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INTRODUCCION

La existencia de las marcas se explica por la necesidad que tiene todo
empresario de identificar y diferenciar los productos o servicios que elabora
o presta respectivamente; y que deben ser comercializados en un mercado
de libre competencia. Los empresarios ingresan al mercado a competir, y la
competencia s6lo serd posible si las prestaciones estdn claramente identifi-
cadas. A esta finalidad responden las marcas; signos que, en el mercado
van a distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, de los demaés
productos o servicios de la misma especie.

Asi, en la medida que la esencia de la marca estriba en su naturaleza
distintiva, podemos afirmar que la funcién esencial que cumple este signo
en el mercado, es precisamente la funcién identificadora o distintiva'. Es
esta funcién la que resulta de la naturaleza misma de la marca.
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1. Concordamos en este punto con Otamendi, quien sefiala que la funcién principal que
cumple la marca es la de diferenciar un producto de otro, o un servicio de otro, es decir,
la funcién identificadora, a la que él llama funcién distintiva, la cual, segtin el mismo
autor, se complementa con la presencia de otras funciones que también desemperia la
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En efecto, puesta en el mercado, la marca individualiza los productos
o servicios en el mismo, y permite reconocerlos entre otros similares. Si un
signo no puede cumplir esta funcién no podréa constituir una marca; de ahi
la importancia de esta funcién distintiva.

Ahora bien, atin cuando a primera vista pareciera que la marca estd
principalmente al servicio de los intereses de las empresas, no debemos de-
jar de observar que también se configura como un instrumento {itil para
proteger el interés general de los consumidores, pues les ofrece a estos lti-
mos, una fuente de informacién necesaria para elegir libremente y sin ries-
go de error, los productos o servicios deseados, dentro de la variedad exis-
tente en el mercado.

Desde el punto de vista de los empresarios, entonces, la marca se con-
figura como una herramienta que les permite diferenciar en el mercado los
productos o servicios que ofrecen, para que el consumidor los identifique y
pueda adquirirlos®.

Es gracias a la marca que, ademads, los empresarios van a ver compen-
sados el trabajo y esfuerzo invertidos, toda vez que sélo en la medida que
sus prestaciones estén claramente diferenciadas, los empresarios podran
posicionar sus productos en el mercado y lograr la lealtad de su clientela.

En efecto, si los productos o servicios no tuvieran una marca, el consu-
midor no sabria cémo reconocer en el mercado los productos o servicios de
un empresario en particular, y bien podria adquirir o contratar el servicio de
un competidor. Esta posibilidad de que el consumidor adquiera cualquier
producto o contrate cualquier servicio, ante la falta de un elemento que los
identifique del resto, generarfa a su vez que los empresarios no se vean incen-
tivados a mejorar o mantener la calidad de sus productos o servicios; ya que
ante la falta de un signo que le permita al consumidor optar por ellos, sus
esfuerzos e iniciativas empresariales no se verian recompensadas.

marca, a saber: la funcién de indicaci6n de origen, la funcién de garantia; y la funcién de
publicidad. OtaMeNDI, JoRGE. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1995, p. 7.

2. Eneste punto, cabe precisar ademés, que la marca no sélo es capaz de diferenciar los
productos o servicios de un empresario de los de sus competidores, sino que también
las marcas le permiten a los empresarios expandir sus actividades econémicas y ofrecer
productos idénticos o similares, que no obstante ser fabricados por él mismo van a
poder ser identificados por el consumidor gracias a que estin marcados con distintos
signos.
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De otro lado, en relacién a los intereses de los consumidores, la marca
constituye el medio més importante para garantizar su derecho a la libre
eleccién de compra; ya que sdlo si los productos y servicios se encuentran
«marcados» el consumidor podré elegir el de su preferencia®.

Para entender la importancia de la marca, desde el punto de vista de
los consumidores, imaginemos por un momento qué sucederia si en el mer-
cado los productos y servicios no estuvieran identificados con una marca.
En tal supuesto, el consumidor no podria reconocer, antes de tomar una
decisién de compra o de contratacién, el producto o servicio que mejor se
adapte a sus necesidades; sino que tinicamente podria saber si tomé una
adecuada decisién una vez que pruebe el producto o haga uso del servicio.

