como Unico matiz
el que puedan efectuarse “disminuciones o ampliaciones del tamafno
de la marca figurativa o mixta”. Pero tal exigencia parece despropor-
cionada en relacién con las necesidades del tréfico: la adaptacién del
signo —en especial del figurativo o mixto— a los cambiantes dic-
tados de la moda no necesariamente afecta la posibilidad de que el
consumidor identifique el producto y lo distinga de los demds, que
es la finalidad misma del signo marcario. Lo relevante no es que se
use el signo exactamente de la misma forma en que se registré, sino
que cause la misma impresién comercial. Esta tltima categoria, dice
la autora, es la relevante para determinar si se ha satisfecho la carga
de uso y, por lo tanto, deben rechazarse las alegaciones de caducidad
del registro (pp. 196-199).

La obra lleva por subtitulo “Consideraciones para su aplicacién
préctica’, refiriéndose naturalmente a la caducidad por no uso. El
trabajo es, en efecto, prictico: lo demuestra su atencién a los aspec-
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tos procesales de la institucién. La autora no rehtye la dificultad de
ocuparse de problemas que para un mercantilista pueden resultar
mis alejados de su especialidad, tales como la alegacién de la caduci-
dad por via de accién y de reconvencién, carga de la prueba y medios
probatorios disponibles y los efectos de la sentencia estimatoria de la
caducidad. Hacerlo resulta, desde luego, una cosa necesaria, porque
la manifestacién mds auténtica del derecho es sin duda la que tiene
lugar en el proceso judicial.

Esta es una oportunidad para abrir un breve excurso. En el medio
profesional a veces se oye usar palabras como “dogmadtica” o “teoria”
con cierta desconfianza, e incluso con desdén. Extremando el argu-
mento, los profesores que cultivan el estudio del derecho (pienso
especialmente en los privatistas) serfan ratones de biblioteca muy
ocupados en considerar abstrusos problemas légico-juridicos, pero
que han olvidado las necesidades y usos del tréfico, de forma que su
investigacion les resulta de escasa utilidad. Diagnédsticos como estos
ya se encontraban en las Bromas y veras de la jurisprudencia de Rudolf
von Thering, aguda critica de la dogmadtica de su tiempo.

Aunque probablemente tras aquellos comentarios puede haber
un poco de desconocimiento de la labor de la academia, es posible
que haya también otro poco de verdad. A los profesores se nos puede
olvidar que el quehacer cientifico debe estar orientado a la resolu-
cién de problemas y que es, en este sentido, un servicio a la préc-
tica. A la ciencia del derecho le corresponde argumentar la mejor
resolucién de un problema, que quizds no serd siempre la que mds
acomode al abogado que ejerce la profesion, pero que se hace cargo
de las necesidades del trafico con respeto a los textos legales y, en
ultimo término, a los valores que inspiran el ordenamiento juridico.
En cualquier caso, la dogmadtica es siempre resolucién de problemas
y no mera discusién intelectual acerca de normas, teorias y autores.

Esta forma de comprender la ciencia del derecho inspira Cadu-
cidad por no uso... La autora presta atencién a los criterios practicos
con los que deben resolverse problemas que, de proceder de forma
puramente tedrica, se volverfan bien dificiles. Cuando es necesario,
se acompana el texto con ilustraciones que ayudan a comprender los
términos de esos problemas (aunque aqui es preciso observar, como
cosa de detalle, que no siempre tienen una resolucién adecuada).
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Ademds, como ya adverti, la autora se pone al servicio de la prictica
al abordar los aspectos procesales de la caducidad. Sobre esto tltimo
ha debido enfrentarse una dificultad préctica: la ausencia de juris-
prudencia chilena sobre una institucién tan recientemente introdu-
cida a la legislacién.

Solo el tiempo permitird contrastar los hallazgos del trabajo con
las decisiones de tribunales, que ya empiezan a despuntar. Por ejem-
plo, el Tribunal de Propiedad Intelectual ya ha conocido alegaciones
de caducidad de marcas licenciadas a terceros, como en el caso de la
oposicién a “Albostore” (rol TDPI N° 326-2024). La autora vio ve-
nir problemas como estos al argumentar que la carga de uso se satis-
face también cuando terceros licenciatarios de una marca la utilizan
para distinguir sus productos en el mercado, asi como otros terceros
que gocen del consentimiento del titular, oscura expresién que se
esfuerza por dilucidar (pp. 233-239).

Para finalizar, no cabe sino recomendar la lectura del trabajo, que
serd de suma utilidad tanto para quienes cultivan el estudio del de-
recho de marcas como para quienes deben aplicar la regulacién en
la préctica.

%k k k *

Conflicto de intereses
El autor declara no poseer conflicto de interés alguno.

DOIL: https://doi.org/10.26422/RIP1.2025.2200.man

378


https://doi.org/10.26422/RIPI.2025.2200.man

