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INTRODUCCION

La voluntad publica de conferir el caracter de prioridad a los productos de la
mente es muy antigua. El impulso a permitir honrar las expresiones creativas,
los disefios y las innovaciones se remontan a una etapa bien temprana de la

experiencia humana.

Es por eso que el hombre desde las épocas mas primitivas de nuestra
civilizacion, se vio en la necesidad de identificar por medio de los objetos

materiales sus pertenencias, y es asi como surge la idea de la marca.

Hoy en dia los empresarios han sentido la necesidad de que sus productos o
servicios por él fabricados o comercializados, se distingan de los demas
competidores, especialmente de aquellos que gozan cierta fama comercial

debido a su calidad o caracteristicas especiales.

Es por ello que las marcas notorias llegan a constituirse en una institucion
dentro de la Propiedad Industrial, pues hoy en dia las marcas notorias se han
convertido en el activo mas importante de las empresas, pues sin ella seria

un competidor mas dentro del mercado.

Encontramos que en nuestra legislacion marcaria existe un vacio legal en la
determinacién de los requisitos y procedimientos que debe de cumplir una
marca para ser declarada notoria, asi como parametros para homogenizar

criterios.

Este vacio puede resultar en arbitrariedades y por ende, perjudicar

gravemente al propietario de una marca notoria.



Por esta razén que el presente trabajo se enfocé a determinar la necesaria
incorporacion de un procedimiento especial en la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, por medio del cual se proporcione una herramienta legal a

los registradores para determinar cuando se esta frente a una marca notoria.

El contenido del presente trabajo se encuentra divido en cuatro capitulos los
cuales son: Primer Capitulo, Generalidades de las marcas. Segundo
Capitulo, Proteccion Juridica de las marcas notorias. Tercer Capitulo,
Procedimientos especiales de reconocimiento y declaracion de las marcas

notorias. Y Cuarto Capitulo, Conclusiones y Recomendaciones.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Comprobar el vacio legal que existe en la legislacion salvadorefia al no
regular, requisitos y procedimientos para la declaracion de las marcas

notorias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Entender la importancia legal que tiene las marcas notorias

2. Conocer las legislaciones de otros paises que regulan a la marca
notoria.

3. Configurar el tipo de prueba idénea para establecer la notoriedad de
una marca.

4. Proponer una reforma ley a la Ley de Marcas y Otros Signos
distintivos en el cual se regulen los requisitos y procedimientos para la

declaratoria de las marcas notorias.



CAPITULO UNO
GENERALIDADES DE LAS MARCAS

Las marcas como las conocemos hoy en dia han ido evolucionando a
partir de que el hombre comprendié que no era razonable el presentar o
imitar como propias las mercancias de otras personas. Este pensamiento se

desarroll6 como parte del derecho de competencia desleal.

Con el tiempo se asigné importancia a la marca en si misma,
designadora de las mercancias, en atencion al beneficio que presta a la
comunidad y finalmente le dio una posicién juridica independientemente de
cualquier acto de competencia desleal. Actualmente la marca también puede

servir para identificar servicios, asociaciones y certificaciones.

1.1 DEFINICION DE MARCA

Para poder entender a profundidad el tema de la marca notoria es
necesario ir a lo principal definiendo lo que es una marca y Sus
generalidades. Existen muchos autores, que a continuacion se citaran, que
definen a la marca y la mayoria de ellos concuerda que la marca es un

simbolo que tiene como finalidad la de distinguir a los productos o servicios

! BERTONE, L. E.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. “Derecho de Marcas”, Tomo |, Buenos Aires,
Argentina, 2003. Pag. 127. Mencionan que los signos distintivos en la época de la antigiiedad tenian
como propésito el de relacionar prestigio profesional del autor del producto, y determinar el origen
geogréfico, propiedad o destino. Ademas se trataba de determinar la autoria de ciertos trabajos a fin de
que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones. Y
asi a medida que ha ido evolucionado el pensamiento humano, la marca siempre mantuvo su proposito
por el cual fue creado el de ser distintiva.



que el titular ofrece dentro del mercado, para que el consumidor compre lo

que desee?.

Para el autor MANUEL BROSETA PONT? los signos distintivos son
aguellos medios por los cuales el empresario recurre para darle nombre y
diferenciarse a si mismo como titular de una empresa, llamase a eso
‘nombre comercial” y a sus productos o servicios “marca”, frente a los

competidores.

Para autores como BEATRIZ BUGALLO Y JOSE CARLOS TINOCO

SOARES?, la marca representa un signo que se aplica sobre un producto o

2 OTAMENDI, J. “Derecho de Marcas”. Editorial ABELEDO PERROT, 5° edicién, Buenos Aires,
Argentina, 2003. P4g. 7. Establece que al momento que un consumidor compra algin producto o
contrata algun servicio esta premiando el esfuerzo del titular de la marca, el cual podrd vender mas y
por ende aumentaran sus ganancias. Esto funcionard como incentivo para mejorar la calidad de sus
productos o servicios que ofrezca. Sin las marcas no se conociera qué tipos de productos o servicios
son malos es por eso que el fabricante trataré la manera de lo posible de darse a conocer por medio de
su marca, con el fin que el publico consumidor escoja sus productos o servicios.

3 BROSETA PONT, M. “Manual de Derecho Mercantil”. Editorial TECNOS (Grupo Anaya, S.A.), 12°
edicion. Madrid, Espafia, 2005. Pag. 234. Para este autor la funcion distintiva de las marcas
comprende cuando el empresario en el ejercicio del derecho de competencia ha captado una clientela
(con el correspondiente esfuerzo y riesgo econdémico), siente la necesidad y el interés legitimo de
distinguirse de sus competidores, y de hacer posible que sus productos puedan ser distinguidos de los
de la competencia. Y es que por medio del esfuerzo que han tenido muchos empresarios que surge la
necesidad de crear herramientas de proteccion y regulacion para este tipo de signos distintivos; véase
sobre el mismo tema al autor URIA, R. “Derecho Mercantil”, Marcial Pons Ediciones Juridicas, S.A. 22°
edicion. Madrid, Espafia 1995. Pag. 101, 108, Para este autor los signos tienen como finalidad
identificar los productos o servicios de alguna empresa, por otra parte establece que las marcas actian
como signos de garantias o calidad de productos o servicios nuevos que el empresario lance al
mercado. Sobre este tema se ahondard mas cuando se desarrolle el tema de las funciones de las
marcas. Ademas considera que mientras el empresario rinda utilidades econdémicas, siempre
necesitara los medios legales de defensa contra posibles ataques al libre ejercié de su actividad, a sus
instrumentos de actuacién y a sus posibilidades comerciales. Véase asimismo sobre el mismo tema, a
la autora DE LA FUENTE GARCIA E. Y OTROS “La Propiedad Industrial, Teoria y Préactica”, Editorial
Centro de Estudios Ramoén Areces, S.A., Madrid, Espafia, 2004. Pag. 119, es de la opinién que el
empresario para realizar la actividad constitutiva de empresa, necesita de un conjunto de medios
instrumentales reales y personales organizados al servicio de esta actividad, ya que través de estos
medios reales se llegan a constituir bienes de importancia econémica, que tiene como finalidad la
satisfaccion de las necesidades de la empresa. Uno de esos elementos integrantes de la organizacion
empresarial es el derecho sobre la marca.

‘BUGALLO MONTANO, B. “Propiedad Intelectual’, Fundacion de cultura universitaria, 1° edicion,
Montevideo, Uruguay, 2006. Pag. 55. Para esta autora la marca debe de tener un caracter de
significacion y de personalidad, que es lo que atrae al publico interesado a consumir o utilizar dicho
producto y servicio respectivamente. Véase asimismo a sobre este mismo tema a: TINOCO SOARES,
J. C. “Tratado de Propiedad industrial de las Américas, Marcas y Congéneres”. Editorial LEXISNEXIS,
Buenos Aires. Argentina. 2006. Pag. 71. Es de la opinidn que la marca es una sefial distintiva la cual



en otros casos a los servicios que puede realizar determinada empresa
dentro del mercado; ademas este simbolo tiene como finalidad la de brindar
distincidn entre otras marcas que puedan existir dentro del mercado y de las

cuales los consumidores puedan reconocerla.

De la misma manera afirma GABRIELA SOUCASSE MARTINEZ® que
la marca, es un signo o medio que permite al empresario identificar sus
productos o servicios, y diferenciarlos de otros productos o servicios iguales
o similares ofrecidos por terceros en el mercado. Esta definicion refleja la
razon por la cual nacieron las marcas dentro del mercado, ya que su
propdsito es, diferenciar a un producto de un agente econdmico de otro
producto de la misma especie de un segundo agente econémico®.

Asi mismo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro
pais’, define en el articulo 2 inciso 5° a la marca como aquel signo que
distingue a un producto o servicio creado por una persona, con el fin de
diferenciar estos de otros de la misma especie; ademas deberd generar en

los consumidores una imagen o0 una opinion ya sea positiva 0 negativa, que

permite al fabricante o al comerciante diferenciar sus productos o sus servicios de otros de su
competencia.

® M. SOUCASSE, G. Y MARTINEZ MEDRANO, G. “Derecho de Marcas”, Ediciones la Roca, Buenos
Aires, Argentina, 2000, P4ag. 23. Véase sobre el mismo punto al tratadista Breur Moreno, BERTONE,
L.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 17. El cual define a la marca como el signo
caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria,
comercio o explotacion agricola, se observa que la mayoria de estos autores citados estan de acuerdo
que la marca es un signo que distingue un producto de otro dentro del mercado.

® DE LA FUENTE GARCIA, E. Ob. Cit. Pag. 101. Es de la opinion que las marcas cumplen con una
doble funcién. El empresario puede actuar con éxito dentro del mercado poniendo de manifiesto a |
publico consumidor a quienes van dirigidos sus productos o servicios, la procedencia empresarial del
resultado de su actividad. Es decir que la marca actia como mecanismo de diferenciacion de los
productos o servicios, y por medios de esa diferenciacion es que la marca cumple con una doble
funcién, por una lado, es el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos
0 servicios de los de sus competidores y por otro lado, la marca es un medio que tiene los
consumidores para identificar los productos o servicios que un determinado empresario ofrece en el
mercado.

"La presente Ley fue creada bajo Decreto Legislativo No. 868, publicado en el Diario Oficial No. 125,
Tomo 356 el dia 8 de julio de 2002. Entrando en vigencia el dia 17 de julio de 2002.



funcione como referencia cuando éstos decidan adquirir el producto o

servicio.

Hay que dejar claro, tal y como menciona el autor CARLOS REY
VEGA®., que una marca no es un producto o servicio, mas bien es un
simbolo que es llevado a los consumidores, para identificar de forma
diferenciable ese producto o servicio entre los competidores sin embargo,
desde el punto de vista econémico, ese simbolo puede llegar a constituir uno

de los principales activos de muchas empresas.®

1.2. CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS

Existen ciertas caracteristicas que hacen diferentes a las marcas de los
elementos que componen en general a la Propiedad Industrial, ya que estas
caracteristicas surgen por la naturaleza misma de la marca; entre esas
caracteristicas se encuentra, que esta debera de ser distintiva como se ha

mencionado anteriormente, ademas esta no debe de conducir a engafio.

v En primer lugar, para que la marca posea la caracteristica de distincion®®,

es necesario que los consumidores puedan diferenciar los productos o

® REY VEGA, C. “La Propiedad intelectual como bien inmaterial”. Editorial LEYER. Bogota, Colombia,
2005. P4g. 98. La marca permite a un comprador distinguir la calidad, el origen y en general las
caracteristicas de produccion, lo que hace que muy cominmente ese consumidor no identifique o
llame al producto o servicio por su real denominacién, sino la marca que se ha posicionado en su
mente.

o BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. P4g. 15. A manera de ejemplo, entre
las marcas que aportan valor a los titulares estan: Kodak, Coca Cola, Sony, etc. Por otra parte, estos
autores hacen hincapié, que las marcas son un elemento esencial para mantener los incentivos a la
oferta de nuevos y mejores productos, y para asegurar el control de calidad.

' MARTINEZ MEDRANO, S. “Derecho de marcas”. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000. P4g. 24.
La marca como funcién principal identifica y distingue, puesto que delimita una especie dentro de un
género. Para los autores BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 14.
Mencionan, que en estos dias la publicidad lleva a que las marcas no tenga solamente un valor
identificatorio, sino que su presencia se dirija a otorgar cierto placer o satisfaccion al comprador. Es
decir que esta persona esté dispuesta a pagar mas por los productos o servicios de las marcas
publicitadas.



servicios en relacion con los de otros competidores™. La funcién
distintiva le permite al consumidor adquirir el producto que desea y
necesita. Al hacerlo, esta premiando el esfuerzo del duefio de la marca,
quien vendera mas y asi aumentara sus ganancias, de ahi la importancia
del posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, y de la
calidad intrinseca del producto protegido por el derecho intelectual que

es, en términos generales, el signo distintivo™?.

v Y en segundo lugar no debe de conducir a engafio, lo cual implica que no
debe mentir al pablico y a los medios comerciales, acerca de: su origen,
calidad, caracteristicas, cualidades, modo de fabricacion, modo de

procedimiento.™

1.3 TIPOS DE MARCAS

Para el derecho marcario es muy importante establecer una
clasificacion para los tipos de marcas a los cuales debera proteger por lo cual
se ha elaborado una serie de categorias marcarias, juridicamente

significativas, en cuanto sirven para atribuir determinados derechos vy

™ TINOCO SOARES, J. Ob. Cit. Pag. 84. El autor hace establece que la marca sirve para garantizar el
origen de un producto o servicio, ademas de asegurar la libertad que tiene el consumidor de escoger el
producto o servicio de otros; para el fabricante es un medio para distinguirse de sus competidores y de
afirmar el valor de sus productos.

12 BROSETA PONT, M. Ob. Cit. Pag. 234. Para este actor la funcion distintiva de los signos distintivos
pueden establecerse en dos principios basicos: principio de novedad, en virtud del cual el signo que
comienza a utilizarse debe ser distinto-en el sentido de no confundible- de los anteriormente usados
por otros competidores, pues de lo contrario en vez de distinciéon produciria confusion; y principio de
especialidad, el cual permite la existencia simultanea de dos 0 mas marcas, idénticas o semejantes y
pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relacién con productos o servicios
diferentes.

