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PROLOGO

L.a presente publicacion es la traduccidn espanola de la segunda ediciéon de un
volumen que fue publicado en franeés e inglés bajo el mismo titulo por la Organi-
zacion Mundial de ta Propiedad Intelectual (OMPI). en 1987,y reimpreso en 1950,

La presente cdicion es obra del Sr. Gerd Kunze, Vevey (Suiza). y refleja sus
amplios conocimicintos y experiencia ¢en la administracion de das actividades en
miteria de marcas de una gran empresa internacional. la Nestlé S.A, asi como su
participacion activa, c¢n culidad de representante principal de varias organizaciones
internacionales no gubernamentales. en reuniones internacionales convocadas por [a
OMPL

El objeto de esta publicacion es proporcionar una introduccion prdctica a la
administracion de marcas a l1as personas que con escasa experiencia - o ainguna — en
la ntateria tienen que abordar el tema. va sea a titulo oficial o privado. A lo largo
del manual, s¢ invita ol lector a responder & preguntas refativas a puntos tratados en
¢l texto. Las preguntas tienen ¢l mismo ndmero de las correspondientes respuestas
Jue figuran. con un comentario breve, en ¢l Apéndice 1.
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CAPITULO1

LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS : ESTUDIO GENERAL

Las marcas ¢xistian va en la antigiiedad. Incluso en fa época cn que la gente
producia lo que necesitaba 0, mas comldnmente. lo adquiria de los artesanos locales,
existian va cmpresarios creativos que comercializaban sus productos mas alld de su
localidad de origen y. a veces, a distancias considerables,  Hace ya 3.000 afos. los
artesanos indios grababan su firma en sus creaciones artisticas antes de enviartas a
Iran.  Hace mas de 2000 anos. los fabricantes de China vendian en la region
mediterranca mercancias que ostentaban su marca y, ¢n una época. los alfareros
romanos utilizaban alrededor de mil marcas distintas, entre ellas, la marca FORTIS,
que Nlegd a ser tan famosa, que fue copiada y falsificada, Con el florecimiento del
comercio ¢n la Edad Media hace varios cientos de afos se expandid también la
utifizacion de los signos para distinguir los productos de los comerciantes v los
fabricantes. Sin embargo, la importancia econémica de estos signos cra aun limitada.

Las marcas empezaron a desempeiftar un papel importante ¢n la industrializacidn
y desde entonces s¢ han convertido ¢n un factor clave en ¢l mundo moderno del
comercio internacional y las economias de mercado.

; Coémo explicar este fendmenao y cudl debe ser ¢l papei de las marcas?

1.1 La wtilizacion de las marcas en ¢l comercio

La industrializacidn y la difusidn del sistema de la economia de mercado permite
a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los consumidores una varicdad de
productos de la misma categoria. Aunque los productos no presenten diferencias
aparenies para el consumidos, suelen diferir en calidad. precio y otras caracleristicas.
No cabe negar la nceesidad de dar a los consumidores una orientacion que les
permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma
categoria. Por cllo, debe atribuirse un nombre a cada producto. Y. precisamente. la
marca sirve para designar los prodetos en el mereada.

Las cmpresas tambidn necesitan recurrir a las marcas para diferenciar sus
productos a fin de llegar a los consumidores y comunicarse con ellos.  Asi pucs. las
marcas resultan dtiles para sus titulares en materia de publicidad y venta de sus
producios y. para la cconomia cn general, por contribuir a racionalizar la
camercializacion de los productos.

Al permitir que los consumidores elijan entre varios productos disponibles ¢n el
mercado, las marcas alientan a sus titulares a mantener y mejorar la calidad de los
productos vendidos con la marca, a fin de satisfacer la oxpectativas de los
consumidores,  En un mercado que ofrece la posibilidad de clegir, el consumidor
insatisfecho no comprard nuevamente el mismo producto.  Por el contrario, el
consumidor satisfecho tendera a confiar en la marca para sus futuras decisiones de
adquisicion.  De este modo. las marcas recompensan al fabricante que produce
constantemente productos de alta calidad, estimulando asi el progreso econdmico.
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1.2 ;Qué es una marca?

De estas deliberaciones sobre la funcion y el papel que la marca desempena en
¢l mercade pucde inferirse la siguiente definicidn de la marca:

«Se entiende por marca todo signo que identifica los productos de una empresa
determinada y los distingue de los productos de la competencia.»

Esta definicion reviste dos aspectos que a veces s¢ presenlan comu Jos
funciones distintas de la marca, pero que en realidad son interdependientes v, a
todos los efectos practicos. deberia siempre consideriirseles juntos:

A fin de identificar un producto a los ojos det consumidor, la murca debe indicar
su procedencia. Esto no significa que debe informar al consumidor sobre la persona
gue realmente ha fabricado el producto o incluso sobre la que lo comercializa: en
reaiidad. el consumidor suele ignorar ¢l nombre del fabricante v, mds adn, la
ubicacion geogrdfica de la fabrica cn que fue elaborado el producte. Esto no cs
necesario para que la marca cumpla su objetivo de indicacion Jdel origen del
productio. Basta con que ¢l consumidor pueda confiar en una empresa determinada.
no negesariamente conocida por ¢l que responda del producto vendido cun esa
marca.

La funcidn de procedencia, antes descrita, da por sentado que la marca distingue
los productos de una empresa determinada de tos de otras empresas: la marca sdlo
cumple su funcion de procedencia cuando permite al consumidor distinguir un
producto vendido bajo dicha marca de los productos ofrecidos en ¢l mercado por
otras cmpresas. Ello demuestra que. en realidad. ne puede separarse la funcion de
distincion de la funcidn de origen.  Incluse, por motivos de orden prdctico, podria
simplemente confiarse en la funcion de distincidn de la marca, y definirla como «un
signo que sirve para distinguir los productos de una empresa determinada de los de
otras vmpresas. »

Con esle espiritu sc redacto el Articule 1.1)a) de la Ley tipo de la OMPI para
[os paises en desarrollo sobre marcas. nombres comerciales v competencia desleal. de
£967 {la «Lev tipo»).

Como va se dijo. la procedencia en este contexto significa que una ecmpresa
determinada responde de la comercializacidon del producto y. por lo tanto. puede
considerarsele como el fabricante o el comerciante. Sin cmbargo. no corresponde a
la marca la funcidn de indicar la procedencia geogrdfica (para estos signos, remitase
al parrafo 11.2, infra).

1.3 La necesidad de proteccion juridica

Para cumplir con su funcidon de diferenciacion ante jos consumidores que descan
clegir entre los distintos productos de una misma calegoria puestos cn el comercio,
las marcas deben estar juridicamente protegidas.  De otro modo, los competidores
podrian utilizar signos idénticos para productos idénticos o semejantes o signos tan
similares que puedan crear confusion ¢n Ja mente del consumidor ¢n cuamio a la
procedencia de fus productos.

El consumidor enganado no suele ser consciente de que la procedencia del
producto que ha comprado no es la indicada en la marca y lenderd a considerar al
titular de la marca auténtica como responsable de que los productos no tengan la
calidad acostumbrada. Sin embargo. incluso si el consumidor tlega a darse cuenta de
que ha sido inducido a comprar ¢l producto equivecado por una marca tan similar a
la del producto que tenia la intencidn de comprar, le resultaria dificil demandar al
infractor de la marca auténtica. Por esta razdn, s admite pricticamente en lodas
partes gque el titular de una marca protegida debe tener derecho a impedir que sus
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competidores utilicen marcas idénticas o similares susceptibles de crear confusion
para productos idénticos o similares a los suvos. Se trata del derecho exclusive del
titular de la marcea.

1.4 ;Cémo proteger una marca?

Una marca puede proteperse mediante su utilizacion o su registro. Ambos
enfoques han sido aplicados por separade en el pasado. pero actualmente los
sistemas de proteccion de marcas suelen combinar ambos elementos.  El Convenio de
Paris para la Proteccidn de fa Propicdad Industrial, de 20 de marzo de 1883 («el
Convenio dv Paris»} impone a los Paises Contratantes la obligacion de crear un
registro de marcas.  Mads de 100 Estados son parte en el Convenio de Paris.
Actualmente, casi todos los paises del mundo disponen de un registro de marcas. vy el
registro conslituye la dnica garantia de proteccion lotal de una marca.

Sin cmbargo. la utilizacién de la marca sigue descmpefiando un  papel
importante: eqn primer lugar. en los paises donde fa proteccion de la marca se suele
basar ¢n la utitizacion, ol registro de la marca simplemente confirma el derecho a la
misma que ha side adquirido mediante la utilizacion. Por consiguicnte. el primer
usuario tiene b prioridad en un ligigio ¢n materia de marcas v no la persona que
primero registrd la marca. Este ha sido ¢l enfoque elegido por los Estados Unidos de
América, Filipinas, Indencesia y todos los paises cuyo sistema juridico esta basado en
el modelo britdnico tradicional (Hong Kong, India, Singapur, etc.).  Ademds, la
utilizacidn influye considerablemente en tnuchos otros aspectos del procedimicnto de
registro y en la defensa de una marca registrada.  Estos aspectos serdn examinados
detenidamente mds adelante.

Algunos paises no disponen de un regisiro de marcas, como por ejemple Bhutdn
v las Maldivas. La presente publicacion da por sentado que en los paises de los
participantes existe un registro de marcas. ¥ s¢ refiere csencialmente a cuestiones
relativas al registro de marcas y a los derechos dimanantes de tal registro.

1.5 Las funciones de una marca

Ya hemos visto gque la proteccion juridica de la marca reposa sobre su funcién de
indicacién de procedencia y/o de distincion de la marca:  sin embargo. como es
natural. la marca tiene otras funciones: c¢omo ya se ha dicho. los consumidores
pueden confiar. cn general. en la eonsistencia de la calidad de los productos ofrecidos
con ia marca. Esto ¢s lo que a veces se denomina funcién de cahidad o funcién de
garantia. En este caso, su titular uliliza la marca para comunicarse con el
consumidor, no solo a través de los productos que levan la marca sino también
mediante la publicidad.  Cabe describir estas posibilidades como la funcidn
publicitaria de la marca. Por dltimo, la marca puede convertirse, gracias al renombre
adquirido, en una propiedad valiosa para su titular, que le permitird concluir
contratos de licencia o de franquicia o proceder a otras utilizaciones comerciales de
la marca. Asi pues, la marca puede tener funciones econémicas importantes gque, sin
embargo. no suelen estar protegidas por ¢l derecho de marcas sino que dependen
principalmente dc la utilizacién que el titular haga de la marca. Esio es
especialmente cierto de la funcién de calidad: si un consumidor es engafiado acerca
de la calidad de¢ un producto, puede verse obligado a entablar una demanda
invocando la competencia desleal o alguna lev relativa a la proteccion del
consumidor, dado que el derecho de marcas no le ofrece ningin recurso juridico. Su
mejor arma conira ¢l tituiar de una marca cuyo producto, ofrecido con dicha marca,
lo ha engafiado. consisle en negarse a comprar nuevamente el producto en cuestién,
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1.6 Marcas de servicio

Hoy dia. lus consumidores no solamente se ven confrontados con una amplia
gama de productos de tode tipo. sino tambien con una varnedad cada sver mavor de
servicios que tienden a ofrecerse a nivel nacional e incluso internacional. Por esta
rason, es necesario gue los signos permitan al consumidor distinguir los distintos
servicios, tales como lus compaifas de sepuros, las empresas de alquiler de
automaviles, avrolincas, cte. Estos signos se denominan «marcas de servicior» v
cumplen esencialmente la misma funcidn de indicacion de procedencia v distincion
para los servicios, tal como las marcas lo hacen para los productos. Se ha reconocido
ampltamente la necesidad de proteger las marcas de senvicio. del mismo modo que
ias marcas de pruoducto, ¥ las legistactones modernas ¢n materia de marcas protegen
tas marcas de servicio asi como las marcas que identifican los productos. Bl enfoque
adoptado ¢n ¢l presente manual consiste, en primer lugar, en presentar ¢l sistema
tradicional de repistro v profeccion de marcas, es decir, las marcas utilizadas para
productos, v luego, tratar sobre las marcas de servicio {en ¢l Capitulo 10}, Se ha
adoptado este enfoque por dos razones practicas:

- St hien las murcas de producto pueden ser repistradas practicamuente en
todas partes. algunos paises no prevén aun la pusibilidad de proteger las
marcas de servicio mediante ¢l registro.

Las marcas de servicio responden fundamentalmente al mismo objetive que
las marcas de producto. sin embargo. existen alpunas diferencias de orden
practico que son mas faciles de dlustrar a través de comparaciones con el
sistema de proteccidn de marcas de producto.

1.7 Otros signos

Ademas de tas marcas de producto vy [as marcas de servicio, existen olros signos
distintivos que ticnen un valor econdmico intrinseco, tul como las marcas colectivas,
las marcas de certificacion, las denominaciones de origen v los nombres comerciales.
Si bien es cierto que estos signos tiened ciertos rasgos en comin con las marcas de
productoe y que, a veces, un mismo signo puede ser utilizado por una empresa a la vee
como marca de producto y nombre comercial o marca colectiva, es precisoe distinguir
claramente esos otros signos de las marcas, Dichos signos no pueden ser analizados
detalladamente en el contexto de un curse sobre derecho de marcas, pero sus
principales caracteristicas estdn resumidas en los Capitulos [1 v 12, que destacan las
diferencias entre estos signos v las marcas de producto.

1.8 Proteccién contra la competencin desteal, 1a falsificacion y la piraterin

L.a importancia cada vez mayor del comercio internacional ha dado lugar a
prdciicas a las que va no puede oponerse ¢l concepto tradictonal de la nccesidad de
proteger una marca contra la utilizacion, en productos que compiten entre si, de una
marca idéntica o similar susceptiblc de crear confusiin.  Ciertos competidores
ticnden a imitar no solo fas marcas sino también las ctiguetas vy los cmpaques
utilizados para la presentacidn de los productos y los comerciantes deshonestos
intentan incluso imitar los productos de tal modo que para ¢l consumidor
medianamente atento resulta pricticamente imposible distinguirlos del producto
genuino. Con frecuencia, tales prdcticas resultan dificiles de abordar desde el punto
de vista del derecho de marcas tradicional. Por lo tanto, el titular de una marca de
producto debe basarse en la legislacidn relativa a la competencia desleal y en todo
reglamento particular que lo proteja contra las imitaciones en materia de cliquetado
y cmbalaje, de falsificacion y pirateria de las marcas. Eslas manifestaciones
modernas de la falsificacion de las marcas son tratadas de modo mas amplio cn el
Capitulo 13.
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CAPITULO 2

JEN QUE CONSISTE UNA MARCA
SUSCEPTIBLE DE REGISTRO?

Hemos definido Ja marca como un signe que sirve para identificar los productos
de ung empresa determinada v distingoirlos de los productos de las demas empresas.
Por consipuienie, para poder registrar ung marca, debe haber en primer lupar un
signo v ese signo debe tener un cardeter distintivo.

2.1 Signos

Del objetivo de la marca se desprende que pricticamente tode signo gue sirva
para distinguir un producto de los demis ¢s apto para consiuir una marca. Por lo
tanto, las leves ¢n materia de marcas no deben contener listas exhaustivas de los
signos susceptibles de registro. Si el legislador da ejemplos, que lo haga a modo de
ilustracion prictica de lo que puede repistrarse, sin cardeter exhaustivo. Las posibles
limitacioncs deberian responder exclusivamente a consideraciones de orden practico,
tales como la nceesidad de disponer de un registro funcional v fa necesidad de
publicar la marca registrada.

Si nos atenemos estrictamente al principio de gue el signo debe servir para

distinguir los productos de una empresa determinada de los de otras empresas,
pueden contemplarse los siguientes tipos v categorias de signos:

i}y Palabras
Esta categoria incluye nombres de cempresas. apellidos, nombres de pila,

nombres geogrificos y toda otra palubra o conjunto de palabras, inventadas o
no, y lemas publicitarios.

H) Letrus v cifras

Puede tratarse de una o mas letras, de una o mds cifras o de cualguicr
combinucion de letras y cifras.

i1} Dispositivos

Esta categoria incluye dispositivos imaginarios, dibujos y simbolos y tumbién
representaciones bidimensionales de producios o contenedores.

iv)  Combinaciones de cualquivra de los signos indicados en los punios §), i) v iii),
incluidos los logotipas v las etiquetas.

vy Marcas en color

Esta categoria incluye palabras, dispositivos y cualquier combinacion de
palabras y dispositivos cn color, asi como combinaciones ¢n color y colores
en si.
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vi)  Signos iridimensionales

Entre las categorias tipicas de signos tndimensionales figura la forma  del
producto o su empague. Sin embargo, otros signos tridimensionales, como ta
estrella tricdspide de Mercedes, pueden servir como marcas.,

vit)  Signos audibles (muarcas sonoras)

Pucden distinguirse dos categorias tipicas de marcas sonoras, las que pueden
ser 1ranscritas en notas musicales u otros simbolos y las demis (por ejemplo, el
grito de un animal},

vill)  Marcas olfativas (marcas de olor)

Imaginemos que una empresa vende sus productos (por cjemiplo, papel de
cartas} con cierta fragancia v ¢l consumidor se acostumbra a reconocer lales
productos por su olor.

ix)  Otros signos (invisibles)

Ejemplos de estos signos son los que se reconecen por el tacto,

Como va se ha dicho. los paises pueden establecey dimites a las posibilidades de
registro por razones de orden practico. La mayoria de paises permiten unicamente ¢l
registro de signos que pueden ser representados graficamente, va que son los dnicos
yue pueden ser regisirados fisicamente v publicados ¢n un boletin de marcas a fin de
informar al piblico sobre ¢l registro de ta marca.

Yarios paises permiten el registro de marcas tridimensionales vy obligan al
solicitante a que presente va sea una representacion  bhidimensional del signo
tridimensional {dibujo. fotogralia o cualquicer otra represcentacion susceplible de ser
impresa} o una descripeién (0 ambas).  En la prdctica, sin embargo, no siempre
resulta {dcit determinar lo que estd protegido por el gsepistre de un signo
rridimensional. En Suiza. por cjemplo, la representacion bidimensional de la botella
de Coca-Cola estd registrada como una marca, pero para cumplir con fos requisitos
de atilizacion de la actual Ley de marcas de Suiza, la empresa Coca-Cola eslaria
oblipada a utilizar el dibujo bidimensional, 1al como fue registrado, en el empaque de
sus productos. Este ¢s un enfoque que no responde a las necesidades practicas de la
industria v el comercio:  es evidente que aun si se ha registrado una marca
tridimensional en forma de una representacion bidimeasional, deberfa ser protegida
en su forma tridimensional. de modo que la utilizacion de la forma tridimensional
equivalga a la utilizacion de la marca registrada. De conformidad con este
razonamicnto. la nueva Ley de marcas de Suiza entré en vigor en la primavera de
1993, En ¢l Reino Unido. donde el registro de 1a botella de Coca-Cola fue dencgado.
¢s probable que cambie también la practica con la nueva Ley de marcas que se estd
preparando actualmente de conformidad con la Directiva del Consejo de 21 de
diciembre de 1988 relativa a Ja aproximacion de las legislaciones de Jos Estados
micmbros ecn materia de marcas («la Directiva de Armonizacion de las Comunidades
Europeas»), que prevé ¢l registro de signos tridimensionales.

En materia de signos audibles se plantea un problema semejante.  Si bien es
posible registrar una sccuencia de notas como una marca de tipe dispositivo, tal
registro ne suele conferir proteccidn a las frases musicales asi expresadas. Lo que se
profege es la secuencia de notas, Lal como fueron registradas, contra la utilizacion de
dispositivos similares.  Sin embargo. es obvio gue las marcas sonoras pueden servir
de marca y los Estados Unidos de América, por cjemplo, autorizan el registro de
marcas sonoras.  Concretamente, esio significa que debe prabarse el sonide y
presentarse la cinta a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para su
regisiro.
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Los Estados Unidos de América es el inico pais que reconocio, en una decision
reciente, ta posibilidad de registrar una marca olfativa {una fragancia floral que
recuerda ¢l perfume de las flores de fanchipdn para hilo de coser ¢ hilo de bordar -
TTAB 1990).

2,2 Sipnos distintivos

Ya hemos visto que la marca sirve para distinguir los productos de una empresa
de los de otras empresas, asi que para que un signo cumpla la funcion de marca. debe
tener un caracter distintivo.  Si un signo carece de cardcter distintivo no puede
avudar al consumidor a identificar los productos de su cleccion.  Por ejemplo. la
palabra inglesa «apples (manzana) o la representacién de una manzana no puede ser
registrada para las manzanas en si, sin cmbargo tiene un cardcter altamente distintivo
para los ordenadores. Ello demuestra que ¢l cardcter distintivo debe ser evaluado en
funcion de Tos productos a gque se aplique la marca.

Fl que una marca posea un cardcter distintivo o no depende de la percepcidn de
los consumidores o. al menos. de las personas a las que estd destinado el signo. Sin
ecmbargo, con frecuencia ocurre que fos signos no han sido utilizados antes de la
presentiacion de una solicitud de registro, de modo que el dnico interrogante es si el
signo en cuestion permite distinguir los productos que lo ostentan.

En pocas palabras, un signo permite distinguir los producios que lo ostenan
criaridao las personas a quienes estid destinado lo perciben como un signo que identifica
oy producios que tienen una procedencia comercial particular o cuando puede ser
perethidido de ese modo.

El cardcter distintivo de un signo no es un factor absolute ¢ invariable. Se trata
de un conceplo puramente circunstancial.  Segin las medidas adoptadas por ¢l
usunariv del signo o por tercervs, puede ser adquiride o ampliado, e incluso
desaparccer.  Es preciso tencr en cuenta circunstancias como la utilizacidn
(posiblemente prolongada ¢ intensiva) del signo cuando e} repistrador opina que el
sipno no tiene ¢l cardcter distintivo necesario, s decir, si considera que carece de
cardcier distintivo inherente.

Existen, por supuesto, distintos grados de cardeter distintivo, y la cuestion
consiste en determinar la medida en que un signo debe ser distintivo para poder ser
registrado, independientemente de su posible utilizacidn, A este respecto, suele
hacerse una distincion entre ciertas categorias tipicas de marcas,

12
1
—

Las denominadas marcas de fantasia o forjadas, que carecen de significado.
Un ejemplo famoso de esta categoria allamente distintiva es la marca
KODAK.

Quizd estas marcas no sean las preferidas de los  especialistas  en
comercializacion, dado que para dartas a conocer a los consumidores
requicren inversiones considerables en materia de publicidad.  Sin embargo,
estas marcas gozan en s{ de una sélida proteccion juridica.

2.2.2  Las palabras dcl lenguaje corriente también pucden ser altamente distintivas si
comunican un sentido que es arbitrario en relacidn con los productos a que se
aplican. Lo mismo ocurre con los dispositivos correspondientes. Ejemplos de
ctlo son la famosa marca de ciparrillos CAMEL (y la igualmente famosa
marca de¢ tipo dispositivo} y la marca de ordenadores antes mencionada
APPLE (tanto la palabra como el dispositivo).

Como es evidente, las palabras CAMEL y APPLE no son inventadas, y sin
cmbargo tienen un cardcter altamenie distintivo para los productos en
cuestion.
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A los especialistas en comercializacion les sucken gustar los nombres que, de
algiin modo, gencran en la mente del consumidor una asociacion positive con
el producto. Por lo tanto. tiender a clegir 1érminos mds o menos descriptivos.
Si el signo es exclusivamente descriptivo, carece de cardcter distintivo y no
puede. en si, ser repistrado como una marca (véase el Capituto 3). Sin
embargo. no todos los signos que estan desprovistos de significado o que son
utilizados arbitrariamente carccen necesariamente de  cardeter  distintivo:
exisle una categoria intermedia de signos que. sin ser verdaderamente
descriptivos, sugieren, por asociacion de ideas. los productos ¢n guce son
aplicados, asi como la naturalera. la calidad. la procedencia y toda otra
caracteristica de estos productos.  Estos signos son susceptibles de ser
registrados. En la practica. fa cuestion fundamental consiste en determinar s
una marca sugiere o describe los productes indicados en la solicitud.  Esta
cuestion debe ser evaluada a la luz del derecho nacional, la jurisprudencia del
pais y todas las circunstancias concurrentes. Si el registrador tiene una duda o
estd convencido de que el términe ticne un cardcter descriptivo en lugar de
sugestive, debe determinar si ¢l término va ha sido utilizado por ci solicitante
vy en qué medida. Por regla general, puede decirse que un término descriptivo
tiene cardcter distintivo para los productos en cuestidn si ha adguirido un
significado secundario. es decir. §1 las personas a las que estd destinado
consideran que indica que los productos para ios cuales se utiliza proceden de
una fuente comercial determinada.

En caso de duda en cuanto al cardcter descriptivo o sugestive del 1érmino, el
misma hecho de que la marca ha sido utilizada en el comercio durante un
periodo determinado puede ser suficiente para que ¢l término sea registrado,

Sin embargo, cuanto mas descriptivo es el término. mds dificil resulta
comprobar que ha adquiride un significade secundario y. por consiguiente.
requerira que un porcentaje mavor de consumidores conozca esta marca.



CAPITULO 3

SIGNOS QUE NO PUEDEN
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CAPITULO 3

SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS
(CUYO REGISTRO ESTA EXCLUIDO)

3.1 Falta de caricter distintive

Si un signo no tiene cardeter distintivo, no puede funcionar como una marca y su
registro debe ser denegado. Como este ¢s un motivo de denegacion de registro, el
solicitante no ticne normalmente necesidad de demostrar el cardcter distintivo.
Corresponde al registrador demostrar la falta de caracter distintivo y, en caso de
duda, la marea debe ser repistrada. Algunas Icyes de marcas, tal como la Ley de
marcas de 1938 del Reino Unido (y las leyes de los paises que han seguido el modelo
britdnico) estipulan que corresponde al solicitante demostrar que su marca debe ser
registrada. Sin cmbargo, esta prictica puede ser considerada rigurosa y a veces
impide que se registren marcas demostrablemente aptas para distinguir los productos
de su titular. Y, sin embargo. tal como se desprende del Articulo 3 de la Directiva de
Armonizacién de la Comunidad Europea y de la Ley tipo, hoy dia se tiende
manificstamente a considerar la falta de caracter distintive como un motivo dc
denegacién de registro de una marca.

. Cudles son los criterios que rigen la denegacién de registro por falta de cardcier
distintivo?

3.1.1 Terminos genéricos

Un signo es genérico cuando define ia categoria o tipo a que pertenecen
determinados productos. Es esencial para el comercio y también para los
consumidores que nadie esté autorizado a monopolizar un término genérico.

Un término genérico pucde ser. por ejemplo, la palabra «mueble» (para
muebles en general, y también para mesas, sillas, etc.) y la palabra «silla»
{para sillas}, Otros ejemplos pueden ser las palabras «bebidas», «café» y
«café instantdneo», lo que demuestra la existencia de categorfas y grupos de
productos mds amplios y mds estrechos, cuyo denominador comun es que ¢l
término utilizado sistematicamente para describir los productos es un
término genérico.

Estos signos carecen por completo de cardcter distintivo, y algunas
jurisdicciones consideran que adn si son utilizados regularmente y han
adquirido un significado secundario no pueden ser registrados pues, habida
cucata de la necesidad primordial de que los comerciantes puedan
utilizarlos, no pueden ser monopolizados. Por esta razén. la Alta Corte do
Delhi (India) denegé en 1972 el registro de la marca JANTA dado que en
hindi la palabra significa «barato».

312  Signos descriptivos

Los signos descriptivos son aquellos que sirven para indicar el tipo, la cali-
dad, la destinacién prevista, e! valor, el lugar de origen, la época de produc-
cién o cualquier otra caracteristica de los productos en los cuales sc ticne la
intencion de utilizar ¢] signo o en los cuales es efectivamente utilizado.
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En la prictica. lo mas dificil ¢s determinar sioun signo tliene cardcter
distintivo en lugar de descriptivo. por lo gue esta cueslion merece ser
examinada con mavor detentmicnto.

En consonancia con esta definicion del signo distintive, la prueba que se
aplique debe determinar la posibilidad de que los consumidores considercn
un signo como una referencia @l origen del producto (signo distintive), a las
caracteristicas del producto o al arigen geografico del producto (signo
descriptive).  El término «consumidors se utiliza en este case como una
abreviacion que designa los grupos pertinentes que han de considerarse en
cada caso, a saber las personas a guienes esta destinado el signo (v, en
algunos casos, también las demads personas a las gue llega el sipno).

Otra prucha utilizada en alpunas jurisdicciones permite determinar si existe
un interdés legitimo, por parte de otros comerciantes, cn utilizar ¢l (érmino
lealmente. Incluso si existen otros términos. os decir, incluso si el 1érmine
no es gendrico, el registrador puede considerar desleal conceder al solicstante
un menapelio. Con frecuencia, esty prueba conduce a los mismos resultados
que la prueba antes mencionada para determinar ¢l modo en gue Jos
consumidores entienden el término.  Sin embargo. incluso cuande no es
probable que los consumidores — o por lo menos una mavoria de ellos -
consideren ¢l término como una simple referencia a fas caracteristicas de los
productos, el registrador puede considerar que debe mantener el término
dispenible para otros comerciantes gue quisieran utilizarlo leatmente, Esta
prictica, adin vigente en Alemania. ¢l Reino Unido y muchos otros paises,
dificulla innecesariamente el registro Jde una nueva marca.  Ello es ms
patente a1 medida que se hace dificld encontrar una marca apropiada
susceptible de ser protegida para su utilizacidon en un nuevo producto,
debido a tos maltiples derechos anteriores va inscritos en los registros de los
paises del mundo entero. Por esta razon. resulta interesantc ver que el
Libro Blanco del Gobierno det Reino Uinido. - publicado en septiembre de
1990 que deseribe fas principates caracteristicas de la nueva ley de marcas
propuesta. afirma que el Guobierno ticne la intencidon de aprovechar fa
oportunidad que ofrece la nueva ley para aclarar la situaciosn. de modo que
toda marca cuyo cardcter distintivo sca demostrado serd considerada en
adelante como distintiva en derecho y, por lo tanto, susceptible de regisiro,
El Libro Blanco afirma también gque si ¢l piblico llega a asociar claramente
una patabra. mediante su utilizacidn, con los productos de un comerciante
determinado, ningin competidor podrd utilizar lealmente dicha palabra
como una marca.

Huelpa decir que al competidor no se le prohibird que haga uso bona fide de
la palabra {por ejemplo, para describir sus productos o <l lugar en quc
fueron eclaborados - véase 6.3, infra), y 1a ley seguird permitiendo tal
utilizacion.  Sin embargo, ¢l regisirador britdnico no podra rechazar en
adelante, una solicitud de repistro de la marca AEROPUERTO. por
gjemplo, para bebidas alcohdlicas, basindose ¢n que ¢l acropuerio es un
lugar donde comiinmente se venden tales productos.  Sirvase remitirse
también ¢n este caso a la pregunta 87 (parrafo 10.3.1, infra).

Por lo tanto, el hecho de gue existan olros comerciantes con un verdadero
interés en utilizar lealmente un términe puede ser invocade como un
clemento adicional en el momento crucial de determinar la medida en que
los consumidores considerardn ¢l sipno como una referencia al origen o
como una referencia a las caracteristicas de los productos. 8Sin embargo, este
elemento no deberia servir para justificar por si solo una decision de
denegacion de registre de un términe cuando no es manifiesta la
probabilidad de que los consumidores lo consideren como un término
descriptivo.
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;Considera usted que las siguicntes palabras ticnen un cardecter distintivo o
descriptivo para los productos en cuesticn?

Pl. FRUMATE Una bebida preparada a partir de una
mezela de jugo de frutas v jugo de tomate.

P2. PARLOGRAFO Aparato de grabacidn sonora

P3. MUTEL Establo movil para vacas

P4. RAPIDARROZ Platos precocidos

Ps. TOMA PELO Lazos para cabello

P6. LINEA SUAVE Toallas higiénicas

P7. ENGA ALLAMAS Extintores para el fuego

P8. LA LUCIERNAGA Lamparas cléctricas

P9. SUPERY EXTRA Una amplia gama de procluctos
P10. TAPA DE ORO Whisky

Pl1l. BRIYATODO Esponjillas abrasivas

P12. POLVO REGYO Productos para la limpieza

(Considera usted que los siguientes dispositivos ticnen cardcter distintivo o
descriptivo para los productos en cuestion?

N’

P13, Pl4.
«Cochecitos para nifoes» (cl.18) Libros (cl.16)

3.1.3  Otros signos desprovistos de cardcter distintivo

Los signos pueden carecer de cardcter distintivo por otras razones. Este es
¢l caso de un dispositivo que, debido a su simplicidad o a su cardcter
puramente ilustrativo v ornamental, no es percibido en absoluto por el
consumidor como un signo que indica el origen del producto, sino
simplemente como un elemento ilustrativo del cmpaque de los producios
gue se le ofrecen.
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3.1.31

Como calificaria usted los siguientes dispositivos?

K>®PQ R0
Btireda
Afvevoe
fomoo?oe
P15. Pis6.
Bebidas Papel de empapelur

P17.

Behidus elaboradas a partir de frutas: jugos de fritas

Otro cjemplo (por lo que se refiere a los signos compuestos de palabras)
serfa un lema publicitario relativamente largo para recomendar productos al
consumidor qgue, aun reproducido en el cmpaque. rtesulta demasiado
complejo para que los consumidores lo perciban como una referencia al
origen del producto.

En la practica, las autoridades tienen que examinar otros casos tipicos quc,
seglin muchas legislaciones, figuran cxpresamente entre Jos motivos de
denepacién de registro, estos casos serdn tratados mds adelante.

Referencia al origen geogratico

Las referencias al origen geografico (al contrario del origen de los productos
en el sentido de la funcion de indicacion de procedencia). bdsicamente
desprovistas de cardcter distintivo, suscitan en la mente del consumidor una
asociacion con el nombre geogrifico, indicado como el lugar de fabricacién
de los productos en cuestién o de los elementos utilizados ¢n su elaboracion,
o - seghn las circunstancias concrelas — con cierlas caracteristicas de los
productos imputables a su origen.

Para poder suscitar 1ai asociacién en la mente del consumidor, éste debe
conocer de antemano la ubicacion geogrifica indicada, al menos en cierta
medida. Por lo tanto, los signos que evocan lugarcs pricticamente
desconocidas tienen un caricter distintivo. Las rcferencias a regiones donde
no eabc imaginar que los productos cn cuestion sean fabricados tienen
también cardcter distintivo,
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JRegistraria usted las siguientes marcas para los productos indicados?

PI8. SAMARA gafletay

P19. T1iAl veda

P20. ARTICO hehricanre para motores
P21. NUDE ELLIE HION

Incluse 1 el consumidor conoce una repion peogréfica, el signo que ia
evoque puede tener o adquirir cardcter distintivo si no existe otro fabricante
o comerciante en el mismo carmpo de actividad ni fa posibilidad de que en el

futuro Heguen competidores a dicha region.

P22. Registraria wsted del nombre SIMLA (la capital de Himachal-
Pradesh en la India) para cigarriflos ante fa evidencia de que
Simla no Hegard nunca a ser un centro de produccion de tabaco?

P2Y. [V qué diria del nonthre SAMOS para ordenadores?

Es posible también llegar a asociar, gracias a una utilizacion prolongada v
reiterada. una denominacién peoprifica con una empresa determinada a tal

punto que se convierta en una masca distintiva para los productos de tal

empresa, aun si ya existen competidores o si surgieran mas adelante,

Considera usted que el sigoiente nombre de una localidad alemana v dos

localidades estadounidenses tiene caracter distintivo?

P24. HOECHST para productos quimicos v farmacénticos

Solamente una parte del signo presentado para su repistro puede indicar un
oripen geogrifico. Por cjempio: ASIAN DREAM (Sueiio de Asia).

Un

sipno de este tipo no se reficre ya simplemente al origen del producto, por lo
tanto tiene un cardcter distintivo.  Sin embargo, es posible que los
consumidores adn consideren gque un productio vendido con la marca ASIAN
DREAM procede de Asia, en cuye caso el signo seria engafioso si esto no

fuera cierto. Esta cuestidn sera tratada mads adelante (véase 3.2.1.2. infra).