Del mismo modo, el consumidor no podria volver a comprar el pro-
ducto, o contratar el servicio, que en una experiencia anterior satisfizo sus
expectativas; o dejar de comprar o contratar, respectivamente, el producto
o servicio que no respondié a sus necesidades.

Todos los inconvenientes sefialados son evitados gracias a la presencia
de las marcas en el mercado, distinguiendo productos y servicios, y a la vez
transmitiendo al consumidor un conjunto de informaciones sobre los mis-
mos*. Las marcas, en resumen permiten al consumidor tomar una adecua-
da decisién de compra o contratacion.

En este punto, cabe sefialar, que al cumplir la marca una funcién identi-
ficadora o distintiva, no sélo responde a los intereses de empresarios y consu-
midores; sino que ademas, se configura en un mecanismo idéneo para garan-

3. Con ayuda de la marca el consumidor puede seleccionar dentro de cada clase de mer-
cancias aquellas que por proceder de una determinada empresa poseen determinadas
caracteristicas y que, por consiguiente, se adaptan mejor a sus inclinaciones y preferen-
cias. FERNANDEZ-Novoa, CaRLOs. El uso obligatorio de la marca registrada, Editorial AD], Tomo
111, 1976, p. 15.

4  Como ya hemos sefialado, las marcas no s6lo cumplen una funcién distintiva o identifi-
cadores, sino que ademés cumplen una funcién indicadora del origen empresarial (indi-
can que todos los productos y servicios idénticos o similares, que tienen la misma marca,
provienen del mismo empresario); y una funcién indicadora de calidad (informan que
los productos o servicios idénticos, que llevan la misma marca, tienen una calidad ho-
mogénea; sin importar si es buena o mala calidad, lo que importa es que tengan la
misma calidad). En determinados casos, las marcas cumplen también una funcién publi-
citaria (la marca llega a vender por si misma) y una funcién indicadora del goodwill o
buena fama que tienen los productos o servicios que identifican. Toda esta informacién
que proporcionan las marcas, es relevante para el consumidor a efectos de tomar una
decisién de compra o de contratacién.
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tizar la libertad de competencia y el adecuado funcionamiento del mercado.
Asf tenemos que, si los empresarios compiten por captar las preferencias de
los consumidores, los resultados sélo se podran conocer determinando qué
producto o servicio prefiere el consumidor, y ello seréd posible tinicamente en
la medida que esos productos o servicios se encuentren marcados.

La importancia de esta funcién distintiva es tal, que en aquellos orde-
namientos donde rige la inscripcién registral como el mecanismo para obte-
ner derechos exclusivos sobre un signo, se incluye como un requisito de
registrabilidad el que el signo tenga «aptitud distintiva». Es al anélisis de
este requisito de registrabilidad que dedicaremos las siguientes paginas.

1. LA DISTINTIVIDAD Y EL CONCEPTO DE MARCA

En doctrina, existen tantos conceptos de marca, como autores especialis-
tas en el tema. Asi, el destacado jurista espafiol Baylos Carroza, sefiala que:

«La marca es un signo utilizado con la finalidad de individualizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean
reconocidos por el publico consumidor. No identifica un producto o un
servicio en su individualidad, sino como ejemplares de una serie (...)»".

Aredn Lalin, respecto de la marca sefiala que:

«De un lado, la marca se constituye en un mecanismo de diferenciacion y,
con ello, de identificacién de los productos o servicios que pueden ser
reiteradamente reconocidos. (...) De otro lado, la marca contiene un com-
pacto conjunto de informaciones sobre la procedencia, la calidad y (...) la
imagen del correspondiente bien»®,

Por su parte, el profesor Fernandez-Novoa, opina que:

«La marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el
mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los empre-
sarios competidores (...). Por medio de la marca es posible acotar dentro de
cada clase de productos o servicios el grupo concreto de productos o servi-
cios que cada empresa introduce en el mercado»’.