B REY VEGA, C. Ob. Cit. Pag. 96. Para este autor, una marca no debe llevar a los consumidores a
pensar que un producto o servicio cuenta con determinadas caracteristicas que en realidad no posee y
ofrece. Por ejemplo, un fabricante ofrece productos elaborados con ingredientes 100% naturales pero
en realidad utiliza, en alguna medida, ingredientes artificiales para la elaboracion de sus productos.



obligaciones a quienes realizan actos vinculados con ellas. A continuacién se

describiran los tipos de marcas:

v Nominativas o Denominativas: Hace referencia a la utilizacién de un
nombre que puede ser una expresion o una palabra. Es decir son las
compuestas Unica y exclusivamente por palabras, letras 0 nUmeros y sus
combinaciones, sin reivindicar caracteristicas graficas o color
especifico. Es el caso de la marca FORD que es el apellido del creador

de automoviles, Henry Ford o la marca de computadoras y software IBM.

v' Figurativas: Son los simbolos graficos, dibujos y logotipos, que se
utilizan de manera atractiva con el proposito de identificar el producto o
servicio. Por ejemplo el logotipo de la compafiia petrolera SHELL, que es
una concha; el de las computadoras APPLE, el cual es una manzana

mordida.'®

v' Tridimensionales: conocidas como “marca embase”, son aquellas que
se constituyen por formas particulares de los envases, recipientes,
embalajes u otra forma de acondicionamiento del producto®. A manera
de ejemplo se encuentra el embase de Coca-Cola, Sprite. Por otra parte
para autores como LUIS EDUARDO BERTONE Y GUILLERMO

4 BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. P&g. 295. Establecen que dentro de
esta clasificacion a pesar de su falta de signos tienen un significado, ya que atraen a la vez los ojos del
publico porque se escriben, y el oido porque se pronuncian. Las palabras que conforman a las marcas
nominativas tiene una existencia fisica, en cuanto se encuentran colocadas como objetos sobre las
mercaderias a identificar o cumplen igual funcién respecto de servicios. Sobre esta misma idea el autor
REY VEGA, C. Ob. Cit. Pag. 98-99, es de la opiniébn que las marcas que son nominativas pueden
corresponder al nombre con el cual se identifica la empresa o el producto, siempre y cuando cumpla
con las caracteristicas de distincion y de no induccion al engario.
> DE LA FUENTE GARCIA, E. Ob. Cit. Pag. 294. Hace referencia a que las marcas nominativas y
figurativas, son signos distintivos sobre los cuales se concede o pretende una exclusividad; es una
palabra, con o sin significado, o una figura determinada, aunque esta sea la figura de una o mas
E)Galabras, respectivamente’.

DE LA FUENTE GARCIA, E. Ob. Cit. Pag. 121, establece que hoy en dia los envases son soportes
de informacién y se utilizan como medio de percepcién rapida mediante el cual los ojos del consumidor
barren la ‘lineal’ de la tienda en fracciones de segundo.



CABANELLAS DE LAS CUEVASY las marcas tridimensionales no solo
las constituye los envases, recipientes u alguna otra forma del producto,

sino también los relieves y las formas de los edificios.

v' Mixtas: Son las que se integran por la combinacion de elementos
denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya
grafica se presenta de forma estilizada. Ejemplo el osito que esta encima

de las letras BIMBO, la marca ADIDAS y sus particulares 3 lineas, etc.'®
Por otra parte, la doctrina clasifica a las marcas de la siguiente manera:

v Las Marcas Industriales y las marcas comerciales: Para el autor
MANUEL BROSETA PONT", la marca segin la naturaleza de la
actividad del empresario que la utiliza, se diferencia entre las marcas
industriales como aquellas, en donde los productos son ofrecidos por sus

fabricantes; mientras que las_marcas comerciales son ofrecidas por

quienes comercializan o distribuyen los productos adquiridos de los

fabricantes.

" BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 425 y 426. Los relieves a
manera de ejemplo se encuentran: la suela de los zapatos y las cubiertas de los neumaticos. Ademas
las formas de los edificios son otra forma de marcas tridimensionales, estas podran ser registradas y
protegidas como tales, en tanto que rednan condiciones generales de distintividad, para la cual tiene
aaptitud las mencionadas formas.

¥ REY VEGA, C. Ob. Cit. Pag. 99. El caracter distintivo de una marca mixta puede en ciertos casos,
resultar de los elementos que la componen, vistos aisladamente, pero lo esencial es determinar el
efecto de conjunto que tiene tal marca.

1 BROSETAS PONT, M. Ob.Cit. P4g. 236. Sobre ese mismo punto el autor TINOCO SOARES, J. Ob.
Cit. Pag. 82., explica la finalidad de las marcas de fabrica o de industria estableciendo que indican el
origen del producto, a saber: su fabricante o productor, el establecimiento donde fue producido o la
localidad o regién de donde proviene. Y la finalidad que tiene la marca de comercio es la de sefialar la
procedencia comercial de la mercancia, es decir, quién es el comerciante que la vendio.



v' Las Marcas Colectivas®: Es decir que son aquellas que pertenecen a
un grupo o asociaciéon de empresas. Se caracteriza de otras marcas,
porque su uso esta reservado a los miembros del grupo o asociacién®.
La funcion de la marca colectiva es la de informar al publico acerca de
las caracteristicas del producto o de los servicios, para el cual la marca
se usa. Asimismo, la empresa titular de la marca colectiva puede
adicionalmente usar su propia marca. Por ejemplo en una asociacion de
arquitectos o ingenieros, un miembro puede usar el logo de la asociacion

asi como el logo de la empresa.?

v’ Marcas Certificadas®: Es aquella que indica que los bienes y servicios
relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca,
son de determinado origen, manufactura, calidad u otra caracteristica. La
marca certificada solo se puede utilizar de conformidad a los estandares
definidos®*. Por ejemplo ISO 9000.

v’ Marcas de Servicio: Es aquella palabra, lema, disefio, ilustracion o

cualquier otro simbolo que se use para identificar y distinguir un servicio.

%2 BROSETAS PONT, M. Ob.Cit. Péag. 236. El mencionado autor establece que estas marcas tendran
la funcién de distinguir ya sea los productos o servicios de los miembros de una asociacion titular de la
marca de los productos o servicios de otras empresas.
2 Segun el articulo 2 inciso 6° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define a las marcas
colectivas como: Aquellas que cuyo titular es una persona juridica que agrupa a personas autorizadas
por el titular a usar la marca con base en un reglamento.

REY VEGA, C. Ob.Cit. Pag. 100. Para este autor las marcas colectivas pueden ser aquellas que de
una principal surgen otras.
2 Segun el articulo 2 inciso 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define a las marcas
certificadas como aquellas que se aplica a productos o servicios cuya calidad y otras caracteristicas
han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.
24 BROSETA PONT, M. Ob. Cit. Pag. 236. Para este autor la marcas de garantia son aquellos signos o
medios utilizados por una pluralidad de empresas bajo el control de su titular (que no puede fabricar o
comercializar productos idénticos o similares a los amparados por la marca) y hace mencién que
dentro de la Ley de Marcas espafiola en su articulo 68, establece que este tipo de marca certifica los
productos o servicios conciernen a su calidad, componentes, origen geografico, condiciones técnicas o
modo de elaboracion del producto o de prestacién de servicio. Para que sea certificada una marca,
sera necesario identificar los productos o servicios que hacen uso de la marca y cuya calidad u otras
caracteristicas hayan sido certificadas.



Por ejemplo puede ser servicio de hotel, de restaurante, servicio de

ventas, servicio de inversiones y otros similares.?

v" Marcas renombradas o famosas: Estas marcas presentan un plus de
celebridad que se irradia fuera del &mbito de los productos
especificamente individualizados, son espontanea, inmediata vy
generalizadamente conocidas por el publico consumidor y no sélo en los

circulos interesados?.

v' Marcas notorias®’: Es aquella que a través de la aceptacion publica se
torn6 conocida por el sector pertinente del publico consumidor del
producto o servicio que se distingan con ella debido a la reputacion

adquirida por su uso y difusion.

**BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 310. La funcién identificadora en
este tipo de marca, se cumple mediante su colocacion en los lugares donde se brindan los servicios o
sobre los elementos vinculados con dichos servicios. Por ejemplo en el caso de un anuncio de
television que describe los servicios que se utilizan en “x” taller de mecanica.

6 CHINAJE DAPKONVICIUS, D. “Derecho de Marcas”. Editorial REUS, Montevideo, Uruguay, 2007.
Pag. 266-267. El autor menciona que hay quienes alegan que la marca renombrada posee un criterio
cuantitativo el cual es la elevadisima publicidad que alcanza el signo al punto de ser conocido por el
publico en general. Otro sector doctrinal menciona el autor, considera aplicar el criterio de orden
cualitativo, sefialando que seran renombradas aquellos signos que atesoren una elevada reputacion.
Ademas agrega que las marcas renombradas son aquellas que cuentan con un elevado valor
simbolico-evocativo, habiendo penetrado en la mente del publico consumidor con una imagen positiva
de elevada calidad de los productos o servicios identificados. Sobre el mismo tema, el autor M.
SOUCASSE, G. Y MARTINEZ MEDRANO, G. Ob. Cit. P4g. 225, menciona que la marca debera
primero ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aqguel mercado en los
cuales los productos o servicios a los cuales la marca hace referencia. Y en segundo lugar la marca
debera de poseer un goodwill muy alto. Por otra parte este autor retoma que la marca debera de ser
rotegida frente al riesgo de debilitamiento de su fuerza distintiva y potencia publicitaria.

" TINOCO SOARES, J. Ob.Cit. Pag. 88. Es por la aceptacion que tiene dentro del publico consumidor
gue una marca se vuelve notoria y por ende muchas personas podran distinguirlas de los demas
productos de la competencia. Dicha preferencia hace que sea conocida por los consumidores y por
ende divulgada.
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1.4 FUNCIONES DE LAS MARCAS

Las funciones que a criterio de muchos autores, cumplen las marcas son las

siguientes:

a) Distintividad o Indicadora de origen empresarial®®: La funcion
indicadora de la marca es esencial, ya que se encarga de identificar a los

productos o servicios de otros, que se presentan en el mercado®.

Para los autores GABRIELA SOUCASSE Y GABRIEL MARTINEZ®, la
funcién indicadora de origen empresarial es aquella con la cual se
identifican los productos o servicios de una empresa o de un grupo de

empresas.

8 DE LA FUENTE GARCIA, E. Ob. Cit. Péag. 101. Es de la opinion que las marcas cumplen con una
doble funcién. El empresario puede actuar con éxito dentro del mercado poniendo de manifiesto a |
publico consumidor a quienes van dirigidos sus productos o servicios, la procedencia empresarial del
resultado de su actividad. Es decir que la marca actia como mecanismo de diferenciacion de los
productos o servicios, y por medios de esa diferenciacién es que la marca cumple con una doble
funcién, por una lado, es el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos
0 servicios de los de sus competidores y por otro lado, la marca es un medio que tiene los
consumidores para identificar los productos o servicios que un determinado empresario ofrece en el
mercado.

BCHINAJE DAPKONVICIUS, D. Ob. Cit. Pag. 2-3. Para este autor la funcion distintiva es de las mas
béasicas y directamente tuteladas por el sistema juridico, y las demas funciones pueden calificarse
como secundarias y dependientes, ya que la marca solo podra desempefiarlas como tal, siempre y
cuando exista esta funcién principal, que es la de distintividad. Para los autores BERTONE, L. Y
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 33. La funcion distintiva de la marca no sélo hace la
esencia de este signo, sino que cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del
titular de la marca.

30 M. SOUCASSE, G. Y MARTINEZ MEDRANO, G. Ob. Cit. Pag. 30. Para estos autores la funcion
distintiva es conocida como funcion indicadora de origen empresarial, sin embargo ellos mencionan
gue sobre este punto entra en debate si es necesario seguir mencionando a la marca como funcién
indicadora de origen empresarial. Sobre este mismo tema, el autor OTAMENDI J. Ob. Cit. P4g. 356, es
de la opinién que la marca ya no distingue origen, ya que muchos opinan que la marca notoria es
considerada como el signo distintivo de una empresa o que simboliza a la empresa, como es el caso
de Ford o L’Oréal, pero en la realidad esto no sucede de esta manera ya que existen muchos casos en
los cuales los consumidores ignoran quién es el duefio de la marca; no obstante el consumidor puede
llegar a desconocer el nombre del empresario que emplea la marca, pero confiarda en que, sea quien
fuere, el empresario sera siempre el mismo. Es muy importante destacar que esto es debido a la
permisibilidad que existe en materia de licencia y cesiones de marcas, incluso con la aparicion de
nuevos contratos en los cuales se transfiere el derecho de uso de marca, lo que ha llegado a que el
publico desconozca en muchas veces el origen empresarial de la marca.
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Para que se dé la distintividad en una marca, es necesario que procuren
estos dos elementos:

o La Distintividad intrinseca: Es la que permite al consumidor informarse

acerca de los productos marcados con un mismo signo, en la cual no

existen diferencias sustanciales.

o La Distintividad extrinseca: Es la que diferencia a una marca de los

demas signos registrados o solicitados con anterioridad e incluso de

otros de la misma empresa.

b) Funciéon indicadora de la calidad: Esta funcion permite a los
consumidores y usuarios determinar qué signos distintivos se destacan
por su calidad en el mercado y cuales son los que no deberian de estar
por su mala calidad.

Es decir la percepcion que tiene el publico consumidor ante ciertos
productos o servicios, y la imagen mental que puedan tener es lo que
permite identificar los productos de buena calidad y los que no lo son.
Ademas permite conocer cuales son las empresas productoras y

comercializadoras que colocan productos de distintas calidades.

El derecho de marcas no otorga el valor juridico directo a la funcién de
garantia de calidad. Si el consumidor obtiene un producto o servicio que
sea de calidad inferior a la de otros bienes o servicios, carecen de accién

alguna bajo el derecho de marcas®.

%! BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 47-48. Los productos que se
obtiene y son de baja calidad, no sera punibles por el derecho de marcas sino que sera regulado por
otras normas del orden juridico. Tales como: publicidad engafiosa, o describe cualidades que el
producto no las tiene, este tipo de conductas seran reguladas por la Ley de Competencia o Ley de
Proteccion al Consumidor.
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DIEGO CHINAJE DAPKEVICIUS* es de la opini6n que existen ciertas
limitaciones de esta funcién, por ejemplo el hecho de que un consumidor
reconozca una marca porque tiene ciertas cualidades que son de buena
calidad, esta persona siempre esperara que ese producto o0 servicio
tenga las cualidades en la cual la publicidad y su experiencia le diga que

es de la calidad que busca.

No obstante, el empresario se esforzard para que su marca siempre
tenga la calidad por la cual sus consumidores la prefieren. Para los
autores LUIS BERTONE Y GUILLERMO CABANELLAS®, no se puede
hablar de una funcién de garantia de calidad, sino mas bien una funcion

de confianza de las marcas.

Lo que se destaca de esta funcién es, que si se cambia la calidad de los
productos o servicios, esto podria traer como consecuencia el atraer o
alejar a los consumidores, pero en si no incide en la propiedad o

titularidad de la marca.*

32 CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit.,, Pag. 5. Menciona que con las nuevas modalidades de
conexion juridica y econémica entre empresas, se propugnan un concepto amplio de indicacién de
procedencia, sefialandose que el origen evidenciado por las marcas, no tiene que ser una Unica e
idéntica empresa, pudiendo ser un grupo de empresas, empresas sucesivas o ligadas por relaciones
de licencia, en la medida que dispongan de medios analogos para proporcionar, a los objetos
identificados, las mismas caracteristicas. Por otro lado el autor BERCOVITZ, A. “Introduccién a las
marcas y otros signos distintivos en el trafico econdémico”. Editorial Arazendi-Thomson Company,
Navarra, Espafia, 2002. P4g. 61. Manifiesta que hoy dia la marca no garantiza que los productos por
ella individualizados procedan de un mismo nucleo productivo, sino solamente de empresas
autorizadas por el titular de la marca, bien por la empresa de éste o bien por otras empresas distintas.
% BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 47-48. Es de la opinidén que la
funciéon de garantia de calidad no significara que el titular de la marca responda por la condicién
constante de las mercaderias del mismo modo en que el vendedor lo hace por faltas de cantidad.
Ademas opinan que la marca no garantiza la observancia de determinada bondad de las mercaderias
que correspondan a la marca. Por lo tanto es mejor hablar acerca de una funcién de confianza de las
marcas ya que una suposicion de una calidad constante es una conclusion sobre algo probable, que
vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada.
En Estados Unidos son de la tendencia de que la funcidon de garantia de calidad tiene proteccion
jdlirl'dica inmediata bajo el derecho marcario.