3.1.3.2 Letras. cifras v figuras geométricas bdsicas

Normalmente, se considera que estos signos no tienen cardcter distintivo y,
por lo tanlo, no son susceptibles de registro, Ciertas leyes de marcas {como
la Ley alemana) inctuso los excluyen expresamente del registro o los aceptan
a condicion de que tengan por lo menos tres letras y/o cifras combinadas o,

si se trata de letras, que la secuencia sca ficil de pronunciar,

Cierto es gue los consumidores no suclen considerar las letras, las cifras o las

figuras geométricas simples come clementos gue indican el origen del
producto. Sin embargo. las lefras. las cifras y sus combinaciones pueden
adyuirir un cardcter distintivo mediante fa utilizacién y. como va se dijo, el
denominado interés legitimo quc tienen otros comerciantes en utilizarlos

lcalmente no deberia constituir un motive de denegacion de la solicitud de

repistro.
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(Considera usted que los siguientes signos ticnen cardcter distintivo para los
productos indicados?

P25. 4711 Perfume

P26. FORMULA 34 Preparaciones farmacéuticas
P27. IBM Equipos de oficina

P28. GAM Vehiculos automaotores

Ademas. incluso cuando no son utilizadas, las fetras v las cifras pueden ser
registradas si figuran en una solicitud relativa a un dispositive extravaganie.

P29, ,Considera usted que los sipuientes signos  tienen  cardcier
distintive?

7 @
\G &I

Texiiles por pieza

P30. ,Regisiraria usted el siguiente signo para plumas y ldpices?

'I

Pleanas v ldpices

3.1.33 Términos extranjeros y transliteraciones

Supongamos, por ejemplo, la utilizacién ¢n India ¢ en Sri Lanka de una
marca escrita en tailandés, la utilizacién de caracteres chinos en Suiza. de
caracteres cingaleses en los Estados Unidos de América o de caracteres
japoneses (Katakan, Kandi) ¢n cualquier pais salvo en Japon.
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Para vl consumidor promedio. estas marcas suelen ser simplemente figuras
de fantasia.

Por consiguicnte, tienen en principio cardcter distintivo, salvo cuando el
signo no liene mds que un efecto ornamental, segdn su presentacion grafica,

Como estas marcas tienen cardcter distintivo, pueden. en principio. ser
registradas.  Sin embargo. ¢l registrador puede solicitar la traduccion {una
descripeion de su significado) en {a lengua escrita de su pais. Esta es la
practica en Suiza. En Tailandia. cuando la solicitud comporta stgnos escritos
en una jengua extranjera (en la practica, se trata principalmente de
caracteres romanos), éstos tienen que ser transhiterados y, en lo posible.
traducidos.

El registrador puede examinar, ¢n funcién de la prdctica local, las marcas

eseritas ¢n una lengua extranjera, aplicando a la traduccion de las marcas los
criterios que. de modo general, permitaa apreciar ef «caricter descriptivas,

De las siguivntes marcas, ;cudles tendrian cardcter distintive ¢n su pais?

P3l. KIKU para perfume (KIKU es una transliteracion
de lu patabra juponesa para crisantemao)

P32. para articulos de cuero tla transliteracion de este cardcter japonés
ey «(fun», que significa «ejércitor),

Articulos de cuero

La aplicacién de principios estrictos puede justificarse para la escritura china
en ¢l Reino Unido. por ejemplo (donde existe una minoria considerable de
ciudadanos chinos) y, en general, en muchos paises asidticos.

Por lo que se refiere a otras escrituras extranjeras, como la japonesa y la
tailandesa, fuera de los paises en que son utilizadas, o por fo menos fuera de
Asia, cabria aplicar principios menos estrictos..

P33. SHINGAR es la transiiteracion de una palabra hindi o
urdu que significa «decoraciéns.  ;Este
término  puede ser registrudo para un
perfume?
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P3.  La sransliteracion del cardcter juponds ilustrado s « Fusen Usagi~,
gue significa «conejo globos. Est marca puede ser regntrada
para juguetes en la ol 287

AO
7-EUoYx-

Otra aspecta que suele pasarse por alto. pero que cabria determinar, os <3 el
titular de una marca que cxticnde sus actividades comerciales o paises
extranjeros donde se utiliza una escritura jocal distinta, (como en Cirecia)
estd obligado a transliterar su marca a la cscritura correspondienie.

La respuesta deberia ser manifestamente afirmativa, porgque de ofro modo
los consumidores no podrian pronunciar v comprender la marca.

De modo general, es aconsejable cmplear también, por razoncs de
comercializacion v de proteccion de las mareas, la eseritura originalmente
utilizada por vl titular de la marca en su propio pais. En un gran nimero de
cusos, se tratard de la escritura romana v a menudo las palabras inplesas
seran reconucidas como tal en los paises que ntilizan sistemas de escritura
distintos, dado gue cn ¢l mundo entero abundan las palabras eseritas en
caracteres romanoes que ticnen una connofacion ingtesa.  Sin embargo.
existen naturalmente muchas otras fenguas en Europa, como el francés, el
aleman. el italiano v el espanol. que utilizan caracieres romanos.

l.0s colores

La utilizacion de palabras yv/o dispositives en color o en combinacion con
colores suele acentuar ¢l cardcter distintivo de estas palabras o dispositivos.
Par consiguiente, es mas facil registrar los signos que reivindican los colores
indicados © descritos en la solicitud. l.a primera marca rtegistrada cn el
Reino Unido en 1876 (y que adn figura en ¢l registro) fue un tridnpule (una
figura geoméirica elemental) de color rojo.  Sin embargo. en este caso, la
protcecién se limita en principio a los colores en gue la marca ostd
registrada.  Los signos que se considerara susceptibles de crear confusion
respecto de la marca registrada, si ésta fuera en blancoe y negro, pueden por
lo tanto ser excluidos del ambito de proteccidén. dade que se han utilizado
colores distinios. Como los signos registrados en blanco y negro estdn
protegidos conltra el registro y la utilizacién de signos similares susceptibles
de crear confusién. independientemente del color utilizado y como los
titulares del registro de estos signos normalmenie pueden utilizarlos en
cualguier color de su eleccidn, la practica habitual consiste en no registrar
signos en color. Sin embargo, un color determinado o una combinacidn
determinada de colores puede constituir un clemento importante de la marca
de producto yue es constantemente utilizada por su titular, y por
consiguiente, susceptible de ser imitada por competidores. Ello demuestra
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que el titular de una marca puede tener un verdadero interés cn registrar su
marca con los colores distintivos en que sucle utilizarse, incluso cuando la
marca ¢s fo suficientemente distinliva como para ser registrada en blanco y
negro. A fin de eliminar el riesgo antes mencionado de una limitacidn del
dmbito de proteccidon conferido por una marca de este tipo, el titular de la
marca pucde registrarla tanto en blanco y negro como en los colores
efectivamente utilizados.

Los signos que consisten exclusivamente ¢n combinaciones de colores
pueden ser rcgistrados como marcas de productos. Estos figuran en la lista
de ejemplos de signos susceptibles de ser registrados. citados en ¢l Articulo
1.2) de la Ley tipo. Segn la practica de los distintos paises, estos signos son
considerados como intrinsccamente distintivos o - mds probablemente -
come esencialmente descriptivos con la posthilidad de adquirir un cardcter
distintivo mediante su utilizacién,

Cabe también preguntarse si los colores en si pueden ser registrados como
marcas. En una decision del 23 de marzo de 1988, la Oficina de Marcas del
Reine Unide rechazd una solicitud de registro del «color verde claro tal
como estaba representade en la solicitud, aplicado a la superficie de una
pastilla», porquc en ¢l case e¢n cuestién la marca no habia perdido su
significade primario de simple color decorativo y atn no habia adquirido el
cardcter de una marca (el color era utilizado para los medicamentos
vendidos con la marca nominal TAGAMED). La Oficina reconocid. sin
embargo. que un color tinico, gue revestia la totalidad de la superficie de un
producto, podia constituir una marca. No cabe duda de que es preciso hacer
una distincidén entre los denominados colores basicos que. en vista de su
limitado nimero. deben permanecer a disposicion de todoes, y un matiz bicn
definido de un color determinado. Los matices particulares (como el verde
claro en el caso mencionado)} pueden ser considerados como susceptibles de
registro sin necesidad de comprobar su utilizacidn {(tal cs la practica c¢n
Francia). Si el matiz estd bien definido, deberia ser susceptible de registro
como marca a condicidn de ser utilizada y de haber adquirido un cardcter
distintivo.

Nombres v apellidos

Los nombres de empresas y los nombres comereiales pueden ser registrados,
salve cuando son engafiosos o carecen de cardcter distintivo.

P35,  ;Regisiraria usied el nombre IMPORT, EXPORT LTD?

Los apellidos comunes no suelen ser susceptibles de registro, dado que no
tienen cardcter distintivo. En cuanto a los apellidos menos comunes. es
importante determinar si la gran mayoria de consumidores daria al apellido
en cueslién otro significado en el lenguaje corriente. Si este es el caso, el
signo cs susceptibie de ser registrado a condicién de que el significade en
cuestion no describa los productos a los que sc ha de aplicar la marca.

P36. La palabra inglesa «plum» (ciruela) corresponde a la vez a un
apellido corriente v al nombre de una fruta, v «Judyv» es un
nombre de mujer ;Considera usted que la marca JUDY PLUM
tiene cardcter distintivo para jovas?

Sin embargo, incluso para los apellidos menos comunes, la legislacion del
Reino Unido prevé una prictica de registro muy estricta.  Por ejemplo, se
rechaza el registro de los signos que aparecen varias veces como apellidos en
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el dircctoria teletonico de Londres, asi como en Hong Kong., donde los
consumidores no suelen entender los caracteres romanos.  La prdctica
vigente de la Oficina de Marcas del Reino Unido Tue publicuda en ol
Trademark Journal N° 5525 del 1 de agosto de 1984, De conformidad con la
prictica (nucva y mas flexible), los apellidos que noe aparecen mas de 50
veces en cualyuier directorio telefénico pertinente v que ticoen otro
significado bien conocido pueden ser inscritos en la Parte A del registro.
Los apellidos que no aparceen mids de 100 veces ¢n cualguier directorio
telefdnico pertinente v que tienen otro significado bien conocido pucden ser
inscritos en la Parte B del registro. De conformidad con la prictica britdnica
tradicional, las marcas pueden ser registradas en la Parte A sitienen un
cardeter intrinsicamente distintive:  para ser inscritas en la Parte B, es
suficiente con que la marca permita distinguir los productos.  Esta es
precisatmente la condicion eaunciada ca ¢l presente manual v en la Ley tipo
para guc una marca sea suflicicntemente dislintiva y. por consiguicnte,
susceptible de ser registrada (en cualquier registro de marcas). Sin embargo.
cabe scialar que el Reino Unido ticne la intencidn de abandonar la
distincion entre la Parte A v la Parte B del registro (tal como se ununcié en
et Libro Blanco) v de adoptar ¢l criterio utilizado hasta la fecha como
condicién de repistro en ta Parte B, como criterio general para determinar el
caracter distintivo.  Un apellido muy poco habitual gue no tenga otre
significado puede ser registrado en la Parte A st no aparcce mas de cinco
veces en el directorio telefénico de Londres, o mas de 15 veces en cualquier
directorio extranjero pertinente. Para la Parte B. Jos limites serin de 15 v 30
veces, respectivamente. En generall los apellidos muy poco habituales pero
muy conocidos no podrin ser registrados en la Parte A, dado que su
signhificado comin serd et de un apellido.

Los apellidos cuva frecuencia excede los limites mencionados pueden ser
registrudos a condicidn de gue se compruche su cardeter distintivo.

En 1989, |2 prictica de la Oficina de Registros de Hong Kong tue adaptada a
cstos criterios. Los directorios «pertinentes» son los de Hong Kong.
Londres, Manhattan, Queens, Los Angeles, Paris, Roma vy Berlin {a veces
también ¢l de Tokyo).

La prictica de la Oficina Succa ¢s atn mds restrictiva.  El registro de un
apellido cs rechazado por principio. incluso si la persona gue lleva el
apellido co cuestion da su autorizacion.

P37.  Qué piensa usted d¢ esta marca wilizada para un jabon?  La
sitnacion seria disiinta si fa marca fuera wtifizadu para awros
productos?

&~
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La utilivacion de la firma de una persona forma parte de los casos
mencionados expresamente en la Ley de marcas del Reino Unido v en las
legislaciones que se basan en cllu. Sin embargo. la firma, que anteriormente
desempend un papel importanie. se emplea hoy rara vez porque ha perdido
su atractivo, Las téenicas modernas de comercializacion prefieren lopotipos
de curdcter distintivo para las marcas importantes porque permite a los
consumidores memorizar ¥ reconocer mejor la marca.

3.2 Dencgacién de registro por otros motivos - interés publico

Cardcter engafoso

Las marcas que son susceplibles de engafiar al publico en cuanto a la
naturaiezi, Ja calidad o cualguier otra caracteristica de los productos o su
origen geogrifico no pueden ser registradas, en aras del interds piblico.

En este caso, ls marca debe presentar un cardcler engaioso  intrinseco
cuando se asocia a los productos yue estd destinada a identificar. Conviene
establecer claramente una distincion entre esta nocidn v el riesgo de crear
confusién en la mente del consumidor mediante la utilizacion de mareas
wdénticas o simifares para productos idénticos o similares.

Cierto es que las marcas que sen producto de la imaginacion o ks marcas
gue lienen un significado arbitrario para los productos propucestos na pucden
ser engafdosas. Y. sin embargo. las marcas que ticnen un sigaificado
deseriptivo, aungue apenas cvoguen o sugieran el producto - v por lo tanto
sun distintivas - pueden tambi¢n ser engafiosas, Por consiguicnlce, ¢s preciso
examinar tiules marcas desde dos dingulos:  en primer lugar. deben ser
distintivas v. en sepundo lugar, no deben ser engafiosas.

En general, puede decirse que entre mads descriptiva es una marca. as
facitmenie copanard al consumidor si no se utiliza para identificar los
productios con fas caracteristicas deseritas. Veamos, por ejemplo, ¢l caso de
la marca ORLANA. utilizada para prendas de vestir,. La marca es
totalinente descriptiva para los productos fabricados enteramente con lana,
Tiene también un cardcter distintive para los productos gue no estadn
fabricados con lana, pero claramente engaioso.

P38, S/ los productos vendidos con o marca ORILANA fueran
fubricadaos con un (0% de lana v un 90% de fibray sintéticas, ;la
situacion seriu distinta?

P39, Qué opina wusted de la siguicnte marca wtilizada para «grasas
cennestihles» (la rransliteracion de la escriturag drabe es «almarais,
gue carece de significada)?

ALMARA/I

Grasas comestihles
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PA0.  Se soliciia el registro de esta mared para «quesos, fievos v feches
en fa ol 29,

Pal.  COhserva usted alguna diferencia enire las dos marcas siguienies,
que son objeto de una soficitud de registro pare una bebida
alcohdlica?

RED HEART LIGHT HEART

En pencral, ¢l hecho de que una marca cngafosa hava adquirido cardecler
distintivo no es motive para permilir gue sea registrada. Sin embargo, en
ciertos casos excepeionales, uni marca puede perder su caricier cngafoso
como consccucncia de una utilizacion prolengada y a gran escala.  Un
ejemplo de este tipo de situacion es ln marea estadounidense WOOLRIDGE
(«wool» significa «lana»), que fue objeto de una solicitud de repistro (con la
representacion grifica de una oveja) para toda una gama de prendas de
vestir que no estaban tolalmente  ni siguiera parcialmente - fabricadas con
lana, Lo solioiud de registro fue depegada por el examinador por
considerar que la marca en vuestion cra cngafosa, pero la Junta de
Apclaciones en materia de Marcas revocd la decisidon por Jos siguientes
mativos: la marca del solicitante estaba en use desde por los menos 1891 ¥
habia sido registrada para prendas de vestir de lana en 1949 La lunta
considerd que las pruebas aportadas por ¢l solicitante del reconocimiento de
esla marca por los consumidores v la profesion demostraban gue la marca
WOOLRIDGE identificaba al solicitanie v que habia desaparecido ¢n gran
medida todo cardcter descriptivo o engafeso que el término pudiera tener en
e! momento de su adopcidn, pues ¢ste habia adquirido un verdadero valor de
marca debido a su larga y amplia utilizacién por parte del solicitante
{decision de 19893,

Referencia al origen geogrifico

Los signos que describen o indican ¢l origen geogréfico véase L3 supra,
son falsos para los productos que no proceden de la repidn descrita o
indicada. En lales casos. el consumidor serd engafado st la referencia al
origen geografico tiene connulaciones incorrectas para cl.

especialmente cierto cuando la region o la tocalidad tiene cicrto prestigio.
«Champagnes v «Swiss Chocolate» son cjemplos muy conocidos de este tipo
de sipnos.

En la prictica, tales casos de referencia directa al origen geogrifico son
relativamente raros, Las alusiones al ongen geografico son mas frecuentes,
pcro plantcan mds dificultades. La referencia a una conocida montaifia suiza
para chocolates seria enganosa para Jos consumidores, asi como unu marca
figurativa que consistiera en un paisaje alpino tipico.
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Inclusu la utilizacion de palabras extranjeras puede, en ciertas circunstancias,
ser enganosa sin necesidad de referirse a un origen geogrifico determinado.
El mismo hecho de que una palubra proceda manifiestamente de un idioma
extranjero deteeminado puede dar a los consumidores la iinpresion de que el
producte procede del pais en gque se habla dicho idioma. Por consiguiente,
los consumidores serdn engafiados si ¢l pais en cuestidn es conocido por los
productos en cuestién..

P42, Considera usted que la marca SWISS FLAG (bandera suiza}
puede ser regisirada para relojes de pulsera?

P43. Lo palabra alemana SPITZHACKE significa «picahielo».  Se
presemta wha solicitud de registro de este término para vine,  JSe
trata de un érming a) distintivo o b) engaioso? Si se trata de wn
térming enganoso, ;qué puede hacerse al respecto?

/a Sitnacion serfa distinta s ef solicitante residiera en Alemania?

Sin embargo, conviene tener presente gue el inglés no solo es hablado en
muchos paises del mundo sino que también es el idioma internacional de la
comercializacion en ¢l mundo moderno, por lo que muchas marcas utilizan el
inglés independientemente del origen geogriafico de los productos que
identifican, hecho del gue los consumidores suelen ser conscicntes.

Engano parcial

Ya hemos visto que la cuestion de saber si una marca s intrinsccamente
engafosa o no debe ser examinada a la luz de los productos indicados en la
solicitud de registro.  Por lo tanto, una solicitud puede ser distintiva para
algunos productos o descripliva o cngafosa para ofros. scgun la lista de
productos que se presente.  En tales casos, el examinador debe exigir al
solicitante que limite la lista de productos. En ciertos paises, si vl solicitante
s¢ nicga a fimitar la lista de productos, ¢l examinador rechaza la totalidad de
la solicitud. En otros paises. solo aceptard fa solicitud relativa a los
productos para los cuales, en su opinion, la marca no tiene cardcter ¢oganoso
y la recharzard para los demds. Esta es la solucidn que se recomicnda, ya que
no existe motivo alguno para rechazar una solicitud de registro de marca por
lo gue se relicre a los productos para los cuales Ia marca no ey descriptiva ni
enganosa.

Pa4. [ Qué oping usted de esta solicitud para <hilos» (¢l 23)?

2%

Lalserel

NATURAL BLEND
Hilos (cl 23)
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P45, La etigueta de wie marca incluve la palabra «mantequitlas. Se
presente wuna soliciiud de regisiro para «productos icteos - (ol
291 Puede aeeptarse esta soficitud?

P46,  Se presenta una solicitud de registro de una marca en la que esidn
representadas unas mitades de duraznos v la palabra «duraznoss.
K solicitante puede retvindicar la proveccidn de fa marca para
«frutas en conservi»?

Signos corntrarios a la moral o al orden piblico

Las leves de marcas suelen dencgar el registro de signos contrarios a la
maral o al orden pdblico. Ta Ley tipo excluye también el registro de una
marca por esta razén en su Articulo 5.13e) y menciona las imdpences obscenas
y tos emblemas de las autoridades publicas o de partidos politicos prohibidos
comoe ejemplos,

iAceptaria usted fas salicitudes de registro presentadas para los sigoientes
términos?

P47, HALLELUJAI para prendas de vestir de mujer

P48. OM VINAYAKA para alcanfor refinado (OM es una palubra
saerdda  de la oreligion hinde, v VINAYAKA  designa una
divinidad hindit ).

Signos cuva utilizacion esta reservada parg el Pstade, las instituciones
piiblicas o las organizaciones internacionales

Un pais sucle proteger su bandera nacional. su nombre oficial y los nombres
de instituciones oficiales en interés propio. Ademis, de conformidad con el
Articulo 6rer del Convenie de Paris, los paises estin obligados a proteger los
signos comunicados por woiros paises micmbros vy las  organizaciones
internacionales intergubernzmentales (comao la Cruz Roja).
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CAPITULO 4

EL REGISTRO DE MARCAS

4.1 ;Quién puede presentar una solicitud de registro de una marca?

En general. cualquier persona gue tiene la intencion de utilizar una marca o de
permitir su utilizacion por parte de terceros puede presentar una solicitud de registro
de la marca. Puede tratarse de una persona fisica o de una persona juridica, incluso
de un cértel.

Las leyes de algunos paises estipulan que el solicitante debe ejercer una
actividad comercial en relacién con los productos para cuya marca ha solicitado
proteccion.  No obstante, se ha observado una tendencia a prescindir de esta
exipencia. Esto es cierto ¢n Europa, como consecuencia de la propucsta de crear una
marca comunitaria, para la cual toda persona puede presentar una solicitud de
registro. Alemania e Italia, asi como Suiza, estdn a punto de eliminar esta cxigencia.

Canadd, Filipinas y los Estados Unidos de América imponen condiciones
adicionales. En Canadd y los Estados Unidos de América, una marca puede ser
objeto de una solicitud de registro por parte de una persona que tiene la intencion de
utilizar la marca en cuestion, pero la utilizacion de la marca debe haber comenzado
anies de que s¢ autorice su registro. Segun la ley filipina (basada en la antigua ley
cstadounidense que fue modificada en 1989}, la utilizacidn es inciuso una condicion
para presentar una solicitud de registro de una marca.

Es importante sefalar que cl Articulo 2 del Convenio de Paris estipula que un
pais debe cxtender el mismo trato a los nacionales de todos los demds pafses
miembros de la Unién que el concedido a sus propios nacionales. En consecuencia,
el Convenio prohibe toda discriminacién de los paises micmbros contra los
extranjeros.

4.2 Requisitos en materia de registro

En pgeneral. los paises establecen quc sc ponga a disposicién un formulario de
solicitud, cuya utilizacion es obligatoria en ciertos paifses. Ei solicitantc debe inscribir
en el formulario de solicitud su nombre y dircccidon. Los extranjeros tienen que dar
un domicilio legal en el pais o actuar mediante un mandatario que posca un poder
firmado por el solicitante.

Suelen imponersc otras formalidades, como fa autenticacién y la legalizacion por
un notario, que son costosas y exigen mucho tiempo. En rcalidad, estos requisitos no
tiencn razon de scr, dado que probablemente nadie estard interesado c¢n presentar
una solicitud de repistro de una marca en nombre de oira persona sin autorizacion
para hacerlo.

El signo que es objeto de la solicitud de registro debe figurar en el formulario de
solicitud o en un anexo a dicho formulario. Si el signo no es una simple palabra del
lenguaje corriente, deberd incluirse una representacion del signo (acompaiada de
uno o mas especimenes). Si se tiene la intencidén de registrar el signo en color, es
preciso indicar los colores y presentar un espécimen en color o la descripeidn de los
colores.
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El signo que es ohjcto de la solicitud de registra debe figurar en ¢l formulario de
solicitud o en un anexo a dicho formulario. 51 el signo no es una simple palabra del
lenguaje corriente, deberd incluirse una representacion del signo {acompatada de
uno o mas especimenes). Siose tiene la intencion de registrar el signo on color, ¢s
preciso indicar los colores v presentar un espécimen en color o la descripeién de los
colores.

S1 la soleitud de registro se refiere a un signo tridimensional. es preciso solicitar
fa proteccion del signo en su forma tridimensional.  Adenis. ¢l signo debe estar
representado priaficamente de modo que pueda reproducirse con dos propositos:
debe ser posible registrario {(independientemente de la forma en gue se establerca el
registro. es decir. independientemente de que las marcas sean registradas ¢n un libro,
recogidas en un fichero o integradas en un ordenador) y los titulares de derechos
anteriores deben tener la posibilidad de informarse acerca de la solicitud de registro
de la marca {normalmente garantizada por su publicacion en un boletin de marcas —
véasc ¢l pdrrato 4.7).

El solicitante debe también enumerar los productos para los cuales solicita el
registro del signo. En general. las leves de marcas estipulan una clasificacion de los
productos a Jos electos del registro. En algunos paises, debe presentarse una
solicitud distinta para cada clase. mientras que en otros, una solictud es suficiente
para vartas clases.  Este es ¢] sistema gue han adoptado las leves modernas, y
también ¢l gue recomienda el provecto de Tratado de la OMPL de febrero de 1992,
sobre la armonizacion de formalidades {«¢l provecto de Tratado de la OMPL»).

Un tratado imporiante para el comercio internacional es el Arreglo de Niza
refativo a la Clasificacion Internacional de Productus y Servicios para ¢l Registro de
fas Marcas. Son parte en este tratado 34 Estados contratantes. incluidos los Estados
Unidos de América.

Algunos paises permiten el registro de todos los productos en una clase
determinada simplemente siose indica la clase correspondiente o si la solicitud
comporta la mencidén «lodos los praductos de lu clase X». Sin embargoe, la mayoria
de pafses exigen que se indique expresamente los productos para los cuales se solicita
proteccidn. Sc recomienda seguir este métindo,

Por dltimo. debe pagarse una o muds lasas para que una marca sea registrada,
Un pais pucde estipular una tasa dnica. global o varias tasas (tasa de presentacidn.
tasa por clasc. tasa de examen, tasa de registro, ete.).  Ambos sistemas presentan
ventajas ¢ inconvenicntes. Por una parte, resulta mds sencillo y rentable cobrar una
tasa Gnica. Por la otra. esta formula pucde tener consecuencias injustas para los
solicitantes que  deciden retivar la solicitud  total o parcialmente  durante el
procedimicnto de registro (por ejemplo. debido a una objecidn por parte del titular
de un derecho anterior, o a4 objeciones insuperables del registrador). En tales casos,
debe preverse por lo menos el reembolso parcial de a tasa abonada.

4.3 Examen

4.3.1  Examen de forma

Los paises suclen aceptar fas solicitudes de registro de una marca unicamente
si redane los requisitos de forma enumerados en el parrafo 4.2,

Alpunos paises. como los de! Benelux (Bdélgica, Paises Bajos y Luxemburgo),
no estipulan ningun tipo de examen adicional.
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4.3.2

Examen de fondo

La mayoria de los paises examinan ¢l fondoe de las solicitudes de registro de
una marea por el interés tanto del piblico como de los compelidores.

Es preciso distinguir claramente entre dos lipos de motivos de denepacion:

Las solicitudes de registro de una marca deberian ser examinadas a fin de
determinar ha existencia de motivos absolutos v objetivos de dencgacion de
registro, ¢x decir, para saber si la marca tiene suficiente caricter distintivo. no
es enpanosa o contraria a Ias buenas costumbres ete. Este examen es
altamente deseable como medio de proleger al consumidor:  sin embargo.
tambicén ¢s importante para los competidores v para el comercio en general.
que nadic pucda monopolizar un téemino  deseriptive o incluso gendrico
debidao o un simple acto administrative.

En muchos paises, ef examen sirve también para determinar la existencia de
motivos denominados «relativoss. es deceir, [a posibilidad de que los derechos
Jue son abjeto de solicitud sean dénticos o simitares a derechos anteriores
gue va han sido solicitados o concedidos para productos idénticos o similares.

Tal examen es, en gran medida, tipotétceo, dado que el examinador no sabe si
las derechos anteriores son vdlidos. si la marca es utilizada, ete exige gue se
cuente con medios de investigacion y examinadores experimentados, El
examinador puede incluso considerar una marca como similar & una antertor y
dencegar su repistro, cuando en realidad los competidores en cuestién estdn
dispuestos a acordar una solucion que permita a ambas partes ulilizar sus
marcas sin crear confusion en el mercado.  Por esta razon, algunos paises
como Francia, Alemania v Suira, asi coma el texto propuesto para la creacidn
de una marca comunitaria europea. dejan a los titulares de derechos anteriores
la tarca de defender sus intereses, va sea oponiéndose a la solicitud de registro
de una marea en ¢l marco de un procedimiento adainistrative o interponiendo
una accidn de anulacion de Lo marca registrada gque, en su opinion, infringe sus
derechos anteriores.

En peneral, pueden observarse tres sistemas tipicos a nivel internacional:

El sistema britdnico. de conformidad con el cual la oficina examina la
sulicitud de registro en busca de posibles motivos absolutos y relativos, y
gue prevd un procedimiento de oposicion:  en Eurupa, este sistema es
aplicado también por paises como Portugal. Espana y tas paises de Europa
del Norte.

En ¢l sistema tradicional francés, segtin ¢l cual 1a oficina solamente efectia
un cxamen para determinar la existencia de motivos  absolutos, la
legislacion no estipula un procedimicento de oposicion y deja en manos del
ttular de derechos anteriores la decision de iniciar una accidn de nalidad o
por infraccion contra el registro o lo utilizacion de un signo mas reciente.
Este sistema también ha sido adoptado por Suiza. por ¢jemplo.

El tercer sistema s €l alemdn, ¢n cuyo marco la oficina efectia un examen
para determinar la existencia de motivos absolutos de denegacion.  Este
sistema prevé también un procedimiento  administrative de oposicidn,
segun el cual el titular de derechos anteriores puede oponcrse a una
solicitud de registro de una marca infractora mediante un procedimiento
simplificado y relativamenie econdémico. Este sistema constituye un buen
compromiso catre los sistemas mds radicales antes mencionados ¢ ilustra
una ferddencia actual, materializada en ¢l sistema propuecsto de marca
comunilaria curopea. Por otra parte, la legislacion rancesa. recientemente
modificada, prevé la introduccion progresiva (por clases). a partir de 1992,
de  un  procedimiento  de  oposicion administrativa ademas  del
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procedimiento de examen efectuado por la oficina a fin de determinar la
existencia de metivos absolutos de denegacidn. Este sistema fue adoptado
tambicén cn la nueva Ley suiza, que entrd en vigor en 19493,

La industria en general preficre este sistema. porgue exige menos ticmpo y es
mucho mds flexible. Habida cuenta del gran nimero de marcas inscritas en
los registros de los paises del mundo entero. es deseable, en todo caso,
intentar determinar si existen derechos anteriores antes de presentar una
solicitud de registro de una marca y, mds adn. antes de empezar a utilizarla.
La mayoria de los solicitantes proceden regularmente a este tipo de
bisquedas, mientras gue las empresas procuran maniener vigiladas por lo
menos sus marcas mas imporiantes, mediante sus agentes de marcas o algin
servicio internacional de supervisian, cstar informados sobre las soliciiudes de
registro de marcas similares potencialmente conflictivas.  El enfoque adoplado
por ta Ley tipo, que consiste en examinar de oficio la solicitud de registro para
determinar la existencia de posibles derechos anteriores, pone de manifiesto
cierta tendencia a sobreproteger a los ciudadanos (al publico asi como a los
titulares de marcas registradas}). Este enfoque exige mucho tiempo y resulta
particularmente costoso para los mismos paises.

Aln st un pais prefiere examinar una solicitud de registro para determinar ja
existencia de derechos anteriores, la Ley tipo excede su objetivo al estipular,
en sus Articulos 6.1 b) y 12.1) que la solicitud de registro de la marca debe
ser denepada cuando la marca es similar a una marca ne registrada utilizada
anteriormente en el mismo pais.  Sin embarpo, no cabe esperar que el
examinador conozca todas las marcas que no han sido registradas, mds ain
cuando no dispene de medios para efectuar la bisqueda ya gue sélo cuenta
con su registro, Tal fue también. de modo general, la opinidn de los delepados
pubernamentales a una de las sesiones del Comité de Expertos de la OMPI
sobre la armonizacion de las leyes para la proteccion de las marcas, que inicié
sus trabajos en 1989,

Las normas que el registrador debe aplicar al examinar una solicitud de
registro de una marca para determinar si debe ser denegada debido a un
derecho anterior son, en principio, las mismas que las normas aplicadas en un
procedimiento de oposicién o. por un juez, en una demanda por infraccién
(atin cuando en este Bllimo caso las circunstancias de hecho de la infraccidn
desempenardn un papel adicional)., Como uno de los dereches fundamentales
del titular de una marca registrada consiste en impedir que lerceros tilicen su
marca o una marca similar susceptible de crear confusién, ¢s mds adecuado
tratar el conjunto de aspectos relativos a la semejanza entre las marcas en el
Capitulo 6, gque estd consagrado a los derechos dimanantes del registro de
marcas.

4.4 Denegacion de registro

Antes de dencgar tolal o parcialmente una solicitud. la oficina deberfa dar al
solicitante la oportunidad de formular observaciones.

La decisidn de denegar total o parcialmente una solicitud de registro debe ser
recurrible. Scgun cl sistema juridico del pais, puede interponerse un recurso ante el
registrador, ante un drgano administrativo de apelacién o ante un tribunal.

4.5 Fecha de registro

Si la solicitud de registro llega a buen término, la oficina expide un certificado al
titufar.  El derecho exclusivo del titular (véase ¢l Capitulo 6) empieza a existir a
partir de la fecha de registro. Sin embargo, la fecha de prioridad del derecho deberia
corresponder a la fecha de presentacion de la solicitud de registro. Si bien es cierto
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que la sohicitud no constituye normalmente una base suficiente para oponer una
accién por infraccion @ un derecho ulterior, ki sulicitud debe poder serevir de hase a
un procedimicnle de oposicion, Ademids, mas importante aun cs ot hecho de que la
fecha de presentacion de la soficitud de registro serd  determinante en un
procedimiento ulterior emprendido ante los (ribupales,  El tiempo que transcuree
antes Jde que una sohicitud de registro llegue a un resultado varia considerablemente
¥. en cicrtos casos. puede ser muy largo. Una solicitud ubterior de repistro puede
obtener. por diversos motivos, un resultade positivo en un plare mas corto (por
ejemplo. cuando la solicitud presentada mas temprano. después de ser denegada por
el examinador. ¢s finalmente concedida ¢n apelacion).  Es evidente que ¢l derecho
anterior debe corresponder al titular de ta primera solicitud respecto del titular de
una solicitud ulterior,

Ademids. ¢l solicitante puede reivindicar la prioridad de su registro nacional en
virtud del Articulo 4 de!l Convenio de Paris si la presentacion de la solicitud ¢n un
pais extranjere ocurre en los seis meses siguicntes a la fecha de presentacion de la
primera solivitud.

4.6 Duracién y renovacion

Coma las marcas no confieren un derecho de monopolio susceptible de ser
explotado. no ey aecesario limitar su validesz, Por razones administrativas, las leyes
de marcas preven en general un periodo de validez, pero es posible renovar los
repistros una vez vencido el plazo en cuestion.

Una de las razones por las que se impoenen tales plazos os paras permitic que la
oficina cobre una tasa de renovacion. lo que representa una fuente apreciable de
ingresos. Ademas, si las marcas fueran registradas por un plazo ilimitado, habria una
cantidad excesiva de registros de marcas gue vil no presentan ninglin interds pari sus
titulares. Aunque tuera posible retirar del registro las marcas no utilizadas, un
procedimiento asi resultaria costoso v leato para la parte interesada v no siempre
serfa fructuoso,  Por consigutente, la regla de la renovacion v el pago de la tasa
correspondiente ofrece ta oportunidad af ttular de una marca de preguntarse si
conviene renovar su registro. dado que la representacién grifica de la marca puede
haber sobrescido o su utilizacion puede haber cesado, Por esla razan, la tasa de
renovacion no debe ser demasiado maodesta;  por ¢l contrario, deberia incluso ser
superior a la tasa de registro inicial. Sin embargoe, tampoco convendria cobrar tasas
excesivas. En todo caso. las repovaciones deberian efectuarse con ¢l simple pago de
la tasa. sin tener que proceder a un nucvo examen de la marca para determinar la
existencia de motivas absolutos o relativos de denegacién.  Naturalmente, el titular
deberia tener la posibilidad de vestringir voluntariamente la lista de productos del
registro original. en particular si esto le permite ahorrarse el pago de algunas 1asas.