5. BayLos Carroza, HERMENEGILDO. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid,
1978, p. 575.

6.  AReaN LALIN, MANUEL. Las Marcas Notorias y la Pirateria Marcaria. En: Los Retos de la
Propiedad Industrial en el siglo XX. Publicacién del Primer Congreso Latinoamericano
sobre la Proteccién de la Propiedad Industrial, 1996, p. 178.

7. Fernanpez-Novoa, Carros. Op. Cit, p. 15.
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Si ensayamos una definicién al respecto, de una primera aproxima-
cién a esta figura, diremos que la marca puede ser definida como un sig-
no; y es cierto, la marca es un signo, pero no es eso simplemente. En efec-
to, las palabras, figuras, formas y cualquier elemento de los que pueden
constituir marcas, carecen de relevancia juridica por sf solos; y tinicamen-
te la adquieren en la medida que cumplan en el mercado una funcién
distintiva.

Asi, avanzando un poco més en el analisis, podemos decir que estare-
mos frente a una marca, cuando el signo aplicado al producto o servicio,
sea puesto en el mercado a efectos de servir como un medio identificador y
diferenciador.

Sin embargo, el tema no queda ahi. Como bien sefiala el tratadista Fer-
nandez-Novoa, a esta unién marca-producto, o marca-servicio, le falta un
ingrediente bésico, a saber, el «factor sicolégico». Asi, como sostiene este
autor, la unién entre el signo y el producto, que es obra del empresario, «no
desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores
captan y retienen en su memoria tal unién»S.

La participacién del consumidor es tan importante que, en determi-
nados casos, una marca deja de serlo precisamente porque el consumi-
dor ya no la percibe como tal. Asi sucede en el supuesto de la vulgariza-
cién de las marcas fenémeno a través del cual una marca, por el uso que
se ha hecho de ella en el mercado, deja de indicar un origen empresarial
determinado y pasa a ser el nombre con el que se designa el producto o
servicio que antes identificaba. En sentido contrario, se presenta el sig-
nificado secundario o secondary meaning, fenémeno a través del cual,
también por su uso en el mercado, un signo que inicialmente servia para
designar o describir un producto o servicio, empieza a ser percibido como
un signo distintivo. Ambas figuras serdn explicadas en detalle més ade-
lante, pero sirven en este punto para explicar la importancia del «factor
sicolégico», del que habla Ferndndez-Novoa, en la conformacién de una
marca.

De lo expuesto, podemos afirmar entonces que marca es todo sig-
no que unido a un producto 0 a un servicio, es puesto en el mercado y
es percibido por los consumidores como un medio identificador, es de-

8. FerNaNDEzZ-NovoaA, CARLOS. Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A.,
Madrid, 1884, p. 23.
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cir, marca es todo signo percibido por el consumidor como un signo
distintivo®.

Una vez més vemos, entonces, la estrecha relacién que existe entre la
marca y el concepto de distintividad, al punto que esta ultima constituye
un requisito esencial de la primera: si el signo no cumple una funcién dis-
tintiva, no puede ser considerado marca.

2. DISTINTIVIDAD, APTITUD DISTINTIVA Y LOS SISTEMAS CONS-
TITUTIVOS DE DERECHOS

Hemos sefialado que para que se configure una marca deben estar pre-
sentes tres elementos: signo, producto o servicio y la percepcién del consu-
midor respecto de la unién signo-producto o servicio.

De ello podemos extraer que lo que tiene valor para el Derecho no es el
signo en forma aislada sino la funcién distintiva que el signo cumple en el
mercado. Del mismo modo, para el empresario lo que cuenta no es el signo
en si mismo, sino la diferenciacién de sus prestaciones que se logra a través
del uso de signos; asi como el conjunto de valoraciones positivas que ro-
dean al signo por el uso que se ha hecho del mismo y por la percepcién que
de él tiene el puiblico consumidor. Finalmente, en el caso del consumidor lo
que tiene valor es el conjunto de informaciones que le transmite el signo y
que le permite tomar una decisién de compra.

Los valores sefialados, sin embargo, por su intangibilidad y variabili-
dad son dificiles de proteger: cémo proteger, por ejemplo, la fuerza distinti-
va de un signo en si misma; o proteger las valoraciones positivas que genera
una marca en la mente de los consumidores; caracteristicas que varian en el
tiempo (la fuerza distintiva que tiene un signo hoy, probablemente no ser&
la misma que tenga en unos mes y la valoracién positiva que tiene una
marca hoy, puede disminuir o desaparecer mafiana).