CASADO CERVINO, A. “Derecho de marcas y proteccién de los consumidores”. Editorial TECNOS
(GRUPO ANAYA, S.A.), 2000, Madrid, Espafia. Pag. 30. Este autor plantea que el interés del
empresario es mantener o aumentar la calidad de sus productos o servicios; si disminuye la calidad o
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c) Funcién condesadora del goodwill o buena fama de los productos o
servicios protegidos: Como se ha manifestado anteriormente, la marca
sirve para distinguir y para indicar la calidad de los productos o servicios

ofertados en el mercado, ya sean estos excelentes, o malos.

Cuando se habla de la funcién condesadora del goodwill se refiere
aguellos signos que reflejan la buena fama comercial o buena reputacion

de la alta calidad que estos tengan®°.

El goodwill es algo intangible que existe tan solo en la mente del publico
comprador, es el estado de &nimo de los consumidores que induce a los

mismos a comprar un determinado producto o contratar cierto servicio>®.

El derecho marcario lo que protege es el prestigio que llega alcanzar
alguna marca en el mercado, con el fin de poder emplear los medios
necesarios para que terceros no se aprovechen de la buena fama

comercial que ha adquirido®.

no cumple con las expectativas de los consumidores, el empresario sabe que el consumidor puede
abandonar esos productos y escoger los de la competencia. Esta potencial amenaza actla como
incentivo para el empresario y como garantia para el consumidor. La importancia de esta funcion de
calidad radica en aquellos casos que se dé una transmisién de la marca a un tercero mediante un
contrato de licencia, y este no cumple con los estandares que la empresa mantenia.

% DE LA FUENTE GARCIA, E. Y OTROS. Ob.Cit. Pag. 125. Dicha autora menciona que es posible
que existan marcas en el mercado con un alto goodwill, sin embargo también puede darse el caso
contrario que existan marcas que tengan mala fama llamado el llwill. No obstante son las marcas con
una alta fama comercial que pueden quedar perjudicadas por el aprovechamiento indebido de esa
fama de terceros usurpadores.

% CHINAJE DAPKONVICIUS, D. Ob. Cit. Pag. 22-23. Esta funcion se desarrollé por la jurisprudencia y
doctrina norteamericanas, hoy en dia es reconocida por diversos sistemas juridicos. Para que se dé
esta funcién es necesario que se den algunos elementos, tales como: la calidad de los productos o
servicios, la publicidad que se realice, y el propio poder de sugestion de la marca.

%" DE LA FUENTE GARCIA, E. Y OTROS. Ob. Cit. Pag. 125-126. Es de la opinidn que existen marcas
que no llegan a alcanzar el prestigio dentro del mercado, por lo que se les conoce llwill, esto carecera
de proteccion ya que lo que le interesa al sistema juridico sera aquellos que sean condensadores de
goodwill. Por otro lado, para el autor CHINAJE, D. Ob. Cit. Pag. 23, menciona que la tutela legal reposa
basicamente en los preceptos tuitivos de las marcas notoriamente conocidas.
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d) Funcién publicitaria (intermediacién entre el titular y el mercado):
Cuando se le coloca a un producto o servicio la marca, se empieza a
desarrollar la funcién publicitaria, ya que se despliega la funcién
distintiva, cuando el signo reclama la atencion del publico consumidor.

A pesar que desconozca las cualidades y las caracteristicas del producto
0 servicio, la marca pretendera avisar de su existencia e informar sobre
las cualidades que las personas desconocen, por lo tanto la marca en si

es un medio de comunicacion®.

La marca representa las bondades y los beneficios del producto o
servicio, y de esa manera se publicitara. EI consumidor que hubiera
quedado satisfecho volverd a consumir y se iniciara en el acto del
consumo de ese producto o servicio por las recomendaciones que se

realicen de esa marca en otros consumidores.>°

A través de esta funcion el empresario utiliza la marca para entrar y
permanecer en el mercado. Esa fuerza publicitaria sélo resulta alcanzada
por aquellos signos que alcancen cierto grado de reconocimiento publico;

especificamente, los notoriamente conocidos.

% DE LA FUENTE GARCIA, E. Ob. Cit. Pag. 126. Es del criterio que existe otra funciéon que va de la
mano con la funcion publicitaria, y es la funcion informativa que es cuando una marca indica los
caracteres de naturaleza o de calidad de los productos o servicios que tiene, y es de esta manera
como la marca por si sola, informa e indica a los consumidores el nivel de calidad que tienen los
roductos, la naturaleza de los mismos, asi como sus caracteristicas particulares.
°® CHINAJE DAPKONVICIUS, D. Ob. Cit. P4g. 17. El signo marcario influye, hoy en dia en la mente de
los consumidores, en muchos casos lo que pretende esta funcion es persuadir al publico a que
consuma, incluso sin que exista satisfacer las necesidades. En definitiva, expresa este autor, la marca
influye en el consumidor dirigiendo su preferencia de compra, no por las cualidades reales del articulo
sino por aquellos atributos resefiados publicitariamente, y muchas veces ante productos con
cualidades y caracteristicas similares y de diversos precios, los consumidores optaran por aquel que
tenga mayor publicidad.
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1.5 DEFINICION DE MARCAS NOTORIAS.

Una marca puede llegar a cobrar notoriedad y convertirse en marca
notoria; lograr ese estatus de aceptacion por parte de los consumidores es
consecuentemente del éxito que ha tenido ya sean productos o servicios que
la marca distinga y por lo tanto es una aspiracion que los titulares de las

marcas tienen en mente.

Para el autor JORGE OTAMENDI, la notoriedad se define como aquel
grado superior de aceptacion por el publico consumidor, que es
consecuencia de la buena fama comercial, calidad y distintividad ante otros

productos o servicios dentro del mercado.

Para LUIS BERTONE Y GUILLERMO CABANELLAS*, |a notoriedad se
define como aquel conocimiento que se tenga de manera general, en ciertos
grupos especificos interesados, respecto a una marca y del uso que se le
haya dado. Tal es el caso de la marca Speedo, es notoriamente conocida en

un determinado grupo de deportistas que practican deportes acuaticos.

Es decir que la notoriedad solo se alcanzara cuando el publico a quien
va dirigido, pueda distinguir la marca de otras marcas existentes dentro del
mercado; pero no solamente distinguirla, sino también conocer de la calidad
que refleja. En pocas palabras, es la fama comercial que definira como tal a

una marca notoriamente conocida.

“°OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pag. 355. Para alcanzar este “status”, es necesario que haya existido
aceptacion por parte del publico consumidor que solamente es consecuencia del éxito que tenga el
producto o servicio. Y es una meta que a los titulares de la marca siempre tienen en mente alcanzar.

4 BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 154. De manera similar define la
notoriedad la autora BUGALLO, B. Ob. Cit. Pag.111. La notoriedad es cualidad de notorio, fama, es
aquello que es publico, claro, evidente, importante, famoso. Y esto se mide segin el nimero de
personas que conocen el significado del signo elegido para la individualizacién de un producto o
servicio.
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Para la autora BEATRIZ BUGALLO*, las marcas notorias son aquellas
marcas conocidas por una amplia fraccion de la poblacién de un sector

especifico, ya que gozan de una reputacion importante.

Para JORGE OTAMENDI*, la marca notoria estad por lo general
asociada con productos o servicios de buena calidad e inmensamente

publicitados**.

Entonces, la marca notoria es aquella que hace referencia a un grupo
de marcas que han alcanzado un considerable grado de conocimiento y
aceptacion, como consecuencia del éxito del producto o servicio de que se
trate dentro del publico consumidor o los circulos de consumidores y

comerciantes relacionados con esos productos o servicios*.

“2 BUGALLO MONTANO, B. Ob. Cit. Péag. 112. Para esta autora las marcas notorias son aquellas que
son las més usadas por un sector especifico, en el cual se reconoce la buena fama que puedan tener.
La notoriedad que pueden llegan alcanzar se determinard por la apreciacion que haga el publico
consumidor al producto o servicio en el mercado.

43 OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pag. 355-356. Para este autor, la publicidad es la que indica al publico
consumidor una fuente constante y uniforme de satisfaccion, y es dificil de imaginar una marca notoria
gue en alguna etapa de su exposicion en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin
publicidad la marca no puede ser conocida. Por otro lado, este autor manifiesta que no sera necesario
que los productos o servicios que sean notoriamente conocidos sean altamente publicitados, sean de
buena calidad o que tengan una intensa publicidad; existen productos que tienen un alto precio que
son adquiridos por minoria: famosos, deportistas, millonarios, etc., que son personas que estan en
constantemente en los medios de prensa y que para muchos son “modelos” en cuanto al lo que hay
gue consumir o adquirir.

TINOCO SOARES, J. Ob.Cit. P4g. 88. Puede darse el caso que una marca se torna tan conocida y
comun que pasa a sustituir el nombre genérico del producto y es incluso equivocadamente empleada
por otros industriales o comerciantes. Tal es caso que para mencionar “toallas sanitarias” mencionen a
la marca Kotex o para una marca de cereales digan a la marca Corn Flakes. Dicho autor menciona que
serd muy dificil hoy en dia para los titulares de la marca hacer que el publico se habituase a no usarla
asi de esta manera, porque su uso ya se ha vulgarizado.

** MARTINEZ MEDRANO, G. Y SOUCASSE, G. Ob. Cit. Pag. 147. La diferencia entre una marca
notoria y una renombrada es que la primera, es conocida en el sector especifico de los productos que
distingue, mientras que la segunda, lo es por todo el publico consumidor, mas alla de los bienes y
servicios que distingue. Sobre este tema el autor FERNANDEZ NOVOA, C. “Tratado sobre derecho de
marcas”. Editorial Marcial Pons, Ediciones juridicas y sociales. Madrid 2001. Define a la marca notoria
como aquella marca que goza de difusion o que es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca. La difusion en el sector correspondiente de los consumidores
es el presupuesto de notoriedad de una marca. Ademas del uso. El publico ha de contemplar en la
marca el signo que distingue una clase de productos en atencién a su origen empresarial.
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Por otra parte, es elemental enfatizar lo que establece la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos de nuestro pais, en cuanto al concepto de marcas
notorias; regulado en el articulo 2 inciso 3°, el cual define a la marca notoria o
signo distintivo notoriamente conocido como un signo distintivo conocido por
el sector idoneo del publico, o en los circulos empresariales afines al mismo,
como pertenecientes a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso

en el pais 0 como consecuencia de la promocion del mismo.

Dentro de la mencionada Ley de Marcas en su el articulo 2 inciso 4°,
hace referencia sobre las marcas famosas o signos distintivos famosos
definiéndolos como aquel signo que es conocido por el publico en general, ya

sea en nuestro pais o fuera de él.

La Ley de Marcas solo se limita a definir y a prohibir la inscripcion de
una marca por parte de un tercero que reproduzca de manera total o parcial

una marca notoria o famosa.

Y por ende, la Ley de Marca deja a un lado los Convenios y Tratados de
los cuales nuestro pais es parte. Esta carencia de proteccion genera
incertidumbre dentro del &mbito juridico ya que no se cuenta con una norma

expresa a la cual el titular de una marca notoria pueda avocarse.
1.6 RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS MARCARIOS

a) El Principio de Territorialidad: Es cuando un Estado no puede
conceder un derecho de propiedad mas alla de donde llega su soberania.
Por ejemplo una marca que se encuentre registrada en nuestro pais solo

tiene valor y proteccién dentro de nuestro territorio*°.

% DE LA FUENTE GARCIA, E. Obh. Cit. Pag. 220. Para esta autora la notoriedad debera de ser
acreditada en el pais donde se pretende valer, ya que establece que de nada serviria acreditar la
notoriedad en el extranjero si no es comprobada en el territorio nacional. Sobre este mismo tema los
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Este principio que es fundamental en las marcas®’, no se aplica a lo que
son las marcas notorias, ya que el criterio de notoriedad de la marca la

excluye del principio de territorialidad.

De su misma definicion puede decirse que cuenta la marca notoria con
un ambito de proteccion mucho mas amplio, que traspasa las fronteras
gue cubre una ley de marcas determinada, a pesar de no estar registrada
en el pais en que se reclama la notoriedad, se le reconocen tales
derechos marcarios, sin haber seguido el procedimiento de registro. Por
lo tanto las marcas notorias rompen con el Principio de Territorialidad y

goza de proteccién internacional.

Tal es el caso que en el articulo 6bis del Convenio de Paris para la

Proteccién de la Propiedad Industrial*®

permite que aun de oficio, si la
legislacion lo permite, se debe de rehusar o invalidar el uso de una marca
que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, de una marca

notoria utilizada para productos idénticos o similares. Es por eso que este

autores MARTINEZ MEDRANO, G. Y SOUCASSE, G. Ob. Cit. P&g. 51. Son de la opinién cuando una
marca es extranjera y se encuentre registrada en varios paises, este principio otorga preeminencia a la
marca registrada en nuestro pais. Pero cuando es notoriamente conocida hay que tener en cuenta los
antecedentes, el criterio se vuelve mas benévolo por cuanto disminuye el riesgo de confusion.

4" CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit. Pag. 274-276. La notoriedad es el resultado de una difusion
internacional del signo, basicamente a través de medios de difusidn transnacionales, ya sea television,
internet, revistas, peliculas, eventos deportivos, etc. La doctrina estadounidense sefiala que la marca
debera ser suficientemente conocida en EE.UU. en el sector pertinente del publico, de modo que el uso
del signo sea capaz de causar confusion con la marca notoria. En la doctrina argentina OTAMENDI J.
Ob. Cit. P4g. 380 manifiesta una posicién contraria: la notoriedad que interesa debiera reclamarse en
el pais de origen. Para este autor la notoriedad adquirida en el pais de origen generaria una
insoportable inseguridad juridica en el régimen marcario. Ya que, una marca notoria en Suiza, Irlanda o
Turquia, no usada en Uruguay ni conocida en el mercado nacional ni internacional, podria excluir del
registro de ese signo o de signos similares a favor de otras empresas.

8 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en el articulo 6
bis establece que: ...Aun de oficio, si la legislacién asi lo permite, se debe de rehusar o invalidar un
registro y prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion,
imitacion o traduccidn, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del
pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo la marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
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principio no se puede aplicar a la marca notoria, ya que su proteccion va

mas alla de las fronteras nacionales.

b) Principio de Especialidad: Es el que se produce, cuando una marca
protege a una designacién, dibujo, forma, etc., pero no para todos los
productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para

los cuales se ha solicitado.*®

En este caso las marcas se encuentran ordenadas en cuarenta y cinco
clases, que resultan uniformes para todos los Estados, que han firmado y
aplican la Clasificacién Internacional de productos y servicios para el

registro de las marcas (Arreglo de Niza o Clasificacion de Niza)™°.

Sin embargo, en el caso de las marcas notorias este principio, no sélo
merece una proteccion limitada a los productos y servicios para los
cuales fueron registrados, y productos o servicios similares, sino que
incluso gozan de una proteccién extendida a bienes que no tienen

relacién de vecindad con los designados en los respectivos registros™*.