La durackin del registro original ¥ los periodos de renovacion adicionales varian
de un pais a otro. Segdn el sistema estipulado en el Articulo 16 de la Ley tipo, que a
este respecto sigue la tendencia actual, el registro inicial tendrd una duracion de diez
afios y. a continuacion, ¢l registro de la marca podrd ser renovado por nuevos
periodos consceutivos de diez anos.

cDeberia permitirse que las marcas fucran muodificadas en el momentu de la
renovacion del registro?  No. en principio, dado que la renovacion es un acto
puramente administrativo que no conileva ningln examen. Sin cmbargo, algunas
leyes permiten gue se efcctien algunas maodificaciones menores.  La ley de Sri
Lanka. por ejemplo. autoriza las modificaciones que no afectan considerablemente la
identidad de la marca. El hecho de permitir que se efectden modificaciones de la
marca puede indudablemente presemar cierto interés, come por cjemplo ¢l desco de
modernizar una marca de aspecto anticuado, pero tales modificaciones deberian
poderse efectuar en cualquicr momento v no solamente cuande se renueva el
registro.
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P49.  Una empresa cuyo nombre y direccion aparecen en su ctiquetd,
que estd registrada como marca, cambia de direccion.  ;Debe la
empresa presentar una nueva solicitud y prescindir del antiguo
registro?

Incluso si la ley no autoriza mis que algunas modificaciones menores de este
lipo. éstas no pueden sin embargoe, tener una incidencia en los derechos de tereeros,
Por csla razdn, ¢l sistema propuesto de marca comunitaria prevé la posibilidad de
modificar el nombre y la direccidn de una marca regisirada, a condicion de gue estas
modificaciones sean publicadas a los efectos de una oposicion.

P50 ;Acepiaria usted que fa marca SEBWEAR. registradu en la clase

25 para  zapatos, fuera modificada y  reemplazada por
WEBWEAR?

4.7 Publicacion y acceso al registro

Es importante para los titulares de derechos anteriores y para el pablico gue
todas las indicaciones pertinentes gue figuran en el registro en relacion con las
solicitudes. los registros, las renovaciones y los cambios de nombre, direccién v
titularidad sean publicados en un boletin ofictal. Esta publicacién permite a los
titulares de derechos anteriores tomar las medidas necesartas, incluida ta oposicion
(si esle procedimiento estd previsto) o una accidon de nulidad. Seriz conveniente
indicar. para cada solicitud y registro publicados. todos los ¢lementos tmportantes, tal
como ¢l nombre y la dircccidn del solicitante, una representacion de la marca. los
productos agrupados segiin la clasificacion utilizada. los colores reivindicados, si la
marca es tridimensional una declaracion a tal efecto, y si la prioridad de cualyguier
otra marca es reivindicada (Articulo 4 del Convenio de Paris) una declaracion en ese
sentido.

El publico deberia ademads tener acceso al registro de marcas. Para parantizar
que los titulares de derechos anteriores estdn correctamente  informados, es
indispensable maatener el registro al dia, es decir, que contenga todas la indicaciones
disponibles no sélo sobre los registros sino también sobre el contenido de la
soliciludes pendicntes, independientemente del soporie en que se hayan almacenado
tales indicaciones.
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CAPITULO 5

UTILIZACION DE LA MARCA

5.1 La utilizacion: una condiciéon obligatoria

La proteccion de la marca no es un fin en si.  Aun st las leyes de marcas no
suelen subordinar la presentacion de una solicitud de registro de marca, o incluse el
registro efectivo de la marca, a ta utilizacidn de la misma, la razén de ser de ia
proteccion de una marca reside en {a funcidon de esta dltima de distinguir los
productos que designa de los demas productos. Por consiguiente, no tiene sentido,
desde ¢l punte de vista econdmico, proteger las marcas mediante registro sin exigir
su utilizacién,  Las marcas no uiilizadas constituyen una barrcra artificial para el
registro do nucvas marcas. A este respecto, ¢s interesante observar que sepin las
cstadisticas de la OMPI. establecidas a partir de datos aportados por 83 paises en
1990, se presentaron ese aho 1.2 millones de solicitudes de registro de marca,
mientras que ¢l total de marcas registradas en 63 paises {en unas 170 oficinas ante las
cuales pueden registrarse marcas con proteccion en cerca de 200 paises) ascendia a
mds de 6.5 millenes,

Por lo tanto, en materia de ley de marcas es indispensable estipular 1a obligacion
de utfilizar la marca.

Por otra parte, los titulares de marcas necesitan un plaze de gracia después del
registro, antes de que la obligacién de utilizacidn empiece a regir. Esto es
especialmente cierto para las numerosas empresas que participan cn ¢l comercio
internacional, Normalmenic, no pucden lanzar un nucvo producto simultdneamente
en los mercados de varios paises. Para evitar que sus competidores se valgan de las
posibles lagunas en la proteccidn de su nueva marca. las ¢cmpresas deben presentar
desde el principio solicitudes de registro de su nueva marca en todos fos paises donde
pueda ser utilizada en el futuro. §i la ley no les concediera un plazo de gracia
razonable para permitirles cumplir con ia obligacidn de utilizacidn, las empresas
activas a nivel internacional se encontrarian indudablemente en una situacién muy
dificil. En efecto. ain en su propio pais. las empresas suelen necesitar varios afios
para lanzar adceuadamente un nuevo producto al mercade. Esto es especialmente
cierto para las empresas farmacéuticas, cuyos productos tienen que ser sometidos a
ensayos clinicos y aprobados por las autoridades sanitarias.

El plazo de gracia previsto por las leyes de marcas que cxigen la utilizacidn de la
marca es a veces de tres anos, pero con mas frecuencia de cinco afios. Este plazo es
conforme a la tendencia observada a nivel internacional, consagrada en la Ley tipo y
en el marco del sistcma de la marca comunitaria. La nueva Ley suiza de marcas
prevé también un plazo de cinco afios. a diferencia del plazo de tres afos que
cstipulaba la antigua ley. Lo mismo ocurre con la nueva Ley de marcas de los paises
del Pacto Andino (Decisidn N® 313 de diciembre de 1991).

5.2 Requisitos practicos en materia de utilizacién

5.2.1 En principio, la marca debe ser utilizada en el pais de repistro.

522 La marca debe ser utilizada en relacién con los productes. Normalmente, la
marca debe figurar en los productos o en su empaque. En ¢l caso de ciertos
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productos (por ejemplo. la gasolina), es suficiente con que fa marca sea
utiizada cn los documentos correspondientes o en la publicidad.

La utilizackdn debe tener un caricter piblico, es decir. que los productos sean
ofrecidos a la venta a través de los circuitos comerciales normales.  Ello no
significa que deben estar disponibles en todas partes.  Basta con que los
producios scan vendidos en ciertas tiendas especializadas, en un namero
limitade de puntos de venta o por intermedio de circuitos comerciales
particulares (los gue abastecen. por ejemplo, los restaurantes y empresas de
restauracion).  Sin embargo, no es suliciente con utilizar una marca
exclusivamente en preductos ofrecidos en la tienda o ¢l restaurante de la
empresa que es titular de Ja marca, cuyo acceso estd reservado dnicamente a
los empleados de la misma.

La utilizacién de la marca cxclusivamente ¢n ¢l marco de una campafia
publicitaria serd considerada como suficiente a condicion de que la pubiicidad
se refiera @ una venta futura y de que ¢l proceso de lanzamicnto de los
productos ¢n el mercado hava comenzado.

La utilizacion debe ser reali  Fa utilizacion simbdlica no es suficiente.  Los
cnsayos hechos en el mercado para determinar ¢l grado de aceptacion del
producto por parte del consumidor (¥ no con la dnica intencidn de
salvaguardar la proteccién de la marca). deben ser seconocidos como una
utilizacion real. asi como los ensayos clinicos de productos farmacéuticos.

Para garantizar la proteccion de una marca registrada. ésta debe ser utilizada
por lo menos en uno de los productos para los que es registrada. La
utilizacion de la marca en uno de los productos para los que es registrada
deberia garantizar la proteccion de tal marca para todos los productos
menctonados en la lista de productos registrados gue son similares al producio
utilizado.  Sin cmbargo, para evitar socavar innecesariamente el efecto de la
obligacion de utilizacién de la marca, quizds sca excesivo estipular que la
utilizacién de la marca en un producte garantiza ¢l registro de la totalidad de
la clase correspondiente {véase el Articulo 30.4) de la Ley tipo). o de la
totalidad de productos para los cuales ¥ marca -que puede abarcar varias
clases — es registrada.

P51. La marca JOYSTICK estui registrada en o clase 1 para
esubstuncias edhesivas industriales», pero sélo ha sido wtilizada en
relacion con substancias adhesivas domésticas, gue figuran en la
clase 160. Seis afiox después de su registro, se iiterprone un recurso
para invalidar la marca por falia de wilizacion. jQué posibilidad
fay de obtener sarisfaccion?

En principio, la marca debe ser utilizada tal como fue registrada.  Sin
embargo, ¢l Convenio de Paris prevé en su Articulo 5.C.2) quc «¢l empleo de
unag marca de fdbrica o de comercio por el propictario, bajo una forma que
difiera por elementos que no alteren el cardcter distintivo de |z marca en la
forma en gue ésta ha sido registrada (...). no ocasionard la invalidacidn del
registro, ni disminuird la proteccién concedida a la marca». El Articulo 30.3)
de la Ley tipo contiene una disposicidn idéntica.

Las marcas verbales pueden ser utilizadas en cualquier forma, con cualquier
cardcter tipografico o en cualquier color, y en combinacién con clementos
adicionales {nombres comerciales, términos deseriptivos), a condicidn de que
ta marca registrada mantenga su cardcter distintivo. Si una marca verbal y una
marca dispositivo estdn registradas por separado pero se utilizan siempre
juntas. 1al utilizacion es suficiente a los cfectos de la proteccion de las marcas
registradas.
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3.2.8 Lox wswarios de la marca

Lua mavoria de leyes nacionales prevé yue la marca puede ser utilizada por su
titular o por terceros gque tengan la autorizacion del titutar, La utilizacion de
la marca por terceros ¢s 2 veces abjeto de disposiciones particulares. La Ley
de marcas del Reino Unido de 19348 v las leves on clla basadas estipulan ol
registro de un usuario. Sin cmbargo. el Gobierno britdnico tiene la inlencion
de abandonar este sistema. para permitir que la utilizacion de la marca por
simple autorizacién del titular constituya un requisito suficiente para que la
marca sea protegida. de conformmdad con {a tendencia actual ilustrada en cl
sistema de la marca comunitaria europea. Segin los Articulos 22 y 30 de la
Ley tipo. es necesario y suficiente que la marca sea utilizada por un
licenciaturio. Al menos puede decirse gue, tratdndese de los requisitos que
hay que cumplir en relacion con la utilizacion de la marca. la tendencia actoal,
tanto en las leyes de mareas como en la prdctica correspondicnte. se limita a
exigir que la marca sca utilizada por su titular o por lereeros que tengan la
autorizacion del titular, autorizacidn que no estd sujeta a ningln requisito
formal.

Si la lev de marcas exipe un convenio con todos los requisitos, y si dicho
convenio carece de valor juridico en virtud de la ley en materia de
competencia desleal o de otros reglamentos, tal como el reglamente en
mauleria de alimentos v medicamentos, deberia ser suficiente con que el tercero
estuviera cfectiva y verdaderamente habilitado para utibizar la marca ¢n
nombre del titular de la misma, independientemente de gque el convenio sea
juridicamente valida o no.

5.3 Consccuencias de Ia falta de utilizacion

La principal consccuencia de la falta de utilizacion no justificada es gue ¢l
registro pucde ser anulado por solicitud de una persona gue tiene un inferés legitimo
{Articulos 30 y 32 de la Ley tipo). Ademds. exisie una tendencia a exigir que ¢l
tituar Je la marca registrada aporte la prucba de la utilizacion, dade que resulta muy
difictl para la tercera parte inleresada demostrar la falta de utilizacion. La
eliminacion de datos «inservibles» del registro justifica tal inversidn de la prueha.

La carga de la prucbha deberia recacr sobre el titular de la marca. ne solamente
en los procedimicnatos de anulacidn sino también en cualquicr otro procedimicnto ¢n
que sc alegue que ¢l titular ha sacado provecho de su derecho a una marca que no ha
sido utilizada (procedimiento de oposicidn. demanda por infracciadn),

Sin cmbargo, no se deberia exagir ninguna prueba de la utilizacidn para la
renovaciéon  del registro  de  una  marca. Este  requisito sélo complicaria
innecesariamente el procedimiento a nivel administrativo, dado que en todo
momento una persona interesada puede tomar las medidas necesarias contra una
marca registrada no utilizada.

La falta de utilizacion ne sicmpre conduce a la invalidacion del derecho a la
marca. La falta dc utilizacion puede justificarse en caso de fuerza mayor y en
cualquier otra circunstancia que no sea imputable a una falta o neglipencia del titular
de la marea (por cjemplo, restricciones a la importacion u obligaciones particulares
estipuladas por la legislacién del pais) (Articulo 30.2) de la Ley tipo}.

54 La utilizavion apropiada de las marcas

La falta d¢ wiilizacion puede traducirse ¢n {a pérdida de los derechos de marca.
Sin embarpo, la utilizacién incorrecta puede conducir al mismo resultado. Seguin el
Articulo 31 de la Ley tipo, «se cancelara ¢l registro de una marca si su titular ha
provocado u telerado la transformacion en denominacion genérica para uno o varios
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de los productos o servicios para los cuales se ha registrado [a marca. de 1al modo
que. en los medios comerciales v para el piblico, la marca hava perdidoe significacién
de marca». Existen disposiciones andlogas en numerosas leyes de marcas,

Q52. ;La marca LINOLEUM puede ser registrada para  ~un
revesiimiento del piso»?

En regla general. una marca puede convertirse en una denominacion genérica por
dos razones: en primer lugar. a raiz de una utilizacion incorrecta por parte del titular.
la marca se transforma en un término genérnico y, en sepundo lugar. debido a una
utilizacién incorrecta de la marca por terceros, si tal utilizacion es tolerada por su
titular.

Paru evitar que la marca sea utilizada de modoe incorrecto, 1odos los empleados de
[a empresa titular de la marea que participan en las actividades de publicidad de dicha
marca deben observar cicertas reglas.

La regla fundamental es que la marca no debe ser utilizada como designacidn del
producto o en lugar de la designacidn.

Al utilizar sistemdticamente el nombre del productio ademis de la marea. el titular
informa claramente al pdblico de que su marca identifica un producio ¢specifico como
¢l tnico producto de una categoria determinada. Este hecho es especialmente
importante cuando el titular de fa marca ha inventado un producto totalmente nuevao
gue, al comienzo, es lUnico en su categoria.  Marcas tales como FRIGIDAIRE,
CELLOPHANE y LINOLEUM se convirtieron en términos gendricos porque
correspondian a productos Unicos en su categoria v porgue los titulares de la marca no
atribuycron ningln otro nombre a la categoria cn cuestion.  Cuando el café
instantdneo — también denominado café soluble - fue inventado en 1938, el primer
producto comercializado por la empresa que lo inventd se denomind NESCAFE. Sin
embargo, desde el comienzo, esta empresa utilizé sistemdticamente en sus etiquetas
términos como «café instantineo» o «café soluble» para designar el producto en
cueslion.

Una segunda regla importante es que las marcas ssempre deberian utilizarse como
adjetivos y nunca como nombres: en otras palabras, la marca no deberfa utilizarse con
un articulo y deberfa evitarse el plural (asi como en inglés, ta «s» caracteristica del caso
posesivo).  Por ello seria incorrecto hablar de «ires NESCAFES», en lugar de tres
variedades de NESCAFE.

Adcmds, siempre es preferible poner de relieve la marca, es decir destacaria de su
entorno.

Por dlumo, deberian identificarse las marcas como tal. con una mencién
particular, Solamente algunas leves prevén el recurso a tales menciones y el Articulo
5.D del Convenio de Paris prohibe a los paises que exijan la inscripcion de tal mencidn
en jos productos. La ley de marcas de los Estados Unidos de América autoriza la
substitucion de un texto largo {tal como «Registered with the United States Patent and
Trademark Office») por un simbolo abreviado. a saber, una «R» inscrita en un circulo.
Con los ados. la utilizacion de este simbolo se ha extendido al mundo entero a tal
punio gue se ha convertido en un simbolo ampliamente reconocido como sindénimo de
marca registrada. Se recomienda su utilizacion para [as marcas registradas como una
advertencia destinada a los competidores de gue no cometan ningin acto susceptible
de infringir la marca.

Sin embargo, no basta con cefirse a las replas mencionadas: el titular de la marca
debe 1lambién velar por que los terceros y el piblico no utilicen su marca
abusivamente.  Es especialmente importante que la marca no sea utilizada como
denominacion det producto en los diccionarios, fas publicaciones oficiales, las revistas,
ete., o en lugar de esta denominacidén.
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Los consumidores ticnden a utilizar las marcas conocidas para designar productos.
Muchos consumidores del mundo cntere utilizan el término «NESCAFE» para
designar el café instantdanco. En realidad. el titwlar de ta marca puede enorgullecerse
de esta practica dado gue comprueba la popularidad de su marca. Sin embargo. entre
mis conocida es una marca, mas corre ¢l ricsgo de convertirse en un {érmine geneérico.
D¢ ahi la importancia de que las cmpresas velen rigurosamente por la utilizacion
apropiada de su marca ¢ intervengan contra terceros (distintos de los consumidores)
en caso de abuso. Sepidn las replas peneralmente reconocidas del derecho y de la
prictica, la marca se convierie en un término gendrico unicamente cuando todos los
medios comerciales interesados v el pablico en gencral se han acostumbrado a utilizar
¢l signu como un término genérico. Los titulares de la marca NESCAFE. pur ejemplo,
han aplicado a este respecto una politica rigurosa. por o gque esta marca - una de las
mas conocidas en ¢l mundo — ha mantenido su calidad de marca registrada que poza de
una solida proteceidn, pese a la costumbre de muchos consumidores de referirse al
calé instantdneo en general como NESCAFE., COCA COLA. quizds la marca mads
conocida en ¢l mundo, ¢s otro gjemplo de una marca que sigue gozando de un alto
grado de proteccian.
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CAPITULO 6

DERECHOS DIMANANTES
DEL REGISTRO DE LA MARCA

El titular registrado tiene el derecho de uso exclusive de la marca. Esta breve
definicion del cardcter especifico de los derechos de marca reviste dos aspectos quc
serdn examinados a continuacion.

6.1 El derecho de uso de la marca

La mayoria de las leyes de marcas reconocen al titular de una marca e! derecho
positivo de uso de la marca. En efecto, seria contradictorio no reconocer este
derecho positivo de uso a la vz quc se impone la obligacion de utilizar la marca,
Naturalmente. este derecho esta subordinado a otras leyes y derechos, tal como
ocurre con tode derecho reconocido por la ley. Lo que estd autorizado en virtud de
la ley de marcas puede estar prohibido cn virtud del derecho sobre competencia o de
una disposicién legislativa. Por lo tanto, es lamentable que el derecho positive de
uso de la marca no csté mencionado en el Articulo 18 de la Ley tipo.

¢ Qué significa el derecho de uso de la marca?

Este derecho significa, en primer lugar. que el titular de la marca puede aplicarla
a productos, contenedores, cmpagques, etiquetas, etc. o utilizarla de cualguier otro
modo en relacién con los productos para los cuales ha sido registrada.

Este dereche permitc también comcrcializar los productos con la marca en
cuestion.

Es importante hacer una distincidn entre estos dos derechos, dimanantes ambos
det derccho de uso de una marca.

Cuando ¢l titular de la marca ha fanzado al mercado un producto con su marca,
no puede openerse a que se efectien ventas adicionales del producto en las distintas
etapas de su comercio. Esta es la escncia del denominado principio de agotamiento
del derecho en materia de marcas. Ciertos paises no reconocen la posibilidad de
oponerse a las importaciones paralelas dc productos comercializados en un pais
extranjero por el titular de la marca o por un tercero que tenga la auterizacién del
titular. En cambio, otros paises pervén la posibilidad de oponerse a estas
importfaciones paralelas, en virtud del principio de la territorialidad de los derechos.
Incluso en otros paises. como el Reino Unido y Suiza, la decisién de permitir o no
que el titular de la marca se oponga a importaciones paralelas depende de que los
consumijdores corran o no el riesgo de ser inducidos a error en cuanto a las
caracteristicas o a la calidad de los productos importados.

Aparte de este aspecto particular de las importaciones paralelas de productos
comercializados por primera vez en un pais extranjcro, ¢l principio del agotamiento
de los derechos de marca es claramente aplicable en el pais. Sin embargo, se trata de
un principio que solo se aplica al derecho a lanzar por primera vez al mcrcado el
producto que lleva la marca. El derecho exclusivo del titular a aplicar la marca a ios
productos y su cmpaque, a los contenedores, fas etiquetas, etc., sigue existiendo. Por
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consiguiente. ¢l tiular puede oponerse a las acciones que infrinjan este derecho. 1al
como ¢l hecho de empaquetar de puevo los productos que llevan su marca. la
destruccion de su marca en los productos o la modificacion v la venta ulterior de
estos productes con su propia marca. La modificacion del producto y su venia con la
misma marca tiene un efeclo equivalente a la aplicacion de ta marca a los productos,
es decir. que da al consumidor la impresién de quec el producto genuino ha sido
comercializado por el titular de la marca con su marca. St ¢ste no cs el caso. el
titukar de la marca tiene derecho a intervenir.

P53. EI titwlar del registro de la marca BUBBLES vende bebidas
gaseosas en borellas retornahles y reutilizables en las que apuarece
la marca en relieve. Un dia descibre que estas botellas son
utilizadas por un competidor que las llena con sus propias hebidas
gaseosas y se niega a dejar de hacerlo, alegande que su actividad
no es ilegal dado que la marca fue puesta en las botellas por su
titwlar. ;Tiene razon?

PS54. Un importador de awtomoviles fabricados v vendidos en el
exiranjero con la marca AUTOCADE registra la marca en su
propio nombre en la clase 12, Mids adelante, empieza a
reacondicionar aitomoviles de segunda mano de diversas marcas,
incluidos los auromovites AUTOCADE vy registra o marca en la
clase 37 como una marca de servicio. A conlinuacion, vende estos
automoviles reacondicionados como AUTOCADE. El fabricante
exiranjero de auwiomaviles nuevos AUTOCADE no itiene un
establecimiento comercial en el pais del importador. [ Puede
lograr que se elimine alguno de los dos registros?

Por dltimo, el derecho de uso de una marca reviste un tercer aspecto. a saber, el
derecho del titular de la marca a utilizar su marca en anuncios publicitarios. efectos
comerciales, documentos, etc.

Sin embargo, cabe sefalar que no todos los actes contemplados por el derecho
de use de una marca son neccsariamente suficientes para cumptir con la obligacion
de uso tratada en el Capitulo 3.

6.2 Derecho a prohibir a terceros la utilizacion de la marca

De la funcién fundamental de la marca, que consiste en distinguir los productos
del titular de los de la competencia. se deduce que el titular puede oponerse al uso
de marcas similares susceptibles de crear confusion a fin de impedir que los
consumidores y el publico en general sean inducidos a error. Tal es la esencia del
derecho exclusive que el registro de una marca confiere a su titular. Este debe estar
en condiciones de oponerse a gue un tercero utilice su marca en relacion con fos
productos para los cuales la marca ha sido protegida. a que se aplique ia marca a
tales productos. a que se utilice en refacidn con los productos y a gque se pongan en
venta los productos con la marca en cuestion, o a que se utilice la marca en anuncios
publicitarios, efectos comerciales o cualquier otro tipo de documento (este 1ltimo
derecho estd sujeto a ciertas restricciones — véase el pdrrafo 6.3, infra). Ademds.
como debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusidn, la proteccién suele
extenderse al uso de marcas similares para productos similares, si su utilizacién es
susceptible de crear confusidn en la mente del consumidor,

El sistema juridico tradicional britdnico es mds restrictivo.  So6lo puede
emprenderse una accidn por infraccidn de la marca basada en el registro de la marca
en caso de utilizacidn de marcas similares para productos cubiertos por la marca
registrada. Si un competidor utiliza la marca para productos similares que no figuran
en la lista de productos para los que la marca fue registrada. el titular de la marca
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debe remitirse al derecho consuetudinario (la accidn de aprovechamiento de la
reputacién ajena - «passing off»), que sera tratado mds adclante en el Capitulo 13.

En cambio. ¢l concepto antes mencionado estd plasmado ¢n ¢l Articulo 18 de la
Ley tipo, asi como en el marco del sistema de fa marca comunitaria y, de modo
general, ¢n todas las demds leves de marcas y su adopeion estd prevista en el Reino
Unido.

Sin ¢mbargo. es preciso destacar que ¢l titular de la marca no puede oponerse
sin restriccidn a la utilizacién de su marca o de una marca similar en relacion con los
productos para los cuales dicha marca fue registrada o en relacién con productos
simitares. Su marca debe estar profegida para los productos indicados en la solicitud
de registro. Esla proteccion se aplica automdticamente a todos los productos
regisirados durante el plazo de gracia concedido al usuario. que suele ser estipulado
por la ley. Una vez vencido ¢l plazo, la proteccién debe limitarse a los productos en
que se uliliza efectivamente la marca y a los productos similares. En ¢l momento de
determinar la existencia de derechos exclusivos sobre {a marca, no deberfan tenerse
en cuenia los productos para los cuales la marca cstd registrada pero que no son
utilizados. Segin el procedimiento vigente en el pais, ¢l titular de fa marca pucde
invocar los derechos conferidos en relacion con los productos para los cuales la
marca esld registrada - aunque no haya sido utilizada-, pero se cxpondria a4 un
contraatague que tendria como consceuencia la anulacidn parcial de su marca por
falta de utilizacidn.

El titular de la marca puede ejerccr los derechos exclusivos en el marco de una
accién por infraccién. Se infringe una marca cuando. debido a la utilizacidn de vn
signo idéntico o similar para productos idénticos o similares, el publico corre el riesgo
de ser inducido a error. Ef criterio que debe aplicarse en una accidn por infraccidn a
la marca es mds especifico que en un procedimiento administrative (cxamen de
oficin, procedimiento de oposicion).  No se trata de considerar una situacién
hipetética. sine de tomar una decision en funcién de la infraccion efectivamente
comelida contra la marca en el contexto de actividades comerciales.  Por
consiguiente, ¢l tribunal debe examinar ¢l modo en que cl infractor utiliza realmente
{a marca vy la escala de utilizacién de la marca infringida puede ser también un
¢lemento importante,

Numerosas leyes no solo prevén la posibilidad de emprender una accion por
infraccidn sino también un procedimicnto administrative contra una solicitud de
registro de una marca similar susceptible de crear confusién. En ese caso, el criterio
es mucho mds amplio porque debe tenerse en cuenta el ricsge de confusion quc el
solicitante pudiera crear cada vez que utilizara su marca. si ¢sta estuviera registrada.
En realidad. deben aplicarse a la situacién los mismos criterios que la oficina aplica
para determinar la existencia de derechos anteriores perienecientes o terceros {véase
el pérrafo 4.3, supra). Sin embargo, parece mds apropiado aplicar este tipo de
criterios amplios en los procedimicntos de oposicidén, dado que el titular del derecho
es quien se opune a la solicitud, manifestando asi su interés por defender su derecho
contra el registro de una marca similar susceptible de crear confusion,

Ademds de la cueslidn de saber si una marca tiene caricter distintivo o no, la
cueslion de saber si una marca es similar 4 un derecho anterior hasta ¢l punto de
crear confusién constituye uno de los aspectos fundamentales de la proteccién de las
marcas ¢n la practica. Después de estudiar en detalle la nocidn del cardcter distintivo
(véase el Capitulo 3, supra), examinaremos a continuacién la nocién de similitud:

6.2.1  Similitud de los productos

Tal como se dijo antes (véase el pdrrafo 4.2, supra). las marcas se registran
para productos que pertenceen a clases determinadas. creadas con fines
puramente administrativos. Por lo tanto, la clasificacion de productos no es
un criterio suficientc para determinar la similitud entrc dos productos. A
veces, figuran en la misma clase productos totalmente distintos (por ejemplo,
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en la clase 9 figuran los ordenadores. gafas, extintores de incendios v
teléfones). mientras que pueden manificstamente figurar en clases diferentes
preductos stmilares (por cjemplo, Jos adhesivos pueden pertenceer a las
clases 1, 3. 5 v 16).

Cuando se trata de determinar st dos productos son similares, se parie de la
base de que las marcas utilizadas son dénticas. Incluso dos marcas idénticas
no son susceplibles de crear confusion en cuanto al oripen de los productos
cuando éstos son muy distintos. D¢ modo geacral, dos productos son
similares si. al ser puestos en venta con marcas idénticas. ¢l consumidor
corre ¢l riesgo de creer que ticnen la misma procedencia. Deben tenerse en
cuenta todas las circunstancias del caso, incluida la naturaleza de los
productos, cl objeto de su utilizacidn y los canales a través de los cuales son
comercializados, pero en particular:

el origen habitual de los productos, y
- ¢l punto de venta habitual

En cuanto a cste altimo elemento, la dificultad reside en que actualmente los
supermercados, las farmacias v las tiendas de  departamentos  venden
productos de toda clase: por lo tanto, ¢l punto de venta habitual tiene una
importancia menor cuando se trata de saber si tos consumidores consideran
gque los producios tienen la procedencia habitual.  Sin embargo. este
clemento sigue siendo un criterio vdlido en muchos casos, como por ejemplo
cuando los productos son vendidos exclusivamente o al menos habitualmente
cn tiendas especializadas. En tales casos, los consumidores podrian pensar
gue ¢l origen de Jos productos es el mismo si los productos en cuestion son
vendidos en las mismas ticndas especializadas. v negar Ia identidad de origen
si no son vendidos habitualmente en las mismas tiendas.

Si dos productos distintos son fabricados por ¢l mismo tipo de empresa o si
los consumidores suponen que son invariablemente fabricados por la misma
empresa, se considerard en gencral que tienen la misma procedencia.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la naturaleza y la composicion
de los productos.  Si los productos conticnen en gran medida la misma
substancia, los consumidores tenderdn a considerar que son similares, adn si
estdn destinados a ser utilizados con fines distintos.  Sin embargo, las
materias primas y los productos terminados manufacturados a partir de
malcrias primas no suelen ser similares. dado gue no suelen ser
comercializados por la misma empresa.

Sceun ¢l caso especifico, une o mas de los aspectos mencionados pueden
determinar la decision de considerar o no los productos como similares, Sin
embargo. de modo general. es preciso tener en cuenta todos estos aspectos.

Suponiendo que dos marcas idénticas son utilizadas para los siguientes
productos, ;considera usted que existe un riesgo de confusion?

P55. Cerveza y vino

P56. Té vy leche

P57.  Tostadoras eléciricas y secadores eléctricus para el pelo

Marcas similures

Las marcas pueden ser mds o menos similares enire si.  Por lo tanto, la
prueba consistird en determinar si las marcas tienen una semejanza
susceptible de crear confusién. Una marca es similar a una marca anterior
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de modo susceptible de crear confusion cuando es utilizada para productos
similares v se parece tanto a la marca anterior que corre el riesgo de inducir
a error al consumidor en cuanto al origen de los productos. Si existe una
confusidn en la mente del consumidor. ¢s porque la ntarca no desempefia su
papel de diferenciacion v es posible que el consumidor no compre el
producte que busca.  Esta situacion es adversa para ¢l consumidor, pero
1ambidn para eb titular Je la marca que pierde la oportunidad de vender su
producto.

No c¢s necesario que el infractor tenga la intencion de confundir  al
consumidor, o que exista reatmente una confusion.  El criterio de
apreciacion es el riesgo de confusién. Esta es ladnica mancra en que puede
funcionar el sistema.

Naturalmente, es preciso interpretar frases como «¢l ricsgo de confusién en
la mente del consumidor» (0 «dcl piblico»). «FEl consumidar» no existe y no
pucde haber confusién cn la mente del piblico en si. La confusion existe o
silo s susceptible de existir en la mente de una fraccién del piablico. Es
preciso determinar, en cada caso. cudl es la parte pertinente del piblico que
dube ser considerada o, en otras palabras, a qué personas estd destinada la
marca o a qui¢nes llega efectivamente.

Como resulta sumamente dificil aplicar en la prdctica la definicion amplia de
similitud susceptible de crear confusion. se han definido ciertas reglas que
permitan determinar en cada caso la existencia de un sniesgo de confusion,
habida cuenta de la similitud que presentan dos marcas.

El punto mds importante es que ¢l consumidor no compara la marcas que
estdn situadas fa una al lado de la otra; en la mayoria de los casos, se ve
confrontado a la marca infractora en la tienda sin ver ¢l producto que lleva
fa marca que conoce v recuerda mads o menos con precision.  El consumidor
confunde los productos propuestos con la marca incriminada con el producto
auténtico que realmente desea comprar, A este respecta, es preciso recordar
que el consumidor promedio tienc también una memoria de capacidad
promedio, lo que debe ser suficiente para dudar sobre si la marca que estd
viendo ¢s la que conoce 0 no.

Como ¢l consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las
diferencias que podria encontrar si se¢ tomara el tiempo necesario para
examinar la marca v el producto correspondiente. su primera impresion €s
determinante. Esto es especialmente cierto de los productos de consumo en
gran escala que son vendidos en tiendas de autoservicio.

Ademids, los consumidores inexperios y con escaso discernimiento y Jos nifos
son mds propensos a ser engafiados. El comprador de una mdquina costosa
v de tecnologia avanzada, como port ejemplo un avtomdvil o una aeronave,
tendrd indudablemente mas cuidado que un consumidor en una tienda de
autoservicio.  Por consiguiente. en estos campos coexisien marcas muy
similares que serian muy ficiles de confundir si fucran aplicadas a productos
de consumo en gran escala.

PS8. Considera usted que las siguientes marcas son  similares
susceptibles de crear confusion en caso de ser utilizadas para
automoviles?

LEGEND, LEGACY v LEXUS.

Los productos farmacéuticos son también un buen ejemplo del modo en que
puede incidir la categoria de productos cuando se trata de determinar si dos
marcas similares son susceptibles de crear confusion. Los medicamentos de
venta con receta suelen ser vendidos al consumidor (con receta médica) por
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6.2.2.2

6.2.2.3

farmacéuticos competentes, menos propensos a confundir los nombres de
marcas refativamente similares de medicamentos utilizados para distintos
fines. de modo que pueden aplicarse criterios mas amplios para determinar
el grado de similitud. En cuanto a los medicamentos vendidos sin receia
médica, ocurre todo lo contrario. Habida cuenta de las graves consccuencias
que podria tener para un consumidor inexperio la compra de un producto
inadecuado, los criterios correspondientes debuen ser especialmente rigurosos.

En segundo lugar. cuando se trata de determinar la similitud de las marcas.
es importante compararlas en su conjunto, privilegiando los clementos
comunes susceptibles de crear confusidn. sin destacar las diferencias que el
consumidor promedio pasaria por alto. Independientemente de esta regla
fundamental segin ta ceal deben compararse las marcas en su conjunto, sin
subdividirlas, la cstroctura de los signos es un clemento imporiante.  Los
prefijos comunes suelen ser mds importantes que los sufijos comunes;
cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico. el riesgo de
confusién es adn mayor que cuando sus partes finales son similares.  Las
ralabras largas que comienzan con elementos idénticos o similares son mads
susceptibles de crear confusidn que las palabras cortas que comienzan con
iniciales distintas,

P5Y.  Suponiendo que las siguienies marcay son aplicadus u productos
idénticos o similares, jconsidera usted gque su similinnd  es
susceptible de crear confusion?

ZAPORO y ZAPATA, y RAM y DAM

En tercer lugar, las marcas que tienen un cardcter altamente distintivo
(marcas forjadas o arbifrariamente utilizadas) corren un mavor riesgo de ser
confudidas que las marcas cuvo sentido estd asociado a los productos para
las cuales fueron repistradas.

Los mismo ocurre con las marcas que conticnen una parle altamente
distintiva (parte de la marca verbal o una de las distintas palabras que
constituyen la marca), cuando este elemento particularmente caracteristico
es exaclamente o casi exactamente reproducido en la marca infractora. En
cambio, si un elemento comin de los dos signos es descriptivo, el
consumidor tendera a centrar su atencion en el resto de la marca.

