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Lo formal versus lo material



➢Notoriedad de la marca

➢Uso para prelación

➢NO USO para cancelación / caducidad

➢Etcétera 



“…un signo constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial 

cuando la unión entre signo y producto penetra en la mente de los 

consumidores.”

Carlos Fernández Nóvoa, Tratado sobre derecho de marcas, pág. 566

ESO SOLO SUCEDE CON EL USO



“…se espera lograr una reducción de la cantidad de registros existentes y 

así evitar que, marcas registradas desde hace muchos años y quizá jamás 

utilizadas, obstaculicen el registro de nuevas marcas que sí han de serlo.”

Mensaje ministerial a la Ley 22.362 de marcas y designaciones (Argentina)

Citado por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 
Derecho de marcas, pág. 284

TRANSPARENCIA DEL MERCADO



“Efectivamente, las Oficinas de marcas aparecen sobrecargadas de 

marcas inoperativas (es célebre la expresión de FRANCESCHELLI por la que 

calificó los Registros como «cementerios de marcas») y por ello mismo se 

intenta aligerar los archivos mediante la declaración de caducidad por 

falta de uso.”

Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, pág. 615

FACILITACIÓN DEL COMERCIO



Actos preparatorios: para eso se dan los 5 años

Marcas de reserva: se registran sin intención de usarlas, por si acaso y para 

bloquear competencia.

Marca defensiva: similar a otra ya registrada, para lo mismo, para evitar 

que un tercero se la apropie.

Marcas defensivas evitan la dilución, pero tienen un límite – 5 años para los 

actos preparatorios de entrada - Balance



Artículo 40°- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso

cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la

cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la

naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan.

También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a

partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de

la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos

que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni

disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado

como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.



➢Productos y/o servicios disponibles en el comercio

➢Cantidad y modo que normalmente corresponde

➢Dimensión del mercado

➢Naturaleza 

➢Modalidades de comercialización 

➢Debe usarse como está registrada – detalles o elementos no 

esenciales que no alteren su identidad



Ejemplos de NO uso

➢Meramente publicitario

➢A lo interno de la empresa

➢Rótulo

➢Simple conocimiento por los consumidores

➢Nombre de dominio

Lobato, pág. 622-624

No hay puesta 

a disposición 

en el comercio



“El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada

para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para

todos los efectos relativos al uso de la marca.”

Código de Comercio 3284

Artículo 411

“Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades

especiales, cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se

celebren, las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que

aparezca que quisieron obligarse.”

USO INDIRECTO



Legitimación

A solicitud de cualquier persona interesada

Defensa en una solicitud objetada de oficio o por tercero, en 

una nulidad o en un proceso por infracción

USO OFENSIVO VERSUS USO DEFENSIVO



“…previa audiencia del titular…”

DEBIDO PROCESO – Art. 49 Reglamento

➢Audiencia de un mes

➢Alegatos

➢Pruebas 

➢Plazo adicional para pruebas

➢Plazo para resolver

➢Publicación del edicto



Línea de tiempo – reglas art. 39 LM

➢ “…no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la

fecha de inicio de la acción de cancelación.”

➢ “…no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del

registro…”

➢ “Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años

contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo

impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses

antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.”

9-diciembre-2016                                                  6-setiembre-2021             9-diciembre-2021



Art. 39 LM párrafo final – cancelación parcial

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o
servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro
se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los
cuales la marca no se ha usado.



Artículo 41 LM – motivos justificados

➢Circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que 

constituyan un obstáculo, tales como:

➢Restricciones a la importación

➢Requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios

Bertone y Cabanellas págs. 322-325 OJO CRÍTICO

➢Hechos del príncipe

➢Dificultades económicas y financieras del titular, exógenas

➢Problemas con materias primas, mano de obra

➢Disminución de la demanda

➢Disputas judiciales



PRUEBA

Fuente de información que se usa para establecer y probar hechos

Demostrar que durante un período específico el titular ha hecho un uso

efectivo de la marca en relación con los productos o servicios pertinentes para

los que esté registrada. La prueba debe consistir en indicaciones relativas al

lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca.



LM “Artículo 42°- Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del

uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la

nulidad.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba

admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.”

Reglamento “Artículo 23.—Medios de prueba. En casos de oposición o

de procedimientos de cancelación o nulidad de registros marcarios, el

Registro admitirá como medios de prueba aquellos que estime

pertinentes con relación al caso en cuestión, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal Civil.”



Voto 0333-2007 
Tribunal Registral 

Administrativo





Art. 318 Medios de prueba Art. 41.2 Medios de prueba

Son medios de prueba los siguientes:

1) Declaración de las partes.

2) Declaración de testigos.

3) Documentos e informes.

4) Dictámenes de peritos.

5) Reconocimiento judicial.

6) Medios científicos.

7) Presunciones e indicios.

Son admisibles como medios de prueba 

los siguientes:

1. Declaración de parte.

2. Declaración de testigos.

3. Dictamen de peritos.

4. Documentos e informes.

5. Reconocimiento judicial.

6. Medios científicos y tecnológicos.

7. Cualquier otro no prohibido.



Disposiciones sobre prueba contenidas en la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, referidas al TRA

Principios jurídicos (artículos 22 - 23)

➢Oralidad

➢ Inmediación de la prueba

➢Búsqueda de la verdad real

➢Cualquier medio de prueba

➢Los informes y las certificaciones emitidos por los contadores públicos u otros 

profesionales con fe pública hacen plena prueba

➢Asesoramiento técnico



Disposiciones sobre prueba contenidas en el Reglamento Operativo del 

Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J

➢Art. 20: Audiencia para presentar o ampliar alegatos y ofrecer nuevos 

medios probatorios

➢Audiencia por las nuevas pruebas

➢Art. 22: El TRA ordenará y practicará diligencias de pruebas que 

considere necesarias, de oficio o a petición

➢Art. 23: Audiencia oral y privada

➢Art. 25: Prueba para mejor proveer

➢Art. 26: Asesoría técnica



Pruebas presentadas en fase de recurso

La regla es que la prueba se presenta en la primera instancia

TIPOS:

➢Prueba nueva: desconocida o no disponible en primera instancia

➢Prueba aportada por primera vez: estaban disponibles en primera 

instancia, pero se presentan hasta la segunda

➢Pruebas complementarias / adicionales: complementan, refuerzan o 

aclaran pruebas presentadas en primera instancia



Medios y fuentes de pruebas (ejemplos)

➢ Facturas y otros documentos 
comerciales

➢ Catálogos, anuncios y publicidad

➢ Publicaciones

➢ Muestras

➢ Documentos oficiales y públicos

➢ Declaraciones de testigos

➢ Declaraciones juradas

➢ Estudios de mercado

➢ Extractos de medios sociales

➢ Otros

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_t

odas_modalidades/ES_CP12_CC_CP_Marzo2021.pdf

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/ES_CP12_CC_CP_Marzo2021.pdf
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