“ MARTINEZ MEDRANO, G. Y SOUCASSE, G. Ob. Cit. Pag. 55. El autor hace referencia a la
jurisprudencia de argentina, diciendo: La marca solo protege a los articulos para los cuales ha sido
registrada y nada mas. De aqui que esa misma marca pueda ser registrada por cualquier otra persona
para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido la notoriedad o cuando los
Eoroductos puedan ser confundidos por el consumidor.

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS

MARCAS O ARREGLO DE NIZA. Fue suscrito en Niza, Francia el 15 de junio de 1957, posteriormente
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Este arreglo provee
una clasificacion que se utiliza no sélo para el registro internacional de marcas, sino para los registros
nacionales de los paises firmantes. Por otra parte este arreglo comprende una clasificacion uniforme
que comprende una lista de clases y una lista alfabética de los productos y servicios con indicacién de
las clases en que se incluyen.
! BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. “Derecho de Marcas, Tomo II". Editorial
Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1989. Pag. 94-95. Existen un argumento a favor de la
proteccion de las marcas notorias, con excepcion a este principio. Segun las actuales modalidades de
produccion y la tendencia a la diversificacion de las actividades de los grandes grupos empresariales,
es de esperar que ellos fabriquen cualquier cosa, tal es el caso de la General Electric ellos fabrican:
lamparas, turbinas de aviones y todo estos productos tienen el mismo origen, por ejemplo las
magquinas de la clase 7, las herramientas de la clase 8, los aparatos cientificos de la clase 9, etc.
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A nivel normativo el principio de especialidad ha venido flexibilizandose al
punto que el articulo 16 inciso 3° del ADPIC>? sefiala que se aplicara el
articulo 6bis del Convenio de Paris cuando los bienes o servicios que no
sean similares a aquellos para los cuales la marca ha sido registrada, su
uso en relacién con los bienes o servicios, indique una conexion entre
ellos y el titular de la marca registrada, siempre y cuando se compruebe

gue ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Es decir, una marca solamente puede invalidarse o prohibirse su registro
cuando exista una marca idéntica o semejante dentro de la misma clase,
en la cual un tercero desea registrar; para el caso de las marcas notorias
este principio no es aplicable ya que su proteccion, trasciende al hecho
gue si un tercero desea registrar una marca similar o idéntica a la marca

notoria en diferente clase, ese registro queda invalidado.

Nuestra Ley de Marcas permite que el titular de la marca notoria actué
ante cualquier tercero que sin su consentimiento use publicamente un
signo idéntico o similar a la marca, aun para no fines comerciales,
cuando ello pueda causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su

prestigio.

Es decir a pesar que nuestra Ley de Marcas no establezca de manera

especifica la proteccion de una marca notoria, proporciona las

2 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO, establece que se aplicard no mas alld a bienes o servicios
gue no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido
registrada, a condicién de que el uso de esa marca en relacion con esos bienes o servicios indique una
conexién entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condicién de que sea
probable que ese uso lesione los interese del titular de la marca registrada.
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herramientas necesarias al titular de la marca notoria para que pueda
oponerse ante cualquier tercero que quiera aprovecharse de la fama
comercial que su marca pueda tener; ademas este podra valerse no
solamente de la Ley de Marcas para proteger su marca notoria frente a
otro que desee registrar una marca similar o idéntica en cualquier clase,
existe la Recomendacion Conjunta a las Disposiciones sobre la
Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas del cual nuestro pais

es parte.

1.7 CONSECUENCIAS NEGATIVAS POR LA FALTA DE PROTECCION A
LA MARCA NOTORIA.

Al establecer un régimen juridico para la proteccion de las marcas
notorias, se estara velando para que no se den ciertas infracciones que
afecten al titular de la marca; entre las consecuencias que estan ligadas al

uso ilegal de este tipo de signo distintivo se encuentran:

a) Riesgo de Confusion y Riesgo de Asociacion: El Riesgo de confusion
se debe de entender como el riesgo que el publico consumidor crea que
determinados productos o servicios que la marca indica procedan de la
misma empresa, cuando su uso pueda implicar un aprovechamiento
indebido de la notoriedad, o cuando el uso pueda implicar un menoscabo

del caracter distintivo de la marca notoria.>®

% MENDEZ METKE, R. “Lecciones de Propiedad Industrial (ll1)". 1° edicién. Editorial Raisbeck, Lara,
Rodriguez y Rueda (Baker & MacKenzie), Bogota, Colombia 2006. Las marcas confundibles son
aquellas que pueden originar un riesgo de confusion con la marca prioritaria; ale extenderse el derecho
de exclusién de la marca prioritaria a tales eventos, pude decirse que los criterios que se acojan para
determinar esa confusion o riesgo de confusion, fijan en cierto sentido el alcance de la proteccion de la
marca. DE LA FUENTE GARCIA, E. Ob. Cit. P4g. 136-138. Es de la opinién que para poder
determinar la confundibilidad que una marca pueden tener, es necesario analizar ciertas reglas que
permiten al consumidor analizar el efecto que produce dos marcas. La primera de las reglas que la
autora menciona es estimar el tipo de consumidor a quien va dirigido el producto identificado con el
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El tema del riesgo de confusion se desdobla en riesgo directo e
indirecto®*: el primero se trata del vinculo entre las marcas y el signo, y el

segundo entre los titulares de las marcas y los signos.

Las marcas reciben proteccion legal en el &mbito del principio de
especialidad y de la figura del riesgo de confusién; en cambio cuando se
trata de marcas notorias los diversos sistemas juridicos quiebran el
citado principio, extendiendo el ambito de proteccion, contra aquellos

signos que identifiquen productos o servicios no afines>°.

Esta figura de proteccion a la marca notoria se cre6 con el propdsito en
primer lugar, procurar que se diluya el poder de distincion que tiene la

marca notoriamente conocida y segundo lugar, evitar que exista un

signo distintivo; por lo cual se toma en consideracion los tipos de consumidores a los que van dirigidos
los productos o servicios, entre ellos se encuentran: los consumidores a quienes se dirigen los
productos de consumo masivo, cuando el producto o servicio se dirige a una clientela indiferenciada,
existe una alta probabilidad de que se produzca la confundibilidad de los productos identificados con
marca semejantes; el segundo tipo de consumidores son: los consumidores especializados son
aquellos que el producto o servicio al que van dirigido no son de alto consumo 0 uso y por consiguiente
son productos conocidos en circulos més reducidos. Y en este caso existen una probabilidad menor de
gue se produzca la confusion entre productos identificados con marcas semejantes. La segunda de las
reglas es la notoriedad y el renombre que pueden tener las marcas, entre mas conocida sea la marca
por los consumidores estd se podra percibir de forma inmediata. El renombre o la notoriedad de un
signo refuerza su distintividad y por ello acrecienta la posibilidad de confundir los signos, aunque los
signos identifiquen productos con minimo grado de similitud. La tercera regla es la de analizar el
aspecto fonético, grafico y conceptual. La cuarta regla es la analizar la similitud de los productos o
servicios identificados con la marca. Y la quinta regla es la determinar el poder de recuerdo o de
evocacion que tiene una marca respecto de la marca semejante.

54 BAZ, M. A. Y DE ELZABURU, A. “La proteccién de las marcas notorias y renombradas en el
Derecho Espafiol”. Editorial COLEX, Madrid, Espafa, 2004. Pag. 225. La confusion directa es aquella
gue se da cuando se atribuye idéntico origen empresarial a los productos o servicios, y riesgo de
confusion indirecto es cuando se produce cuando se estima que existe alguna relacion ente las
empresas de las que proceden los productos o servicios. Para el autor CASADO CERVINO, A. Ob. Cit.
Pag. 41. Considera que el riesgo de confusion se descomponen en varias clases: por una parte el
riesgo de confusién en sentido estricto, que abraca el riesgo de confusion directo (el publico no
diferencia las marcas) y el indirecto (el publico confunde el origen de las marcas atribuyéndolo a una
misma empresa). Por otra parte, el riesgo de confusion en sentido amplio (el publico distingue las
marcas y el origen de los productos pero cree que entre las empresas existen vinculos econémicos).

> CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit. Pag. 293. Ademas se protegen otras funciones marcarias,
tales como: la funcion publicitaria, la funciébn condesadora de goodwill, y en general la funcion
comunicativa, especialmente afianzada en signos de relevante conocimiento publico, como es el caso
de las marcas notorias y renombradas.
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aprovechamiento de su poder de venta o que se perjudique su reputacion
por la identificacion de productos no afines de naturaleza vil o articulos

gue no estan en linea con su imagen publica.

Mientras que el riesgo de asociacion para los autores MIGUEL A. BAZ Y
ALBERTO DE ELZABURU?®®, es la posibilidad que el ptblico consumidor
pueda interpretar que existe una conexion entre los productos o servicios
distinguidos con dos marcas por razén de la proximidad entre ellas,
incluso aunque tales productos o servicios no coincidan en un mismo

ambito.

b) La Dilucién Marcaria: Para el autor DIEGO CHINAJE® la dilucién fue
ampliamente desarrollada y fundamentada por el autor estadounidense

56 BAZ, M. A. Y DE ELZABURU, A. Ob. Cit. Pag. 223. Para estos autores el riego de asociacion se
dara cuando las marcas no se confundan entre si, sino cuando el publico pueda tomar la una por la
otra razon de la semejanza existente entre ellas y de la naturaleza comin de los productos o servicios
a los que se aplican, sino cuando, a causa de las coincidencias en los elementos se configuren, se
atribuya a los productos o a los servicios a que se apliquen una relacién tal que suponga la conexién
prohibida de la marca posterior con el titular del registro prioritario. Por otra parte estos autores
establecen que el riesgo de confusion debe de darse cuando se den las siguientes situaciones: a)
cuando el uso de la marca pueda indicar una conexion entre los productos o servicios amparados por
ella y el titular del registro de la marca notoria o renombrada; b) cuando el uso, realizado sin justa
causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad o el renombre de los signos
anteriores; c¢) cuando el uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un menoscabo del caracter
distintivo de los signos anteriores reputados como notorios o renombrados. Para el autor CASADO
CERVINO, A. Ob. Cit. Pag. 42 es de la opinién que el riesgo de asociacién no es una figura
independiente sino una variante del riesgo de confusion ya que el riesgo de asociacién con una marca
anterior es una factor que debe tenerse en cuenta, no es posible oponerse al registro de una marca si
no se acredita que 3xiste un riesgo real y debidamente probado que induzca a confusién sobre el
origen de los productos o servicios de que se trate. Es decir sin riesgo de confusion no hay riesgo de
asociacion.

57 BAZ, MIGUEL A. Y DE ELZABURU, A. Ob. Cit. Pag. 294-297. Este autor hace referencia al autor
SCHCHETER, F. “The Rational of trademark protection”, para explicar la teoria de la dilucién creada
por él, la cual en el afio de 1995 adquirid6 reconocimiento federal al promulgarse en el Congreso
norteamericano la FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT. Este acto define a la dilucién como la
disminucion de la capacidad de una marca afamada de distinguir determinado género de productos o
servicios, sin tener presente la relacion competitiva de los productos ni la probabilidad de confusién en
la cual pudiera incurrir el pablico consumidor. Por otra parte, el autor resalta que la dilucion funciona
en supuestos de falta de probabilidad de confusion, y solo es necesario que entre los signos exista tal
similitud que ante la observacién del signo nuevo, se genere una inmediata asociacion con la marca
notoriamente conocida. Es mas, se sefiala que no es posible que se produzca a la vez confusién y
dilucién, u opera uno u otro fenémeno, pero no juntamente.
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FRANK SCHECHTER, para él las marcas encerraban sobre si un
especial poder de venta o selling power, dimanado de la calidad de los
objetos ofertados y de la singularidad e individualidad de sus signos
constitutivos, es decir que mas alla del riesgo de confusion se debia de

amparar el supuesto de pérdida de distincion.

Ante esta pérdida segun SCHECHTER, la marca debia protegerse ante
la posible disoacion generada por la existencia de la misma marca para

identificar productos de diversa naturaleza.

El autor JORGE OTAMENDI es de la opinién que entre mas distintiva
sea la marca, mayor sera la impresion en la mente de consumidor y por
ende su necesidad de proteccidén contra la corrupcién o disociacion del
producto particular en conexién con el que se ha usado®. Si se llegase a
permitir el registro de la misma marca para diferentes productos o
servicios, ella sera incapaz de evocar un origen determinado, por lo tanto

habr& perdido su poder distintivo.

El valor que hay que proteger de la marca es el poder distintivo, la
unicidad de la marca notoria. Es por esta razén que la teoria de la
diluciébn ha sido creada para defender la relacibn marca-producto,
especialmente cuando aquélla implica el origen de éste™°.

*® OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pag. 404. Sobre esa misma idea el autor VAN BUNNEN, “Aspects Actuels du
Droit des Marques dans le Merché Commun, Editorial Centre inter-universitaire de droit comparé,
Bruselas, Bélgica, 1967, pags. 240 y sigs. Opina que la dilucién es el cercamiento gradual en la mente
del consumidor sobre la identidad y retencion que la marca puede llegar a tener, por su uso en
productos no competitivo, por ende entre mas se emplea una marca en sectores diversos, menos les
Egresta atencion el publico.

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS establece en su articulo 26 literal F los
derechos conferidos que le da el Registro al titular de una marca, Usar publicamente un signo idéntico
o similar a la marca, ain para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucion de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su
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A manera de ejemplo si la marca McDonald’s identifica la venta de
comida rapida (tales como: emparedados de carne, pollo, pescado, etc.)
y si un tercero utilizard esa misma marca para identificar ropa, entonces
el consumidor en una propaganda cuando escuche la marca McDonald’s,
no sabrd que productos se estan promocionando, por lo tanto dicha
marca perdera su distintividad.

c) ElI Aprovechamiento Injusto de la notoriedad de la Marca: Para el
autor DIEGO CHINAJE®® la reputacién positiva que se adquiere de la
marca se logra de diversas maneras: permanencia, publicidad, calidad de
los objetos ofertados, sistemas de adecuados de distribucion, solvencia,

garantias conferidas ante posibles desperfectos.

Por lo tanto la reputacion positiva de la marca se adquiere
paulatinamente y como resultado de las inversiones realizadas por el
titular de esta. Cuando esta imagen positiva de la marca llega al imitador
se aprovechara de la reputacion, del poder publicitario y el valor
econdémico gue contiene la marca. Es decir que se produce una actividad

parasitaria que se aprovecha del prestigio alcanzado por otro.

prestigio. La Ley de Marcas es muy genérica ya que otorga esta proteccion a cualquier titular de una
marca.

% CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit. Pag. 298-299. Para Chinaje quien imita a la marca notoria no
procura la confusion pero si depositar sobre su producto la imagen positiva de ella. Asi pues, establece
el autor: no es posible acudir al riesgo confusorio para evitar la conducta parasitaria de referencia; sino
gue debera de establecerse una proteccion per se con abstraccion de errores de identificacion. Para
este autor existe otro riesgo el cual es el envilecimiento de la marca notoria que consiste en: cuando la
marca notoria identifica productos o servicios de imagen positiva en el mercado y se pretenda su
utilizacién para productos de baja calidad o en un ambito escandaloso, desagradable o degradante,
generandose por consiguiente un desprestigio de la marca prioritaria. Es decir que existe una
trasferencia de reputacion en el mal sentido, ya que el signo transmite su mala imagen a la marca
notoriamente conocida. Hace relacion ademas de un caso dado en Estados Unidos de América, donde
una firma de tarjetas de crédito American Express promocionaba su actividad con una frase publicitaria
ampliamente difundida “No salgas de casa sin ella”, mientras que un Laboratorio colocé sobre las cajas
de los preservativos esa expresion, en ese supuesto menciona el autor, los tribunales estadounidenses
consideraron que se perjudicaba la imagen de la marca prioritaria.
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Cuando el consumidor adquiera el producto de quien parasita, se dara
cuenta que ese producto no es original, pero inconscientemente o
consiente estara motivando a la adquisicion de esos productos. A medida
que se dé ese tipo de conducta el titular de la marca se ve afectado de

gran manera.