Pol.  Suponiendo gque ELECTRIDATA es una marca registrada para
«Documentos impresos», jconsidera usted que entre este 1érmino
y el término ELECTOR existe una similitud susceptible de crear
confusion?

Pol. La palabra forjade RUS es una marca registrada para «ladriflos».
¢Podria considerarse vilida una solicitud de registro de la marca
SANRUS para fos mismos productos?

P62. ;Qué opina usted de la similitud entre los términos COCA-COLA
y PEPSI-COLA?

Cuando se comparan marcas que presenlan un ¢lemente comiin, también es
preciso determinar si exisien otras marcas en el registro que poscan el
elemento en cuestién y que sean utilizadas por titulares distintes, De ser asi,
e} consumidor ya se habrd acostumbrado a ver este elemento utilizado por
distintos titulares ¥ no lo considerard como un clemento distintivo de la
marca.
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Sin embargo. la situacidn es distinta cuando todas las marcas que tienen este
clemento en comun {normalmente un prefijo o un sufijo) son regisiradas y
utilizadas por el mismo titular (o con su aulorizacién). Esta es la
particularidad de las marcas de una misma serie. ¢n cuyo caso los
consumidores pueden haberse acostumbrado a asociar la serie con una
{fucnte comun y, por consiguiente, tenderd a hacer lo mismo respecto de toda
nueva marca que contenga el mismo clemento.  Sin embargo. el simple
hecho de que una persona utilice una seric de marcas que tienen un
elemento en comidn no es suficiente para impedir que un competidor utilice
el mismo elemento como un componente de una marca gue, ¢n su conjunto,
cs muy distinta. La utilizacién de un elemento comun sélo puede constituir
una infraccion cuando los consumidores consideran verdaderamente que el
clemento comin de la seric de marcas utitizadas por el titular del registro
indica la procedencia de los productos por ¢l ofrecidos con las distintas
marcas que contienen el elemento en cuestion.

P63,  Today las marcas siguientes han sido registradas para productos
farmacéuticos  (clase 3): MIGRAVESS, MIGRATHOL,
MIGRADQS, MIGRAMID, MIGRAINULES, MIGRALIFT.
Se ha presentado una solicitud  de  registro  del término
MIGRAVEN para los mismos productos. Suponiendo que todas
fas marcas han sido regisiradas en nombre del mismo titular, ;la
wilizacion de la nieva marca podria ocasionar confusion?

P6d.  Si todas las marcas registradus pertenecieran a distintos titidares,
Jopinaria usted lo mismo?

Un cuarto punto importante es que la confusion puede surgir de una
similitud en la escritura, en la pronunciacion y en el significado del signo. y
la similitud en alguno de estos aspectos es suficiente para que se produzca
una infraccién si el pdbhico ¢s inducido a error.

En cuanto a la similitud en la escritura, {a presentacion grafica de la marca
desempefia un papet importante,  La similitud en la pronunciacion es
importante porque las marcas que tienen una grafia distinta pueden ser
pronunciadas del mismo modo y la pronunciacién es un elemento gue cuenta
en la comunicacién oral:  aun si sc cvita la grafia similar mediante la
utilizacion de presentaciones grdficas muy distintas, no hay ninguna
difercncia cuando se comparan las dos marcas oralmente.

i Considera usted gque las siguientes marcas aplicadas a productos idénticos
son similares susceptibles de crear confusién?

P65, KITTOO'S y KELLOGG'S para cereales

P66. para cereales:

Kelloos  Hollorggs
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P67. KINDY v KINKY'S para prendas de vestir v zapatos

P68, para prendas de vestir ¥ apates:

POY. FEMME v FAM para perfume

La similitud en ¢l significado puede crear confusion si las dos marcas en
cuestion evocan la misma idea {(DREAMLAND y SLUMBERLAND para
colchones).  Por el contrano, la wtilizacion de Wrminos con un sentido
totaimente  distinte puede evitar la confusion entre dos marcas gue
normalmente serfan consideradas como similares y susceptibles de crear
confusidn.

P,  Suponiendo que la murca BALLY estd registrada para zapatos,
crerta posible registrar v wtilizar la marca BALL para fos misnios
productos?

Independientemente de las reglas mencionadas, ©s preciso tener en cuenta
ciertos aspectos particulares en materia de marcas figurativas (dispositivos),

In ¢l caso de las marcas exclusivamente extravagantes, la impresidn grifica
que transmiten las dos marcas es determinante.

P71, ;Considera usted que las dos marcas que figuran a4 continuacicn
son similares v susceptibles de crear confusion?

b <>

P72. La marca de la izquierdu estd registrada pare «instalaciones» de
ventifacion v de refrigeracion; la marca de la derecha es abjete de
una  solicitud  de  registro para una einstalacion  de
acondicionamienio del aire~ (estay dos categorias de productos
pertenecen a la clase 11).  ;Considera usted que son similares v
susceptibles de crear confusion?

O
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6.2.3

Por lo que sc refiere a las marcas compucstas. la similitud entre las partes
verbales suele ser suficiente, dado que la similitud ¢n la pronunciacidn
constituye una infraccion a Ja marca. La similitud en la parte figurativa sdlo
cs susceptible dc crear confusidon si la parte figurativa es un clemento
distintivo de la marca. Adcemads, ¢n ¢l caso de las marcas compuestas, las
cxistencia de una similitud en las partes verbales de las dos marcas se verd
probablemente acentuada si las partes figurativas de las marcas son tambicn
similares. Aun si no existe confusion posible entre los términos, en su forma
escrita 0 en la pronunciacién. las marcas en su conjunto pueden ser
susceptibles de crear confusion debido a la similitud de sus elementos
figurativos,

Un caso especial es el elemento figurativo que puede ser designado por una
palabra. La representacion de una estrella estard normalmentc designada
por la palabra «cstrella» y, por lo tanto. serd confusamente similar a una
marca verbal ESTRELLA. Asimismo, las representaciones figurativas de un
ledn & de un tigre serian tan similares a fas marcas verbales LEON y TIGRE
que correrian el ricsgo de crear confusidn. La situacidn es distinta cuando se
comparan las dos marcas figurativas. acompafiadas d¢ la representacion de
un animal. En gencral, la jurisprudencia duda en conceder el monopolic de
la representacion de un animal en si. Por consiguicnte. dos representaciones
graficas del inismo tipo. por ejemplo dos representaciones de un tigre, de un
ledn o de una vaca (cxisten numcrosas representaciones de una vaca
registradas para productos ldcteos) tienen que ser muy siinilares para crear
confusién.  Asi pues, ;deberia, sin c¢mbargo prohibirse la utilizacion del
término correspondiente como una marca y deberia autorizarse realmente al
titular de una marca verbal TIGRE a oponerse a toda prescntacion grifica
de un tigre ¢n una marca de dispositivo? Para no correr el riesgo de obtener
una proteccion limitada. e! titular de una marca de dispositivo deberia
también garantizar la protcccidn de la marca para ¢l nombre del animal
represeniado en el dispositivo.

P73.  ;Considera usted que cof riesgo de confundir lax dos marcas
siguientes seria mavor si se omitieran las palabras?

TIGER

Efecto de la utilizacion y de g falta de utilizacion

La confusidn sélo puede surgir en la mente del consumidor como
consecuencia de la utilizacidn efectiva de una marca ¢n productos similarcs.
Sin embargo, para evitar todo riesgo de confusién, atn ¢s necesario que el
sistema de proteccion de las marcas permita al titnar de la marca oponerse a
una solicitud de registro basada en la sofa intencidn de utilizar la marca.

Con el mismo afdn de cvitar toda confusidn, numerosas leyes de tnarcas
permiten al titular de una marca regisirada oponerse, en el marco dc un
procedimiento de oposicién o de una accidn por infraccion, reprectivamente,
a la presentacion o a la utilizacidon de marcas similarcs para productos
idénticos e inciuso similares a tedos los productos indicados en el registro
existente, independientemente de la utilizacidn de estos dltimos.  Por lo
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tanta, el demandade que tiene conecimiento de la fulta de utihizacion total o
parcial debe contraalacar emprendiendo una accion de nudidad a lin de
obtener o anuwlacion parcial o total del registre existente por falta de
utilizacion.

En virtud de principios mids modernos plasmados en ciertas leves curopeas.
asi como en el futuro sistema de fa marca comunitaria, el titular de una
marca puede oponerse. una vez vencido el pluzo de gracta de cinco anos,
mediante un procedimiento de oposicion o upa accion judicial, a una
solicitud de registro o al uso de una marca idéntica o similar en productos
idéntlicos o similares dnicamente o los productos para los cuales él mismo
utiliza ctectivamente su marca. 51 ¢l titular de la marea no utiliza su marca,
la vposicidn es denegada v, st utiliza su marce en uno o varios productos
para los cuales ha sido registradi, sélo se tendridn en cuenta los productos ¢n
que ha sido utilizada, para determinar si el grado de similitud es susceptible
de crear confusion. En un procedimiente de oposicion. la carpga de la prueba
del uso recae sobre el titular del derecho.

En ¢l marco de acciones por infraccién a una marca. aumerosas feves
permiten también al demandado invocar la falta de utilizacion de Ta marca
en cuestion, de modo que el titwlar de la marca sélo podrd obtener
satisfaccion si comprucha que s marca ey utilizada,

Si la marca que ha sido mfringida es utilizada, ¢l dmbito de su utilizacion
puede incidir en la determinacion de la similitud susceplible de crear
confusion.  La utilizacion intensiva incrementa el cardcter distintive de la
marca, asi como el riesgo de ser confundida con marcas notoriamente
conocidas, aun si los productos cn que s utiliza la marca infringida son
menos similares o si la similitud de las marcas s menos aparente.

Cuando Ty proteccidn excede el dmbito de la similivud como fuente de
confusion

Las marcas notoriamente conocidas o famosas gozan. en ciertos paises, de
una proteccion que excede la similitud de los productos. Una proteccidén de
tal envergadura {prevista Lambién en ¢l Articulo {8.b) de ka Ley tipo) sélo
deberia concederse si la atilizacidon de la misma marca o de una marca casi
idéntica para productos distintos perjudica su cardcter  distintive o su
reputacion.  Esta proteccion ampliada no abarca necesariamente todos los
productos posibles,  Es muy probable que la utilizacion de una marca
idéatica a la marca notoriamente conocida  resulte  injustificadamente
perjudicial para cierta categoria de productos. mientras que la utilizacion de
la misma marca en productos totalmente distintos podria nv oponerse a los
intereses del titular del registro de la marca notoriamente conocida. L
decision debe estar determinada por las circunstancias particulares de cada
caso, tal como la envergadura de la reputacidn de la marca. el tipo de
productos en gque es utilizada por el infractor. lIa manera cn que ¢l infractor
presenta sus productos, vy asi sucesivamente.

P74. La marca KODAK estd repistrada para todes los productos
fotogrdaficos (clases 1, 9 v [0}, Los productores de una serie de
television en que aparece un detective Hamado KOJAK venden
dicha serie bujo el nombre de peliculas KOJAK. [ Tiene derecha
a quejurse el tinilar de fa marca KODAK v, en duado caso, qué
recurso le vfrecen las disposiciones de la Ley tipo?

P75, Kl deteciive de la misma serie tiene la costumbre de chupar pirulis.
Los productores de la serie conceder nna livencia a un fabricante
de caramelos (clase 30), autorizdndole a wiilizar el nombre
KOIAK para pirulis elaboradas v vendidos por ellos. ;Qué pue-
den hacer en su caso los tndares de la marca KODAK en esta
Situacion?
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Actualmente, fa mayoria de paiscs concede en la priactica una proteccion que
excede la nocidn de similitud de los productos dnicamente cn casos
excepeionales de marcas lamosas o netoriamente conocidas, Ll futuro
sisterna de la marca comunitaria extenderd esta proteceion a todas la marcas
que gozan de cierta reputacion.  Sin embargo. la reputacian en si no es un
crifcrio suficiente;  la proteccion ampliada s6lo se justifica cuando la
utilizacion injustificada de un signo equivale a sacar provecho de mado
deslead del cardcter distintive o de la repulacién de la marca o cuando
perjudica dichao cardcter o dicha reputacion.

6.3 Limitacion del dereche exclusive en interés del pablico

Del mismo modo en que ¢l derecho del litular a utilizar su marca puede ser
limitado por otros derechos, su derccho o impedic que terceros ulilicen sy marca
pucde ser restringido por los intereses legitimos de los demas. El Articulo 19 de la
Ley tipo estiputa que «¢l registro de la marca no confiere a su titular ¢l derecho a
prohibir a terceros ¢l uso de buena fe de su nombre, su domicilio, un scuddnimo, un
nombre geogrifico o indicaciones cxactlas relativas a fa especie. la calidad. la
cantidad, el destino, ef valor, el lugar de origen o la época de produccion de sus
productios o de la prestacién de sus servicios, siempre que se trate de un uso limitado
a servir meramente para la identificacion o la informacién v que no pucda inducir al
plbtico a error subre la procedencia de tos productos o servicioss.

Numerosas leyes de marcas contienen disposiciones semejantes

P16, MAGSAN es una marca registrada para «desinfectantes» (clase
3).  El tirlar descubre que se ha puesto en venta cierto papel
higiénico el cual ha sido presentado claramente (v a justo titulo)
cemnto «bmpregnado con Magsan».  ;Puede el titwlar de la marca
impedir tal wiilizacion?

Suponiendo que wsted es el titelar de la marca regisirada MYADOR para
«Harina» (¢lase 30}, ;qué opinaria usted de los siguientes casos publicitarios y de sus
circunstancias”?

P77 Un competidor anuncia su haring con la marca DEEGAM y
afirma que se trata de una version mejorada de la harinag

MYADOR.

P78. Los inspectores de la calidad contratados por su empresa
comprueban que un lote de harina MYADOR contiene una
cantidad inacepiable de fragmentos de insectos y declaran ese lote
inadecuado para el consumo humano. Usted vende el e ¢ ABC
Ltd. para que lo wtilicen en la elaboracion de piensos.  Sin
embargo, esta empresa lo ofrece como haring de panaderia
MYADOR.

P79.  Usted ve en un periodico un anuncio publicitario para joyas de
marce MYADOR de la casa Mendi. Los tinicos objeros ifustrados
son unos collares y wnos anitlos. A continuacion, usted descubre
que esta linea de jovas MYADOR incluye rambién anudetos de
plaia en forma de una tajada de pan y un molino de viento.

El titular de la marca tampoco puede impedir a terceros — que compiten con él —
que¢ mencienen su marca, por ejemplo, en un compendio de marcas o en diccionarios,
o que la utilicen en articulos de prensa, en libros o en otras publicaciones.
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PBO. En una «Guia del consumidors, gque contiene informes redactados
en forma completamente independicate, wn estudio sobre las
marcas de harinas de wso doméstico sehala lo siguiente:

MYADOR - completamente molido en moling de piedra — 33
rupias el kilo

DEEGAM - completamente molido en moling de piedra - 30
rupias el kilo

y recomienda la harina DEEGAM coma la mejor compra.

PBl. Respecio del estudio en cuestidn, un anuncio publicitario de g
harina DEEGAM afirma que lu harina DEEGAM «es mejor
compra» que la <harina MYADOR»,

Como ¢l titular de la marca tiene un interés justificado en impedir que su marca
se¢ convierta en un 1érmine genérico, estd autorizado ¢n cicrios casos a Cxigir gue se
uilice debidamente.  Algunos textos de ley (la Ley danesa, la nueva Ley suiza de
marcas y ¢l reglamento propuesto para la marca comunitaria) reconocen al Utular de
una marca ¢l derecho a exigir que su marca figure como 1al en tos diccionarios: si un
diccionario menciona una marca sin precisar que se lrata efectivamente de una
marca. su titular tiene derecho a exigir la correccion del rubro ¢n cuestion en la
siguiente cdicion del diccionario.

6.4 Vias de recurso en caso de infraccion de la marca

UJna accién por infraccion gue conciuye sausfactoriamente conduce a la
prohibicidon de utilizar fa marca similar susceplible de crear confusién. Si la marca
infractora estd registrada, se ordenard la anulacion del registro.

En principio. el titular de la marca puede también pedir compensacién por danos
y perjuicios. Resulta dificil comprobar el perjuicio en los casos de infraccién de una
marca, por lo gue este recurso no es muy importante en la prictica.

Naturalmente, ia situacidn es distinta en los casos de falsificacidn, que serdn
tratados cn el Capituto 13.

P82. La marca PATSONIC estd registrada para <«ordenadores,
receplores de radio y televisicn» pero solo ha sido wilizada para
ordenadores.  Otro comerciante comienza a utifizar la marca
BATRISONIC para radios poridtiles. Suponiendo que el Ariiculo
18.a) de lu Lev tipo fuera aplicable, ;podria el titular de la marca
registrada impedir tal utilizacion?
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CAPITULO 7

ELIMINACION DE LA MARCA DEL REGISTRO

La anulacion del registro de una marca €8 una saneion grave para el titular del
registro, dudo gue pierde los derechos que le confiere dicho registro. Sin embargo,
existen varios motivos por 1os que una marca puede ser eliminada del repistro.

7.1  Eliminacién por fulta de renovacién

Como va hemos visto en el pdarrafo 4.5, por razones administrativas, sdlo puede
registrarse una marca por un plazo determinado. Al vencer el plazo, ¢l registro de ia
marca puede ser renovade medianie e pago de una tasa de renovacién. Si el titular no
renueva ¢l repistro de la marca y. mds precisamente, deja de pagar la tasa de
renovacion. la marca es eliminada del registro.  Las oftcinas de registro suelen
conceder un pluze de gracia para ¢l pago de la tasa de renovacion (generaimente
acompanada de una sobretasa). El Articulo 174} de la Ley tipo estipula un plazo de
gricia de seis meses,

St la ley solamente autoriza la renovacion del repistro de la marca para algunos
productos registrados (}o que seria recomendable a fin de «descongestionar» el
registro — véase ¢l parrafo 4.3, supra), se anulard parcialmente el registro de la marca
para todos los productos respecto de los cuales dicha marca no s renovada,

7.2 Eliminacion a solicitud del titular registrado

En todo momento, ¢ mismo titular registrado puede renunciar al registro
relative a todos ¢ a algunos de los productos para los cuales la marca estd registrada.
Por lo lanto. por solicitud del titular registrado. las awtoridades eliminardn, en
principio, la marca del registro. de modo total o parcial. la Ley tipo prevé una
solucion diferente para los casos en que una licencia de utilizacikin de la marca esta
inscrita en ¢l registro. De conformidad con ¢l Articulo 29.3), «sdlo se registrard la
renuncia al registro previa presentacion de una declaracidn en la que el licenciatario
acceda a gue se haga esa renuncia. a menos gue este dltimo hava renunciade
expresamente a ese derecho en el contrato de licencia-.

7.3  Fliminacién por falta de uso

Si ¢l titular de una marca deja de utilizar su marca durante ¢ plazo de gracia
previsto por la ley. cualquier parte interesada puede, en principio, solicitar su
eliminacion {(Articulos 30 y 32 de la Ley tipo -véase el parrafo 3.3 supra). 51 el titular
no puede justificar la falta de utilizacién, ef tribunal ordenard su eliminacion del
registro.  Si el titular de la marca puede comprobar la utilizacion o justificar la fatta
de utilizacion, pero dnicamente para clertos productos registrados, el tribunal
urdenard la anulacién parcial.  La eliminacion parcial se extiende a todos los
productos repistrados para los que no se pudo comprobar la utilizacion o, por lo
menos, & todos los productos que no sean similares a los productos utilizados por el
titular del registro. Esta es la solucidn que recomicnda la AIPPT (Resolucion
adoptada por su Comité Ejecutive, en Sydney, en 1Y88). Sin embargo, la legislacion
de la Comunidad Europea cstipula la anulacion de lodos los producios para los
cuales la marca no ha sido utilizada. Esto no significa que tos derechos del titular del
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registro sc¢ limitardn estrictamente a los productos utilizados, ni siquiera a un
producte dnico en ¢l cual su marca haya sido utilizada. [ncluso si su repistro es
anulado para todos [os productos excepto para el cual pudo comprobarse su
utilizacion, el titular del registro puedc atin defender su derecho exclusivo a la marca
registrada contra el registro y la ulilizacidn de una marca idéntica o similar
susceptible de crear confusion por parte de un competidor para todos los productos
que son idénticos o similares al producto para el cual su marca estd repistrada v es
utilizada.

7.4  Anulacién por causa de nulidad

Si la marca consiste en un signo que no deberia haberse registrado (Capitulo
3). el tribunal puede declararlo nulo y sin valor. a solicilud de cualquier parte
intercsada (Articulo 33 de fa Ley tipo).  Algunas veces, las leyes de marcas
estipulan también un procedimiento de oficio para ese propdsito.  Como
consecuencia de la declaracion, la marca es climinada del registro.

Si existen motivos de invalidacion tan sole con respecio a algunos de los
productos registrados, unicamente se climinard ¢! registro para esos productos.

Normalmente, la eliminacién del registro se ordena tan sdlo si ya existian
motivos de invalider cuando la marca fue repisirada. Ademds. aun si no debia
haberse registrado la marca por falta de cardcter distintivo, se excluird su anulacion
si, entre lanto, ha adquirido cardcter distinlivo con su utilizacion,

Sin embargo, la adquisicion de cardcter distintivo no debe impedir la
eliminacién del registro de marcas gue consisten en términos genédricos o
e¢npafiosos.  Sin embargo. pueden prescentarse casos excepcionales en que el
significado engafioso - que al inicio habria impedido el registro de la marca — se ha
perdido desde cntonces (véase el caso de WOOLRIDGE en el parrafo 3.1.1).

7.5 Eliminacion de unn marca gque ha perdido su caricter disiintivo

Como ya hemos visto en el parrafo 5.4, «8e¢ cancelara el registro de una marca si
su titular ha provocado o tolerado la transformacién en denominacion genérica de
unc © varios productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca»
(Articulo 31 de la Ley tipo). La eliminacion de la marca por cstos motivos tiene el
efecto de una e¢xpropiacion. de modo que sélo podra ser ordenada si todos los
medios comerciales v los consumidores interesados y el pablico en gencral se han
acostumbrado a wutilizar ¢l signo como un nombre genérico para ¢l producto
inicialmente identificado por el mismo. En estas condiciones, el signo ha perdido
totalmente su significado original en calidad de marca v, por lo tanto, puede ser
eliminado del registro.
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CAPITULO 8

CAMBIO DE TITULARIDAD

8.1 Motives para cambiar de titularidad

La titularidad de una marca puede cambiar por distintos motivos v de diversas
maneras.

En caso de falleeimicnto del titular de una marca, los derechos relativos a la
marca pucden ser transmitidos a su heredero. Esta (ransferencia de titularidad sélo
es posible cuando las leyes de marcas prevén la titularidad privada de las marcas.
Asimismo, una marca puede pasar a pertenecer a up nuevo titular en caso de
quiebra. Otro caso de transferencia automadtica de la titularidad puede resultar de la
fusion de dos empresas. Sin embargo, no hay transferencia automitica cuando la
absorcion de una empresa se logra mediante la compra de acciones o cuando se
compran ciertos aclivos de una cmpresa, incluidos los derechos de propiedad
intelectual.

8.2 Transferencia voluntaria de la titularidad: la cesidn

La cesion es la forma mds comun de transferencia de la titularidad. Se inscribe
normalmente. pero no necesariamente, en ¢l marco de un contrato de compra. por ¢l
cual se venden marcas a cambio de cierta suma de dinero.

Segun la legislacion de algunos paises, la marca sélo puede ser cedida junto con
los clementos del activo intangible de la misma. Al parecer. esta estipulacion
obedece a que los consumidores cstdn acostumbradoes a que el producto sea vendido
con lu marca, de modo que una cesidn sin transferencia de la empresa, o parte de la
empresa que utiliza la marca. los induciria a error, Sin embargo, se perfila una clara
tendencia en favor de la libre cesidén de las marcas. En general, cuando las marcas
son cedidas sin el activo intangible de la empresa. es porque no han sido utiizadas
durante muchos afios, Por otra parte, las empresas suelen tener una estructura
juridica compleja vy, cuande una empresa absorbe a la otra, es muy probable que lag
marcas sean transferidas a la nueva empresa matriz, mientras que las tabricas donde
se elaboran Jos productos vendidos con esas marcas siguen siendo propiedad de la
cmpresa absorbida. Mientras la nueva empresa matriz y titular de ta marca vele por
la constancia de calidad de los productos vendidos con las marcas cedidas, los
consumidores no serdn inducidos a error.

Por lo tanto, no es en absolutamente necesario vincular la cesidn de las marcas a
la de los clementos del activo intangible refativos a las miismas. Es suficiente, a la
vez que necesario, garantizar que los consumidores cstdn protegidos contra el
engafio. Este c¢s el enfoque del Articulo 21 de la Ley tipo. cuyo parrafo 1) permite la
cesion del depdsito o el registro de una marca, independientemente de la
transferencia de la totalidad o de una parte de la empresa que utiliza la marca, pero
prevé en su pdrrafo 2) que dicha cesidn ¢s nula y sin valor si tiene por objeto o como
consecuencia inducir al piblico a error. Es preciso afiadir que tales casos sc dan muy
rara vez en la prictica, en particular cuando los registros de marca son cedidos en su
totalidad.
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Las cesiones parciales plantean mds problemas. A fin de evitar la confusién del
pdblico en tales casos, las leyes de marcas a veces permiten las transferencias
Unicamente cuando los productos en cuestion no son similares a los que retiene el
antiguo titufar, De este modo, no hay confusidn posible en la mente del consumidor
dado quec las dos marcas habrian podido ser registradas, desde el principio, por
titulares distintos.

8.3 Inscripcion del cambio de titularidad

En principio, el cambio de titularidad de una marca entra en vigor sin ninguna
inscripcidén, Esto ¢s Jo que ocurre ¢n caso d¢ fallecimiento o de liquidacion de los
bienes de un titular extranjerc o en caso de fusién. Inciuso el cambio voluntario de
titularidad como consecuencia de una cesidn no necesita, en principio. ser registrado
para entrar ¢n vigor, por lo menos, inter partes. Sin cmbargo. tas leyes de marcas
suelen estipular la inscripcién de los cambios de titularidad por dos razones:

— El nuevo titular no puede normalmente ejercer sus derechos sobre la marca
si no es el titular inscrito.

~ En principio, la transferencia no es vinculante para terceros mientras no sea
inscrita.

Este principto no puede aplicarse sin restriccion: si el nuevo titular ha cumptlido
con todas las formalidades neccsarias, es deeir, si ha presentado ante la oficina los
documentos necesarios para el registro del cambio de titutaridad, debe estar en
condiciones de defender su marca contra las infracciones. El procedimiento de
inscripeidn s a veces excesivamente largo y lento y, cn algunos paiscs, la ley no
permifc la inscripcidn de solicitudes pendientes. En estos casos, el nuevo titular se
veria a menudo en la imposibilidad de actuar. dado que el antiguo titular podria no
existir ya, o por lo menos, no tener ya ningun interds ¢n interponcr un recurso contra
las infracciones de los derechos que anteriormente tenia sobre la marca.

Las leyes de marcas suelen prever que el servicio de registro ha de denegar el
registro de una cesidon si la considera susceptible de inducir a ios consumidores a
error.

St la cesién induce realmente a error a los consumidores, suelc quedar
automdticamente nula y sin valor y, por lo tanto, su inscripcion carecerd de valor.
Sin embargo, el registrador no deberia denegar la inscripcién de una cesion si. en su
opinidn, sélo existe un riesgo de confusion en Ja mente del pdblico. Tales casos
dependen obviamente de las circunstancias de hecho que no pueden ser apreciadas
con fa simple lectura del archivo, como por ¢jemplo ¢l modo cn que ¢l nucvo titular
utilizara la marca, si los consumidores serdn realmente inducidos a error y demas
hechos que demuestren que ¢l engafio no cs inherente a la cesidn.

PB3. La marca TRISHAW estd registrada en la clase 34 para «cigarros
y cigarrillos».  Su titular propone cederla tinicamente para
cigarros. En su opinidn, jesta cesion se regiria por el pdrrafo 2)
del Articulo 21 de la Ley tipo?

A diferencia de la transferencia parcial, la situacidon en que el titular registrado
de varias marcas cede algunas que, al aplicar el criferio de la similitud de las mareas,
podrian ser consideradas como similares hasta el punto de crear confusion.

PR84. Las marcas GIGOBOY y GIGOGIRL estdn registradas a nombre
del mismo titular para «vestidos para chicos» y «vestidos para
chicas»  (clase 25), respectivamente. El titular cede la marca
GIGOGIRL sin los elementos del activo intangible, dado que no
ha utilizado la marca durante varios afios. Pero sigue vendiendo
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prendas de vestir para chicos con la marca GIGOBQOY.  Qué
opina usted de esta cesion?

En tal caso, ¢l ¢ngaio del consumidor no cs realmente inherente a la cesidn, La
cuestion de saber si ¢l consumidor serd inducido o no a error depende no solamente
del modo en que el nuevo titular utilice fa marca guoe se le ha cedido, sino también
del modo en gue ¢l antiguo titular utifice la marca de la que ain ¢s propictario. En
general. las partes en ta cesion hardn figurar, por su propio interés, disposiciones en
el contrato de cesién que rijan la futura wtilizacion de ambas marcas a fin de evitar
toda confusion ¢n la mente de los consumidores. En tales casos, ¢l registrador no
deberia estar facultado para denegar la inscripcién de una cesion y ¢l asunto deberia
dejarse a ta apreciacion de los tribunales (véanse también [os comentarios al Articulo
21.2) de la Ley tipo, en la pdgina 52 de cse texto).

Sin embargo, 1a lcy de marcas de ciertos paises ¢stipula la asociacidn de las
marcas que figuran a nombre del mismo titular y que son consideradas por el
registrador como similares y susceptibles de crear confusion. Ademas. estas leves no
permiten. en gencral. que una de estas marcas sea cedida sin que se cedan al mismo
tiempo las demds marcas regisiradas conexas {(véanse. por ejemplo. las leves de
Bangladesh, Fiji, India, Mulasia, Pakistin, Sri Lanka y Tailandia).

Alin si dos marcas registradas conexas no han sido explotadas durante muchos
anos. no pucden ser cedidas por separadu. Por consiguiente. este sistema de marcas
conexas puede ser considerado como innccesariamente proteccionista. hecho que no
debe alentarse en las leyes modernas de mareas,

Cuando una cesién de marca es nula porque induce a error al piblico de modo
inherenie o por cualquier otra razon juridica ajena al derecho de marcas, que sin
embargo ha sido inscrita, es preeiso determinar las consecuencias de tal inseripeion.

La nulidad de la cesion no conduce a la nulidad de los derechos de marca en si.
Sin embargo. estos derechos siguen siendo propiedad del cedente, es decir, ¢l antipuo
titular. Ello significa que toda utifizacion que ¢] nuevo titular haga de fa marca no es
realmente una utilizucién, y que. una ver vencido el plazo de gracia para la
utiizacion de [a marca, ésta es susceptible de ser eliminada, Huclga decir que el
cedente y antiguo titular de la marca rcgistrada -que sigue siendo el propietario-
podria utilizarla, pero no es probable que lo haga dade que las partes suelen ignorar
que la cesion cra nula.

8.4 Formalidades

A los efcctos de la seguridad juridica. las cesiones deben hacerse constar por
escrito. El cedente o ¢l cesionario deben presentar también por escrito fa solicitud
de tnscripcion de la cesion.  Si es presentada por el cedente, una simple solicitud
escrita firmada por él mismo o su mandatario deberia ser suficicnte. Si, por el
contrario, ¢l cesionario o cualquier otro nuevo titular de ta marca es quien solicita la
inscripcién del cambio de titular, fa solicitud deberd ir acompafada, ¢n general, de
los documentos pertinentes (el contrato de cesion firmado por el cedente o cualquier
otra prucha del cambio de titular). Sin embargo, en estos casos tamnbién deberia ser
suficiente la simple subscripcién de la solicitud de cambic de titular por parte del
nuevo titular de la marca o su mandatario, sin que se requiera autenticacidn.
legalizacién u otro tipo de certificacidn.
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CAPITULOY

LA CONCESION DE LICENCIAS DE MARCA

9.1 Laimporfancia de ka concesién de licencias

Es prictica comdn para los titulares de marcas conceder licencias a terceros para
gue las utilicen localmente en el pais donde ejereen su actividad comercial.  Sin
embargo, la coneesién de licencias de utilizacion de las marcas resulta especialmente
G1il en las relaciones comerciales internacionales.  Los contratus de concesion de
licencias constituyen indudablemente ¢l principal méiedo por el gue las empresas
locales pucden utilizar las marcas de lus sociedades extranjeras.  Este tipo de
contralos ©s muy frecuente entre interlocutores de distintos paises desarrollados y
también existen entre interfocutores de  paises en desarrolo o incluso entre
cancesionarios de  licencias de  paises en desarrello v licenciatarios de  paises
desarrotlados,

Sin embargo, desempefian su pape! mas importanie en las relaciones entre
licenciantes de pafses desarroilados v licenciatarios de pafses en desarrollo. En estos
casos, no se trata de simples hicencias de marca, sino de acuerdos generales que
incluven la concesidn de licenctas de patentes. marcas, conocimientos téenicos y. ¢n
lo pasible, otros derechos de propiedad intelectual, asi como la asistencia técnica que
se prestard al licenciatario. Estos acuerdos son un factor clave del avance econdmico
de los paises en desarrollo v suelen caracterizarse por la transferencia de teenologia,
la creacion de empleos v la utilizacion de materias primas locales, Suelen ser objeto
de disposiciones especiales de las leyes nacionales. que preven el control o la
aprobacion de estos contratos por parte de una autoridad local, como por ejemplo el
ministerio encargado de la transferencia de teenologia,

En la medida en que tates acuerdos gencrales conlicren ¢l derecho a utilizar las
marcas e los licenciantes de las marcas, deben ajustarse a las  disposiciones
pertinentes de la ley de marcas en materia de concesion de licencias del pais del
licenciatario {aunque las disposiciones especiaies antes mencionsdas sean también
aplicables).  Las leves de marcas de muchos paises conticnen  disposiciones en
materia de licencia de marcas. Los principios generales que rigen la concesion de
licencias de marca son tratados en este capitblo, sin considerar los aspectos
particulares relativos a la titularidad extranjera v a la transferencia de tecnologia.

9.2 Un concepto bisico: el control ejercide por el titular

En materia de derecho de marcas. la pesibilidad de conceder licencias de marca
parece oponerse a ta funcion esencial de la marca, que consiste ¢n indicar el origen
de tos productos, dado gue of origen de los productos ofrecidos con la marca estaria
vincolado al licenciatario y no al titular registrado. Por lo tanto, para preservar ba
funcion de indicacién del origen de Ja marca, es neeesario y suficiente para el titular
gjercer conirol sobre la utilizacién de la marca por parte del  ticenciatario,
especialmente en relacién con la catidad de los productos (con sujecion a las normas
de calidad impuestas por el licenciante) v las condictones en que son comercializados.
Si cb control es efectivo, ¢l titular registrado no cstid obligado a utilizar la marca. A
tados los efectos de la proteccidn de la marca, podra considerarse gue la utilizacién
por partc de su licenciatario equivale a la ulilizacion por parte de su titular (Articulo
22.1) de la ley tipo). Esto significa particularmente que la marca no pucde ser
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atacada por una supucesia falta de utilizacion, y que ¢l mismo licenciatano no puede
reivindicar derechos de titularidad en relacién con la marca.