Esta actividad parasitaria o que persigue en algunos casos es la de
beneficiarse del poder distintivo que tiene la marca notoria, esta sera
utilizada para productos y servicios diversos, sin que exista un riesgo de
confusion, sino mas bien el titular de la nueva marca no necesitara de
ningun esfuerzo para darse a conocer en el mercado, porque ese signo

sera familiarizado®’.

d) La Competencia desleal.: La competencia desleal son aquellos
comportamientos deshonestos entre competidores, que busca ganar
ventajas competitivas dentro del mercado de productos y servicios.®

®. MENDEZ METKE, R. Ob. Cit. Pag. 127-128. La necesidad de proteger el prestigio y el goodwill de
un signo notoriamente conocido, que constituye uno de los principales activos de la empresa. En estos
casos, resulta irrelevante el riesgo de confusion o el riesgo de asociacion. Es méas, menciona el autor lo
usual es que no se presente ni uno ni el otro. El signo notorio tiene una acentuada fuerza distintiva
fruto de su posicionamiento en el mercado por su uso intenso y por las campafas publicitarias de que
es objeto. La presencia del mercado del mimo signo para distinguir otras prestaciones de diversas
caracteristicas y de diferente origen empresarial, afecta ese caracter Unico que tiene en el mercado,
con la consecuencia de que su fuerza distintiva se diluye, lo que determina a su vez que el valor
publicitario del signo se deteriore.

%2 REY VEGA, C. Ob. Cit. Pag. 156. Dicho autor establece que se puede considerar competencia
desleal a todo acto o hecho que se realice en el mercado con concurrenciales, cuando resulte contrario
a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia
industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisiéon del
comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. ANTEQUERA PARILLI, R. Y
OTROS. “Formas relevantes en el escenario internacional”. Editorial SIECA, 1°ediciéon, Guatemala,
2000. Pag. 26. Dicho autor menciona que la competencia desleal no tiene como ben juridico protegido
un aporte intelectual, ya sea obra, invencion, marca; ni atribuye un derecho subjetivo que implique un
monopolio de explotacion sobre una creacion determinada o un bien inmaterial autnomo, pues su
regulacion legal esta dirigida a obtener una abstencion respecto de ciertas conductas que, al atentar
contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe publica y a los
derechos del consumidor.
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Los actos de competencia desleal a nivel general, se pueden clasificar de
la siguiente manera: Actos de desviacion de la clientela, actos de
desorganizacion, actos de confusién, actos de engafio, actos de
descrédito, actos de comparacion, actos de imitacion, explotacion de la
reputacion ajena, violacion de secretos, induccion a ruptura contractual,

violacién de normas, pactos desleales de exclusividad®.

Para el caso de las marcas notorias la competencia desleal se da cuando
un tercero utiliza de mala de fe la marca notoria aprovechandose de la
fama comercial que esta tenga, por ejemplo en el caso de un producto
que se esté comercializando en el mercado y utilice decoracién en sus
envoltorios conteniendo caracteristicas susceptibles de crear confusion

con los del titular de una marca notoria.

% a Ley de Marcas y Otros Signos distintivos regula a partir de los articulos 100 hasta 103, lo que es
la competencia desleal, definiéndola de la siguiente manera: Se entendera desleal todo acto realizado
en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a los usos y practicas
honestas en materia comercial.
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CAPITULO DOS
PROTECCION JURIDICA DE LAS MARCAS NOTORIAS
2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN A LA
MARCA NOTORIA

A partir del siglo XIX surgio la iniciativa de brindarle proteccion a las
marcas y en especial a las marcas notorias, debido a la influencia que
ejercen sobre el comercio y los derechos que de su propiedad emanan.
Naciendo por parte de los paises y organismos internacionales iniciativas
concretas para proteger a la marca notoria. En este sentido se analizaran los

instrumentos internacionales mas importantes que regulan la marca notoria.

2.1.1 Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial®

El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su acepcion
mas amplia: las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los
modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geogréaficas
(indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represion de

la competencia desleal®.

% CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, concertado en
1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925. Para aclaracion, el
Convenio citado originalmente se suscribié en 1883, pero ha sufrido una serie de revisiones a lo largo
de su vigencia, en las que se ha adicionado la proteccién a la marca notoria, objeto de estudio en esta
investigacion. Este convenio, ha sido suscrito por El Salvador segiin Decreto Legislativo, adhesion 28
de septiembre de 1993, Ratificado el dia 8 de diciembre de 1993, Diario Oficial 5, Tomo 322,
publicado el dia 7 de enero de 1994. El convenio regula lo relativo a marcas, modelos de uso practico,
disefios industriales, inventos, nombres comerciales, denominaciones geograficas y sobre todo sobre
competencia desleal.

% se puede dividir en tres categorias principales, las cuales son disposiciones fundamentales de este
Convenio, entre ellas estan: Trato Nacional, Derecho de Prioridad y Normas Comunes. 1) En virtud de
las disposiciones sobre Trato Nacional, el Convenio estipula, en el articulo dos que, en lo que se refiere
a la proteccion de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendra que conceder a los
nacionales de los demas Estados contratantes, la misma proteccion que a sus propios nacionales.
También tendran derecho a esa proteccion, los nacionales de los Estados que no sean contratantes,
siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales
en un Estado contratante. 2) En el Convenio establece en su articulo cuatro, el Derecho de Prioridad


http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_anticompetitivo
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El Convenio de Paris ha sido el primer instrumento a nivel
internacional que regula a la marca notoria, dandole ese caracter de
institucion juridica sujeta de derecho. Surgié dentro la Reunion de Expertos
Técnicos para el Estudio de la competencia Desleal en el afio de 1924, en el
cual se elabor6 un Proyecto revisado de articulos de Convenciones sobre la
Competencia Desleal, en cuyo apartado D se otorgaba proteccion a la marca
notoria, el cual establecia que: se podia denegar o cancelar el registro de
una marca notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un
natural de otro pais®., y fijaba un término de cinco afios al interesado para

efectuar reclamos.

Posteriormente en el aflo de 1925, este tema es introducido en el
ambito de derecho internacional al ser recogido por la Convencion de Paris

La disposicién que se agreg6 llevé el nimero 6° bis®’ y, tal como consta en la

en relacion con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas, dibujos y modelos
industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invencién
0 de un registro de una marca, regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el
solicitante podra, durante un cierto periodo de tiempo (12 meses para las marcas), solicitar la
proteccion en cualquiera de los demés Estados contratantes; esas solicitudes posteriores seran
consideradas como presentadas el mismo dia de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes
posteriores tendran prioridad sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los
citados plazos por la misma marca. 3) En el Convenio se estipulan ademas algunas Normas Comunes
a las que deben atenerse todos los demas Estados contratantes. En lo que nos concierne, es decir a
las marcas desde el articulo 6 al 7bis: Las condiciones de presentacion y registro de las marcas se
rigen en cada Estado contratante por el derecho interno.

® OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pag. 394-396. La Marca Notoria es estudiada por primera vez dentro de un
organismo internacional en el afio de 1924. En ese afio la Sociedad de las Naciones convoca a una
reuniéon de expertos técnicos para el estudio de la competencia desleal; estos elaboran un Proyecto
Revisado de Articulos de Convenciones sobre Competencia Desleal. En el afio 1925, este tema es
introducido en el ambito de derecho internacional al ser amparado por la Convencion de Paris. La
siguiente Conferencia de revision de la Union de Paris se celebr6 en Londres de 1934 y alli se propuso
elevar el plazo de prescripcion de tres a cinco afios, 0 a siete afios y hasta diez afios. También se
introdujeron reformas al primer parrafo de este articulo, el cual se protege contra su traduccion. Y por
ultimo se reformo este articulo en la Conferencia de Lisboa de 1958. El cual se establecio la prohibicion
de del uso de una marca idéntica o similar a una marca notoria, la extension a cinco afios de plazo
para solicitar la anulaciéon y se dejé librado a cada pais contrate el fijar un plazo para reclamar la
cesacion del uso de la marca en infraccion.

87 Actualmente el articulo 6 bis del Convenio de Paris, reza de la siguiente manera: “Los paises de la
Unién se comprometen, bien oficio, si la legislacién del pais lo permite, bien a instancia del interesado,
a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusién, de una marca que
la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como
siendo la marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
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Exposicion de Motivos, fue tomada del Proyecto de Convencion redactado
por la Reunién de Expertos, mencionada anteriormente®®. La Gltima reforma

a la Convencioén de Paris se realiz6 en la Conferencia de Lisboa de 1958.

El inciso 1 de este articulo establece un supuesto, si un tercero
registrare una marca de fabrica o de comercio, que constituya reproduccion,
imitacion o engafio, susceptibles de crear confusion con otra marca
notoriamente conocida que se encuentre registrada en el pais suscriptor de
este Convenio; entonces se podra denegar ya sea de oficio o si la legislaciéon

lo permite, a invalidar el registro y a prohibir su uso.

SegUn el Convenio® esto tiene lugar cuando:

v' Las marcas cuestionadas o sus elementos esenciales constituyan la
reproduccion, imitacién o traduccién de la marca notoria, susceptible, en
todos los casos de crear una confusion con ésta.

v' La marca cuestionada sea utilizada para productos idénticos o similares

a aquellos respecto de los cuales se emplea la marca notoria.

Por lo tanto los paises unionistas deberdn de rehusar o invalidar el
registro e incluso prohibir el uso de estas marcas, cuando sucedan los
elementos anteriormente mencionados. Asimismo el Convenio de Paris

concede un plazo minimo de cinco afios (a partir de la fecha de registro),

productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca susceptible de
crear confusién con ésta”.

% BERTONE, L.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag.154-155. Estos autores explican la
manera en la cual el Convenio de Paris protege a las marcas notorias, hacen referencia a que
conforme a los fallos alemanes e italianos, la notoriedad relevante es la que la marca tenga en el
mercado del pais donde debe determinarse; no es suficiente por lo tanto, la notoriedad adquirida en el
extranjero o que sea afamada a nivel internacional o haya sido efectivamente usada en el pais de que
se trate, simplemente la notoriedad puede ser conocida sin que la marca se utilice. Véase a si mismo
sobre este mismo tema a los autores BAUMBACH, A. Y HEFERMEH, W., Warenzeinchenrecht und
Internationales Wettbewerbs-und Zeichenrecht, 122 Edicién, Editorial C.H. Beck, Munich Alemania,
1985. Pag. 712. El cual define a la marca notoria como aquel conocimiento generalizado, en los
circulos comerciales interesados, respecto de la marca y del uso que se la haya dado.
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para la anulacion de una marca violatoria a los derechos consignados a las

marcas notorias.

De igual manera se podra solicitar un plazo maximo en cual se puede
reclamar la prohibicion del uso violatorio de la marca notoria, dejando a los
paises de la Union que determinen un plazo en el cual deber4 de ser
reclamada la prohibicion del uso; para el caso de nuestro no se cuenta con
un plazo maximo sino que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
establece en el articulo 39 inciso 3°, que dicha anulacién debera de iniciarse

dentro de los cinco afos posteriores a la fecha del registro.

Por otra parte en el inciso 3, no fija un plazo para reclamar la anulacion o
prohibicién de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. De igual
forma la Ley de Marcas en el articulo 39 inciso 3°, menciona que la accion de
nulidad no prescribira cuando el registro impugnado se hubiere efectuado de

mala fe.

2.1.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)".

Este Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados al Comercio, en adelante ADPIC, forma parte de la

modificacién general del marco juridico internacional del comercio™.

“ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organizacion Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el
15 de abril de 1994. Entro en vigor en nuestro pais el uno de enero de dos mil.

" BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 172-173. EI ADPIC forma parte
de una modificacion general del marco juridico internacional del comercio, modificacion que, tras la
llamada Ronda Uruguay de negociaciones, quedé instrumentada mediante el Acuerdo de Marrakech,
por el que se establece la Organizacion Mundial de Comercio. Véase asimismo a la autora BUGALLO


http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs
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Lo que trajo consigo el ADPIC fue la proteccion a la propiedad
industrial juntamente con el comercio, con el proposito de fortalecer esa
proteccion a nivel internacional por medio de sanciones comerciales, ademas
de la busqueda de adhesiones a los paises en desarrollo con el fin de elevar

el nivel de proteccién de la propiedad industrial.

El ADPIC es uno de los instrumentos fundamentales en la figura de la
marca notoria ya que respalda la proteccion que le otorga el Convenio de
Paris. Dentro del articulo 6 bis del mencionado Convenio, abarca solo la
proteccion de las marcas de fabrica o de comercio; por lo que el ADPIC
ampli6 esa categoria de proteccion afiadiendo las marcas de servicio, tal

como lo describe en el articulo 16 inciso 2.

Se puede observar que el ADPIC agrega otro elemento base para
poder determinar la existencia de la marca notoria, el cual consisten en la de
limitar la notoriedad al publico interesado que consume dicha marca

notoria.”.

Por otra parte el ADPIC establece que para proteger una marca
notoria no se requerira del uso en el pais en que se reclama la proteccién, y
puede ser una proteccion realizada en el extranjero, pero conocida mas

amplia y sensata que la reconocida por el convenio”®.

MONTANO, B. Ob. Cit. Pag. 34-36. Es de la opinién que el ADPIC es un acuerdo de normas minimas,
gue permite a los Miembros prestar una proteccion mas amplia a la propiedad intelectual si asi lo
desean. Se les deja la libertad para determinar el método apropiado de aplicacion de las disposiciones
del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos juridicos.

2 JALIFE DAHER, M. “El valor de la propiedad intelectual”. Editorial JURIS TANTUM S.A. DE C.V.
México 2001. P4ag. 97-98. El autor menciona que este aporte ha sido el mas significativo que tiene el
ADPIC con respecto al Convenio de Paris, y que es una manera de ampliar el rango de proteccién de
la marca.

® OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pag. 306. Es de la opinién que la notoriedad no necesita prueba. Mientras
que el autor MARTINEZ MEDRANO, S. Ob. Cit. P4g. 149-152. Es de la opinion que el ADPIC requiere
el conocimiento notorio, dentro de la legislacion argentina, aunque la marca notoria o renombrada no
esté siendo objeto de uso efectivo, la notoriedad o el renombre pueden ser consecuencia de la
publicidad. Siempre el titular de la marca debera de acreditar los medios por los cuales la ha convertido
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El ADPIC deja de lado para el caso de marcas notorias el principio de
especialidad que conservaba el Convenio de Paris. Ya que no permite el
registro de una marca que sea idéntica a la marca notoria registrada en

ninguna clase de productos o servicios.

Dentro de los requisitos que impone el ADPIC para proteger las marcas

notorias son los siguientes’™:

a) Que exista relacion entre los bienes y servicios identificados por un
tercero con los bienes y servicios identificados por el titular de la marca
notoria registrada.

b) La probabilidad de lesion a los intereses del ultimo.

2.1.3. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Republica
Dominica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en

inglés)™

Este Tratado en adelante DR-CAFTA, en su capitulo XV basicamente
regula el desarrollo comercial entre los diferentes paises suscriptores en
cuanto a Propiedad Intelectual, es por eso que el DR-CAFTA obliga a que

cada pais ratifique muchos de los convenios o tratados que se han

en notoria. Se debe de probar la reputacién en el pais, puesto que si aquella no existe, y tanto se
puede hablar de aprovechamiento del prestigio ajeno, en tanto no existe en el pais. La prueba de la
notoriedad, siendo un hecho positivo estd en cabeza de quien lo afirma, el Gnico que no necesita
prueba es la marca renombrada puesto que es de conocimiento publico, no como la marca notoria que
es de conocimiento de los circulos interesados, por lo que la prueba recaera en el titular. Po otra parte
sefiala que, la proteccion dentro del ADPIC para las marcas notorias se extiende mas alla del los
productos idénticos o similares, es decir que por primera vez un Acuerdo protege a las marcas notorias
mas alla del principio de especialidad.

" MARTINEZ MEDRANO, S. Ob. Cit. Pag. 150. Establece que de los primeros supuestos debera
existir relaciéon entre los productos de una marca, es decir, una conexion competitiva entre los mismos.
Y la segunda debera de existir lesién entre los intereses del titular de la marca notoria.

® TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA, REPUBLICA DOMINICANA Y
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA o DOMINICAN REPUBLIC CENTRAL AMERICA FREE TRADE
AGREEMENT, suscrito el dia 5 de Agosto de 2004, Ratificado el 17 de Diciembre de 2004,
Publicacién: Decreto Legislativo 555, publicado en el Diario Oficial N. 17, Tomo No. 366 de fecha 25 de
Enero de 2005. Vigente desde el dia 1 de Marzo de 2006.
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promulgado en esta materia, asi como aquellos instrumentos dictados por la
OMPI’®,

El DR-CAFTA establece como puntos principales:

v" Un régimen juridico unificado para las partes, esto con el objetivo de
proteger a los titulares de la propiedad intelectual, en cuanto a los
productos o0 servicios que quieran comercializar entre los paises
suscriptores.

v Recoge el principio de Trato Nacional, en el cual lo titulares de productos
0 servicios, seran tratados en las mismas condiciones que los
nacionales, es decir podran ejercer sus derechos ante cualquier tercero

que quiera violentarlos.

En cuanto a las marcas notorias el DR-CAFTA regula en su articulo 15.2
numeral 5° su aplicacién’’. La razén de este articulo es evitar la dilucién
marcaria’®, por medio de la proteccion del titular de una marca notoria frente

a aquellos terceros que quieran aprovecharse de la buena fama comercial, y

"® Entre ellos estan: “Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes” (1970); el “Tratado de Budapest
sobre el reconocimiento internacional del depdsito de microorganismos a los fines del procedimiento en
materia de patentes” (1980); el “Tratado de la OMPI para Derechos de Autor” (1996) y el “Tratado de la
OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas” (1996); el “Convenio Internacional para la
protecciéon de las Variedades Vegetales” (1991); “Convenio sobre la Distribucion de Sefales de
Satélites portadoras de programas” (1974) y el “Tratado sobre Derecho de Marcas (1994).

" El mencionado articulo dice literalmente de la siguiente manera: El articulo 6 bis del Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 1679 se aplicarA mutandis mutandis, a las
mercancias 0 servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca
notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relacién con
aquellas mercancias o servicios indique una conexidon entre esas mercancias o servicios y el titular de
la marca, y a condicién de que sea probable que ese uso lesione los interese del titular de la marca.

"® MARTINEZ MEDRANO, S. Ob. Cit. Pag. 150-152. La dilucién de una marca, se produce toda vez
gue ésta coexista con otra idéntica 0 muy similar, sea notoria 0 no, la marca sufrira la pérdida gradual
de su poder distintivo. El autor también hace mencion lo que doctrina extranjera sefiala acerca de la
proteccion contra la dilucion: “...objetar a terceros la utilizacion de la marca en conexién con cualquier
tipo de productos o servicios, aun los mas distanciados competitivamente... en atencion a la peculiar
fundamentacién la proteccién presupuesta la extraordinaria implantacién de la marca, utilizacién
exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del publico; cualquier utilizacion de la marca
por un tercero es capaz de socavar esa conexion Unica entre el signo y los productos o servicios para
lo que la emplea su titular’.
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evitar la utilizacion ya sea en productos o servicios, en diferentes clases, en

los cuales la marca notoria se encuentre registrada.

2.2. LEGISLACIONES COMUNITARIAS

Un mercado comun se funda en el principio de la més absoluta libertad
de circulacion de bienes y servicios a través de las fronteras de los Estados
gue integran el mismo. A su vez, los derechos intelectuales se caracterizan

por ser territoriales.

De esta manera, el problema radica en la coexistencia de distintas
legislaciones nacionales sobre derechos que pueden ser invocados dentro de
un solo mercado, ante el advenimiento de un mercado comun donde se

proclama la més amplia libertad de circulacion de bienes y servicios.

Los conceptos de mercado comun y de propiedad intelectual son
compatibles, reformulando el principio de territorialidad, de modo que se
refiera al territorio del mercado comun. Esto supone armonizar las
legislaciones nacionales de los paises miembros. Mientras las economias se
mantienen cerradas, el marco comercial y legal es mas claro y previsible,
pues se trabaja y se piensa para un solo mercado. Y es asi como surgen los

siguientes cuerpos normativos:

2.2.2 MERCOSUR (Mercado Comun del Sur)

Las marcas notorias en las legislaciones de los paises que componen el
MERCOSUR™ (Republica de Argentina, Republica Federativa del Brasil,

" LEY DE MARCAS DE ARGENTINA No. 22.362. Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas
(Decreto 558/81). Los tribunales argentinos han recurrido a las disposiciones contenidas en los
articulos 4 y 24 inciso b) de dicha ley, y a las normas del Cédigo Civil relativas a dafios y perjuicios
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Republica de Paraguay y la Republica Oriental de Uruguay) no contienen un
procedimiento especial que determinen a las marcas notorias, sin embargo
las legislaciones de cada pais otorgan un reconocimiento especial en base al
Convenio de Paris, el ADPIC y El Protocolo de Armonizacién de normas
sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas e
Indicaciones de Procedencia y Denominacion de Origen.

El fin de esta alianza es la de lograr la integracion de cuatro paises del
Sur de América, a través de la libre circulacion de bienes, servicios y factores
productivos, por medio del establecimiento de un Arancel Externo Comudn
(AEC) y la adopcion de una politica comercial comudn, la coordinacion de
politicas macroeconOmicas y sectoriales y la armonizacion de legislaciones

en las areas pertinentes®.

Ciertos principios basicos del MERCOSUR inciden sobre el régimen

marcario, los cuales son: la libre circulacion de bienes, servicios y factores

(articulos 953 y 1109) para dar fundamento a la proteccion de las marcas notorias contra su dilucién.
Asimismo se entendié que resulta aplicable lo establecido por el 6 bis del Convenio de Paris que
dispone la proteccion de marcas notorias contra el uso o registro de una marca idéntica o confundible
para los mismos productos o productos similares. Ademas de la aplicacion del art. 16.3 del ADPIC que
declara la aplicacién del art. 6 bis del CUP para los productos y servicios no competitivos.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL No. 9.279 del 14
de mayo de 1996, regula en su articulo 126 la proteccion de la marcas notorias, las cuales establece:
que sera conocida en su ramo de actividad en los términos del articulo 6 bis (I) del Convenio de Paris,
gozara de proteccion especial independientemente de estar previamente depositada o registrada en
Brasil. Ademas gozara de proteccion las marcas de servicio. Por otra parte establece que el INPI
(Instituto Nacional Propiedad Intelectual) podra denegar de oficio una solicitud de registro de marca
que reproduzca o imite, en todo o en parte, marcas notoriamente conocidas.

LEY DE MARCAS URUGUAY, No. 17.011, promulgado el dia 25 de septiembre de 1998, entrada en
vigor el dia 7 de octubre de 1998, y la LEY DE PARAGUAY No. 1.294 promulgada el 6 de agosto de
1998 y el dia 1 de octubre de 1998 entr6 en vigencia. En ambos paises la proteccién de la marca
notoria debera de solicitarse por la via administrativa o por la judicial, en la cual el titular de la marca
debera de comprobar que su marca es notoria.

80 ACERCA DEL MERCOSUR, disponible en:
http://www.mercosur.org.uy/t generic.jsp?contentid=655&site=1&channel=secretaria&seccion=2
(Fecha de consulta 17/04/2010). La pagina oficial del Mercosur se encuentra los antecedentes de este,
ademas de sus objetivos y las areas en las cuales se desenvuelven, se puede observar su estructura
institucional, su normativa, documentos oficiales, etc.



http://www.mercosur.org.uy/t_generic.jsp?contentid=655&site=1&channel=secretaria&seccion=2

37

productivos entre los paises, a través, entre otros, de la eliminacién de los
derechos aduaneros, restricciones no arancelarias a la circulacion de
mercaderias y de cualquier otra medida equivalente.

Los paises miembros han suscrito un protocolo que establece reglas
minimas en materia de proteccion y armonizacion. Este protocolo lo que trata
es de velar por la observancia de las obligaciones derivadas del Convenio de
Paris y del ADPIC asi como también del otorgamiento de tratamiento

nacional.

El Protocolo de Armonizacién de normas sobre Propiedad Intelectual en
el MERCOSUR, en materia de Marcas e Indicaciones de Procedencia y
Denominacion de Origen, establece en el articulo 9 numeral 5, que para
determinar la notoriedad de una marca, se tomara en cuenta el conocimiento
del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el
Estado parte en que se reclama la proteccion, adquirido por el efecto de una

publicidad del signo.

Este articulo se aplicara a la proteccion de aquellas marcas que hayan
alcanzado un grado de conocimiento excepcional siempre y cuando se
apeguen a las reglas internacionales, y a lo que rige cada pais miembro del

MERCOSUR en sus legislaciones.

Por otra parte, el articulo 9 numeral 6 del mencionado protocolo,

establece que los Estados partes aseguraran en su territorio la proteccion de

8 EL TRATADO DE ASUNCION del 26 de marzo de 1991 es un acuerdo firmado entre Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay en Asuncion, la Capital de Paraguay, por lo que lleva su nombre. A partir
de la firma del mismo, se crea el MERCOSUR,; el articulo 1 establece los principios béasicos. Véase
asimismo a los autores BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 214.,
establecen que el MERCOSUR incide en forma inmediata sobre la interpretacion vigente; ademas obra
también como programa de reforma del sistema marcario, requiriendo un régimen comudn adecuado
entre los sistemas marcarios nacionales, a fin de evitar que los mismos sean usados como barreras a
las importaciones.
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las marcas de los nacionales de los Estados partes que hayan alcanzado un
grado de conocimiento excepcional, contra su reproduccion o imitacion, en
cualquier ramo de actividad, siempre que exista posibilidades de perjuicio al

titular de la marca.

El objeto de este apartado es la de evitar que se dé la dilucion de la
marca. El fenobmeno de la dilucion de la marca esta previsto también en el
art. 11. En la primera norma, los Estados Partes se obligan a garantizar la
proteccion de las marcas que hayan logrado un grado de conocimiento
excepcional en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de

perjuicio.

Resulta claro que la marca notoria debe ser protegida por su caracter
de tal, independientemente que distinga productos de naturaleza idéntica,
similar o distinta. Este amparo se fundamenta en la proteccién del poder

distintivo de la marca, con el objeto de evitar su dilucién.

El MERCOSUR no es mas que un instrumento, al igual que el CAFTA-
DR, armonizador de las leyes de los paises suscriptores de estos Tratados,
ademas de velar por la observancia y aplicabilidad del Convenio de Paris y
sobre todo del ADPIC. Este instrumento no es novedoso en cuanto a
determinar parametros para la declaratoria de una marca notoria; los
instrumentos que si establecen algin preambulo para declarar la notoriedad

de una marca, son lo que a continuacion se analizaran.
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2.2.3 Comunidad Andina (Decision 486)

La Comunidad Andina se cred a partir del Acuerdo de Cartagena,
suscrito el 26 de mayo de 1969%%; dentro de ella se encuentran cuatro paises

miembros, (Bolivia, Ecuador, Colombia y Peru).

Dentro de sus organos jurisdiccionales se encuentra el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, el cual tiene la facultad de interpretar
normas conforme al ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, los
paises miembros forman normativas comunitarias con el fin de asegurar

uniformidad en cuanto a la aplicacién de las leyes®.

La Comunidad Andina contiene normas modernas y completas que
salvaguardan a la Propiedad Intelectual, y especificamente a la marca
notoria, entre ellas se encuentra: EI Régimen Comun de la Propiedad
Industrial o Decision 486, que ademas regula el otorgamiento de marcas y
patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen,

entre otros.

8 COMUNIDAD ANDINA. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/quienes.htm. (Fecha de
consulta: 20/04/2010). Uno de los objetivos es la de alcanzar un desarrollo acelerado y generacién
ocupacional, equilibrado mediante la integracion y la cooperacion econdmica y social; facilitar su
participacion en el proceso de integracion regional, con miras a la formacion gradual de un mercado
comun latinoamericano. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue creado el dia el 28 de
mayo de 1979, dicho Tribunal esta integrado por cuatro Magistrados representantes de cada uno de
los Paises Miembros, con competencia territorial en los cuatro paises y con sede permanente en Quito,
Ecuador.

Tomado 26 de mayo de 1969 en Cartagena de Indias, Colombia dando asi origen al Grupo Andino.
Reestructurado 10 de Marzo de 1996 y se toma el nombre de Comunidad Andina, que entra en
vigencia en Junio de 1997.

8 BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pag. 207-208. Este acuerdo tiene una
doble funcion, en primer lugar unifica la legislacion de cada uno de los paises miembros en esta
materia, ademas tiende a facilitar sustancialmente la proteccién de las marcas en ese ambito. En
segundo lugar, permite solucionar los inconvenientes que las legislaciones marcarias nacionales
pueden oponerse al proceso de integracion econémica, por medio de la proteccion a la libertad de
comercio entre los paises miembros en detrimento de los derechos de los titulares de marcas en cada
uno de esos paises.
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Dentro de este mismo instrumento, desarrolla varios apartados en los
cuales protege a la marca notoria®, entre ellos se regula cuando se esta
frente a un signo notoriamente conocido, cuando su uso no sera autorizado,
ademas establece, cuando su uso es violatorio a los derechos del titular. Y
por ultimo la decision 486 constituye, qué sectores son los pertinentes para
declarar una marca notoria y cuando no se debe de negar la notoriedad de

un signo

La definicion de la marca notoria se encuentra regulada en el articulo
224, el cual establece como aquel signo distintivo notoriamente conocido el
cual fuese reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector

pertinente, independientemente de la manera de cémo se dé a conocer®.

8 E| primer punto que debe destacarse sobre la regulacion legal de la notoriedad en la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina, es que se consagra como una causal de irregistrabilidad, que el
signo solicitado sea idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, con independencia de los
productos o servicios en los que se emplee el signo, cuando quiera que, como consecuencia del uso
del signo se cause un riesgo de confusibn o de asociacién con el tercero titular de la marca
notoriamente conocida, o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo, o la dilucion de su fuerza distintiva, o del valor comercial o publicitario de la marca.