La Ley tipo conticne también disposiciones sobre ciertos tipos de cliusulas
restrictivas que no deberian permitirse en acuverdos de licencia. No cabe negar la
importancia de considerar estas cliusulas en ¢f marco general de los contratos de
licencia, independientemente de que se reficran a las relaciones entre interlocutores
que residen cn paises desarrollados o a los acuerdos de transferencia de tecnologia
cancluidos con licenciatarios de los paises ¢n desarrolle. Sin embargo, a nivel local.
tales disposiciones no deberian figurar en la ley de marcas. cuyo objetivo consiste ¢n
garantizar la proleccion de las marcas a fin de gue sus titulares ¥ los consumidores
puedan distinguir sus productos de los de la competencia. Cualquier otro objetivo.
ta! como las consideraciones antimonopolisticas, el control de [a inversidn extranjera,
ete., deberfa estar sujeto a otras leyes aplicables a todos tos acuerdos de licencia,
independienicmente de que contengan o no disposiciones en maleria de licencia de
marcas. [Da la casualidad que las leyes de marcas de la gran mayoria de paises no
contienen tlales disposiciones,

9.3 Regquisitos de forma

Basicamente, ¢l sistema de proteccién de marcas no exige ningun requisito
formal en materia de licencias de marcas. El dnico punto importante, inherente al
sistema, ¢s que el titular ejerza un control efectivo sobre el licenciatario.  La
imporlancia de este principio suele estar reconocida, pese a gue solo algunas teyes de
marcas estipulan el control de la calidad en sus disposiciones en materia de licencias
de marcas {las de los Estados Unidos de América y Sri Lanka, por ejemple}. De
hecho. de nada sirve contar con un contrato por escrito. aunque esté inscrito en el
registro de marcas y contenga todo tipo de disposiciones relativas al control. si la
misma ley no prevé las consecuencias juridicas de la falta de ejercicio del control.
Sin embargo, muchas feves de marcas prevén la inscripeién obligatoria de la licencia
y el registrador suele examinar detenidamente las condiciones que el concesionario
de licencias impone al licenciatario.

Muchas legislaciones, especialmente en Europa. estipuian que la conclusion de
un acuerdo de licencia oral es suficiente, pero la disposicion que figura en el Articulo
22.2), de la Ley tipa, scgin la cual el contrato de licencia debe concluirse por escrito.
es razonable a la luz de las consideraciones de seguridad juridica. Y es aceptable
para los tituares de marcas que la licencia sea registrada a fin de que surta efectos
vinculantes para terceros (Articulo 22.3)). Lo que no seria aceptable es exigir la
inscripcion de la licencia para que la utilizacion por parte del licenciatario sea
considerada como una utilizacién por parte del licenciante.

El sistema britdnico de acuerdos entre usuarios registrados es una variedad
especial de requisito formal en materia de licencia de marcas que merece ser
estudiada. Si sc¢ inscribe un acuerdo, se considera que la utitizacion de la marca por
parte del usuario registrado constituye una utilizacion por parte del titular de la
marca. Sin embarpo. ¢l contrato de licencia concluido por las partes para regir sus
relaciones comerciales no es el que debe ser registrado: la ley prevé una férmula
simplificada y ciertas condiciones que deben cumplirse para que el registrador
reconozca el acuerdo entre usuarios registrados. Como el registro puede ser
consultade libremente, las partes en un contrato de licencia no suelen registrar su
contrato sino solamente la férmula simplificada.

Actualmente se observa una tendencia creciente a considerar innecesarias tales
formalidades, mas aln cuando la jurisprudencia reconoce que la existencia de un
acuerdo entre usuarios registrados no es mds que una comoda forma de prueba.
Segun et derecho britdnico, el titular de la marca puede concluir acuerdos de licencia
orales (caso BOSTITCH]). perc a veces resulta dificil comprobar que la marca cra
utilizada por ¢l licenciatario. La nueva ley britdnica de marcas no sélo propiciara el
cambio necesario para lograr la armonizacién preconizada en la Directiva de las
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Comunidades Europeas, sino que también tendrd como consecuencia el abandono del
sistema del usuario registrado. La utilizacion por un tercero con la autorizacidn del
titular registrado serd suficiente para preservar los derechos de marca.

9.4 Restricciones impuestas al licenciatario

En geacral. el licenciatario no estd autorizado a ceder la licencia o a conceder
sublicencias, pero huelga decir que puede ceder esos derechos expresamente en el
contrato.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas,

En el caso de una licencia exclusiva. el titular de la marca no estd autorizado a
conceder la licencia de la marca a ninguna otra persena cn el territorio v ni siquicra
¢l mismo puede utihzar la marca.

En el caso de ura licencia no exclusiva, ¢l titular podrd. naturalmente, utilizar la
marca ¢ incluso aulorizar a otros a que lo hagan. En el caso de licencias multiples, es
preciso mantener un control de calidad estricto ¢n interés del pdblico consumidor.

Es posible concluir acuerdos de licencia exclusiva asi como no exclusiva para la
totalidad o parte del territorio de un pais y pucden abarcar la totalidad o sélo una
parte de los productos para los cuales la marca estd registrada. A diferencia del caso
de la cesion. no cabe considerar el riesgo de confusion en la mente del pidbilico. a
condicién de que el titular de la marca ¢jerza un control eficaz de la calidad.






CAPITULO 10

MARCAS DE SERVICIO






MARCAS DE SERVICIO 83

CAPITULO 10

MARCAS DE SERVICIO

10.1 La funcién de las marcas de servicio

Las marcas de servicio son de naturaleza muy semcjante a las marcas de
comercio. Ambas marcas son signos distintivos; las marcas de producto distinguen
los productos de una cmpresa de los de otras empresas, mientras que las marcas de
servicio cumplen la misma funcidn respecto de los servicios. Por o tanto, es posible
definir colectivamente las marcas de producto y las marcas de servicio como signos
gue identifican los productos o servicios de wna empresa deternminada y los distingue
de los productos v servicios de la competencia (véase el parrafo 1.2 del Capitulo 1}
La Ley tipo define por scparado las mareas de comercio y las marcas de servicio,
pero estos términos no vuelven a aparecer en el texto. En la segunda parte de la
Ley. titulada «Marcas de productos v de servicios», se utiliza simplemente ¢l término
«marca», y cn la introduccién de la Parte II se explica que éstas son «marcas que
sirven para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra u
olras empresas»,

Los servicios pueden ser de cualquier tipo: financieros, bancarios, de viaje,
publicidad o alimentacidon {aprovisionamiento, ventas}), Las cmpresas pucden
proporcionar lnicamente productos o Unicamente servicios, o tanto productos como
servicios. Pueden utilizar la misma marca o marcas distintas para sus productos y
servicios vy pucden registrar sus marcas para productos, para scrvicios o para
productos y servicios.

10.2 Proteccion de las marcas de servicio

Ei Articulo 6sexies del Convenio de Paris obliga a los paises miembros de la
Union de Paris a proteger las marcas de servicio; sin embargo. a diferencia del caso
de las marcas de productos. los paises no estdn obligados a prever el registro de las
marcas de servicio. De hecho, muchos paises no permiten el registro de tales marcas.
Sin embargo, aumenta la necesidad de proteger adecuadamente. mediante el registro.
las marcas dc scrvicio, habida cuenta de su creciente importancia econdmica,  Por
esta razdn, en los Gltimos anes muchos paises han empezado a prever en su ley de
marcas la posibilidad de registrar las marcas de servicio y otros paises estdn a punto
dc modificar sus leyes del mismo modo.

Algunas veces, las empresas de servicio de pafses que no permiten el registro de
marcas de servicio intentan garantizar la proteccion de sus marcas registrandolas para
productos relativos a sus servicios. Sin embargo, si se aplica la ley estrictamentc, este
tipo de registro es imposible, Por esta razén, la Alta Corte de Calcuta ha decidido
acertadamente que la marca PAN AM no puede ser registrada para productos como
«aviones, gquipo de tierra», etc. porque la marca de la empresa de aviacién no indica
el origen de la fabricacién de tales productos. Este cjemplo demuestra elaramentc la
necesidad de prever en la ley la posibilidad de registrar las marcas de servicio.

P85. Una empresa que alquila automoviles con el nombre KEYTAG
pone  también el nombre en todos sus automoviles.  Su
publicidad invita al pitblico a «alquilar un auwomovil
KEYTAG».  De qué tipo de marca se trata?
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P86. La marca reproducida a continuacidn puede ser registrada para
« Bquipaje» fclase 25)7

AIR LANKA

10.3 Criterios que deben aplicarse

Como Jas marcas de servicio son signos de naturaieza muy semejante a la de las
marcas de producto. pucden aplicarse bdsicamente los mismos criterios. De hecho. la
proteccion de las marcas de servicio a veces ha sido incorporada cn la legislacion
mediante una breve modificacion de la ley de marcas. en la que se prevé simplemente
la aplicacion muicaris pudandis, a las marcas de servicio, de disposiciones que
protegen las marcas de productos.

De lo anterior se deduce que las marcas de servicio pueden ser registradas, renovadas
v anuladas del mismo modo que las marcas de producto: ademils, pueden ser cedidas
y concedidas por contrato de licencia ¢n las mismas condiciones.  Por consiguiente.
las replas ustablecidas para las marcas de producto son igualmente aplicables, en
principio. a las marcas de servicio.  Sin embargo. cxisten ciertas diferencias y
problemas en las relaciones entre las marcas de producto v fas marcas de servicio.,
gue examinaremes mas adelante.

10.3.1 Morivos absolutos de denegacion

P87. Una empresa que alquile automoviles con el mismo nombre
BUDGET presenta una solicitud de registro de este nombre  paru
«Servicios de alquiler de automaoviles (elase 39)».  Ex  posible
registrar BUDGET?

10,3.2 Utilizacion dy la marca

Ya hemos visto. en el Capitulo 5, que una ves vencido cierlo plazo de gracia,
las marcas deben ser utilizadas en relacion con los  productos para los cuales
han sido registradas. Tal como se indicéd en el pdrrafo 5.2.2. la marca figurarad
normalmente en los productos o ¢n su empaque. Se afiade. mds a modo de
excepeidn que de regla general, que. segun la naturatera de Jos productos. la
utilizacion  de la marca en los documentos correspondientes puede ser
suficiente. Huelga decir que es materiulmente imposible aplicar las marcas de
servicio a los servicios. Por lo tanto, la utifizacion de  la marca en los
documentos comerciales es suficiente para cumplic con el reyuisito de
utilizacion para ias marcas de servicio.

10L3.3 Prevteccian contra la utilizacion de marcas similares susceptibles de  crear
confusion

Del mismo modo gue para los productos (véase cf parrafo 6.2.1 del Capitulo
6). el criterio para determinar la similitud de los servicios parte de Ia base de
que las marcas ulilizadas son idénticas. Por lo tanie, como regla gencral, los
sefvicios son similares si, al ser ofrecidos con marcas idénticas, cs probable
que los consumidores les atribuyan ¢l mismo origen. Obviamente, los
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criterios vspecificos establecidos para los praductos -si suclen ser  fabricados
por la misma empresa o vendidos en ticndas  especializadas. o si ticnen todos
la misma composicion- no pueden aplicarse en este caso.

Por lo tamto, la cuestidon gque sc plantca consistird necesariamente  en
determinar si fos consumidores considerardn o no que los  distintos servicios
son ofrecidos por [a misma empresa.

Sin embargo, cxiste ¢l ricsgo Jde que hava confusion no solamente  entre las
marcas de producto o entre las marcas de servicio. sino  tambidn entre las
marcas de producto. por una parte. ¥ las marcas de  servicio, por la otra. En
otras palabras. pucde plantearse Ja necesidad de determinar si una marca
registrada o utilizada para  cierios productos es confusamente similar a otra
marca registrada o utilizada para ciertos scrvicios.  Esto se debe al simple
hecho de gque Jos consumidores estian acostumbrados a la existencia de
enipresas que ofrecen tanto producios como servicios.

oQué eriterios deben utihizarse en tales casos para determinar si la similitud es
susceptible de erear confusién? No cabe duda de gue el criterio no puede ser
{como s ha sugerido algunas veeces) ~iolos productos en cuestién son
cominmente utilizados en las empresas de servicios.  La aplicacion de tal
criferio tendria como resultado una cantidad de casos de similitud mucho
mavoer que siose aplicara el criterio relativamente estricto establecido para
deternsinar la similitud entre productos. Con tal criterio habria similitud, por
cjiemplo, entre los detergentes y los servicios de lavado, v eatre ef tabaco v los
cigarrillos y los servicios de  alojamicnto, hotel y  aprovisionamiento.
Naturalmente, esto seria incorrecto dado que a  nadie se le ocurrivia gue el
propictario def restaurante o del hotel  (uera el fabricante de los cigarrillos
que vemde.  Por lo tanto, el dnico criterio que puede arrojar resultados
apropradoes, consiste ¢en determinar si ¢l consumidor supone gue existe una
actividad  comercial eoman. La Suprema Corte de Alemania ha enunciado
este  criterio del siguiente modo:  es preciso que el publico pueda  concluir
que la empresa  de servicios  pucde  tener una  actividad comercial
independiente en relacidn con los productes o que e fabricanic o ¢l
comerciante pucde tener una actividad distinta de  servicios.

Suponicndo que se utilizan marcas idénticas para los siguienies  productos o
servicios. jeonsidera usted que hay un riesgo de confusion entre cllos?

P88. Servicios de hateleria v restaneranie vs licores, 16 v helados
PRY,  Servictos ofrecidos por arquitecios vs materiales de construccion
PO, instalacion de ventanas v pucrtas vs ventanas v puerias

PYL.  Lay doy marcas que se reproducen a continuacion son wiilizadas
por empresas distintey que no estin vincidadas entre si. La
marca de la izquierda ex wilizade por una  acadenia de haile v
esta registrada en la clase 410 La  marca de la derecha estd
destinada a ser utilizada en  <publicaciones impresax relativas al
haile» pura la cuwal se ha presentado una solicitud de registro en la
vlase 16. En su opinion,  seria vilido el regisiro de vsta marca?
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CAPITULO 11

MARCAS COLECTIVAS (DE CERTIFICACION) Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN

11.1 Marcas colectivas y de certificacion

El Articulo 1.e) de fa Ley tipo define la marca colectiva conto «todo signo visible
designado como tal v que sirve para distinguir ¢l origen o cualguicr otra caracteristica
comun de productos v de servictos de empresas diferentes que utstivan I marca bajo
¢l cantrol del titulars. No define las marcas de certificacion. La mayoria de paises
autoriza ¢l registro de marcas colectivas o de marcas de certificacion. o de ambos
lipos Je marcas.

Lav marcas colectivas v las marcas de certificacion ticoen cierto numero de
caracteristicas  comunes. con  la diferencia de gue  la marca de  certificacidn
desempefa, ademas, una funcion de parantia:  su titular parantiza la presencia de
ciertas caracteristicas.  Resulta dificil hacer una dsstincion mads clars entre las marcas
colectivas v las marcas de certificacion dado que no existen deliniciones reconocidas
dv modo pencral: en efecto. a veces los paises establecen reglas para las marcas
colectivas que  uno  habria considerado mds apropiadas para las marcas de
certificacion, v viceversa. Por lo tanto, cuande este texto se refiera a las diferencias
entre lus dos categorias, deberd entenderse gue se trata de una referencia puramente
indicativa.

1111 Caracteristicas propias a las marcas cofeciivay v a las marcas de certificacion

Una Jde las caracteristicas comunes de las marcas colectivas v las  marcas de
certificacion es que no indican el origen de los productos o los servicios, en ¢l
sentlido de que no permiten saber qué empresa proporciona lales productos o
servicios.  En principia, son wiilizadas por distintas empresas que  ¢stdn
obiigadas a observar las normas comunes establecidas (v, certificadas, en el
casa de la marca  de certificacion) por el ltular registrado.  Estas normas
expresan ciertas caracteristicas de los productos o los servicios que los
distinguen de otros productos o servicios gue no llevan la marca.  La marca
colectiva cumple ademas una funcidn de origen, al  distinguir tos productos o
servicios de las empresas gue utilizan la marca con la autorizacion del
titutar repistrado  de los de otras  emipresas.  En general, las marcas de
certificacion tienden a referirse dnicamente a las caracleristicas garantizadas.

La naturaleza especifica de las marcas colectivas ¥y de certificacion  significa
gue deben cumplirse ciertas condiciones especiales para su registro. a saber:

- ka marca debe estar designada como tal:

- el depdsito debe ir acompafnado de una copia del reglamento gue  rige la
utilizacion de la marca:

¢l reglamento debe ser repistrado junto con la marca (Articulos 40 y 42 de
la Ley tipo).
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11.1.2

Las caracteristicas particulares que deben presentar los productos o servicios
pueden referirse al origen peopréfico. al modo de fabricacion. a los materiales
empleados, a su calidad o a cualquier otro aspecto. Si bien la caracteristica
comiin puede también ser la calidad. no se trata de un requisito juridico para
el repistro o la utilizacidon de una marca colectiva o de certificacian (en efecto,
mi  siquicra s menciona ¢n la definicidn que la Ley tipe da de la marca
colectiva). Si el criterio es la utilizacidon de ciertas materias primas. por
ejemplo, esta utilizacion es suficiente, independicntemente de la calidad del
producto final. Esto es cspecialmente cierto de las denominadas marcas de
acompanamiento, 1ales como las marcas TREVIRA y Woolmark, cuyo
logotipo se reproduce a continuacidn y certifica que jos producles en gue
figura son totalmente de lana:

Lo mismo es cierto para las marcas que indican un origen geogrdfico.  tal
como la marca colectiva SWISS, que indica el origen suizo del chocolate
fabricado cn ese pais, pero no la calidad {muy alta. por lo general} por la que
el chocolate suizo suele ser famoso,

Otras diferencias respecio de tas marcas de producto o las marcas de servicio

Las marcas colcctivas y las marcas de ccrtificacion pueden ser descriprivas en
el sentido de que describen ¢l origen o cualquicr otra caracteristica dc los
productos o servicios para los cuales son utilizadas. Por lo tanto. una solicitud
de registro no puede ser denegada por ese motivo.

En principio, ei reglamento de utilizacion de una marca colectiva  puede
estipular gque la utilizacion de la marca se limite a los usuarios aprobados;
por ejemplo, una asociacién que es titular de una marca colectiva. tiene
derecho a dencgar solicitudes de afiliacién a la misma, Sin embargo, si una
marca colectiva describe directamente las caracteristicas comunes que deben
compartir sus usuarios autorizados, el reglamento debe autorizar la utilizacion
de la marca a toda persona descosa y capaz dc cumplir con sus  requisitos.
D¢ lo contrario, la propiedad de una marca colectiva permitiria la creacion
innecesaria de un monopolio. Ejemplos tipicos de cllos son las marcas
colectivas que (nicamentc indican el origen geogrifico (lal como SWISS para
¢l chocolate elaborado en Suiza): deben estar disponibles para toda persona
que tenga un establecimicnto comercial cn el lugar asi identificado por los
productos o servicios en cuestion. Lo mismo cs cierto, en general, de las
marcas de certificacion.  Ademads, el registro debe ser denegado sila
indicacion geogrifica se ha convertido en un nombre genérico de los
productos en cuestion, dado que todo el mundo debe estar ¢n condiciones de
utilizar libremente los términos genéricos.

Hemas diche que las marcas colectivas y las marcas de certificacién pueden
ser descriptivas. Sin cmbargo. su repistro estd naturalmente excluido si son
engaftosas.  Por lo tanto, el registro de Woelmark no estaria autorizado para
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productos que no sean enteramente de lana, v ¢l término SWISS no podria
ser registrado para productos gue no tengan su urigen en ese pais.

Algunas leves prevdn que ef titular registrade de una marca colectiva v, a
mavor shundamicente, de una marca de ceruficacion, no  tiene derecho a
utilizar la marca por si mismo.

11.1.3 Caracteristicas conmunes con las marcas de producto o las marcas de servicio

Las marcas colectivas y las marcas de certificacion pueden ser concedidas bajo
contrate de licencias, cedidas, renovadas y climinadas.  Sin embargo, estas
marcas suelen ser utilizadas del modo preserite en el reglamento de utilizacion
¥ no son objeto de un contrato de licencia.  Las cesiones y las elimitnaciones a
veces estdn sujetas a formalidades adicionales, a fin de garantizar a todas las
partes interesadas una mayor scguridad jursdica.

Las marcas colectivas y las marcas de certificacion estin protegidas contra la
utilizacion de marces idénticas o simibires (marcas colectivas o marcas de
certificacion, marcas de productos o marcas de servicio) para productos o
servicios similares coando el titular no ha autorizado tal otilizacién v que
ademis sean susceptibles de enganar a los consumidores.

11.2 Denominaciones de origen

Debe distingoirse claramente la denominacidn de origen de la simple indicacién
de procedencia o de otras indicaciones de origen geugnifico, que va hemos tratado
anteriormente (en ¢l contexte de motivos absolutos de denegacidn de marcas de
producte y de marcas de servicio v como cjemplos de marcas colectivas o de marcas
de certificacion).

l.as  denominaciones de origen  indican también, por supuesto. el origen
peogrifico de los productos para los cuales son utilizadas,  Pero ¢so no es todo: la
denominacion del lugar debe servir para «designar un producto que es originario de
|ese lugar] v cuva calidad o cuvas caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al
medie geografico, incluidos los factores naturales v los factores humuanoss» (Articulo
LHi) de la Ley tipo).

Existe 1umbidén una Ley tipo especial para los paises en desarroifo. publicada por
fn OMPI en 1975, que se refiere especialmente a fas denominaciones de origen y las
indicactones de procedencia.  Pese a gue esta Ley fue redactada para atender al
interds  gue manifestaban desde hacia  algunos afnos los paises en  desarrollo.
solamente un reducido admero de paises de Eurapa, como Francia v Portugal. tienen
tradicionalmente  disposiciones  juridicas  relativas  a la proteccion  de  las
denominaciones de origen vy, desde catonces. tan sélo algunos paises han previsto
esta proteccion,

La Ley tipo de 1975 define las denominaciones de origen de mancera ligeramenie
distinta a la de la Ley tipo de Marcas de 1967, Tal ley precisa que ¢l producto dehe
tener cralidades caracreristicas (la cualidad o las caracteristicas no son suficientes en
s, como lo serian para las marcas colectivas o las marcas de certificacion) y que ef
medio geogrdfico incltuye factores naturales o foctores himanos o simultineantente
Juctores naqurales ¥ humanos.

Sepan la Ley tipo de 1975, la denominacién de origen debe figurar en un registro
especial y las autoridades deben examinar si la solicitud cumplia con los requisitos
especiales anunciados en la definicion.  Una desominacion de origen que no esta
registrada goza simplemente de la proteccién concedida a cualquier indicacién de
procedencia o de oripen geografico,
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P92, |, Lu su opinion, fay expresiones -fabricado en Singapury v «ié de
Cevidn» son denominaciones de origen?

Naturaimente, una deneminacion de origen puede v suele ser una descripeidn del
lugar al que se refiere. Sin embarge. tal como en el caso de las marcas colectivas y
las marcas de certificacion. ¢l registro debe ser denegado sila denominacion es
percibida en general por ¢l pdblico -es decit, por todos les medios interesados,
incluidos fa competencia v los consumidores- como Ia denominacion pendérica de un
producto.

Si se registra la denominacién de origen. gozard de una fuerte proteccion contra la
utilizacion de indicaciones idénticas o similares, incluso si se indica el verdadero
origen de jos productos, o si la denominacion cs una traduccion o estd acompafiada
de 1érminos como «lipo», «clases, «géneror, «imitacion», ete. Ello pone de
manifiesie la venlaja que supone registrar como tal ¥y no simplemente como marcas
colectivas, las denominaciones de origen que cumplen con las requisitos necesarios.
Aun si las denominaciones de origen desempenan  tradicionalmente un papel
preponderante en ¢l campo del vino v los productos vinicolas {cl cjemplo que
primera s¢ nos ocurre es el del famoso vine CHAMPAGNE. uriginario de la
provincia lrancesa que lleva ¢l mismo nombre), proporcionan indudablemente a los
paises en desarrolle un medio importanie para promover la exportacion de sus
productos naturales.
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NOMBRES COMERCIALES

Las empresas pueden ser titulares y utilizar una, varias o distintas marcas para
diferenciar sus productos y servicios de los de la competencia. No obstante, lambién
precisan establecer la diferencia entre ¢llas mismas y olras empresas, Con este fin
adoptarin un nombre comercial.

El denominador comin de los nombres comerciales. fas marcas y las marcas de
servicio es la funcidn distintiva. Sin embargo. v contrariamente a las marcas y las
marcas de servicio. loy nombres comerciales sirven para distinguir une empresa de
otra, independientemente de fos producios o servicios que proporciona o presta la
empresa.

12.1 Regquisitos juridicos

Generalmente, los paises establecen una serie de requisitos que ha de cumplir el
nombre comercial para ser permisible y aceptada su inclusion en el registro de
nombres de empresas (que puede existir a nivel nacional. pero que de hecho, a
menudo. se manticne a nivel regional ¢ incluso local). Se ha de mencionar el tipo de
empresa (por ejemplo, con la abreviatura S.A. para sociedad andnima) v a menudo
también el objeto de la misma. Normalmente. los nombres comerciales son bastante
largos v por lo tanio no muy practicos para ser utilizados a diario referiéndose a la
compaiiia.

As{ pues, las empresas tienden a utilizar un nombre de empresa mis corto o
cualquier otro medio de identificacion social, ademds del nombre comercial completo
debidamente registrado.

Normalmente, no es preciso gue ¢l nombre comercial posca un cardcler
distintivo como condicién para su registro y posterior utilizacion.

12.2 Proteccion juridica

Si un pombre comercial 0 nombre de empresa tiene cardcter distintivo estd
profegido por ef uso, independientemente de st estd o no registrado.  Si no posee un
cardcter distintivo, pucdc ser protegido una vez adquirido éste por el uso. FEn ¢ste
conlexto, ¢l «cardcter distintivo» significa que tos consumidores reconocen ¢l nombre
como referencia a una fuente comercial especifica,

P93,  ;Se puede proteger el nombre THE ROYAL INSURANCE
COMPANY?

Un nombre comercial o un nombre de empresa también puede proporcionar
proteccion si se registra como marca {véase supra, apartado 3.1.3.5). Por regla
general, se pueden registrar tanie la razon social completa como el nombre de la
empresa mds corto.  De hecho, para salvaguardar dicho registro, es necesario, por
supuesto, utilizar el nombre comercial come marca; 'y no basta, normalmente, con
mencionar, en la eliqueta o en el embalaje del producto, ¢l nombre de la fibrica o de
la empresa comercial con su direccidn completa en caracleres pequefios, como lo
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requiere. a menudo. la normativa de ctiquetado,  Por ello, resulta mas adecuado y
habitual en la prictica, registrar ¢l nombre abreviado de la empresa como marca.
mdxime cuando, & menudo, ese nombre sirve al mismo tiempo para designar una
importante marca {por asi decirlo, la depominada «marca de Ja casa») de la empresa.

De la misma manera que las empresas pueden registrar nombres comerciales o
razones sociales como marcas, pueden y suclen utilizarlos no solo para diferenciarse
ellos mismos sino también para distinguir fos productos o servicios que ofrecen (v,
come mencionamos anleriormente. es incluso necesario con respecto a la abligacion
de utilizacion si ¢l nombre ha sido registrade como marca).

Asi pues, es inevitable que surjan conflictos entre nombres comerciales, razones
sociales v marcas. Si se utiliza un nombre comercial o una razén social como marca
{independientemente de si ha sido o no registrado). las normas generales de
prioridad. y la proteccion de los consumidores cootra la confusién relativa al origen
de los productos o servicios propuestos bajo los signos en cuestion, determinardn la
solucion de cualquier conflicto que surja con una marca parecida,

Incluso si una empresa utiliza una razén social o un nombre comercial como tal,
es decir, no como marca para sus productos o servicios. ¢s sabide que se infringe una
marca anterior $i la utilizacion de la razén social o del nombre comercial es
susceplible de crear confusidn respecto al origen de los productos o servicios que la
empresa propone bajo su nombre.

A la inversa. la utilizacién de una marca, una marca de servicio o de una marca
colectiva puede infringir asimismo una razon social o nombre comercial anteriores
(registrados ¢ no). Esto queda claramente estipulado en el Articulo 48 de la Ley
tipo; los Articulos 47 a 49 de la misma incluyen una serie de disposiciones sobre
nombres comerciales. En ¢l Articulo 47, sc estipula que un nombre no puede ser
admitido como nombre comercial si es contrario al orden piblico o si es susceptible
de engafiar al publico, mientras que en el Articulo 49 se habla de la transferencia de
nombres comerciales (y se dispone que. a diferencia de una marca - véase 8.2, supra
~ s0lo se puede transferir un nombre comercial si va acompaftado por la empresa
identificada con ¢l mismo). Estas normas s¢ basan en el hecho de que el Convenio
de Paris protege fos nombres comerciales de la misma forma.

Por regla general, existen disposictones parecidas en la legislacion nacional. No
obstante, no estdn incluidas en el derecho de marcas, sino mas bicn en otras leyes
{(derccho civil, derecha comercial o leyes especificas sobre nombres comerciales).
Filipinas constituye una excepcion a cesta regla. dade que en ese pais existe un
derecho comidn para marcas ¥ nombres comerciales v todas las disposiciones de ese
derecho suelen aplicarse a ambos elementos por igual,
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Por lo genceral. las normas relativas a Ll competencia desleal no estan incluidas
en el derecho de marcas. La mavoria de los paises han adoptado leyes especificas
sobre compelencia desleal o sobre la proteccion del consumidor o ambas. Al igual
que para los nombres comerciales, la Ley tipo incluye una serie de normas sobre
competencia desleal, Atticulos 50 a 33, debido al hecho de que, en virtud del
Articulo [0bis del Convenio de Paris. los pafses de Ta Uniin de Paris estan obligados
4 garantizar una proteccion eficaz contra la competencia desleal. El Articulo 10bis
contiene unit clausula general en virtud de Ly cual se considera competencia desical
todo aclo contrario a los usos honestos en materia industrial ¢ comercial {(véase
asimismo la Ley tipo. Articulo 533). En ¢l Articulo 10b4y s¢ enumera, ademds. una
serie de actos considerados como actos de competenen desleal. que también tiguran
en el Articulo 32 de la Lev tipo. A pesar de ser miembro de la Union de Paris, el
Reino Unido nunca ha promulgado una ey especifica sobre compeltencia desleal. Sin
embargo, muchos casos a los que, en otras circunstancias, se aplicanan leves sobre
competencia desleal. en ese pais. pueden ser llevados a los tribunales mediante la
denominada demanda por aprovechamiento de o reputacién ajena, gue ha sido
desarrollada por la jurisprudencia. En otros casos, se puede aplicar. hoy, la Ley de
descripeiones comwerciales — algo mds reciente que ¢s una key de proteccién del
consumidor.

Tal y como mencionamos anteriormente, la competencia desleal es todo acto
contrario a los usos honestos. Esta es una definicion en sentido amplio que sc aplica
a una multitud de actos distintos como son. desacreditar a4 un competidor, la
publicidad fraudulenta, alejur a un empleado clave del competidor, robar secretos
comerciales, ete., v de los que no nos podemos ocupar detenidamente en un manual
sobre marcas. Sin embargo, existen tres aspuectos de la competencia desleal que estédn
estrechamente relacionados con la proteccian v la utilizacion de marcas: )a pirateria
de marcas, la talsificacion v otros actos de imitacian de etiquetas v embalajes.

13.1 Pirateria de marcas

L.a pirateria de marcas consisie en regisirar o utilizar una marca exiranjera
notortamente ¢conovida que no esta registrada cn ¢l paix (0 que no ¢s vilida debido a
su falta de utilizacion}.

o ¢l Arnticulo 6bis del Convenio de Paris se estipula que una marca
notoriamente conocida ha de ser protegida, incluso st no esta registrada en el pais. lo
gue supone una importante base para fa proteccion, contra la pirateria de marcas
notoriamente conocidas.  No obstante, ¢l Articulo 6bis se limita a los productos
idénticos v similares, A menudo. los piratas s¢ sirven de marcas notoriamente
conocidas para utilizarlas en productos o servicios totalmente diferentes. Ademds. a
veces ¢l tretbunal exige que una marca sea notoriamente conacida en el pais y deniega
la proteccion, incluso si el verdadero titular de la marca pucde probar que ésta es
notoriamente conocida 4 nivel internacienal cn un gran rdmero de paises. Por ello,
s¢ hace necesaria una mejor proteccion contra fa pirateria de marcas. En virtud del
Articulo 6.1)d) de ta Ley tipo, se amplia ecsu proteccion a marcas y nombres
comerciales notoriamente  conocidos, independientemente de los  productos o
servicios en cuestion.  Sin lupar a dudas, esto consliluye un imporiante progreso,
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pero sigue estipuldndose que la marca tiene que ser notoriamente conocida en el
pafs. requisito que no tiene lo suficientemente en cuenta la creciente importancia del
comercio internacional.

13.2 Falsificaciéon

13.2.1

cQué ey la falsificacion?

En primer lugar, falsificar es imitar un producto. La falsificacion no sélo es
idéntica en ¢l sentido general de la palabra, como puede serlo un bolso, sino
que ademas, da la impresion de ser el producto penuino {por ¢jemplo, un
bolso LOUIS VUITTON), procedente del fabricante o comerciante genuino.

Ofrecer un producto falsificadoe sdlo tiene sentide si el consumidor conoce el
producto genuino.  Por lo tanto, los productos falsificados a menudo
pertenecen a la categoria de articulos de lujo y llevan una marca
notortamente conocida.  Pero, en realidad, esto no es mds que una
coincidencia: los productos falsificados también pueden ser productos de
consumo en gran escala, o productos que no se venden con marca sino gue
estdn protegidos por otros derechos de propiedad intelectual como son el
derecho de autor o la proteccién de dibujos v modelos. También puede
darse el caso de que los productos sélo sean conocidos por un reducido
grupo de consumidores especializados, como por ejemplo, los frenos para
coches o aviones o los insecticidas conocidos en la agricultura. Estos
ejempios demuestran al mismo tiempo el viesgo gue sepresenta utilizar
productos falsificados {en una ocasién, la cosecha de todo un afio en una
vasia region de Africa se echd a perder por haberse ulilizado un insecticida
falsificado).

No obstante. los ejemplos mds tipicos y mejor conocides de articulos
falsificados son los falsos bolsos LOUIS VUITTON, los falsos relojes
ROLEX, CARTIER y otros relojes de tujo, las zapatillas de deporte PUMA
y REEBOK, las falsas camisetas de deporic LACOSTE, etc. Las venias, a
nivel mundial, dc bolsos falsificados LOUIS VUITTON vy de relojes
falsificados ROLEX superan a las de los productos originales. Esto
demuestra que la falsificacion es un fenémeno econémico de importancia
mundial. De hecho. se calcula que las ventas en el mundo de falsificaciones
suponen aproximadamente un 5% del comercio mundial, cifra que sigue en
aumento. Por lo tanto, es importante reconocer quc [a falsificacion es un
delito econdmico comparable al robo. Los falsificadores no sélo engafian al
consumidor sino que ademds perjudican ia reputacién del fabricante original,
aparte de que no pagan impuestos ni otros derechos al Estado.

Proteccion juridica conira las falsificaciones

Aunque no es obligatorio — y no siempre es el caso - los productos
falsificados suelen lfevar una marca. Esto ofrece la ventaja dc que la
falsificacion es un acto procesabie por infraccion de una marca lo que, por lo
general, resulta mas facil de combatir que la infraccién de otros dercchos de
propiedad intelectual, que también pueden verse afectados. La mayoria de
las veces, se puedc considerar la falsificacion como un case especifico grave
de infraccion de marca; a excepcion de déste, en el derecho de marcas, los
casos son juridicamente ficiles, ya que normalmente la marca y los
productos son idénticos o casi idénticos, No obstante, dado que,
econémicamente hablando, la falsificacion es un problema grave e
importante, a menudo los recursos especificados en el derecho de marcas no
bastan como factor disvasive eficaz. Es un problema que afecta a tres
dmbitos de imposicién de la ley, todos ellos fundamentales si sc guiere
combatir con éxito la falsificacién:
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- Las  leves  deben  estipular duras  sanciones  penales  incluido el
encarcelamicnto.  La mayoria de las leves relativas a las marcas prevén
sunciones penales por infraceion de marca. pero en muchos casos fueron
promulgadas hace mucho ticmpe con lo cual ya no son realistas. mcluso
para casos de infraccidn de marca «normales»,  Los falsificadores pagan
las mulias de su propio bolsillo ¥ rara vez son encarcelados,

~ Son necesarios recursos rapidos v de largo afcance. Los falsificadores no
suelen conducir sus negocios en un domicilio comercial normal v en caso
de enjuiciamicnto tienden a desaparecer. A menudo. sélo se consigue
cncontrarles tras largas v minuciosas investigaciones.  Por cello, es
imperioso disponer de medidas provisionales como son los mandamientos
provisionales (en el Reino Unido, la denominada orden Anton Piller es
una medida muy dtit). En virtud de dichas medidas provisionales, los
productos faisificados pueden ser confiscados y la persona en cuya
posesion s¢ encuentran ¢std obligada a informar al titular genuino de la
marca sobre su procedencia.