Se protege por la norma a los signos distintivos notoriamente conocidos, dentro de los cuales esta la
marca notoria, consagrando la irregistrabilidad de los signos confundibles con ella, si se emplean para
los mismos productos o servicios, o similares, evitandose asi la llamada confusiéon directa de los
consumidores, y la llamada confusion indirecta, ya que también procede la negacién de una solicitud
de registro de una marca confundible con la notoria, cuando quiera que se presente riesgo de
asociacion con el titular de esta marca.

® Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO No. 20 —IP-97- promulgado en Quito
Ecuador el dia 13 de febrero de 1998. Interpretacion prejudicial de los literales b), d) y g) del articulo 83
asi como del articulo 96 vy literal c) del articulo 113 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Seccién Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente Nacional N° 3633. No pretende este Tribunal
cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o
el publico relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca tenga tal categoria
y reduciéndose su conocimiento a un grupo o publico relevante, no podria aceptarse un porcentaje
menor de un 60%, porcentaje que podria variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca
notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podria
ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoria de los
casos la utiliza, conocimiento que no significa utilizacion, en tanto que utilizacion significa
conocimiento. En la interpretacion prejudicial que se comenta, se acepta el criterio de la trascendencia
de la naturaleza del producto o servicio que se distingue con la marca notoria, para efectos de
determinar el nimero de consumidores que deben conocerla.
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En segundo lugar, en el articulo 228 se determinan los pardmetros en
los cuales el registrador se basard para poder comprobar la notoriedad de
una marca®®.

Se observa que al momento de alegar la notoriedad de una marca esta
debera de cumplir con estos parametros, que se encuentran en armonia con
los otorgados por la OMPI, y este fue el objetivo del legislador al realizar esta
normativa, para que estos parametros se tomaran en cuenta al momento de

declarar una marca notoria y no solo al criterio antojadizo del registrador.

La decisién 486 explica de manera clara cuando su uso sera prohibido
ante un tercero®, es decir que no queda ningin vacio de ley para que una
persona de manera inescrupulosa intente reproducir de manera total o

parcial, o imitar, o realizar la transliteracion del signo notoriamente conocido,

8 Entre los parametros se encuentra: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) La duracion, amplitud y extension geogréfica de su
utilizacion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) La duracion, amplitud y extension geografica
de su promocidn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién
en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de
ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto
en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la proteccion; f) El grado
de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial;
h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en
determinado territorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion; j) Los
aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud
de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

8 La normativa comunitaria protege a la marca notoria registrada frente a los signos que sean
confundibles con ésta, pues al obtener el registro, sus titulares se beneficiarian injustamente con el
prestigio que tiene la marca notoria. Sobre este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en Sentencia del 13 de marzo del 2003. Proceso N° 22-IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF
SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo del
2003. Se ha pronunciado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir,
segun criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio
despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la poblacion en
general; gozar de un uso intensivo y aceptacion, lo que produce que la marca sea difundida entre un
gran numero de consumidores, segun sea el caracter mas o menos masivo del producto; poseer
trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra; su sola mencién debe provocar
en el publico una asociacién directa con el producto o servicio que identifica”. Asi la normativa de la
Comunidad Andina otorga proteccion a la marca notoria registrada, frente a signos que sean
confundibles con ésta, debido a que si se le otorga registro a estos, se podran beneficiar injustamente
con el prestigio que ha alcanzado la marca notoria.
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esto con el fin de que no exista ninguna confusién por parte del publico
consumidor, o dilucién de la fuerza distintiva®®, o aprovechamiento injusto de
la marca notoria que ha adquirido su prestigio mediante esfuerzo, tiempo,

dedicacion y dinero.

Por otra parte la Decision 486 protege a la marca notoria no registrada,
regula los sectores que podrian ser considerados como pertinentes para
determinar la notoriedad de una marca, ademas de las acciones que tiene el
titular de la marca notoria ante el aprovechamiento de terceros, y la
prohibicion del uso del signo conflictivo.

2.3. DERECHO COMPARADO

Por medio del derecho comparado se puede tener una perspectiva
amplia de los diversos cuerpos normativos que regula a la marca notoria, asi
como la forma de aplicacion, proteccién y los procedimientos especiales para

reconocer y declararlas.
2.3.1. Ley de Marcas espafiola®
La Ley de Marcas espafiola entrd en vigor el 31 de julio de 2002, en ella

se establecen lineamientos necesarios para la proteccion de las marcas y

nombres comerciales.

% ESPINA PEREZ, D. “Marca Notoria no Registrada”. Editorial Tirant lo Blanch, S.L. 1° edicion,
Valencia, Espafia, 2005. Pag. 13. “Supone exigir también al signo notorio no registrado un uso efectivo
y real en el trafico para conservar y ejercer contra tercero los derechos y facultades que confiere su
titularidad.” Este autor comenta efectivamente los caracteres que debe tener la marca notoria no
registrada, para poder ejercer la titularidad frente a terceros.

La presente Ley entré en vigor el 31 de julio de 2002 salvo lo previsto en el Titulo V, articulo 85,
disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimocuarta y decimoquinta que
entraron en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial del Estado.
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En el articulo 8 inciso 1 menciona que no se podra solicitar el registro
de un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial
cuando sean estos notoriamente conocidos 0 renombrados, aunque se
solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los ya

protegidos por dichos signos registrados.

Es decir, que su proteccibn esta por encima del principio de
especialidad, el cual, como ya hemos mencionado anteriormente, se refiere a

la proteccién de los productos o servicios directamente relacionados.

Por otra parte, en dicho ordenamiento se implanta por primera vez una
definicion legal del concepto de marca notoria segun el cual son notorias
todas las marcas y los nombres comerciales que sean generalmente
conocidos por el sector pertinente del publico al que destinan los productos,
servicios o actividades que distinguen aquéllos®; fijando asf el alcance de su

proteccion.

El legislador proporcion6 en el apartado 2 del articulo 8, pautas
generales que orienten a los juzgadores en su labor de determinar cuando se

esta frente a una marca notoria.>*

% En el articulo 8 inciso 3 define lo que es una marca renombrada: “Cuando la marca o nombre
comercial sean conocidos por el publico en general, se considerara que los mismos son renombrados y
el alcance de la proteccién se extendera a cualquier género de productos, servicios o actividades.”

° Articulo 8, Inciso 2 de dicha ley sefiala como marca o nombre comercial notorios, los que por su
volumen de ventas, duracion, intensidad o alcance geografico de su uso, valoracién o prestigio
alcanzado en el mercado, o por cualquier otra causa sean generalmente conocido por el sector
pertinente del publico al que va destinado el producto o servicio; en la segunda parte del inciso 2 se
establece el alcance de proteccion: “...la proteccién otorgada en el apartado 1, cuando concurran los
requisitos previstos en el mismo, alcanzara a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto
mas diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en
el sector pertinente del publico o en otros sectores relacionados”. La exposicién de motivos de La Ley
de Marcas Espafiola explica que se realizd un reforzamiento a lo que es la marca notoria y la
renombrada, es por eso que proporciona una definicion de ambos términos con el fin de fijar un
alcance de proteccion. El alcance de proteccidon para las marcas notorias si esta se encuentra
registrada, se protege por encima del principio de especialidad segun su grado de notoriedad vy, si no lo
esta, se faculta a su titular no sélo a ejercitar la correspondiente accion de nulidad, como hasta la
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2.3.2. Ley de Marcas Estados Unidos

El régimen de marcas de los Estados Unidos se basa en el sistema
declarativo. Entre las particularidades que presenta el Derecho marcario
estadounidense se destaca la coexistencia de normas derivadas del
Common Law, y de la legislacién federal, aplicables conjuntamente al tema

marcario.

El derecho sobre las marcas se adquiere, exclusivamente como
consecuencia de su uso. Las marcas pueden ser registradas, pero para que
tal registro pueda ser efectuado debe de acreditarse el uso previo de la

marca o efectuarse tal registro en funcién de un uso previsto.

El registro no cumple sino una funcion complementaria, en cuanto a los
derechos del titular de la marca, del uso de ésta; obra como elemento
probatorio de la titularidad del signo marcario y de su uso y da lugar a otras

ventajas adjetivas®.

fecha, sino ademas a presentar oposicion al registro en la via administrativa. Cuando la marca es
conocida es renombrada el alcance de su proteccidon se extiende a cualquier género de productos o
servicios. La misma proteccion se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

%2 BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob.cit. pag. 217-226. Dichos autores
menciona que en la pluralidad de legislaciones nacionales en materia marcaria pueden diferenciarse
sobre la base del mecanismo adoptado para el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios.
Dichos sistemas son: el declarativo y el atributivo. El sistema declarativo el elemento fundamental
necesario para el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios es el uso que de éstos se
haga; el registro cumple una funcidbn meramente complementario de ese uso. Tal es el caso de
Estados Unidos, el propietario de la marca es el que primero la usa en forma comercial; el registro sélo
puede ser realizado en funcién o con posterioridad de la titularidad de la marca y de su uso, creando
una presuncion iuris tantum (la ley presume la existencia de algun hecho, salvo que se pruebe lo
contrario) respecto de estos dos extremos. El registro de la marca otorga otras ventajas tales como el
acceso a la jurisdicciéon federal, mayores derechos en materia de dafios y costas en los proceso
entablados ante esa jurisdiccion, limitacion de las acciones y defensas basadas en la invalidez de la
marca, comunicacion putativa de la propiedad de la marca, eliminado asi la posible buena fe de
terceros, y restriccion de las importaciones que ataquen los derechos del titular de la marca. este
sistema mixto y consisten en sistemas declarativos en los que el Registro de la marca otorga ciertas
ventajas, tales como la posibilidad de entablar acciones penales o de que la marca se torne inatacable
por razones de falta de uso una vez pasado cierto tiempo de registro.
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Para el caso de las marcas notorias los Estados Unidos aplica las
normas del Convenio de Paris y el ADPIC a la proteccién de dichas marcas
gue se encuentran en uso Y/o registradas, ya sean estas de origen nacional

o extranjero, por medio de la Ley LANHAM®® en la seccién 43.

El procedimiento para la proteccion de las marcas notorias se da
cuando el titular de una marca notoriamente conocida interpone un recurso
ante un Tribunal Federal de los Estados Unidos, por violacion de una marca
comercial amparandose en la Seccién 43 (a) de la Ley LANHAM®%. Un
Tribunal federal de los Estados Unidos tomara una determinacion en cuanto
a la probabilidad de confusién que exista entre una marca registrada y la de

un tercero.

= CANTWELL, M. “Confusion, Dilution and speech: first amendment limitations on the trademark
estate”, Editorial The Trademark Reporter, Estados Unidos de América 1997. Pag. 48. Es una pieza
gue contiene las leyes federales de marcas de los Estados Unidos. Dicha Ley fue aprobada el dia 5 de
julio de 1946, entr6 en vigor el dia 5 de julio de 1946. Dicha Ley se dividen en cuatro subcapitulos: el
Subcapitulo I: es sobre el registro principal-§ § 1051-1072 (secciones 1 a 22). El subcapitulo II- El
registro suplementario -§ § 1091-1096 (articulos 23hasta el 28). Subcapitulo IlI- Disposiciones
Generales - 8 § 1111-1129 (articulos 29 a 45) Nota: § § 1128 y 1129 no tienen el ndmero
correspondiente Lanham Act. En dicha Ley se destacan una variedad de factores no exclusivos y no
exhaustivos que se pueden utilizar en el analisis. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, la
similitud de las marcas, la relacion o la proximidad de los productos y/o servicios; la fuerza de la marca
del demandante, incluido el nivel de reconocimiento comercial; canales de comercializacién utilizados,
incluyendo la similitud o la disimilitud entre los consumidores de los bienes de las partes y/o servicios;
el grado de importancia que se ejerce por los compradores de bienes y/o servicios de la parte
demandada sobre la intencion en la seleccion de su marca; la evidencia de la confusién actual; la
&robabilidad de expansion en las lineas del producto, etc.

DE LA FUENTE GARCIA, E. “El uso de la marca y sus efectos juridicos”. Editorial Marcial Pons,
Ediciones juridicas y sociales, S.A. Madrid, Espafia, 1999. Pag. 89. Dicha autora menciona que en
Estados Unidos se dictaron nuevas normas que afectan directamente a la regulacién de las marcas
renombradas. Tal es el caso que el dia 29 de diciembre de 1995 el Senado aprobd la Federal
trademark Dilution Act, en la cual se introduce una subseccion c) a la seccion 43 de la Lanham Act y
tiene la finalidad de proteger a la marca renombrada contra la dilucidn. La seccion 45 de la Lanham Act
define la diluciéon como la pérdida de la capacidad de la marca renombrada para identificar y distinguir
bienes o servicios.
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2.3.3 Ley de Propiedad Industrial México®

Tradicionalmente en México se regulaba a las marcas notorias de
conformidad a los Tratados Internacionales suscritos por Meéxico, sin
embargo a partir del 16 de junio de 2005, se publicaron reformas a la

mencionada Ley con respecto al tratamiento de las marcas notorias®®.

En dicha Ley se adicion6 un capitulo que comprende la regulacion de
las marcas notoriamente conocidas y famosas; a partir del articulo 98 bis
hasta el articulo 98 bis-9. En el cual se define a la marca notoria de manera
tal que un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del
pais conoce la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas
en México o en el extranjero por una persona que utiliza esa marca en
relacion a los productos o servicios o por medio de la publicidad o promocion
que se le dé a la marca.

Por otra parte el titular de una marca que desee obtener la declaratoria
de notoriedad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI), debera de aportar una serie de datos que se enlistan en el articulo 98

% LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICO. Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27
de junio de 1991, reformada y adicionada por Decretos dados a conocer en la misma fuente de difusién
oficial el 2 de agosto de 1994, 25 de octubre de 1996, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999,
26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005 y 25 de enero de 2006.

% DE LA GASCA, G. “Derechos intelectuales”, 1° edicién, editorial Astrea de Alfredo y Ricardo
Depalma. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pag. 161-170. Como resultado del efecto espejo que el
Convenio de Paris ejercio a lo largo de varias décadas en la mayor parte de las legislaciones de
propiedad industrial, México adopté en 1987, por primera vez de manera directa, la regulacion de la
notoriedad de marcas. Este evento se generd en el contexto de una reforma que impacté la ley de
invenciones y marcas de 1976, en una época en que México iniciaba una serie de cambios regulatorios
metedricos, orientados hacia el nuevo escenario de la apertura comercial mundial como ideal
aspiracional en materia econémica. En 1994, con motivo de las adecuaciones de que fue objeto la ley
de propiedad industrial, a fin de alinearla con las exigencias del Tratado de Libre de Comercio de
Ameérica del Norte, (entr6 vigor en México el 1° de enero de 1994, destinandose el capitulo XVII a la
propiedad intelectual), la proteccién de las marcas notorias.
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bis-2 de los cuales el titular debera de presentar cada uno de los requeridos

sin excepcion®’.

La declaratoria de notoriedad de una marca por parte de la Autoridad en
México surte efecto en todo el territorio mexicano. En términos de aplicacion
de los Tratados internacionales, los efectos de la notoriedad deberan de
alcanzar los paises firmantes, sin embargo segun las reformas que se
hicieron a la Ley, los efectos de la notoriedad surtirdn efecto siempre y

cuando la marca sea usada y registrada en México.

2.3.4. Ley de Propiedad Industrial Guatemala®
La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos de nuestro pais, es similar en cuanto a definiciones

de signos distintivos notoriamente conocidos.

En el articulo 4 de la mencionada Ley, define al signo notoriamente
conocido como cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del
publico, o en los circulos empresariales, como identificativo de determinados

productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento

7 Articulo 98 bis-2 establece lo siguiente: Sectores del publico que identifiquen a la marca con los
productos o servicios que ésta ampara; Los circulos comerciales relacionados con el género de
productos o servicios que identifiqguen la marca con los productos o servicios que ésta ampara; La
fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero; El tiempo de uso continuo de
la marca en México y en su caso en el extranjero; Los canales de comercializacion en México y en su
caso en el extranjero; Los medios de difusion de la marca en México y en su caso en el extranjero; El
tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero; La inversiéon
realizada durante los 3 ultimos afios en publicidad o promocién de la marca en México y en su caso en
el extranjero; El area geogréafica de influencia efectiva de la marca; El volumen de ventas de los
productos o ingresos percibidos por la prestacion de servicios amparados bajo la marca durante los
ultimos 3 afios; El valor econémico que representa la marca en el capital contable de la compafiia
titular de ésta o conforme a avallo de la misma; Los registros de marca en México y en su caso en el
extranjero; Las franquicias y licencias que respecto de la marca hayan sido otorgadas; El porcentaje de
g)sarticipacién de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE GUATEMALA, Decreto No.: 57-2000, dado por el Congreso
Nacional el dia treinta y un dia del mes de agosto del afio dos mil, entr6 en vigencia el dia uno de
noviembre del afio dos mil.
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por su uso en el pais o como consecuencia de la promocion del signo,

cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

En el articulo 17 inciso 4° establece la excepcion al requisito general de
registro para la proteccion de las marcas extranjeras, indicando que, el duefio
de una marca registrada en el extranjero, podra gozar de los derechos y
garantias que la mencionada Ley otorgue, siempre y cuando la marca se
encuentre registrada en Guatemala, haciendo la excepcién para el caso de
las marcas notorias y lo que disponga algun tratado o convencién de que

Guatemala sea parte.

Por otra parte, en el articulo 21, se encuentra regulada la
inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros, en el literal c)
menciona que si un signo constituye una reproduccion, imitacion, traduccion
o0 transcripcion, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no
esté registrada en el pais, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los cuales el signo se aplique, si uso y registro fuese susceptible de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 un aprovechamiento
injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;

entonces dicha solicitud sera rechazada por el Registrador.

Se destacan dos elementos importantes sobre este articulo, primero de
manera implicita este apartado rompe con el principio de territorialidad de la
marca, al no permitir que se registre un signo que reproduzca, imite, o
traduzca parcial o total una marca notoria no registrada en el pais de
Guatemala y en segundo lugar rompe el principio de especialidad de la

marca al no permitir que esa inscripcidén se dé cualquier clase.

Una caracteristica especial de esta ley es que se establecen acciones

para anular una marca cuando el titular de ésta ha actuado de mala fe,
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violando principios establecidos en ella, esto se encuentra regulado en el
articulo 67%.

Por lo tanto el titular de una marca notoria tendra acciones para
proteger su marca contra una marca que se esta aprovechando de su
notoriedad, y podra recurrir este a entablar la accién correspondiente, ante

un tribunal comun o ante un tribunal superior.

2.3.5 Ley de Propiedad Industrial Honduras'®

La Ley de Propiedad Industrial en Honduras contiene una regulacion
completa de las marcas notorias, en el capitulo IV a partir del articulo 134
hasta el articulo 138 se destaca este tema; en ella se establece lo que es el
principio de proteccion extendido a la competencia desleal.

Otra de las cuestiones que plantea esta Ley son los criterios de

notoriedad similares a las recomendaciones dadas por parte de la OMPI*%*,

Asi como también indica los sectores pertinentes que determinan la
notoriedad de una marca, y por Ultimo menciona las acciones que tiene el

titular de la marca notoria contra su uso no autorizado.

% Articulo 67: La accion para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse
si el mismo se obtuvo en contravencién de lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de esta ley,
respectivamente... Para los efectos de este articulo, se presume mala fe en los siguientes casos: ...c)
Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la
literal c) del articulo 21 de esta ley.

100 EY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE HONDURAS, Decreto No.: 12-99-E, dado por el Congreso
Nacional el dia 19 de diciembre de 1999, entr6 en vigencia el dia 1 de enero de 2000.

191 Articulo 135 establece lo siguiente: Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara
en consideracion toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes, entre otros: El
grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duracion, amplitud y la
extension geografica de la utilizacién del signo dentro del pais; La duracion, amplitud y extension
geogréafica de la promocion del signo, dentro del pais; La publicidad y la presentaciéon en ferias,
exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique
el signo; La existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
pais; El ejercicio de las acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisiéon tomada
por alguna autoridad nacional en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y, El valor de
toda inversiéon efectuada para promover el signo distintivo o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.
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2.3.6 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en Nicaragua®®?

Esta Ley es una de la mas amplia, en cuanto dedica dentro de ella dos
capitulos a la marca notoria; se puede encontrar en el capitulo XV a partir del
articulo 79 hasta el articulo 82, los principios de proteccion; los criterios para
determina la notoriedad de una marca; los requisitos que no se pueden exigir
para la notoriedad de una marca, y por ultimo los sectores pertinentes para
determinar una marca notoria. En el articulo 80 se regula los criterios de

notoriedad*%.

En el capitulo XVI a partir del articulo 83 hasta el articulo 86, se
establecen las acciones que tiene el titular de una marca notoria contra su

uso indebido, el uso no autorizado y la mala fe.

A través de estos capitulos se regula de manera amplia la marca
notoria, otorgando una proteccion reforzada a esta y a su titular le

proporciona las acciones necesarias para su defensa.

2.3.7 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en Costa Rica'®
Esta ley de Marcas y Otros Signos distintivos, proporciona una

proteccion reforzada a la marca notoria regulando en los articulos 44 y 45;

21 EY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE NICARAGUA, Ley No. 380, aprobada el
14 de febrero de 2001. Publicado en la Gaceta No. 70 del 16 de abril de 2001.

193 Articulo 80, establece lo siguiente: El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector
pertinente dentro del pais; b) La duracién, amplitud y extension geografica de la utilizacion del signo,
dentro o fuera del pais; ¢) La duracién, amplitud y extension geogréfica de la promocién del signo,
dentro o fuera del pais, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros
eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo; d) La
existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el pais o en
el extranjero; e) El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decision
tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del
signo; vy, f) El valor de toda inversion efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

1% EY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE COSTA RICA. Ley publicada en la
Gaceta, el diario Oficial No. 22 de fecha 1 de febrero de 2000. Entr6 en vigencia el dia 10 de febrero de
2000.
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dentro del articulo 45 se establecen los criterios para conocer la notoriedad

de la marca®®.

Ademas normaliza las acciones que tiene su titular para defender el
aprovechamiento indebido de la marca y la prohibicibn que establece al
abstenerse a inscribir una marca que sea igual o semejante a una marca

notoria.
2.3.8. Ley de Propiedad Industrial de Panama'®

Dicha Ley regula en el Titulo V capitulo | a partir de los articulos 89

hasta el 144 a las Marcas y los Nombres comerciales.

Dentro del articulo 95 establece una definicién de los que es una marca
renombrada y una marca notoria; la primera la define como aquella que por
el uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido
ampliamente sin perder su fuerza distintiva, y que es conocida por el publico
en general; y la marca notoria es la que presenta las mismas caracteristicas
con la salvedad que es conocida por el grupo de consumidores a que se

dirige.

Las acciones que tiene el titular de una marca notoria son de las
oponerse al uso no autorizado y a su registro; asi como demandar la
anulacién del registro de la marca si se hubiese concedido. Esto se hara por

medio de la via administrativa o judicial.

195 Articulo 45: a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico, como signo

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ambito de
difusion y publicidad o promocién de la marca; ¢) La antigliedad de la marca y su uso constante. d) El
analisis de produccion y mercadeo de los productos que la marca distingue.

1% LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE PANAMA. Ley No. 35 disposiciones sobre la Propiedad
Industrial. Publicada en Gaceta Oficial el dia 15 de Mayo de 1996.
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CAPITULO TRES
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO Y
DECLARACION DE LAS MARCAS NOTORIAS.

3.1 CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA OMPI PARA DETERMINAR LA
NOTORIEDAD DE UNA MARCA.

Para poder comprobar si una marca es notoria es necesario que se cumplan
ciertos criterios; dentro de la Recomendacion Conjunta a las Disposiciones
sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas'?’, se establecen

algunos parametros para determinar la notoriedad de una marca’®®.

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector
pertinente del publico. Para este apartado es necesario que el grado
de conocimiento o reconocimiento de la marca pueda determinarse

mediante encuestas a los consumidores y sondeos de opinién publica®®®.

"RECOMENDACION CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION
DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris
para la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la 342 serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de 1999. Fue creada con
el fin que la OMPI pudiera adaptarse a los cambios en el ambito de la Propiedad industrial,
considerando nuevas opciones para acelerar la elaboracién de principios internacionales comunes y
armonizadores.

1% FERNANDEZ NOVOA, C. “Tratado sobre derecho de marcas”. Editorial Marcial Pons, Ediciones
juridicas y sociales. Madrid 2001. Pag. 335. Establece que estas recomendaciones no tienen caracter
obligatorio, al no tratarse de un tratado o convenio que imponga los Estados ciertas obligaciones que
éstos han de cumplir inexorablemente. Al contrario estas recomendaciones se limitan a proporcionar a
los Estados miembros un conjunto de pautas orientativas que éstos podran aplicar o no a la hora de
resolver los problemas suscitados en torno a una marca notoria. Y asi lo establece en la propia
Recomendacion, en la que aclara que sus criterios deben de tomarse como meros ejemplos, sin que
quepa atribuirles caréacter taxativo alguno.

199 Resolucién pronunciada por la Direccién de Propiedad Intelectual el dia diecinueve de diciembre de
dos mil ocho, con nimero de expediente 2006060821. Dicho caso es entre la marca FERTICA a favor
de la Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), S.A., contra el titular de la marca FERTI-
CANA a favor de Fertilizantes del Pacifico , S.A. La Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El
Salvador) S.A, titular de la marca FERTICA presentd oposicién ante el Registro de la Propiedad
Intelectual alegando que entre la marca solicitada FERTI-CANA y FERTICA, existe semejanza
grafica, fonética e ideoldgica que puede confundir a error al publico consumidor en la relacion al origen
de los productos y mercancias que se identifican con las mismas, por estar comprendidos dentro de la
misma clase, constituyendo ademas su registro y uso, por parte de la sociedad solicitante actos de
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Ya que no hay notoriedad si no existe conocimiento de la marca, pero
también lo conocido no siempre puede ser notorio. Porque el
conocimiento no basta, sino que es necesario que exista cierto grado y
alcance. Ademas esto implica que el publico consumidor como los otros
sectores intervinientes en los procesos de comercializaciéon de los

productos y de los servicios, conozcan la marca como tal**°.

b) La duracion, la magnitud y el alcance geogréafico de cualquier

utilizacion de la marca. En los diferentes ordenamientos juridicos como

competencia desleal. Dicha oposicién fue rechazada la registradora de la Propiedad Intelectual
argumentando que existian suficientes elementos distintivos a la marca Ferti-Cafia que le otorgaban
distintividad, razén por la cual rechazo la oposicion y resolvié que se continuara con el tramite legal
correspondiente. Posteriormente la Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) presento
recurso de apelacion ante la Direccion del Centro Nacional de Registro, alegando basicamente que el
signo Ferti-Cafia es un signo descriptivo el cual no debi6 de ser admitido en virtud del articulo 8 literal
C) y D) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se establecié como punto principal de la
apelacién que la solicitud de registro de la marca Ferti-Cafia, debi6 haber rechazado in limine el signo
de la solicitante, en primer lugar, porque el signo no constituye marca pues no tiene ninguna
distintividad, que es la caracteristica esencial de cualquier marca; y, segundo, porque reproduce
totalmente la marca FERTICA. Por otra parte, para comprobar la notoriedad de a marca el titular de
FERTICA, sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), S.A., present6 como prueba los
certificados de registro desde el afio 1961 y sus respectivas renovaciones, revistas en las cuales se
reconoce la trayectoria de la marca FERTICA por mas 50 afios en el mercado salvadorefio y
centroamericano; suplementos de periddicos dedicados a la marca FERTICA publicados en los afios
1983,1990, 2005; Memoria 1961-2006 donde consta el reconocimiento la marca FERTICA; fotografias
de vallas donde consta la publicidad realizada en diferentes puntos del pais; comprobantes de Crédito
Fiscal emitidos por la compafiia de publicidad donde constan los cobros realizados por la publicidad
que se hace a la marca FERTICA, por diferentes medios de comunicacién; y los Certificados de
Registro en Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Republica Dominicana, México, Nicaragua,
entre otros. Documentos con los cuales la sociedad acreditaba que su marca con 50 afios de
trayectoria ha alcanzado notoriedad no solo en El Salvador, sino también en los paises de la region y
del Istmo. Estos documentos presentados son segun la doctrina los idéneos para establecer si una
marca puede ser considerada notoria. La resolucién emitida por la Direcciéon de Propiedad Intelectual
fue favorable a la parte apelante, es decir a la Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador)
S.A., entre los puntos mas importantes de dicha resolucién encontramos que la Directora del Registro
reconoce que FERTICA es una marca notoria, razén por la cual merece una proteccién reforzada, ya
que su titular ha invertido trabajo, esfuerzo e inversién econdmica, a través de la difusion de esta en el
mercado nacional e internacional, y que dicho titular logro establecer parametros de calidad en sus
productos, requiriendo todo este esfuerzo una proteccibn para evitar que terceros pretendan
aprovecharse maliciosamente de su prestigio; la notoriedad se logro comprobar gracias a la
documentacion presentada como prueba idénea para establecer que dicho signo es considerado como
tal a nivel regional como en nuestro pais.

110 BAZ, M. A. Y DE ELZABURU A. Ob. Cit. P4g. 63-64. Para estos autores, el conocimiento ha de ser
en realidad ‘reconocimiento’; pues no basta con que el signo sea conocido si el conocimiento es a otro
nivel, sino que es necesario que se produzca su reconocimiento precisamente como marca.
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el caso de Costa Rica, Espafia entre otros,"! lo normal es que la
proteccion reforzada debida a las marcas notorias se condicione a que la
notoriedad se dé en el ambito geografico en que esa proteccion se

pretende y dispensa.

Segun las notas explicativas de la Recomendacion conjunta relativa a las
disposiciones sobre la proteccion de las Marcas Notorias establecen para
este apartado, que la duracion, la magnitud y el alcance geografico de
cualquier utilizacion de la marca son indicadores pertinentes para
determinar si una marca es 0 no notoriamente conocida por el sector

pertinente del publico.

Sin embargo hacen hincapié que no se podra exigir la utilizacion efectiva
de la marca en un Estado en el que ha de protegerse; sin embargo la
utilizacién de las marcas en territorios vecinos, en que se habla el mismo
idioma, en los que posean los mismos medios de comunicacion o
aquellos que posean vinculos comerciales estrechos, podran ser
pertinente establecer el conocimiento de esa marca en un Estado

determinado.

Por otra parte, es necesario que la marca obtenga elevados volimenes

de ventas de articulos o servicios para que pueda llegar a ser conocida,

MBERTONE, L.; CABANELLAS DE LAS 