- Dudo que la falsificacion ¢s un fenomeno que se produce en ¢l comercio
internacional, ¢s asimismo necesario habilitar al personal de aduanas a
examinar los productos en la frontera de su pais y confiscar los articulos
falsificados a peticién del titular de la marca que figura en dichos articulos.

13.3 Imitacion de etiquetas y embalajes

Los casos mencionados en este apartado se sitdan entre la infraccion normal de
una marca v la falsificacion (en ocasiones, se asemejan mucho a la falsificacidny, Al
igual que en vt caso de fa falsificacion, se imita la etiqueta o embalaje del producto
competidor, pero en este caso la imitacion no da la impresién de ser ¢l producto
genuino,  Si se comparan el producto genuino v ¢l imitado poniéndolos uno al lado
del otro {auvnque, como hemos visto anteriormente - bajo 6.2.2.1 supru los
consumidores rara ver to hacen) se puede diferenciarlos. ¥y normalmente el imitador
no se esconde detrds del fabricante del producto penuino: comercializa bajo su
propio nombre.  No es un delicuente sino mas bien un competidor que utiliza
métodos desleales de competencia (tal y como se define en el Articulo 50 de la Ley
tipo).

En vez de crear por cuenta propia una etiqueta y un embalaje para su producto
con una imagen propia. ¢l imitador intenta aprovecharse de fa fama del producto
competidor dando a su producto un aspecto tan parecido al primero gue crea
confusidn ¢n ¢l mercado,

El imitador suele utilizar una marca {¢n ¢l sentido de un nombre de producto)
que es confusamente parecida a la de su competidor. Al hacerlo, comete una
infraccién de marca.

En algunas ocasioncs, cl nombre de la marca utilizade por ¢l imitador es
ligeramente - aungque no hasta el punto de crear confusion — parccido al que utiliza
el competidor, pudiendo ser incluso, totalmente diferente de éste. En tal caso, sélo o
fundamentalmente, sc¢ produce confusién cn ¢l mercado si se ulilizan colores o
elementos grificos idénticos 0o muy parecidos a los de la eliqueta o embalaje del
competidor. Rara vcz se registran las ctiquetas y embalajes como marcas. fo que
significa que la mayor parte de las veces, ¢l derecho de marcas no ofrece base alguna
para intervenir cn dichos casos. Hay que aplicarles las normas de competencia
desleal o las d¢ aprovechamiento la reputacion ajena de las leyes britdnicas. En
principio, se considera ilicito (competencia desleat) hacer pasar sus propios productos
por los de un compelidor.  Si la etigueta o el embalaje de un producto es
confusamente parecido al de un competidor, no se cumple este requisito.
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No abstante, cxiste un probiema de orden prdactico en la jurisprudencia de una
serie de paises. Los jueces no siempre reconocen el peligro de confusidon que existe
para el consumidor medio, que no presta mucha atencion a pequenas diferencias del
embalaje. a la hora de efectuar sus compras en supermercados v otros silios. a
menwdo con prisa v tras un simpie vistazo. Los estudios de mercado demuestran que
los consumidores, al comprar productos tipicos de uso diario, se [ijan, en primer
fugar, en los colores del embalaje. después, en la presentacién grifica y, s6lo en
tiltimo lugar, se preccupan de comprobar la exactitud del nombre del producto (la
marca de nombre). A pcsar de cllo. a menudo los jucces dan demasiada importancia
a la marca (nombre del producto) utilizada por el competidor vy a las diferencias
enire ésta y la marca bajo la que se vende ¢l producto imitado. Por consiguiente, los
jueces suelen negar que haya habido competencia desleal si las marcas no son
suticicnlernente parecidas como para justificar una demanda por infraccion. incluso si
los colores v la presentacian grdfica utilizados por el competidor son muy parecidos a
los del producto imitado. Al contraric de los jucces. los imitadores son muy
conscientes de las reacciones de los consumidores, motive por ¢l que utilizan colores
similarcs o 1dénticos a los de los producios que imitan, ¢ ilustraciones de productos y
otros elementos graficos similares o idénticos a los del embalaje original.

Otro aspecto, que sucle pasarse por alto en csos casos. es ¢l elemento de la
intencion premeditada,  Para ello se tienen en cuenta, en primer lugar, todos los
productos comparables que existen en ¢l mercado, es decir. ¢l surtido normalmente
disponible para el consumidor st desca comprar un producto de una categoria
especifica que incluye productos tan diferentes como numerosos. gracias a la
creatividad de los agentes de comercializacion, y lucgo se compara ¢l producto
original con su imitacion. A menudo el imitador chige deliberadamente colores
similares, una presentacion grafica parecida v elementos descriptivos comunes {¢
incluso. en ocasiones. un nombre de producto alge parecida). Por qué ha clegido
esos clementos para su embalaje?  S6lo existe una tUnica respuesta:  desca que ¢l
consumidor haga su cleccion ereyendo que ¢l producto imitado es el original, o al
menos comparable a éste ¢n cuanto a la calidad.  El imitador sc¢ aprovecha de la
reputacidn del original, lo que incvitablemente conduce a la confusion del piablico.
iDe no ser asi. ¢l imitador fracasa! Teniendo csio en cuenta, legamos a la
conclusién de que un producto cuya similitud general con el producto original
(habida cuenta de los colores cscogidos. la presentacion grafica v todos los demds
clementos de embalaje) es tal que no puede ser una cuestidon de mera coincidencia,
produce ¢l cfecto de enganar al pdblico, dando lugar a un caso de competencia
desleal. independientemente de que el nombre del producto clegido por el imitador
s¢ parezea al del original.  Sdlo cuando los tribunales reconozcan esta verdad
fundamental, se podrd luchar con éxito contra las imitacionces de etiquetado v
embalaje con base en las leyes sobre competencia desleal.
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CHAPITRE 14

OBTENCION DE PROTECCION
PARA MARCAS EN VARIOS PAISES:
EL SISTEMA DE MADRID

14.1 Introduccion

En la introduccion de este Manual, se dice que las marcas se han convertido en
un factor clave ¢n ¢l mundo moderne del comercio internacional v de las economias
de mercado. Esto significa naturalmente que muchos fabricantes y comerciantes
precisan proteccidn para sus marcas (lanto marcas como marcas de servicio) en mads
de un pais, a menudo, en muchos paises de todo el mundo. Hemos visto en el
Capitulo | (apartado 1.4) que algunos paises han creado oficinas comunes para el
registro de marcas que abarcan lerritorios de todos 10s paises que son parte en dichos
sistemas regionales. No obstante, esto constituye una excepcidon y normalmente ¢l
dnico medio de obtener proteccidn a nivel intcrnacional es solicitar el registro de la
marca cn todos los paiscs que ofrezean un interés comercial. Como hemos visto
antes, ¢l procedimiento de repistro difiere mucho entre los paises, debido a que se
utilizan  distintos  idiomas. existen difercnies periodos de proteccion como
consecuencia del registro y cn la mayoria de los pafses ha de nombrarse a un agente
local. Todo esto conlleva gastos considerables y gran cantidad de trabajo
administrativo.

Para paliar estas deficiencias, en 1891 se concertd el Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Mareas (el «Arreglor), en el que actualmente son parte
34 Estados {véase la lista de los Estados miembros en ¢l APENDICE I11}). En virtud
de este Arreglo, se puede depositar un registro internacional en la Oficina
Internacional de la OMPI en Ginebra. vilido en todos los Paises Contratantes o
parte de ellos, en un idioma (francés). y mediante ¢l pago de una dnica serie de tasas
a la Oficina Internacional; la duracidn de la proteccion del registro internacional es
la misma {(veinte anos) para todos los paises donde surte efecto el registro
interpacional.

El Arreglo es muy apreciado por los titulares de marcas de los Estados
contratantes y muy utilizado debido a su rentabilidad y porque reduce
considerablemente ci papeleo administrativo ofreciendo proteccién en hasta 34 paises
mediante un dnico registro sin necesidad de formalidades espcciales, pues sc trata de
certificados y autenticaciones notariales. Incluso es factible registrar los cambios de
nombre y transferir el registro a algunos o a todos los paises cubiertos por la
proteccion mediante un Unico acto administrativo; es posible renovar el regisiro
internacional en todos los paises a los quec se exticnde la proteccion mediante simple
pago de las tasas de renovacion sin ningln otro tipe de formalidades.

A pesar de todas estas ventajas. el ndmero de Estados contratanies siempre ha
sido rclativamente bajo. aun cuando el Arreglo existe desde hace mads de cien afios.
En particular, los Estados Unidos de América, Japdn y, por mencionar un importante
pais de Europa, el Reino Unido, no son parte en el Arreglo, ¥ no es probable que se
adhieran a él en su presente version. El intento por crear un sisterma internacional
para el registro de marcas internacionales, aceptable para cstus paises, condujo, cl
afio 1973, a la conciusion del denominado «Tratado refativo al Registro de Marcas»,
gque fue firmado. pero nunca ratificado, por los Estados Unidos de Amdérica vy el
Reino Unido. El Tratado eatré en vigor en 1980, tras ser ratificado por algunos
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paises africanos y por la (enlonces) Union Soviética, pero su funcionamiento fue
congelado por la falta de interés de otros paises.

Tras este fracaso. los circulos interesados no estaban preparados para probar y
negociar otro tratado completamente nuevo. No obstante. mientras tanto los
preparativos para la creacion de la Marca Comunitaria habian progesado hasta el
punio guc se preveia su introduccién en un futuro proximo {por razones politicas. ha
sufrido un inesperado retraso). En general. se pensaba que la existencia simultanca
del Arreplo v de la futura Marca Comunitaria sin vinculo cntre ambos sistemas
acarrearia considerabies dificultades. Ademds. se creia que dicho vinculo resultaria
todavia mds dificil dado que varios paises miembros de la Comunidad Europea
{Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Grecia), no eran parte en el Arreglo. Por ello,
cl afno 1986, la OMP] reunid a un grupo de expertos para idear un nucvo sistema
relacionado con el Arreglo que fuese aceptable para ¢sus cuatro paises y que, al
mismo tiempo, facilitara la vinculacién del nuevo sistema con la futura Marca
Comunitaria. Los trabajos de este grupo de expertos se efectuaron en un ambiente
tan constructivo que, en 1989, fue posible convocar una Conferencia Diplomatica en
Madrid para concluir un Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas {e]l «Protocolo»). El Protocolo fue firmado cl 27 de
junio de 1989 por 28 paises, incluido ¢l Reino Unido. Ademds, ha despertado un
gran interés ¢n los Estados Unidos. Para enirar en vigor, este Protocolo deben
ratificarlo o adherirse al mismo cuatro Partes Contratantes, incluido por lo menos. un
pais, parte en el Arreglo vy al menos una Parte Contratante (un Estado o la
Comunidad Europea) que no sea partc en el Arreglo (Articulo [4.4)).
Contrariamente a la suerte que corrié el antes mencionado Tratado relativo al
Regisiro de Marcas, no sélo se espera que el Protocolo entre en vigor en un par de
afios (probablemente en 1995), sino que pronto cuente con un nimero de micmbros
mucho mayor que el presente Arreglo. Gracias a una técnica juridica dnica ba sido
posible combinar la aplicacién en la prictica de ambos sistemas, el Arreglo
tradicional v ¢l nuevo Protocolo de 198%. Se han creado Reglamentos comunes que
permitirdn efectuar la solicitud de registro de marcas internacionales mediante un
tnico formulario para ambos tratados (para mayor detalle. véase el apartado 14.5.3).

A continuacién, se describirdn las caracteristicas principales del Arreglo,
seguidas de una explicacidn de las deficicncias que condujeron a la conciusion del
Protocolo. Por (ltimo, se mostrard como funcionara el Protocolo y cdmo funcionara
en la prdctica la aplicacion combinada de ambaos sistemas.

14.2 El Arreglo

14.2.1 Registro de base

La preseniacion de una solicitud para el registro internacional de marcas ha
dec hasarse en un repistro de fa marca en uno de los paises miembros. que, en
virtud del Articulo 1 parrafo 2. ha de ser el pais de origen, es decir. ¢l pais
¢n ¢l que el depositante liene un establecimiento indusirial o comercial
efectivo y real. Si no tuviera un establecimiento semejante. el pais donde
tenga su domicilio; a falta de ello. el pais de su nacionalidad.

1422 Solicitud

La solicitud de registro internacional se efectia presentando un formulario
prescrito en la correspondiente administracidn del pais de origen, la cual
comprueba y certifica que se inscribe la marca, tal y como figura en el
formulario de solicitud, en ¢l registro nacional a nombre del solicitante por
los mismos productos o servicios: menciona las fechas y los nimeros de la
solicitud de base ¢ ¢l registro de base, asi como la fecha de la solicitud de
registro internacional, y la envia a la Oficina Internacional de Ginebra
(Articulo 3, parrafo 1).
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Los efectos del registro internacional se extienden a ayuellos Estados
micmbros  expresamente  solicitados por el depositante ¢n su solicitud
internacional (la solicitud de extension de los efectos a Estados purte en el
Arreglo se denomina solicitud de «extensién territorial» - Articulo 3rer,
parrafo 1).

Habrin de pagarse las siguientes tasas:
- una tasa bdsica (actualmente 720 francos suizos)

- un complemento de tasa por cada pais para el que se solicile una
exlensidn territorial (80 francos suizos)

— upa tasa suplementaria de 80 francos suizos por toda clase de fa
Clasificacion Internacional del Arreple de Niza. que exceda la tercera
clase, gque contenga la lista de productos o servicios en muis de tres clases.

Si el solicitanie desea publicar su marca en colores, ha de pagar una tasa
extraordinari.

La tasa bisica v la tasa extraordinaria por publicacion en colares sirven para
cubrir los pastos de la Oficina Internacional. mientras que las tasas
suplementaria y los complementos de tasas son repartidos entre los paises
parte en el Asreglo, con base en un sistema especial de multipiicacion con un
coeficiente de 2 a 4, dependiendo del tipo de examen y procedimicnto
administrativo de la solicitud que efectden las administraciones nacionales
{como son un cxamen de derechos de prioridad o un procedimiento de
oposicion ).

Ademis, en virtud del Articulo 8 pirrafo 1, la administracion del pads de
origen podrd. a voluntad. cobrar una tasa nacional.

Exammen de la Oficing Internacional v registro

La Oficina Internacional reatiza una verificacion «de formas de fa solicitud
de registro internacional. es decir, comprucba si cs conforme con ias
disposiciones del Arreplo y su Reglamento.

Inmediatamente después. inscribe la marca debidamente presentada en el
Registro Internacional, notifica su registro a las administraciones nacionales
interesadas v publica ¢l registro internacional en la revista «les Margues
internationales» (Articulo 3.4}).

En caso de que la solicitud esté incomplicta o incorrecta, se dispondrd de un
plare de hasta seis meses para rectificarta, de no hacerlo la solicitud se
considera  abandonada y se reembolsardn los emotumentos y tasas ya
pagados (Regla 11.3} en virtud del Regltamento del Arreglo de Madrid de |
de abril de 1990),

Si ¢l solicitante no ha indicado la clase o clases. conforme al Arreglo de
Niza, correspondicntes a los productos o servictos para los gue se solicita la
proteccion. la Oficina Internacional clasificard tos producios v servicios.

Si la clasificacién no es correcta o las indicaciones sobre los productos o
servicios son demasiado imprecisas, se aplicard un procedimiento con plazos
similares a los que se aplican a las irregularidades de tipo general, con la
diferencia de¢ gue la Oficina Internacional se reserva el derecho de hacer
propuestas y, en case de divergencia de opiniones con fa administracion de
origen, prevaleceran las propuestas de la Oficina Internacional. Si se adcuda
una tasa suplementaria (por cjemplo, debido a una nueva clasificacion). se
dispondrd de un plaze de tres meses para efectuar el pago, de no hacerlo. la
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14.2.4

14.2.5

14.2.6

solicitud se considera abandonada y se reembolsarin los emolumentos y
tasas ya pagados (Regla 12.7) de! Reglamento).

Fecha efectiva de registro vy prioridad

El registro es efective a partir de la fecha de solicitud de registro
internacional en el pais de origen. siempre que la solicitud haya sido recibida
por la Oficina Internacional en un plazo de dos meses contados desde esa
fecha (Articulo 3.4)).

Ademads, durantc scis meses a partir de la fecha del depdsito nacional, es
posible. en virtud del Articulo 4.2) del Convenio de Parfs, reivindicar la
prioridad de la solicitud nacional en el pais de origen o de cualquier otro
depdsito nacional de marca cfectuado c¢n uno de los paises parte en ¢l
Convenio de Parfs, sin que sea necesario cumplir fas formalidades relativas a
las solicitudes nacionales previstas en ¢f Articulo 4 del Convenio de Paris.

Ambito de la proteccion

Mediante su inscripcidn en el Registro Internacional. la marca cstd protegida
en cada uno de los paises a los que se extiende dicha proteccion como si la
marca hubiera sido depositada en ellos por separado. Por cllo, no ¢s posible
hablar, conforme al Arreglo dc Madrid, de una marca internacional unitaria,
con el mismo estatuto juridico en tedos los paises en los que surte efecto
{como en el caso de las marcas registradas en la Oficina de Marcas del
Benelux). No obstante, no seria correcto comparar ¢l registro internacional
con un simple manojo de solicitudes nacionales de marca dado que, sin lugar
a dudas, supera el cfecto de una solicitud nacional. Asimismo, no tendri el
cfecto compieto de un registro nacional. De hecho, ¢l registro internacional
en todos los paises para los que se solicita la extension peogrifica estd sujeto
a los mismos procedimicatos (cxamen de los motivos absolutos de
denegacién ¥y — si fucra aplicable -  de los derechos de prioridad y/u
oposicién) que si hubiera sido depositado a nivel nacional con la diferencia,
no obstante, de que la proteccién no puede ser rehusada en base a
disposiciones juridicas internas que s6lo admiten ¢l registro en un limitado
nimero de clases o para un limitado numero de productos o servicios
{Articulo 5.1)).

Denegacion de proteccion

En virtud del Articulo 5.2}, las oficinas nacionales de marcas que tengan la
intencién de rehusar la proteccién de la marca habrin de notificar sus
motivos de denegacién a la Oficina Internacional cn un plazo de un ano a
partir de la fecha de inscripcidn del registro internacional. Esta es una de las
ventajas del Arreglo de Madrid pucesto que el soficitante sabe, al cabo de un
ano. si su solicitud ha sido aceptada en cada uno de los paises para los que se
solicitd una cxiension o si cxiste la posibilidad de que la proteccidn sea
denepada y, de ser éste el caso, por qué motivoes.

Ademds, dado que el registro internacional se basa en un registro nacional
en ¢l pais de origen, se aplica el Articulo 6quinguies del Convenio de Paris,
en el que se dispone que el registro internacional ha de ser aceptado «tal
cual es». En la préctica, esto significa que una oficina nacional no puede
rehusar un registro por motivos distintos de los enumerados cn el Articulo
Gquinguies B.

Por citar un e¢jemplo. en Alemania, los ndmeros y las letras no sen
registrables como tales, independientemente de si en el caso concrcio cstén
considerados como distintivos o descriptivos.  Sin embargo. éste no
constituye un motive de denegacidn aplicable en virtud de la cldusula «tal
cual es», Por lo tanto, un registro internacional que consiste en ndmeros y



OBTENCION DE PROTECCION PARA MARCAS EN VARIOS PAISES: EL SISTEMA DI: MADRID 109

14.2.9

letras habrda de ser examinade por lu Oficing Alemana en  virtud,
exclusivamente, de los aspectlos generales aplicables, independientemente de
su cardcter distintivo o descriptivo {es decir, si consiste exclusivamente en
signos que puedan servir para designar cualquier caracteristica del producto
o del servicio o que hayan llegado a ser usuales en ¢l lenguaje corriente o en
las costumbres establecidas del comercio}, o si es contrario al orden publico.
en particular, susceptible de enganar al piblico. En este contexto, en ¢l
Articuto 6¢quinquies se hace hincapié¢ en el hecho de que una marca no podra
ser considerada contraria al orden piiblico por el mero heche Jde que no se
conforma a una disposicion de la legislacién nacional sobre marcas.

La Oficina Internacional efectia un examen de forma de la notificacion de
denegacidn y si no contiene irregularidades (segdn ia hista de Ja Regla 17.2)).
se inscribe la denegacion en ¢l Registro Internacional y se transmite una
copia de la notificacién de denegacidn a la oficina del pais de origen y al
titular de Ja marca o a su represenlante.

En el pais que pronuncia la denegacion. el titular de un registro
internacional gozard de los mismos recursos juridicos que el titular de la
solicitud nacional.

Dependencia del registro de base

Durante un periodo de cinco afios, la proieccion resultante del registro
internacional depende de la suerte que corra el registro nacional en ¢l pais
de origen (Articulo 6). Esta dependencia persiste. independientemente de
las razones de una posible cancelacion parcial o total del registro de base
(nacional), motivos tlales como el abandono por parte del titular, la
transferencia a un nuevo titular que no redne, de conformidad con el
Articulo 1, las condiciones para depositar una marca internacional, cte. A
pesar de esto, ¢l Articulo 6 ¢s conocido con el nombre de «atague central»
dado que autoriza al tnfar de uma marca anterior, que esta registrada en el
pais de origen del titular del registro internacional, a anular o cancefar el
registro internacional en todos fos paises ¢n los que existe mediante up
logrado «ataque central» del registro de base, con lo que este Ultimo queda
total o parcialmente cancelado. En todos estos casos, la (Micina
Internacional canceta tolal o parcialmenie ¢l correspondiente registro
internactonal a peticién de la oficina del pais de origen.

Duracion de la validez y renovacion

El registro internacional es vilido durante 20 afos en todos los paises a jos
que se extiende (Articule 6). En virtud de la Regla 10 del Reglamento, es
posible abonar la tasa de base ¢n el momento del registro por un periodo
inicial de dicz afios Gnicamente. De no haberse abonado el saldo antes de la
expiracion del periedo de diez afos. el registro seri cancelado ex officio.

Transcurridos los 20 afios. podrd renovarse el regisiro internacional mediante
¢l simple pago de las tasas de renovacidn {(Articulo 7). Es posibie efectuar la
renovacion para menos paises que los inicialmente cubiertos; no obstante,
en ese momenlo no estd permitido ningiin otro cambio del registro {Articulo
7.2} ¥ Regla 25.6)). La renovacion surte efecto en todos los paises para los
que sec abonen las tasas de renovacidn complementarias, no teniendo las
oficinas nacionales fa posibilidad de pronumciar una denegacion  de
proteccién,

Cambios que afectan al regisiro internacional

Durante la validez del registro internacional, es posible cederlo total o
parcialmente (tanto con respecto a los paises a los que se extiende la
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proteceidn como respecto a los productos y servicios cubiertos). inscribir
cambios de nombre y domicilio. ¥ limitar los productos ¢ servicios o el
nimero de clases. todo ello mediante un dnico aclo que surte efecto en
1odos tos paises a los que se extiende la proteccion.  Ademds. su tituiar
podra renunciar. en cualquier momento. a Ja proteccion ¢n uno © varios
paises, o solicitar la extension teritorial del regisiro internacional a paises no
cubiertos por ella.  Tras el registro. dicha extension territorial surtird el
mismy efecto que el registro original en aquellos paises a los que se
extiende, a partir de la fecha c¢n la que ha sido registrado en el registro
internacional (sin la prioridad del registro original) (Articulo 3ter2) y
Articulo 5).

Inscripeion, notificacién y publicacian

Al igual quec los registros, las renovaciones, cambios, dencgaciones de
proteccién vy anulaciones son inscritos en ¢l Registro  Internacional.
notificados a las oficinas nacionales intercsadas y publicados en a revista
«Les Marques internationales». De conformidad con ¢l Articulo 3.5), ditima
frasc, dicha publicacion sera considerada en todos los Paises Contratanies
como plenamente suficiente y ninguna otra podrd ser exigida al depositante.

Méritos del Arreglo

En resumen, el Arreglo de Madrid resulia bastante rentable v reduce
considerablemente los trdmites admintstrativos en los Estados contratantes
pucsto que ofrece proteccién en gran cantidad de paises mediante un dnico
registro sin ser necesarias formalidades especiales como son certificados
notariales y legalizaciones; facilita la inscripcion de cambios de nombre y su
transferencia a algunos o todos los paises mediante un inico acto: siendo
posible renovar el registro mediante ¢l pago de lasas de renovacidn sin que
scan necesarias otras formalidades. Por etlo no es sorprendente que, desde
su entrada en vigor el afo 1892, se havan registrado mds de 550.000 marcas
internacionales, de las cuales 280.000 siguen vigentes. Cada afo, se efectilan
mas de 20.000 nuevos registros y renovaciones, y se inscriben mds de 50.000
cambios en el Registro Internacional.

14.3 Deficiencias del Arreglo respecto de ciertos paises

En la introduccién del presente Capitula, dectamos que, a pesar de fas ventajas
descrilas, la mayoria de los pafses miembros del Convenio de Paris. entre los que
figuran importantes paises industriales como ¢l Reino Unido, los Estados Unidos de
América y Japon. no son Estados contratanies y no cs probable que se adhieran al
Arreglo de Madrid cn su versién actual. Los motivoes principales son:

14.3.1

14.3.2

Prioridad

En muchos casos, el procedimiento de examen de¢ una marca existente en
estos pafses, procedimiento que requiere un periodo de elaboracion superior
a seis meses con respecto a la solicitud en la que sc basaria el registro
internacional. impediria a los titulares de marcas nacionales beneficiarse de
la prioridad del Articulo 4 del Convenio de Paris (véase suprez apartado
14.2.4).

«Ataque central»

Los titulares de marcas de estos pafses se oponen principalmente a la
posibilidad del denominade atague central, gue resuita de los cinco anos de



OBTENCION DE PROTECUION PARA MARCAN EN VARIONS PAISES. B SISTESMA DE MADRID 111

dependencia del registro internacional en ¢l registro de base {(nacional) en el
pais de oripen.  Los partidarios del ataque central suclen justificarlo con el
argumento de que la ventaja del titular de una marca con fecha posterior,
gque ha obtenido proteccion vn un gran numere de paises simplemente
mediante una solicitud internacional. deberia ser contrarrestada por la
posibilidad, por parie del titular de una marca anterior en estos paises. de
defenderse contra el repistro internacional mediante un procednnicnto tinico,
a saber, ¢l de obtener la anufacton del registro de base. Sin embargo, este
resultado puede ser injusto en ¢icrtos casos donde. por ejemplo. ¢l titular de
un derecho anterior gwozaba de proteccidn en muchos menos paises que el
Litular del registro internacional o incluso dnicamente en su propio pais,

1433 Brevedad del plazo para la notificaciion de denegacion

Las oficinas nacionales de esos pafses suelen objetar el requisito estipulado
en el Articulo 3 de notificar, en el pluro de un afa, las razones de
denepacion de proteccidn.  Esto ocasiona problemas, espectulmente en los
paises donde la solicitud nacional os publicada tan sole después de que ha
concluido el cxamen para determinar si existen motivos absolutos y relativos
de dencgacion de proteccion y donde se da a los titulares de derechos
anteriores I oportunidad de formular oposicion tan solo a partir de tal
publicacidn.

14.3.4  Tusay v emolumenios

Por dltimo. los paises cuyas oficinas nacionales deben (inanciarse con las
tasas y los cmolumentos cobrados por los registros de marcas suclen tencr
una actilud negativa hacia ¢l sisterna de tasas del Arreglo de Madrid, pues
¢n osu opinion esto propicin un subsidio injustificado de las extenciones
territoriales de registros internacionales a sus paises. en detrimentoe de sus
solicitantes nacionales de marcas.,

1435 No existen vinculos posibies con el sistema de marcas de fa Comunidad
Eunropea

Las deficiencing antes enumceradas y el problema adicional de que la
Comunidad Europea no pucde hacerse parte en ¢l Arreglo de Madrid serdn
superados por el Protocolo concerniente al Arregle de Madrid, de 27 de
junio de 1989,

14.4 El Protocolo

El Protocolo ex. ¢n principio, un tratado independiente, Sin embargo, su destino
esta vinculado al del Arreglo. Ya hemos visto en fa Scecion 141 que para que el
Protocolo entre en vigor, por {o menos un Estado Contratante del Arrepio debe
ratificarlo o adherirse a él (requisito que va ha sido satisfecho con la ratificacion de
Espana).  Ambos sistemas estdn indudablemente destinados a complementarse
mutuamente. Dsto ha sido claramente expresado en ¢l Articulo 1. sepiin ¢l cual las
Partes Contratantes del Protocolo, aun cuando no scan Estados contratantes del
Acuerdo, pertenecen a la misma Unidn especial en virtud del Convenio de Paris, y en
el Articule 10, segin ¢l cual las Partes Contratantes son miembros de li inisma
Asamblea que los Estados contratantes del Arreglo. Es indudable que la conclusion
v lu entrada en vigor del Protocolo no tendria sentido si solo los Estados que no son
micmbros del Arreglo pudieran convertirse en miembros del Protocolo. Es necesario
yue s¢ adhiera al Protocolo el mayor nimero posible de los actuales micmbros del
Arrcglo a fin de que se convierta en un verdadero tralado internacional. e heche,
cabe esperar que. tan pronto como el Protocolo entre en vigor y por lo menos un
nueve pais que represente un mercado principal, tal como el Reino Unido o los
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Estados Unidos de América se adhiera a él. los actuales Estados miembros del
Arreglo se adherirdn también, Ello conducita a una aplicacion combinada de los dos
sistemas, que se explicard en la Seccién 14.5.

El texto del Protocolo se apega considerablemente al del Arreglo. En principio,
las modificaciones se realizaron para resolver las deficiencias de! Arreglo.  Sin
embargo. la OMPI aprovechd la oportunidad en la redaccion de un nuevo textio para
simplificar y aclarar algunos aspectos mis téenicos. A continuacién figuran las
principales diferencias entre el Protocoloe vy el Arreglo.

144.1 Bases

En virtud del Protocolo, la base nacional también es un prerrequisito para la
solicitud de un registro internacional. Sin embargo, a diferencia del Arregio,
esta base puede ser ne solamente una marca nacional registrada, sino
también una solicitud nacional en ¢l pais del que el solicitante sea nacional,
donde tenga su domicilio o donde tenga un establecimiento industrial o
comercial efectivo y real. Esta ¢s una concesion a los paises en donde los
titulares de marcas nacionales. debido al procedimiento de cxamen en esos
paises, no podrian obtener un registro nacional de la marca dentro del plazo
de 6 meses gue son [os cslipulados para que la prioridad de la solicitud
nacional gquede salvaguardada de conformidad con el Articulo 4 del
Convenio de Paris (véase 14.3.1, supra).

14.4.2  Dependencia y transformacion

Para climinar los probicmas que¢ algunas veces son provocados por el
denominado ataque central (14.3.2, supra). el Articulo Yquinguies del
Protocolo permite que el titular de un registro internacional afectado por la
cancelacion de la solicitud o del registro de base. presente ¢n un piazo de
tres meses a parlir de la fecha de cancelacion del registro internacional, una
solicitud para la misma marca ante la oficina nacional de todas las Partes
Contratantes a las que sc¢ aphicaba la proteccion, gozando de la prioridad del
registro internacional original. Esta denominada transformacion es la mas
importante en virtud del Protocolo, ya que la solicitud nacional, que puede
ser utilizada como base para ¢l registro internacional, es mids susceptible de
gucdar anulada que un registro de base. Ademads de un ataque central real,
que en la prictica es muy raro, ka solicitud nacional puede ser denegada o
cancelada facilmente por muchas otras razones (por cjemplo, como resultado
de la denegacion de proteccién sobre bases absolutas o debido a la existencia
de derechos anteriores establecidos ¢n ¢l procedimiento de examen oficial).

Nuevamente temando en consideracion que [a base de un registro
internacional en virtud del Protocolo puede ser una soficitud nacional. se ha
previsto una prorroga del plazo de cinco anos de dependencia para algunos
casos {por ¢jemplo, cuando ¢std pendiente un proceso de apelacidn contra
una decision gue deniega la proteccion de una solicitud nacional o de una
oposician contra una selicitud nacional al expirar el plazo de cinco afos -
para detalles. véase ei Articulo 6.3)).

1443  Denegacian de la proteccion

Al igual que el Articulo 5.2} del Arreglo, la disposicién bdsica del Articulo
52ja) del Protocolo establece que deberd notificarse a la Oficina
Internacional 1oda denegacion de proteccidn provisional, incluyendo todos
los motivos para cllo, antes de Ja cxpiracion del plazo de un ano.  Sin
embargo, dos nuevos apartados, b} y c), permiten a las Partes Contratantes
establecer disposiciones diferentes.

El apartado b) permite que las Partes Contratantes declaren que ¢l plazo de
un afo serd reemplazado por 18 meses.  Esta disposicidn toma en
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14.4.4

14.4.5

consideracion las dificultades de las oficinas nacionales que realizan el
cxamen no solamente en lo relative a razones absolutas para la dencepacion
de protececion. sino también en lo relative a derechos anteriores.

Como va se menciond en la Seccion 14.3.3, algunos de csos paises prevén
ademas un procedimienta de oposicion destinado a permitir que los plazos
para iniciar la oposicion comicncen a correr inicamente ¢n ¢l momento de la
publicacion de la solicitud de fa marca. al concluir el procedimicnto oficial
de examen.  En tal sistema. tal comuo el que se aplica en el Reino Unido,
incluso un plazo de 18 meses resulta insuficiente.  El apaniado ¢) toma esto
en consideracion permitiendo a las Partes Contratantes optar por el periodo
de |8 meses estipulando gue cuando la denegacidn de proteceion pucda
derivarse de una oposicion a la concesion de proteccion, tal denegacion
podri ser notificada a la Oficina Internacional despuds de que expire el
plaza de 18 meses.  Las oficinas nacionales podrdn, en virtud de esta
alternativi, notificar la dencgacion de proteccidn luego que haya expirado el
plazo de T8 meses st dentro de ese plazo se hubiera informado a la Oficina
Internacional ta posibilidad de que se presenten oposiciones y sila
notificacion de fa denegacion basada cn fa oposicion se hace dentro de un
plara de no mas de siete meses a partir de la fecha en Ja gue se inicie el
periodoe de oposicidn,

Perivdo de validez, renovacion v tasas

El registro de una marca en virtud del Protocolo se efectia por 1) ados y
pucde renovarse mediante el simple pago de las tasas de renovacion,
Este es un cambio respecto de {os 20 anos previstos cn virtud del Arreglo
v guc ha sido propuesto por fa OMPI de conformidad con las tendencias
modernas y para avudar a reducir el nimero de marcas inutilizadas
existentes en su registro v de aguellas que va no resultan comercialmente
atractivas.

El Articuio 8 dirime la cuestion de las tasas en una forma similar al
Articulo 8 del Arreglo. Sin embargo, ¢] Articulo 8.7) preve gque cualquicr
Parte Contratante podrda declarar que desea recibir, en lugar de una
participacion de los ingresos devenpados por las tasas supiementarias y
los complementos de tasa, una lamada «tasa individual» cuyo importe no
podri ser superior al equivalente del importe al gque hubicra tenido
derccho i recibir la oficing de dicha Parte Contratante de un solicitante
por un registro de 10 anos o bien del titular de un registro por la
renovacion del mismo durante un plaze de 10 anos.  Del importe
calcutudo de esta manera debera deducirse ¢l abhorro resuliante del
procedimiento internacional,

El «vinculo» con el propuesio Sistemua de marca comunitaria

Como ya se menciond en la Seccién 14,1, otro factor gue influyd cn la
negociacion del Protoeolo fue ¢ pian de las Comunidades Furopeas de crear
una marca comunitaria v ¢l interds en vincular estos dos sistemas juridicos
que, en el fuluro. probablemente existan en forma paralela.  El objetivo
principal fue permitic la utitizacion de la futura marca comunitaria (o de una
solicitud para ésta) como base de una solicitud internacional y viceversa, para
ampliar la proteccion de un registro internacional que s¢ hubicera obtenido
sobre la base de una solicitud de marca en uno de fos Estados contratantes, a
todoe el territorio de las Comunidades Europeas dentro del marco del Sistema
curopeo de marca comunitaria.  Esta posibilidad surgio al prever que el
Protocolo no se concertara entre Estados contratanies (como es ¢l caso del
Arrcglo}, sino entre Partes Contralantes. De esta manera, no solamente es
posible que los Estados contratantes del Convenio de Paris pasen a ser parte
en ¢l Protocolo (Articulo 14.1)a}). sino también las organizaciones
internacionales que cuenten con por lo menos un Estado miembro que al
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mismo tiempo sea Estado contratante del Convenio de Parix ¥ que tengan
una oficina regional a los fines del registro de marcas efectivo para el
territorio de  la organizacion  (Articule  14.1)b)). Obviamente,  las
Comunidades Europeas estdn amparadas por esta definicion v por lo tanto
pueden hacerse Parte Contratante en el Protocolo, al tgual gue cualguier otra
organzacion que en el futuro satisfaga los requisitos de esta definicion.

14.5 Aplicacion det Protocolo y su relacion con el Arreglo

A partir de las disposiciones examinadas en la Scccivn 4.1 relativas a la entrada
en vigar. queda claro que el Protocolo incvitablemente contard como miembros con
Estados contratantes que al mismo fiempe sean parte en el Arreglo v Partes
Contratantes que no sean parte en el Arreglo, Pary un futuro solicitanie que
requicra ¢l registro internacional de una marca despucs de la entrada en vigor del
Protocele, surge la pregunta impoertante sobre cudles serdn las  disposiciones
aplicables,

14.5.1

[4.5.2

[4.5.3

Disposiciones aplicables a quienes sdlo yean parte en el Prowcolo

L.a respucsta resulta muyv clara para los titulares en los fulures Estados
contratantes del Protocolo que no sean tambicn Estaxdos contratantes en cl
Arreglo v para futuros titularcs de nurcas comunitarias.  Para estas Partes
Contratantes, unicamente resulta aplicable ¢l texto del Protocolo. con
independencia de si los registros internacionales se aplican también & partes
en ¢l Protocolo dnicamente o a Estados que al mismo tiempo sean parte en
Arreglo.  Por lo tanto. el repistro internacional se puede basar en una
solicitud nacional. en vez de basarse en un registro nacional v en ol caso de
un atague central exitoso, se puede transfornwr en una solicitud nacional
con la misma prioridad.  Ademds. se espera que el solicitanic, por fa
extension de su registro internacional, deberd pagar las tasas individuales
(probablemente mads clevadas) previstas en el Articolo 8.7) v que la mavoria
de estos Estados prebablemente oplaridn por una préocroga de plazos para la
dunegacién de proteccion, de conformidad con lo preserite en ¢l Articulo
A0 o)

Disposiciones aplicables a los Estados contratunies gue wiicamente sedn parte
en el Arreglo

Lu situacidn juridica de los solicitantes de Estados contratantes en el Arreglo
que {aun) no se havan adherido al Protocole queda igualmente clara. En
ese case, resulta evidente que serdn aplicables dnicamente las disposiciones
del Arreglo (para estos paises, ¢l Protocolo no esta relacionado en forma
alguna v los solicitantes por supuesto no podran ampliar sus registros
mternacionales a los Estados que sean exclusivamente  parte cn el
Protocola),

Purtes en el Protocolo v en ef Arreglo

Es muy probable que en el future. Ia mayoria de los solicitantes amplie su
solicitud de  registro internactonal a  algunos  paises que scan  parte
gnicamente en el Protocolo (los nucvos paises), asi como a paises parte en el
Arrcglo ¥ ¢l Protocolo.  Si ellos mismos estdn basadus ¢n un Estado que
inicamente es parte en cl Protocolo o si son titulares de una futura marca
comunitaria, se aplicaran exclusivamente las disposiciones del Protocolo,
como ya se explicd en la Seccion 14.5.1. Por lo tanto, el caso realmente
complicado ¢s cuando una solicitlud de registro internacional se basa cn el
regisiro nacional en una oficina {de origen} de un Estado parte tanto en el
Arreglo como en el Protocolo. En tales casos, resultard aplicable el Articulo
Ysexies. Su adopcidn es el resultado de las deelaraciones formuladas durante
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las negociaciones que llevaron al Protocolo. desarrolladas por los circulos
gubernamentales y privados de los Estados miembros del Arreglo. en el
senlido de que estdn plenamente satisfechos con el actual sistema v que
entre cllus este sistema deberia continuar aplicdndose sin ningdn cambio.
Segin lo dispuesto en et parrafo 1) de esta denominada «cliusula de
salvaguardia», ¢l Protocolo no resultard aplicable a los Estados contratantes
en el Arreglo en sus tratos entre si. En otras palabras. si el titular de una
marca basica de un pafs de origen que es Estado contratante en cl Arreglo
solicita un repistro internacional efectivo en un pais o paises gue tamhbién
sean parte cn el Arreglo, dnicamente resultaran aplicables respecto de estas
ampliaciones Jas disposiciones contenidas en ¢l Arreglo,

Esto puede explicarse mas claramente mediante algunos ejemplos:  primero
supongamos gue Suiza. Francia y Alemania (entre otros) se adhicren al
Protocolo y que ¢l titutar de una marca suiza solicita ¢l registro internacional
de su marca suiza con ampliacidon a Francia y Alemania. Puesto gue el
registro internacional se aplica dnicamente a los paises que también son
parte en el Arrcplo. se aplicarin exclusivamente las disposiciones  del
Arreglo, debido a la clausuia de salvaguardia. tal como es ei caso deserito ¢n
la Seccidén 14.5.2.

Supongamas ahora que también ¢l Reino Unido se adhirié al Protocolo y
gue el solicitante suizo del vjemplo anterior amplia su registro internacional
también al Reino Unido. Respecto de Francia v Alemamia. nucvamente
resuitaran aplicables ias disposiciones ded Arreglo, mientras gue ¢l Protocolo
s¢ aplicard respecto del Reine Unido. Incluse sobre fa base de una solicitud
de marca suiza, podria amphar ¢l registro internacional a Gran Bretafia. Sin
embargo. puesto que su registre internacional se aplica al mismo ticmpo a
Francia y a Alemania. debe basarse en un registro de marca suizo. Si bien
Francia y Alemania deben notificar la posible dencgacion de proleccion en
el plazo de un afio, a partir de la extensidn de la proteccidn. la Oficina
Britdnica pucde {v de hecho lo hard) aprovechar las posibilidades previstas
en el Articule 5 del Protocolo. Si hien resultard aplicable el sistema de tasas
comencional v muy moderade en fa relacion con Francia y Alemania, el
solicitante suizo podria tener que pagar practicamente Jas mismas tasas por
amptiar su registro al Reino Unido., ya que tendria que pagar una solicitud
de marca nacional. En el caso de un atague central, es decir, una accion
para cancelar la marca suiza o una oposicién contra su registro (posible en
Suiza desde abril de 1993) que haya sido presentada exitosamente por el
titular de un derecho de marca suiza anterior. ¢l titular suizo del registro
internacienal tendrd mds oportunidades en el Reino Unide que en Francia ¥
Alemania, va gque e¢n ef Reino Unido podra presentar una solicitud nacional
en un plazo de tres meses con la prioridad del registro internacional de la
marca.

Conviene sefialar otra diferencia importante. 8i bicn ¢n Francia y Alemania
el registro internacional estd protegido durante 26 afios y puede renovarse
por otros plazos adicionales de 20 afos, el Protocolo limita a 10 afos la
duracion de la proteccidn y las renovaciones posteriores de la extension al
Reino Unido.

Este ejemplo simple ya muestra las considerables dificultades administrativas
que se presentan con fa aplicacion paralela de los dos sistemas, el Arreglo y
el Protocolo. Estas dificultades se han resuelte estableciendo reglamentos
comunes en virtud del Arreglo v del Protocolo gque serdn adoptados por la
Asamblea de las Partes Contratantes despudés dc la entrada cn vigor del
Protocolo. Este reglamento ascgurara que un solicitante cuyo pais de origen
sca parte en el Arreglo y el Protocolo y que desec ampliar su registro a esos
paises y a csas partes (Estados y las Comunidades Europeas despuds de su
adhesidn) que sean exclusivamente parte en el Protocolo podra utilizar un
formulario unico para ta solicitud de un registro internacional dnico ¢ igual.
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14.6

El probema antes mencionado de diferentes plazos de proteccion se ha
resuelle ab establecer la posibilidad del pago de las tusas en dos pagos
parciales, cada uno de ellos abarcando 10 anos y que resulta obligatorio en
virtud del Arreglo. De csta manera ¢l solicitante pagard tasas uniformes por
un plazo de proteccidn de 10 afos, que para las extenciones a FEstados que
son miembro en ¢l Arreglo serd considerado como ¢l primer pago v para las
partes ¢n ¢l Protocolo como las tasas pagaderas por el periode de proteccion
de 10 afios. Después de 10 anos, resulta pagadero un pago adiwional de la
misni lasa. Jo que respecto del Arreplo sera considerado como ¢l segundo
pago y respecto del Protocolo serd la tasa de renovacién.

Otro cambio importante que se introduce en el reglamento s refiere a los
tdiomas. Como va se ha mencionado en la Seccion 14.1, ¢l idioma oficial del
Arregle es ¢l francés.  El formutario de solicitud actualmente en uso. que
incluye la lista de productos y servicios para los que se busca proteccion,
debe presentarse a la Oficina Internacional el francés y los mismo resulta
aplicable para todos los otros documentos y correspondencia procedente de
la Oficina Internacional o que esté dirigida a ella. Para facilitar may adn la
adhesion de nuevos Estados miembros al Protecolo. el reglamento propuesto
permitird la utilizacion del inglés o del francés, dependiendo de lo gue sea
establecido en la oficina de origen para lodas las solicitudes internacionales
gue¢ no estén regidas exclusivamente por el Arreglo,  Ademas, 1oda
comunicacidn dirigida  directamente a la Oficina  Internacional por ¢l
solicitante o por el titutar de un registro internactonal o bien por sus agentes
podra ser realizada, a eleccién de estos uitimos. en inglés o francés. En ese
senlido, conviene schalar que ¢l replamento propuesio permitird una
comunicacion  mucho mds  directa  entre los  titulres  de registros
internacionales y la Oficina Internacional que lo previsto en ¢l actual
reglamento en virtud det Arreglo. que se basa en la funcion preponderante
yue deben wner fas oficinas nacionales, a través de las que deben canalizarse
la mavorta de las comunicaciones con la Oficina Intenacional. Sin embargo.
cilo no resubta aplicable para la solicitud internacional misma.  El solicitante
deberid continuar enviando el formulario de solicitud a su oficina nactonal,
permitiéndole a ésta cotejar la identidad de su contenido con ¢l contenido de
la solicitud nacional o del registro nacional que forma la basce de la solicitud
de registro internacional. No obstante, para acelerar los procedimivntos serd
posible presentar un formulario de solicitud mediante facsimil.

Conclusion

Se tiene previsto que el Protocolo entre en vigor antes de 1995 y que con la

posterior adhesion de muchos paises en todo el mendo. las empresas industriales ¥
comerciales que necesitan proteccion de sus marcas en todos los paises ¢n donde se
ramifican sus actlividades comerciales tendrin a su disposicidn un sistema de registro
verdaderamenic internacionatl que facilitard considerabiemente la importante tarea
de parantizar la proteccion acelerada de sus valiosas marcas cn una forma
administrativamente simple y que al mismo tiempo tenga costos razenables en la
mayoria de los paises en donde se necesila proteccion,
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APENDICE 1

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

Las pregunias que figuran en ¢l Manual tienen por objeto facilitar 1a compren-
sion de los principios bdsicos en materia de marcas y la aplicacion de las reglas
generales ampliamente basadas en las disposiciones de la Ley tipe. Sin embargo, es
importante comprender que la labor en materia de marcas contiene un clemento
altamente subjetivo. En muchos casos. no existe una respuesta «correcia» y unica a
preguntas acerca del cardcter distintivo y el riesgo de confusion.  Cada marca es
distinta vy debe ser evaluada por sus propios méntos, a la luz de las circunstancias
vigentes, entre las cuales figuran no sélo las disposiciones de la ley aplicable cn el
pais ¢n cuestion, sino también los hechos particulares y comprobables de cada caso.
Es preciso tener en cuenta estas obscrvaciones al considerar los comentarios del
presente Apéndice.

R.1. Al considerar ia especificacién de los productos. la derivacidn de e¢sta marca
es evidente; se trata de una combinacion de las palabras FRUta y toMATE. La
palabra no cxiste en ningdn diccionario y a los comerciantes no se les ocurriria
cspontdneamente wlilizarta. Este tipo dc palabra mixta tiene cardcter distintivo.
No¢ obstante, a este respecto seria dlil recordar la anéedota de Boots Pure Drug
Company. La empresa comercializé una medicina tonica elaborada a partir de
extractos de higado y hierro, y creo la palabra LIVRON para designarlo.
Desafortunadamente para la empresa, se trataba también del nombre de una
ciudad de Francia. Ademds. una empresa farmacéutica rival tenia una fabrica en
esc lugar. Por lo tanto. s¢ resolvid que la marca era un nombre geoprifico y fue
tachada del Registro. Puede deducirse de esta anéedota que una palabra acufada
no lo ¢s por el simple hecho de que la persona que la invento asi lo considera.

R.2.  Esta es una palabra acufada a partiv de lenguas extranjeras. Se trata de una
combinacion de dos rafces. PARLO que viene del latin por via del francés, y significa
discursa. y GRAFO que es una raiz gricga que significa escritura, Una lengua viva
como €l espafiol necesita constantemente palabras nuevas, y existen reglas conocidas
de construccién de palabras que podrian servir para su creacion.  Las palabras deri-
vadas ya sea del latin o del griego son comunes, pero su combinacidn ofenderia a los
juristas. La combinacion PARLOGRAIFO no es la manera habitual de crear nuevas
palabras en espaiiol. Por lo tanto, tiene cardcter distintivo.

R.3. Un motel es una especie de hotcl para automovilistas y su derivacion de [a
palabra hotel es cvidente. Ambos lugares proporcionan alojamiento temporal. La
extension de esta construecién a MUTEL para designar un lugar de alojamiento para
vacas «que hacen mu» ¢s comica y tiene un cardcter altamente distintivo.

R4, «Arroz» es ¢l término gendrico tanto de un alimento de base como de una
clase de platos (platos de arroz). «Rdpido» es también una palabra comun en
espaiol que indica celeridad. La combinacién de esta palabra con «arroz» indica
claramente una caracteristica del producto al que se aplica, es decir que se prepara
rdpidamente. Por lo tanto, RAPIDARROZ tiene cardcter distintivo.

R.5.  La relacidn entre esta marca y ¢l acto de agarrar o tomar el pelo es evidente,
¥ sin embargo la expresion coloquial «lomar el pelo» es sumamente conocida en
espafioi como el hecho de burlarse de una persona. ;Qué tipo de lazo es un lazo que
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toma ¢! pelo? Comoe la frase carece 1otalmente de sentido ta marca tiene cardceter
distintivo.

R.6.  «Suaver indica simplemente una caracteristica {muy importante) de los
productos cspecificados en la solicitud. «Linca» puede entenderse como una «<gama
de productos» o la forma especifica de los productos ofrecidos con la marca. En
ambos casos la combinacién LINEA SUAVE seria descriptiva.

R.7. Hablar de «engaitallamas» no corresponde a un uso normal del lenguaje.
Comeo las llamas no son seres conscientes, no s¢ les puede enganar. La marca
concede atributos humanos a un objeto inanimado, de ahi que sea irreal; y como no
priva a los demas fabricantes de estos productos del vocabulario necesario para
describir su producto, sus funciones o efeclos, liene cardcter distintivo,

R.8. A diferencia de los «engafiallamas», las luciérnagas existen. Estos insectos
producen luz (por lo menos, las hembras}. Sin embargo, describir una linterna elée-
trica o ldmpara eléctrica como una luciérnaga tiene caracter fantdstico. La referencia
al origen de la luz es simplemente andloga e indirecta. (jSe espera que una linterna
dé mds luz que una luciérnagal).

R.9.  Muchos comerciantes suelen utilizar corrientemente  expresiones  como
SUPER y EXTRA en referencia a la calidad de todo tipe de productos y los consu-
midores se han acostumbrado a oirlas. Por lo tanto, tales expresiones no ticnen
cardcter distintivo para ningun producto especifico.

R.10. Las botellas de vino y de licores suclen venir selladas con una tapa dorada. La
marca simplemente describe una parte de una presentacion comitn de ios productos y
carece de cardcter distintivo. Huelga decir que una amplia y prolongada utilizaciéa
podria llevar al pablico a ascciar los productos de un comerciante determinado con una
tapa dorada. Si ningdn otro comerciante utiliza tal color, la marca puede adquirir un
cardcter distintivo de hecho. La misma observacion se aplica a otras descripciones del
envase. tal como Sello Rejo. Etiqueta Azul. Caja Amarilla y Lata Ovalada.

R.11.  Aparentemente los productos pueden limpiar todo tipo de cosas y hacerlas
brillar. La marca se refiere directameate a una caracteristica de productos ¢ indica
explicitamente lo gue se espera gue logren.  La ortografia (errada) de la palabra
«briya», en combinacién con «tode» no le concede cardcter distintivo.

R.12. Pese al Magrante error de ortografia, esta marca serfa interprelada como
«polvo regios, palabras que describen los productos en peolvo de modoe muy directo y
elogioso. Tales patabras carecen por completo de cardcter distintivo, al igual que la
marca POLVO REGYO.

R.13. Los productos estan destinados a ser utilizados por seres humanos y la marca
es una alusidn comica a la manera en que los marsupiales Hevan a sus crias. En reali-
dad. 1a ilustracidon muestra jel modo en que tos humanos o hacen! La marca tliene
cardcter distintivo,

R.14. Aunque no sea especiaimente original, esta es una figura de fantasia de un
libro. 8i no existen derechos anteriores sobre dispositivos semejantes, esta figura cs
apta para distinguir los libros de una persona de los demas.

R.15. El dispositivo es demasiado complejo para ser reconecido como una marca;
se trata simplemente de un revoltillo de simbolos carentes de significado.  Seria
imposible designar algin producto con una marca semejante, y es muy probable que
los consumidores la constderen como un simple dibujo ornamental en tugar de una
referencia al origen del producto que la lleya.

R.16. Los papeles de empapelar suelen tener disefos florales de infinita variedad.
Esta figura serd considerada como un simple motivo.
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R.17. Las figuras explicitas de los productos no constiluyen marcas con cardcter
distintivo para tales productos. ;Pero es ésta una figura ordinaria de frutas? Quizas
las técnicas de injerto permitan obtener dos frutas distintas del mismo drbol, sin
embargo ningin drbol. fuera de los mitoldgicos, podria producir la variedad que
ostenta esta marca ;Es un drbol imaginario! Este es un buen ejemplo del modo en
que una combinacion de elementos inhcrentemente desprovistos de cardcter distin-
tivo puede tener. en su conjunto, carcter distintivo.

R.18. Los nombres geogrificos carccen cn si de cardcter distintivo en ¢} senfido de
la marca, que indica un origen comercial dnico. Ello se debe a que estdn perfecta-
mente adaptados para indicar un tipo distinto de origen, en particular el origen
geografico. Sin embargo. cuando no sélo no existe una conexidn geogrdfica con los
productos, sino que tampoco cabe pensar que existe, el nombre geogrdfico puede ser
apto para distinguir estos productos. En otras palabras. si la utilizacion del nombre
geogrifico es dnicamente imaginaria. puede ser ampliamente utilizado como una
marca. SAHARA es un nombre peogrifice. sin embargo [a regidon no es conocida
por sus galletas (jaunque alli se hornecn cstos productos!) ni es probable que lo sea.
Es un caso semejante a los cjemplos de NORTH POLE y MOUNT EVEREST que
figuran en ¢l comentario sobre la Ley tipo de la pdgina 17.

R.19. La expresion «seda Tai» es prdcticamente un término genérico y solo puede
aplicarse verdaderamentc a la seda fabricada en Taitandia, Como hay mds de un
fabricantc de tal seda, nadie puede monopolizar su utilizacion. Por lo tanto, no se
trata de una marca con cardcter distintivo. Es altamente deseable proteger la reputa-
cién de tales productos «dc la tierra», pero debe hacerse por una via distinta de la
concesion de dercchos ordinarios sobre una marca a un comerciante individual.
Véase el Capitulo 11 sobre las Marcas Colectivas (de Certificacidn) vy
Denominaciones de Origen.

R.20. Se aplican las mismas consideraciones que en la respuesta 18. Aunque no
pueda excluirse la posibilidad de encontrar petrdleo cn el Artico, a nadie se le ocur-
riria que el petrdleo pudiera refinarse y envasarse alli.

R.21. A primera vista, pucde considerarse esta marca como una simple referencia a
una chica desnuda, De scr asi, estd expuesta a la objecién de cualquier disposicion
que prohiba el registro de marcas contrartas a la moral y al orden piblico {véase el
parrafo 3.2.2 del Capitulo 3 del Manual). Esto dependerd naturalmente dc las
normas adoptadas por el pafs donde se ha de utilizar. Sin embargo, es preciso
evaluar las marcas no sélo en cuanto a su aspecto sino también a su pronunciacion.
Desde el punto de vista fonético, NEWD ELLI equivale pricticamente a NEW
DELHI, la capital de India. Como India es uno dc los mayores productores
mundiales de arroz. cabe concluir que esta marca no es susceptible de ser regisirada.
Sin embargo, debe reconocerse que, a pesar de la pronunciacién tan parecida y de la
apariencia totalmente distinta de la marca - que sugierc la pronunciacion «niud eli»
en lugar de «niu deli»-, es muy probablc que los consumnidores reconozean la referen-
cia (quizd intcncionada) a Nueva Delhi. Se trata de una simple cuestién de hecho
gue depende del pais donde se aplica la marca, con base en las posibles expectativas
del consumidor.

R.22. Por una decisidn del {4 de junio de 1977, la Alta Corte de Calcuta denegé cl
registro de SIMLA so pretexto de gue un nombre geogréfico no podia tener cardcter
distintivo si se¢ trataba dcl nombre de una ciudad importante, o un gran distrito,
condado o ciudad de importancia comercial. Si bien es cierto que, en tales circuns-
tancias, siempre hay una posibilidad de que mds adelante se establezcan competi-
dores en el mismo lugar el solicitante tiene sin embargo la posibilidad de comprobar
el cardcter distintivo adquirido por ¢l uso, No obstante, en tales casos no basta con
probar simplemente un uso prelongado e intensivo. El solicitante debe comprobar
que la marca evoca en la mente de los consumidores la idea de que los productos
pertenecen al titular de la marca y a nadie mds.
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R.23. En una dccision del 7 de encro de 1970, la Corte Suprema e Alemania auto-
rizd ¢l registro de SAMOS para computadores, porque a nadic se e ocurriria que los
computadores fueran fabricados en SAMOS, la famosa isla dc Grecia.

R.24. Este es un ejemplo del modo en que el nombre de una ciudad de apenas un
lamano promedio ¢n Alemania pucde convertirse cn una marca famosa en el munde
entero por su prolongada e intensiva utilizacidn como marca de fibrica por una
importante empresa en determinado campo, la empresa alemana, Hoechst, uno de los
lideres mundiales cn ¢l campo de productos farmacduticos y quimicos. El hecho de
gue ¢l nombre de la ciudad alemana coincida con ¢l de las dos ciudades estadouni-
denses no cs impertante (y. en todo caso. es algo corrieate con los nombres de
ciudades y pucblos de Europa). 51 bien existen otras empresas quimicas v farmacéu-
ticas en Hoechst {Alemania}. a los consumidores no se les ocurriria que los productos
farmacéuticos o quimicos que levan ta marca HOECHST vinieran de una einpresa —
con sede en Hoechst o no - distinta de la empresa HOECHST.

R.25. 4711 c¢s una marca de fama mundial de origen alemdn. Es tan famosa que
suele citarse en sentencias judiciales como un ¢jemplo de la posibilidad de yue una
simple cifra se convierta en una murca con cardcter distintivo (a diferencia ta Alla
Corte de la India que. por decision del 8 de marzo de 1970, denego el registro de la
marca FIFTY para campanas por carecer de signilicado secundario).

R.26. En términos guimicos. una fdrmula expresa en simbolos y cifras los compo-
nentes de una preparacion. Tales {érmulas, y la misma patabra [érmula. carecen de
cardcter distintivo para las preparaciones farmacéuticas. que suelen ser compuestos
guimicos. La industria farmacéuwtica invierte gran canlidad de de recursos en investi-
gacion y desarroflo de un nuevo medicamento anics de proceder a su comercializa-
cion; la expresion FORMULA 54 puede considerarse simplemente como una
indicacion del nimero de féormulas gue fueron ensavadas antes de encontrar la
corrgela. Aun si el ndmero estd 1otalmente desprovisto de significado. carece en si
de cardcter distintivo. El Articulo 3.1.b) de la Ley tipo excluye las marcas que son
exclusivamente descriptivas. 5i bien las combinaciones de ¢lementos individualmente
podrian o no tener cardcter distintivo o adquirirto por su combinacidn. éste no es el
caso de la combinacidn de la palabra «<FORMULA» y la cifra «34». Este es un buen
gjemplo tipico de¢ una combinacién de dos clementos deseriplivos gue, en su
conjunto, es totalmente descriptivo.

R.27. Lasecuencia de letras I, B v M es, en principio. impronunciable (de hecho. su
pronunciacién reconocida es I-BE-EME).  Ello no ha impedido que el sipno se
convierta cn la famosa marca de fabrica de la empresa International Business
Machines Corporation.

R.28. Esta marca consta incluso de sdlo dos letras que. en si, son atin mds dificiles
de pronunciar que IBM. Sin embargo, ¢l mayor fabricunte de automdviles en el
nmundo sc llama simplemeate GM (conocide mads comoe GE-EME que como General
Motors). En realidad, ¢l éxito vy la fama de marcas tales como GM ¢ IBM se debe en
gran parte a la tendencia de los consumidores a acortar extensos nombres y marcas
comerciales e incluso a utilizar abreviaciones en su lugar,

R.29. E! dcnominador comin de todos estos signos ¢s que se derivan de letras o
nimeros v que tales letras y ndmeros no son explicitos. Tales signos suclen tener
cardcter distintivo,  Esto dcberia aplicarse también al dltimo ejemplo que, para los
consumidores que ceniran su atencidn en la parte blanca, ¢s una simpie letra S resal-
tada sobre un fondo ovalado negro. Quienes s¢ centran en fas partes negras distin-
guen dos figuras muy poco comunes que se complementan entre si. Visto de este
medo. el signo tiene un cardcter altamente distintivo. Tenicndo en cuenta este doble

caracter. la marca, en su conjunto, deberia ser aceptable para su registro.

R.30. Esta marca incluye la palabra REPLAY, yue parece no estar relacionada en
absoluto con instrumentos de escritura. ni siquiera con los que tienen carga de
recambio. Contiene también la imagen de una pluma que, como tal. no tiene cardc-
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ter distintive de pluma. Sin embargo. al evaluar ¢l cardcter distintivo de una marca,
debe hacerse en su conjunto. Por ejemplo. si dominara el signo de la pluma despro-
visto de cardcter distintivo. podria considerarse que la marca no tiene caracter distin-
tivo. Obviamente. éste no es el caso: no sélo la palabra REPLAY de la marca es
muy prominente {y, la parte de la marca también es utilizada cn la comunicacién
oral). sino que incluso ¢l signo de la pluma, — que estd sostenida por una mano estili-
zada de una manera que impide su utilizacidn — tiene cierto aire de fantasia.  Asi
pues, incluso en los paises donde no se utiliza o entiende la palabra REPLAY. puede
considerarse que la marca tiene cardcter distintivo.

R.31. El crisantemo cs un embicma distintivo del Japdn v puede ser también utili-
zudo en la perfumeria. Por consiguiente, es poco probable que tenga caricter distin-
tivo. Si la palabra CRISANTEMO no es susceptible de ser registrada para perfumes
(y, al parccer, ésle ci caso}, ocurrird lo mismo con la palabra extranjera equivalente
aungue esté escrita en caracteres romanos, caligrafia kalakana, o 1o que sea. Por esta
razon, la autoridades suelen exigir que las marcas en idiomas o caracteres cxtranjeros
venpan acompaiadas de la correspondiente traduccion y translileracion.  El
Registrador debe saber qué es lo que se le pide que registre.

R.32. La transliteracion de este cardcter japonés c¢s «Gun», que significa
«Ejércitos». La palabra «Gun» también tiene un significado propio en inglés. Para
las solicitudes efectuadas en paises de habla inglesa. ¢s preciso considerar tanto
ambos significados como el signo. El cardcter de los productos puede ser crucial. Si
se considera que «articulos de cuero» abarca articulos que pueden ser utilizados por
el ejéreito, o articulos directamente relacionados con rifles, la marca no tiene cardcter
distintivo; por lo tanto no es muy aproptada para monturas o fundas de cuero. En
cambio, ¢s una marca muy apropiada para bolsos de cuero, registros (de cuero) para
libro, y demds. Si el solicitante no tiene la intencién de utilizar la marca en articulos
militares, puede hacer esa aclaracidn limitando su lista de articulos como corres-
ponde. La marca tendra entonces caracter distintivo.

R.33. Esta cuestion demuestra la importancia de examinar la marca en relacién con
los productos para los que ha sido registrada. Obviamente, no puede ser registrada
para articulos decorativos u ornamentales, 1al como las joyas. Tampoco tendria
cardcter distintivo para los articulos que estdn destinados a la decoracidn. tal como
las folograffas. Sin embarge, no parece hacer ninguna referencia a perfumes.
Aunquce se puede usar un perfume, no se hace con fines decorativos 1 ornamentales.
Tampoco es posible decorar un perfume. La marca es aceplable.

R.34. Si bien las figuras de conejos v globos no son, cn si, distintivas de conejos o
globos de jugucte, fa figura de un conejo sostenicndo un globo ¢s totalmente irreal,
por lo que tiene caricter distintivo para ambos articulos. A mavyor abundamiento.
ticne cardcter distintivo para todos los juguetes.

R.J35. «IMPORT, EXPORT» es una simple referencia al tipo de actividad comercial
del solicitante, v «Ltd.» indica el cardcter juridico de la empresa. Por lo wanto. ¢l
nombre de ¢sta empresa, no es susceptible de ser registrado.

R.36. 5i bien la palabra PLUM tiene dos significados posibles, la anteposicién del
nombre JUDY indica que se trata de un apellido. En ¢l Reino Unido. este apellido
¢s bastante comin. por lo tanto no tiene cardcter distintivo, pero la adicién del
nombre lo distingue del de otras personas de apeitido PLUM.  Asi pues, aungue no
tenga cardcter distintivo, puede adquirirlo medianic ¢l uso.

R.37. Aunque no lo parezca, ésta es la verdadera firma de R. Marcel Deloy, El
hecho de que sea pricticamente ilisible realza su cardcter distintive. No es una
marca susceptible de ser copiada por comerciantes honestos. Ello es cierto para cual-
quier lipo de articulo que sc venda con dicha marca,

R.38. Como la palabra ORLANA evoca la lana, un material natural, todo uso de la
marca en productos que contienen fibras sintéticas constituiria un engafio para los
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consumidores. quienes esperan que los articulos que llevan esa marca scan elabora-
dos con fibras enteramente naturales. Aunque los materiales utilizados en los articu-
los sean de buena calidad y no neccsariamente mds baratos que la lana, los
consumidores que prefieren los textiles elaborados con fibras naturales, como la lana.
dcben ser protegidos contra el engano.

R.39. La expresion «grasas comestibles» incluye productoes como la mantequilla. la
margarina ¥y la tocineta. EIl signo de una vaca podria constituir un engaio si los
productos que tuvieran aspecte de mantequilla fueran distintos de la mantequilla,
como por ¢jemplo [a margarina. El signo de una vaca tampoco licne cardcter distin-
tivo para la mantequilla.  Si el solicitante limita sus productos a la mantcquilla y
renuncia a los derechos exclusivos sobre el signo de una vaca. la marca seria acep-
table, dado que ALMARALI y su equivalente en drabe tiene cardcter distintivo.

R.40. La marca es altamente evocadora de una granja lechera por componerse de
una reja de cineo barras (que suele asociarse con las granjas de Eurcpa) y manteque-
ras. Como todos los productos son lacteos, la marca hace alusién a elfos.  Sin
embargo, como la combinacion es bastante inhabitual, €5 una marca apta para identi-
ficar todos los productos. Las mantequeras no inducen a error, dado que ¢l queso y
la maniequilla son derivados de la leche, ja diferencia de los huevos!

R.41. Los Tribunales de Alemania decidicron que los consumidores entendian la
marca RED HEART como una referencia al corazén como parte del cuerpo humano
y. por consiguicnte, evocador de buena salud. Como un licor es por definicién perju-
dicial para la salud, s¢ considerd que la marca ¢ra engafosa. En cambio, no se consi-
derd que LIGHT HEART se refiriera al corazon. y la marca fue aceptada.

R.42. Asociada a los articulos, esta marca podria indicar que se trata de relojes
FI.LAG fabricados en Suiza, pais mundialmente conocido por {a calidad de sus relojes.
Fuera de¢ contexto, cs posible que la palabra FLAG tenga caricter distintivo para
tales articulos. Sin embargo. la combinacién SWISS FLLAG cs susceptibie de ser
interpretada como una referencia a fa bandera nacional suiza. lo que impide el regis-
tro de la marca, aunque se considere que tiene cardcier distintivo, El registro de la
representacion de esta bandera seria dencgado, asi como ¢l de 1oda bandera o
emblema nacional v cabe inferir que serfan también inadmisibles las palabras que
describieran explicitamente tales emblemas. Incluso una marca distintiva no es nece-
sariamenie susceptible de registro.

R.43. La marca SPITZHACKE (que en espafiol significa «picahiclo») tiene cardcter
distintivo para ¢l vino, dado que ni en alemdn ni en espafol esta palabra se refiere al
vino. Alemania es un pais conocido mundialmente por producir vinos de calidad con
caracteristicas particulares. Al utilizar una palabra evidentemente alemana en una
botella de vino - ain cuando no se conociera ese idioma ni el significado de [a pala-
bra ~ los consumidores podrian muy bien pensar que el vino procede de Alemania.
De no ser cierto, es decir, si la botella contuviera vino de otro pais, la marca scria
engafosa.  Este riesgo podria eliminarse limitando [os alimentos reivindicados a
«vino, producto de Alemania» o, cuando asi lo estipulara la Ley de Marcas, exigiendo
que la marca fuera utilizada tan sélo en relacién con vinos alemanes. Si el solicitante
residicra en Alemania, quizas tal condicidn o limitacidon seria innecesaria. Ello se
debe a que en ese pais existen leves nacionales sobre el vino, que rigen su produccidn
y su calidad. Las autoridades alemanas (y los productores y vendedores de vino
alemdn) cuidan celosamente su reputacién internacional y estdn poco dispuestos a
correr cl riesgo de mancillarla.

R.44. La palabra WALSEREL carece de significado pero tiene cardcter distintivo.
Puede considerarse que el signo es una oveja o una cabra. En todo caso, se trata de
una representacidn muy estilizada en la que no habria riesgo de engafio si los articu-
los no fueran de lana. Sin embargo, las palabras NATURAL BLEND, que carecen
totalmente de cardcter distintivo (a tal punio que no seria preciso renunciar a los
derechos sobre tales palabras) indican claramente que los articulos son una mezcla de
materiales naturales.
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Si no lo fueran, la marca induciria a crror y seria necesario limitar los articulos. La
indicacion «Hilos, incluidos en la clase 23, y fabricados a partir de una mezcla de
fibras naturales», bastaria a este efecto, asi como la supresion de tas palabras infrac-
loras.

R.45. La eliqueta scria engafosa si no se utilizara para la mantequilla. Una solu-
cion podria consistir ¢n limitar la especificacion de los articulos a fa «mantequilla».
Sin embargo, es posible que en la prictica el comerciante tenga la intencién de modi-
ficar ta parte descriptiva de la ctiqueta, en funcion de los productos efectivamente
vendidos.  Asi. podria él solicitar ¢l registro de todas sus etigquetas, una por cada
producto especifico.  Sin embargo. si todas las etiquetas son idénticas. aparte de las
distintas descripciones de los productos genéricos, una solucion mucho mas simple
consistiria en ehiminar Ta descripcion de [a solicitud, que no anade nada al cardcter
distintivo de la marca.

R.46. FEI problema es semejante al que se plantea en la pregunta anterior, y podria
resolverse limitando los articulos a «duraznos en conservar.  La eliminacion de la
palabra «duraznos» de la marca no scria una solucion, dado gue el signo de duraznos
rebanados aun indica que el producto contiene duraznos. Si el comerciante tuviera
realmente la intencién de vender toda una variedad de frutas en conserva con eligue-
tas semejanies (pero, muy probablemente con distintas ilustraciones de frutas). la
unica solucién seria registrar lodas las eliquetas que ha de utilizar,

R.47. FEl Registrador britdnico denegd la solicitud de 1976, por considerar que la
palabra ALLELUJAH cra una ofensa al sentimicnto religioso.

R.48. La Alta Corle de Malasia aceptd esta solicitud en una decision del 7 de mayo
de 1990. La Corte estimé que la marca OM VINAYAKA para los productos en
cuestion no era una ofensa al sentimiento religioso v en ese contexto afirmd que el
elemento supestamenie contrario a la moral cambiaria con el transcurso del tiempo.

R.49. Es cvidente gue el propietario dejard de utilizar Ja marca cn su forma regis-
trada, pero a ese respecto intentard profegerse conira una accidn de anulacidn por
falta de utilizacion. Tal como se explica en el Manual (5.2.7}. el Articulo 30.3} de la
Ley tipo {vomo consecuencia del Articuto 5.C.2) del Convenio de Paris) estipula que el
empleo de la marca registrada bajo una forma que difiera por elementos que no alteren
el cardcter distintivo de fa marca no es una razon para eliminarla ni disminuye la
proteccién concedida a la marca.  Este articulo deberia regir ¢l simple cambio de
nombre y direccidn, si no son mds prominentes que en su antipua forma. Por consi-
guiente, no es necesario modificar la marca y son pocas las leyes de marcas {ni siquicera
la Ley tipo} que prevén esta posibilidad. Sin embargo, no es muy satisfactorio ¢l hecho
de gue el Registro contenga marcas bajo formas distintas Jde las utilizadas, Una solu-
cién posible es la adoptada por Sri Lanka, que en cl caso en cuestion permitiria cierta-
menie que se modificara el registro a raiz del cambio de nombre y direccidn.

R.50. Si bien Ja modificacion solo afecta a una de las siete letras, parece que no
deberia autorizarse. Tal como se observé al considerar los criterios para apreciar la
semcjanza de marcas, la primera letra de una marca es la mas importante.  El sufijo
WEAR es simplemente descriptivo.  Es muy probable que los derechos exclusivos
susceptibles de ser atribuidos a WEBWEAR sean sustancialmente distintos a los
dercchos obtenidos sobre SEBWEAR.

R.51.  La marca ha sido registrada en la clase equivocada. Aparentemente. en este
caso no hay modo de evitar [a nulidad del registro.  El titular de JOYSTICK deberfa
solicitar el registro de su marca en la clase 16. Segtin la legislacidn del pais en cues-
tidn, puede concedérseie prioridad sobre cualquier otro solicitante en virtud de su
larga utitizacidn de fa marca en productos de esa clase,

R.52. LINOLEUM es un nombre genérico para revestimientos del piso fabricados
con lona con una capa espesa de aceite de linasa oxidado. El nombre fue creado con
las palabras latinas (LINum (lino) y OLEUM ({aceite). Fuc asi como esta palabra
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tenia originalmente cardcter distintivo y fue registrada ¢n muchos paises. En csa
época se trataba do un producto nuevo para ¢l que no habia competencia. Quizds
por esta razon los consumidores y, mds adelante. también los comerciantes rivales
lteparon a utilizar ¢l nombre penéricamente.  El titular de la marca no prohibio tal
utilizacion y la marca pasé a la larga al dominio pibiico.

R.53. Sibien cl resehtado de una accion por infraccion de ta marca registrada puede
ser ambiguo segln algunas legislaciones, no cabe duda de que el objetive de las
acciones de la competencia consiste en engafiar at consumidor acerca del origen de
tas bebidas que vende. para hacerlas pasar por las del titular registrado de Ja marca
BUBBLES v perjudicar el activo intangible de este ditimo. Se trata de una prictica
claramcnte deshonesta a la que debe ponerse fin.

R.54. Dcberia estar en condiciones de anular ambos registros.  Con sujecion a los
términos explicitos de cualguier acuerdo concluido entre las Partes, parcce que la
marci fue registrada en forma no vidlida sepdn el Articulo 6.1.7) de la Ley tipo, que
estd basado en el Articulo 6sepries del Convenio de Paris. La expresion «cl agente o
¢l representante» no deberia entenderse en un sentido juridico estrecho para que sea
aplicable también al simple distribuidor de tos productos que llevan la marca. Por lo
1anto, la eliminacion del registro de la clase 12 deberia servir para interrumpir la
ventla no autorizada de otras marcas de automéviles, como los automdaviles AUTO-
CADE. Habida cuenta del estrecho vineulo que existe entre la venta de automdviles
(nuevos o de segunda mano) y su reparacion, es probable gue ta marca de servicio
tampoco {uera registrada en forma valida seglin la misma disposicién. De ser asi, si
¢l servicio no se limita a los automoviles AUTOCADE. pese al nombre que se le
asigno. es desleal v perjudicial para el titular del activo intangible vinculado a los
automoviles AUTOCADE. Si no puede comprobar la infraccién de sus derechos
sobre la marca AUTOCADE, ¢s probable que con una demanda por competencia
desleal logre eliminar ¢l registro de la marca de servicio,

R.55. La cerveza y ¢l vino figuran en distintas clases internacionaies (32 y 33,
respectivamente).  Ambas bebidas son {normalmente) alcohdlicas ¥ estdn destinadas
a la misma utilizacién: causar embriaguer por placer. Son claboradas por distintos
tipos de empresa pero. en el mercado minorista, suclen consumirse o venderse en los
mismos establecimientos dado gue muchas personas beben ambos productos,  Si las
dos marcas son expuestas al mismo tiempo. son susceptibles de ocasionar confusidn
en la mente del consumidor,

R.56. La leche es una bebida. tal como ¢l té, pero la palabra «té» cn un registro de
marca se refiere a las hojas secas de la planta en vez de a la infusion que se ¢labora a
partir de ellas. Las dos sustancias, té y leche. figuran en las clases internacionales 30
v 29, respectivamente. Tienen distinios origenes comerciales y tienen composiciones
totalmente distintas. No suelen venderse cn Jos mismos establecimientos minoristas
y, en caso de que lo fueran, se haria en distintos mostradores.  Aungque suele
afadirse leche a bebidas elaboradas con té, este procedimiento no ocurre durante el
comereio de dichas bebidas sino después de que terminado la transaccion. Sc sugiere
que los productos no son semejantes.

R.57. Si bien se trata de dos aparatos clectrodomésticos y ambos pueden utilizarse
tanto en el comercio como en las indusirias de servicio. tienen funciones muy distin-
tas. Ambos aparatos funcionan con electricidad (asi como muchos olros aparatos
que no guardan ninguna relacién entre si, tal como cargadores de acumuladores y
magnetéfonos). Suelen ser fabricados por la misma casa y vendidos cn los mismos
cstablecimientos. En su conjunto, se sugicre que la utilizacién de marcas idénticas en
estos productos es susceplible de inducir a error al consumidor si dichos productos no
lienen un origen comercial comin.

R.58. [Estos tres modelos de automdyiles japoneses coexisten en muchos paises (el
LEGEND de Honda, el LEGACY de Subaru y el LEXUS de una division especial
de Toyota). Al parecer, no hay riesgo de que los consumidores interesados adquie-
ran un Subaru LEGACY, por ejemplo, en lugar de un automdévil de lujo LEXUS.
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R.53Y9. Por todas cstas razones. ZAPORO tiene mayor propension a ser confundido
con ZAPATA, pero RAM no es susceptible de ser confundido con DAM,

R.60. La palabra ELECTOR ticne un significado muy conocido como una persena
que ticne derecho a votlar en una eleccion.  La palabra ELECTRIDATA no tiene
ningdn significado aparente;  huelga decir que el sufijo «data» es descriptivo y la
marca podria pereibirse como una referencia a «cuadros de tratamiento de datosr,
que figuran en fa especificacion registrada.  Cabria concluir que ELECTRI (y no
ELECTRIDATA) ¢s comparable a ELECTOR. y que estas palabras son muy cerca-
nas. Sin embargo. el prefijo «electri» también tiene un significado descriptivo. que se
refiere evidentemente al uso de electricidad.  E! sufijo «data» no puede por tanto
excluirse del tedo. Sin embargo. considerindolo en su conjunto, ELECTRIDATA
con sus cinco sitabas ¢s muy distinta de la palabra de tres silabas ELECTOR vy si
tambicn se tienen ¢n cuenia los significados tan distintos de las dos marcas, no hay
riesgo de confusidn en la mente del consumnidor pese a las cinco primeras letras que
las marcas tienen ¢n comiin.

R.61.  Si bien las dos marcas son distintas cn apariencia y ¢n pronunciacién, compar-
ten un elemento comun: una palabra inventada v una marca registrada. ;Cudl podria
ser la motivacidn para crear la palabra SANRUS? Es preciso suponer que RUS es una
palabra utlizada {de no ser asi, el titular de SANRLUS debe solicitar su eliminacion del
Registro). Las personas gque conocen los ladrillos RUS notan (deilmente la diferencia
cntre RUS y SANRUS pero. habida cuenta de la marca altamente distintiva RUS,
pueden pensar que un ladrillo SANRUS es una variedad de ladrillos RUS. En ese
sentido, estarian cquivocados. Este ex un intento por apropiarse parte del activo intan-
gible asociado a la marca RUS. por lo que debe ser detenido.

R.62. Estas dos marcas comparten también un elemento comin que, en este caso,
es puramente descriptivo.  «Cola» es ¢l nombre de un drbol de Africa Occidental
cuyas scmillas son utilizadas como condimento y ténico. El extracto de eola sc utiliza
para claborar bebidas gascosas. Por lo tanto. el elemento comidn no tiene un signifi-
cado de marca y la comparacidn se establece, efectivamente. entre PEPST Y COCA.
No hay riesge posible de confusion entre ambas marcas.

R.63. Consideradas ¢n su conjunto, cada una de las marcas registradas tiene cardc-
ter distintivo, pese al prefijo comian semidescriptivo MIGRA (evocador de migrana).
Como todas comparien cste elemento, es probable que los consumidores lleguen a
pensar que toda marca que lleve este prefijo y se aplique a productos quimicos indica
gue los productos en cuestidn tienen el mismo origen. Sin embargo. este es un hecho
respecto del cual el titular de las series de marcas regisiradas tiene que presentar
cierta evidencia.  Si los demds productos tienen cfectivamente el mismo origen, es
probable que la marca cree cierta confusion en la mente del consumidor respecto del
origen de los productos que ta ostentan,

R.64. El hecho de que todas la marcas registradas pucdan ser utilizadas cn el
mismo mercado sin que ocasionen confusidn s un indicio de que los consumidores
son capaces de distinguirlas. Por lo tanto, podria anadirse a las series existentes de
marcas otra marca con ¢l mismo prefijo pero de propiedad distinta. Sin embargo, es
preciso cvaluar nuevamente cada nueva marca en relacion con cada una de las
marcas registradas por separado. L[n {in de cuentas, podria decirse que. pese al
prefijo comiin, las marcas registradas son lo suficientemente distintas entre si, mien-
tras que la marca MIGRAVEN es demasiado semejante a la marca registrada
MIGRAVESS. Por lo tanto, la solicitud de registro scrd denegada (Registro
Britdnico de Marcas, 18 de octubre de 1991).

R.65. Las dos marcas son bastante distintas y no existe razén para pensar que
podria surgir confusion.

R.66. La semejanza de los estilos de letra creard confusidn en la mente del consu-
midor. Esto fue confirmado por la Alta Corie de Delhi en una decision det 4 de
mavo de 1988 y el argumento invocado por el demandado, segin el cual habia
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elegido fa marca KITFOO'S porque Kittoo era el nombre de una hija del Director
General, no le sirvié de nada,

R.67. Las marcas son lan similares, tanlo ¢n su pronunciacion como en su apariencia,
que la confusion seria inevitable si fueran utilizadas para zapatos y prendas de vestir.

R.68. Como las dos marcas tienen una presentacion grdfica muy distiata, se excluye
ta similitud en la escritura. Sin embargo, como estas diferencias son imperceptibles
en la comunicacion oral, la utilizacion de la marca KINKY infringe los derechos
sobre 1a marca KINDY. pese a la presentacion grafica bastante original {Tribunal de
Apelacion de Paris, 28 de septiembre de 1987).

R.69. Las dos marcas tienen un aspecto muy diferente.  Sin embargo, «femmes
(palabra francesa que significa mujer) se pronuncia en francés «fams, con lo cual fa
marca «FAM» liene una pronunciacion virtualmente idéntica a la marca «FEMMEs.
Por consiguiente, era de esperar que ¢l Tribunal de Apelaciones de Paris considerara
gue «<FAM>» infringia la marca FEMME (decision del 23 de noviembre de 1989). Sin
embargo, incluso en los paises donde no se habla francés. podria considerarse que la
utilizacion de fa marca FAM para perfume infringe la marca FEMME. dado que se
trata de una marca muy famosa de la empresa Rochas. utilizada en un perfume
vendido y conocido (y correctamente pronunciado) ¢n todo el mundo.

R.70. Huelpa decir que la marca BALL cs bastante similar a BALLY. una marca de
zapatos muy conocida. Por lo tanto. segiin las reglas usuales, se consideraria que
BALL es similar a BALLY hasta el punto de crear conlusion. Sin embargo, la Corte
Suprema de Alemania, en una decision del 10 de octubre de 1991, declard sin lugar
una demanda por infraceién de la marca BALLY alegando que el significado normal
de la palabra «BALL» en alemdn (que en espaiol significa bola) es tan evidente para
los consumidores que la marca BALL inmediatemente les hace pensar en su signifi-
cado, excluyendo asi toda posibilidad de confusién con la marca BALLY. Asi pues,
la Corte Suprema de Alemanta confirmé un precedente sentado en una decision
anterior. por la que se denegaba la similitud susceptible de crear confusidn entre
QUICK (palabra inglesa que significa «rdpido») y GLUECK (palabra alemana que
significa «buena suerte»),

R.71. Al cotejar estas dos marcas se observan tanto diferencias como similitudes
flagrantes. Ambas tienen un circule y una especie de estrella de cuatro cdspides.
Una tiene un circulo enmarcado cn un diamante punteado: la otra tiene casi todos
tos puntos inscritos en el circulo y uno de ellos es alargado. Sin embargo. este tipo
de comparacién no ¢s la manera correcta de responder a esta pregunta. Debe darse
por sentado que el consumidor conoce solamente una de las marcas y se ve confron-
tado con la otra. Si todo lo que ¢l consumidor recuerda es que la marca es una espe-
cie de «ciculo y estrella» puede pensar que la otra marca es la que €l conoce. Aun si
recuerda gue el circulo estd inscrito en la estrella v observa que en lIa otra marca esta
afuera, puede simplemente pensar que la memoria le falla y resullar engafiado. Esto
serd por lo menos cierto si los productos en cuestion no son simplemente similares,
sino idénticos.

R.72. Las instalaciones de ventilacion y de refrigeracidn son muy semejantes, cuando
no idénticas. Se trata de determinar si las marcas tienen una semecjanza susceptible de
crear confusién. Una de las marcas consiste en un cuadre con seis puntos, superpuesto
a un cuadro negro. La otra consiste en un circulo blanco con seis puntos sobre un
fondo circular negro. En su conjunto, s¢ considera que son mas las semejanzas que las
diferencias v que, pese a ia naturaleza compleja de las instalaciones, corren el riesgo de
ser confundidas entre si. Un enfoque Gtil consiste en suponer que uno utiliza una de
las marcas para su propia actividad comercial y preguntarse si uno tolelaria que la
competencia vendiera articulos con la otra marca, de manera normal y leal. En los
casos de oposicion total, uno se guiaria naturalmente por la evidencia.

R.73. Ambas liguras tienen el elemento comun de una cabeza de depredador en
posiciones muy semejantes. Si bien los dos animales pertenecen a especies distintas,
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el fince v el tigre estan relacionados, y estdn presentados en las dos figuras en forma
muy semejante.  En estas condiciones, la inclusidn de los nombres de los animales
que aparecen en las figuras contribuye indudablemente a reducir el riesgo de confu-
sidn y su omision aumentarfa la posibilidad de confusidn.

R.74. No cabe duda de gue las dos marcas KODAK y KOYAK son similares
susceptibles de crear confusidn. tanto desde el punto de vista visual como fonético,
pese a que tienen distintos origenes, Sin embargo. la utilizacion de KODAK en peli-
culas no reveladas no s susceptible de ser confundida con la utilizacion de KOYAK
en pell'cuiar. tistas para ser proyectadas, dado que ambos mercados son muy distintos.
Pero si se ¢elaboran v se venden peliculas KODAK, por ejemplo, sobre ¢l 1ema de la
fotografia, KOYAK pucde ser una fuente posible de confusion cn «ese» mercado. v
los titulares de la marca KODAK podrian prohibir la utilizacidn de KOYAK.

R.75, S sugicre que KODAK no puede ni debe hacer nada al respecta, No existe
conexion posible catre productos folograficos y pirulis. La utilizacidn de una palabra
inventada como marca, a diferencia de otros tipos de marcén del titutar mds alla de
los productos que la llevan:  sin embarge. es preciso establecer ciertos limites.
Ademas es muy probable que el famoso detective de television, que sucle aparecer
chupando pirutis, tenga sus propios admiradores, lo que minimizard ¢l riesgo de que
¢l publico considere gue las peficulas KODAK v los pirulis KOYAK pertenecen a un
mismo campso de actividad.

R.76. Aunque cl producto vendido es pupel higidnico, el caso es que se utiliza la
marca en relacion con desinfectantes.  El titular de ta marca debe estar en condi-
ciones de prohibir tal utilizacidn, pues su derecho es absoluto,  Obviamente, no se
estd engailando al pdblico y quizds al titular de la marca le interese la publicidad
pratuita de MAGSAN. Sin embargo. a ¢l le corresponde autorizar o no que se utilice
su marca de ¢se modo v, por lanto guerra asepurarse de yue la calidad del papel
higiénico no tendrd un cfecio adverso sabre su producto.

R.77. La referencia al producto MYADOR csta destinada a que sus consumidores
dejen de utilizarlo v compren. en su lugar. harina DEEGAM. El abjetivo cs perjudi-
car las ventas de MYADOR. La afirmacion puede ser cierta, en cuvo casoe no se
estaria engatando al publico, pere cste hecho es improcedente,  Cabria también
argdir, justificadamente, que algunos consumidores podrian pensar que la harina
DEEGAM ha sido comercializada por el grupo MYADOR.

R.78. Esla vs una afirmacion falsa y de mala fé destinada a perjudicar gravemente
la reputacion de MYADOR. Por otra parte. suministrar a los consumidores alimen-
tos que han sido declarados inadecuados para ¢l consumo humano es un delito penal.
Las feyes sobre competencia desleal deberian contener sanciones tanto penales como
civiles. para ser aplicadas segdn la gravedad del delito. Este es ¢l enfoque adoptado
en la Ley tipo (véase ¢l Articulo 53).

R.79. Los amulctos de plata y la harina son articulos tan distintos gue ¢l derecho
cxclusivo de que goza la marca MYADOR por eslar registrada en la ctase 31 quiza
no se extiende a las joyas. pese a yue MYADOR es una palabra acufiada. Por otra
parte, no parcce haber una buena razon para identificar tales productos con este
nombre v ¢l vinculo implicito con los proveedores de harina es reforzado por los arti-
culos retacionados con la molienda v el horneado de la harina. Cuando no existen
disposiciones sobre ¢l repistro «defensivo» de una marca {es decir cuando el propie-
tario no tiene la intencion de utilizar su marca en Jos articulos ¢n cuestion sino que
desea impedir que los demds la utificen en otros articulos). el titular de MYADOR
no puede solicitar su registro para joyas, Ninguna disposicidn cn materia de marcas
lo autoriza a conceder licencias para su utilizacidn. A menos que el titular de
MYADOR pueda demostrar que ha sufrido o corre el riesgo de sufrir un perjuicio. se
sugiere que no puede restringirse la utilizacion de la marca MYADOR en joyas,

R.80. En los paises desarroflados, las entidades independientes de informacidn al
consumidor han adquirido gran importancia. Tienen la reputacion de ser fidedignas
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y de llevar a cabo investigaciones serias. Los informes de este lipo prestan un gran
servicio al publico y suclen ser bien acogidos por Jos comerciantes (especialmente si
su producto ha sido seleccionade como la mejor compral). A primera vista, no hay
razén para que MYADOR se oponga a la scleccion de DEEGAM como la mejor
compra, especialmente si ello es cierto. Sin embargo. la seleccion se ha hecho con
base dnicamente ¢n el eriterio dei precio y se sugiere que ésta es una practica desleal.
DEEGAM ticne la posibilidad de incrementar su precio hasta 33 rupias por kile para
aprovecharse de esta publicidad. Ademids, MYADOR podria reducir ¢l precio de su
harina a 30 rupias 0 menos. En cuaiquier caso. fa conclusion del informe va no seria
cierta, pero yguedaria una constancia de ¢llo que podria perjudicar las ventas de
MYADOR. R.El. Aunque ¢n ese momento ¢l autor del informe opinara que esa
aftrmacion era cierta, no conviene permitir que DEEGAM utilice dicho informe para
promover su propio producto. Muy al margen de posibles fluctuaciones futuras de
precio, no hay razon para que tos titulares de marcas no mejoren la calidad de los
productos vendidos con las mismas o reduzean su precie. Lo afirmacion de
DEEGAM no estd relacionada con el informe v no es probable gue se recuerde a tos
consumidores las limitaciones que hubiere en ¢l informe integral v, ademds. posible-
mente ni ¢l mismo publico kea el infarme. (A propdasito. no debe alentarse la publi-
cacion de afirmaciones vagas como por cjemple que «la harina DEEGAM es mejor».
Queda uno con la duda de saber si esa harina os mejor que la de sus competidores,
mejor gue antes, o simplemente jmejor que ¢l arros con leche!).

R.82. La primera pregunta es si las dos marcas son confusamente similares, porque
de lo contrario queda resuclto el problema. La palabra SONIC significa «pertene-
cienie o relative al sonido 0 a las ondas sonoras o que utidiza el somdo o las ondas
sonoras», y puede ser utilizada como un sufijo, como por ejemplo en la palabra
ULTRASONIC, gue significa «ondas sonoras tan altas que no son perceptibles por el
ofdo humanoe». Fn relacion con los productos gue utilizan ondas sonoras, tal como
las radios. la parte SONIC de Ta marca ¢s entonces puramente deseriptiva. Por consi-
guicnie, ¢s preciso examinar detenidamente el resto de fas marcas. PAT no parece
tener ningtn significado particular para stinguno de los productos en relacion con los
cuales ha sido registrada v PATSONIC, en su conjunto. tiene cardeler distintivo
incluso para radios. BATRI equivale fondticamente a «bateria». v puede indicar que
los radios vendidos con la marca funcionan con baterius. Sin embargo, el conjunto de
la marca BATRISONIC tiene cardcter distintivo por si mismo. Con la ortografia
adoplada, BAT guceda como la primera siluba, asemejdndose mucho a PAT, el
sonido de las letras PIB es muy parecido. Es muy alta la probabilidad de gue smbas
marcas sean confudidas. En ese caso. ol titular de PATSONIC ticne dereche a obje-
tar la utilizacion de BATRISONIC en radios, ya gue se trata de productos parg los
cuales su marca cstd registrada. Y ello pese a que su utilizacion estid restringida a
computadores. No es necesario recurrir & la elaborada redaccion del Articulo 18.a).
gue resulta de la ambigiiedad de la frase «susceptible de inducir a los consumidores a
errors, que se aplica sdlo ceando es preciso examinar los productos ajenos g} dmbito
del registro. RB3. Si. El Articulo 21.2) se aplica si ¢l efecto de la cesion es suscep-
tible de inducir a los consumidores a error respecta del origen de los productos. No
cs necesario que alguna de las partes tenga la intencidn de producir tal ¢fecto. Tal
cesion tendrin como consccuencia yue se ofrecieran a los consumidores puros
TRISHAW y cigarrillos TRISHAW que provienen de distintos establecimivnios, sin
que ninguno de los propictarios ejerza ¢l control de la calidad del producto del otro
titular. Ello ticne como consecuencia que el piblico sea inducido a crror.

R.84. Esta cesion corre ¢l riesgo de ser regida por ¢l Articulo 21.2) de la Ley tipo.
El propietario original sepguiria ofreciendo a los consumidores prendas de vestir para
chicos GIGOBOY y ahora les ofreceria prendas de vestir para chicas GIGOGIRL.
Aiin cuando ne recuerden pada de las ventas GIGOGIRL, habrin de considerar gue
el nuevo articulo proviene de la misma fuente que los articulos para chicos y que
simplemente el titular ha ampliado su actividad comercial. Ambaos tipos de articulos
suelen venderse on los mismos cstablecimientos y son innegablementle similarces. En
tal caso, la confusion en la mente de los consumidores sdlo podria evitarse si los titu-
lares de ambas marcas contraen oblipaciones de largo aleance (por ¢jemplo, que el
titular de la marca GIGOBQY se comprometa a vender sus prendas de veslir para
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chicos en una sola ticnda de una ciudad y que el cesionario convenga en utitizar la
marca GIGOGIRL exclusivamente en prendas de vestir para chicas ¢n una regién
distinta y distante de ese pafs).

R.85. En principio, Ja misma marca ¢s apta para scr utilizada cn la misma rama
comercial para indicar no solamente los productos que pueden ser alquilados sino
también el tipo de servicio que se presta. Sin embargo. en oste contexto, KEYTAG
solo se utiliza como una marca de servicio. no indica la fabricacion ni la fuente de
fabricacién ni la calidad del automévil. sino los servicios de alquiler que presta la
empresa.

R.86. Como todos saben. AIRLANKA ¢s ¢l nombre de la acrolinea nacional de Sri
Lanka, v fa figura, cuya forma evoca ¢l estabilizador vertical de una acronave, es
caracteristica e ¢sa empresa.  Podria arpiifrse gque, incluso si otro proveedor de
maletas de viaje de Sri Lanka deseara describir sus productos como maletas «Lanka
air». cabe considerar gque dicha marca ticne, en su conjunto, caracter distintivo para
1ales productos vy AIRLANKA deberia ser capar de impedir que los demas la utiliza-
ran. Sin embargo, como a los consumideres no se les ocurriria que las maletas fueran
fabricadas v/o comercializadas por AIRLANKA, la marca, que naturalmente gozaria
de proteccidon como marca de servicio. no puede ser registrada en la clase 25.
Obviamente, cllo no dejaria a AIRLANKA sin proteccion juridica, dado gue la
marca e¢s muy famosa en Sri Lanka y su utilizacidn por un tercero para maletas seria
considerada coma un acto de competencia desleal.

R.87. BUDGET se refiere en su significado a servicios de alguiler de automéviles;
su registro fue denegado en el Reino Unido en 1989, La particularidad del caso cs
que la marca fue denegada pese a que se disponia de pruebas «concretas de cardcter
distintivo». so pretexto de que la marca careceria de cardcter distintivo inherente, asi
como de fa capacidad de¢ distinguir. Los resultados de una investigacion de mercado,
segin los cuales la marca BUDGET era muy conocida come referencia a una
empresa de alquiler de automdviles que funciona con ese nombre en ¢l Reino Unido,
no favorecieron al solicitante. Tal decision, que sélo puede entenderse en el marco
dei sistema Jde ta uctual Ley de Marcas Comerciales, serd inconcebible en el futuro,
pues la Ley Britdinica tendsd que adaptarse a la Directiva de Armonizacion de la
CEE, que excluye ¢l registro de un signo puramente descriptivo. a condicién de que
no haya adquirido cardcter distintivo mediante la utibizacidn (véase también el
parrafo 3.1.2 del Capitulo 3 del Manual).

R.88. La respuesta cs afirmativa. pues los helados vy licores son a veces elaborados
por los mismos propiciarios de hoteles y restaurantes, a diferencia de las empresas
que comerciafizan el café v ¢l té y que a veces ticnen establecimientos propios donde
ofrecen a sus clientes café y té calientes.

R.89. Los clientes de un arquitecto no esperarian que él fabricara su propio mate-
rial de construccion y los proveedores de materiales de construccion no suelen
emplear arquitectos, de modo que no hay similitud, ni riesgo de confusidn,

R.90. Los fabricantes d¢ ventanas y puertas suclen ofreeer a sus clientes un servicio
de instalacion. Por lo tanto. el servicio de «instalacion de puertas y ventanas» es
similar al de suministro de «puertas y ventanas».

R.91. Incluso si las dos empresas participan en actividades muy distintas (cabe
suponer que una casa editorial presenta la marca gue figura en la clase [6 para su
registro), los consumidores bien pueden esperar que una academia de baile no sélo
ofrezca el servicio de dar clase de baiie, sino que también publique material impreso
en relacion con ¢l baile. Por lo tanto. los productos y os servicios son similares. Sin
embargo, la cuestién que queda por resolver s si fa utilizacion de las dos figuras
distintas es susceptible de crear confusién. Al cotejar las dos figuras, resultan clara-
mente muy distinlas, dado que una conticne una figura (nica cn negro, y la otra, la
forma de una parcja. Sin embargo, ninguna es particularmente memorablc y la dnica
caracteristica que los consumidores recuerdan es la de una figura que baila. Por otra
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parte, tales figuras son bastante comunes en el comercio de articulos musicales, y si
ademas tenemos en cuenta que la figura especifica de ia pareja que baila suele evocar
un salon de baile, a diferencia de la figura con un solo bailarin, ¢ste es también un
arpumento para negar la semejanza susceptible de crear confusion.



APENDICE Il

LA CLASIFICACION INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS






APCENDICE [l : CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 135

APENDICE [I

ARREGLO DE NIZA, DE 15 DE JUNIO DE 1957,
RELATIVO A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

La Clasificacion consisie en una lista de clases y una lista alfabética de pro-
ductos y servicios. Hay 42 clases (34 para los productos y 8 para los servicios) y mis
de 12.000 partidas en la Dista alfabética. Un Comité de Expertos en el que estdn
representados todos los Estados parte en el Arreglo manticnen actualizadas ambas
listas. La lista de clases contiene algunas observaciones generales, donde se exponen
los principales criterios de clasificacion de los productos y las notas explicativas para
cada clase, donde se enumeran los principales productos y servicios que estdn o no
incluidos en la clase. Esle Apéndice. donde sélo figuran las partidas de las clases,
estd destinado a dar a los estudiantes una idea general del contenido de cada clase.
El texto integral del Acucerdo v la lista alfabética son publicadas por ta OMPL y pue-
den obtenerse en la Sede de la OMPI en Ginebra.

LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS
Y DE SERVICIOS

Productos

Clase 1. Productes quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia,
horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias
pldsticas en estado bruto; abomo para las tierras; composiciones extintoras;
preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos quimicos
destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos
(pegamentos) destinados a ia industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra 3a herrumbre y el
deterioro de la madera; materias tintdreas; mordientes; resimas naturales en
estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores,
impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparactones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria,
aceites esenciales, cosméticos, Jociones para el cabello; dentifricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; Tubricantes; productos para
absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para
motores) y materias de alumbrada; bujias, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, wveterinarios e higiénicos; sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para
apositos; material para empastar los dientes y para moldes dentales;
desinfectantes; productos para la destruccion de animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas.

Clase 6. Hetales comunes y sus aleaciones; materiales de construccidn
metdlicos; construccicones transportables metdlicas; materiales metdlicos para
vias férreas; cables e hilos metdlicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria
metdlica; tubos metdlicos; cajas de caudales; productos metdlicos no
comprendidos en otras clases; minerales.
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C1a§e 7. Maquinas y mdquinas herramientas; motores {excepto motores para
vehiculos terrestres), acopiamientos y drganos de transmisidn (excepto para
vehiculos terrestres); instrumentos agricolas; incubadoras de huevos.

Clase B. Herramientas e instrumentos de mang impulsados manualmente;
cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas: maquinillas de afeitar,

Clase 9. Aparatos e instrumentes <c¢ientificos, nduticos, geodésicos,
eléctricos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de
sefalizacion, de control (inspeccidn}, de socorro {salvamento) y de ensefianza;
aparatos para el registro, transmision, reproduccidn de sonide o imigenes;
soportes de registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores autemiticos
y mecanismos para aparatos de previc pago; cajas registradoras, miquinas
calculadoras, equipo para el tratamiento de la informacidn y ordenadores;
extintores,

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirdrgicos, médicos, dentales y
veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos;
material de sutura.

C1a59111. Aparatos de alumbrado, de calefaccién, de produccidn de vapor, de
coccion, de refrigeracidn, de secado, de ventilacién, de distribucidn de agua
e instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehiculos; aparatos de locomecidn terrestre, aérea o maritima.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de
artificio.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o
de chapado ne cemprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras
preciosas; relojeria e instrumentos cronométricos.

Clase 156. Instrumentos de misica.

Clase 16. Papel, carton y articulos de estas materias, no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; articules de entuadernacidn; fotografias;
papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para
artistas; pinceles; maguinas de escribir y articulos de oficina (excepto
muebles); material de instruccidn o de ensefanza (excepto aparatos); materias
plisticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caractéres
de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas
materias no comprendidos en otras clases; productcs en materias plasticas
semielaboradas; materias gque sirven para calafatear, cerrar con estopa ¥
aislar; tubos flexibles no metalicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de <cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; badles y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; fustas y guarnicioneria.

Clase 19. Materiales de construccion no metidlicos; tubos rigidos no metdlicos
para la construccion; asfalto, pezr y betun; construcciones transportables no
metalicas; monumentos no metdalicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productes, no comprendidos en otras
clases, de madera, corcho, cafla, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,
baliena, concha, dmbar, ndcar, espuma de mar, sucedineos de todas estas
materias o materias plasticas.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o 13 cocina (que no sean de
metales preciosos ni chapades); peines y esponjas; cepilles (excepto
pinceles); materiales para la fabricacidon de cepillos; material de limpieza;
viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado {excepto vidric de
construccisén); cristaleria, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaia, toldos, veiasjlsacos
{no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepcidn del
caucho o materias pldsticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

{lase 23. Hilos para uso textil.

Clage 24. Tejidos y productos textiles nc comprendidos en otras clases; ropa
de cama y de mesa.
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Clase 25. Vestidos, calzados, sombrereria.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes,
alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linéleum y otros revestimientos de
suelos; tapicerias murales gue no sean en materias textiles.

Clase 2B. Juegos, Jjuguetes; articulos de gimndsia y de deporte no
comprendidos en otras clases; decoraciones para arboles de Navidad.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
lTegumbres en conserva, secas vy cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas;
huevos, Teche y productos ldcteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. Cafe, té, cacao, azicar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café;
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria,
helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar;
sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 31. Productos agricolas, horticolas, forestales y  granos, no
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y Jlegumbres frescas;
semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta,

clase 32. Cervezas; aguas minerales vy gaseosas y otras bebidas no
alcoholicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcoholicas {excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.
Servicios
Clase 35. Publicidad; gestién de negocios comerciales; administracion

comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; negocios finmanciercs; negocios monetarios; negocios
inmobiliarios.

Clase 37. Construccidn; reparacion; servicios de instalacién.
Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacidn de
viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educacién; formacidn; esparcimiento; actividades deportivas vy
culturales.

Clase 42. Restauracidon {alimentactoén}: alojamiento temporal; cuidados
médicos, de higiene y de belleza; servicios veterimarios y de agricultura;
servicios juridicos; investigacidn cientifica e industrial; programacidn de
ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.






APENDICE II1

LISTA DE LOS ESTADOS PARTE EN EL
ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS
AL 1 DE ENERO DE 1993






APENDICE N1 LISTA DM LOS ESTADOS PARIE EN EL ARREGLO DF MADRID 141

APENDICE 111

LISTA DE LOS ESTADOS PARTE EN EL
ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
AL 1 DE ENERO DE 1993

Alemania
Argelia
Austria
Bélgica
Bulgaria
China
Croacia
Cuba

Egipto
Eslovaquia
Eslovenia
Espana
Federacion de Rusia
Francia
Hungria
Italia
Kazajstan
Licchtensicin

Luxemburgo

Marrueccos

Manuco

Mongolia

Paises Bajos

Polonia

Portugal

Repiblica Checa

Repiblica Popular
Demacritica de Corea

Rumania

San Marino

Sudin

Suiza

Ucrania

Viet Nam

Yugoslavia
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