Atendiendo a ello, determinados ordenamientos han centrado su aten-
cién en los signos, porque consideran, con acierto a nuestro parecer, que pro-
tegiendo a los signos y otorgando un derecho de exclusiva sobre ellos, se ga-
rantiza una proteccion a todas aquellas concepciones y valoraciones que exis-

9.  En el mismo sentido, Cabanellas sefiala que «las marcas no tienen un valor intrinseco
insustituible, sino un valor logrado en base al prestigio y al poder de atraccién de clientela que
esos signos distintivos representan». CABANELLAS, GUILLERMO. Derecho de las Patentes de
Invencién, Editorial Heliastal, Buenos Aires, 2001, p. 608.
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ten en torno a las marcas. Tal es el caso de aquellos ordenamientos que han
adaptado un sistema constitutivo para la adquisicién de los derechos sobre
las marcas. En estos sistemas, el derecho exclusivo sobre una marca, nace con
el registro de la misma ante la autoridad competente; sin otorgar relevancia
juridica al uso que se puede estar haciendo del signo en el mercado.

De una primera impresién podria parecernos que los sistemas consti-
tutivos de derechos entran en abierta contradiccién con el concepto de marca
que ya hemos establecido, en la medida que no presta atencién a la presen-
cia, en el mercado, de la unién signo-producto. En efecto, hemos dicho que
para que se configure una marca, el signo unido al producto o servicio,
debe estar en el mercado, cumpliendo para el consumidor una funcién dis-
tintiva; sin embargo, los sistemas constitutivos restan importancia al uso
efectivo del signo.

No obstante esta aparente contradiccidn, el sistema constitutivo de
derechos sobre las marcas se configura como un mecanismo que, sin ser el
tnico ni necesariamente el mejor, es idéneo para proteger a las marcas y los
intereses que empresarios y consumidores tienen en torno a ellas.

Asi, el posicionamiento de una marca en el mercado sélo va a ser posible
si quien la utiliza puede evitar que terceros también usen el mismo signo para
sus propios productos o servicios, generando confusién y en determinados
casos (como el de las marcas renombradas) dilucién. Esa posibilidad de ex-
cluir a terceros, en los sistemas constitutivos, la brinda el ordenamiento juri-
dico a través del otorgamiento de derechos exclusivos sobre los signos.

Ahora bien, hemos sefialado que la marca no es meramente un signo
sino que se trata de un signo puesto en relacién con un producto, y ello
tiene incidencia precisamente en el ambito de proteccién que se va a otor-
gar a las marcas. Asi, a diferencia de las patentes, que permiten a su titular
impedir a terceros el uso y explotacién del invento patentado, en cualquier
sector del mercado, en el caso de las marcas el ambito de proteccién esta
delimitado por el denominado Principio de Especialidad, es decir, se prote-
ge a las marcas en el sector de productos o servicios que la marca distingue
y en el sector de productos o servicios similares; mas alla de ellos, el titular
no tiene derechos y cualquier tercero puede usar un signo idéntico o simi-
lar. Afirmar lo contrario implicaria sostener que la marca es simplemente
un signo y que merece proteccién en si mismo, sin importar los productos o
servicios que distinga; cuando ya hemos sefialado que marca es un signo
unido a un producto o servicio, y que es percibido por el consumidor como
un signo distintivo.
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De este modo, vemos que el Derecho, atin dentro de un sistema consti-
tutivo, no otorga derechos sobre el signo en abstracto, sino que el derecho se
otorga sobre un signo puesto en relacién con determinado producto o servi-
cio; que precisamente marcard los limites del derecho, en aplicacién del
Principio de Especialidad, ya sefialado.

Ahora, si bien dentro de un sistema constitutivo de derechos el uso del
signo es irrelevante, no se puede desconocer que el signo que se pretenda
registrar debe estar en capacidad de cumplir las funciones propias de una
marca, entre ellas la funcién distintiva. Es por ello que, dentro de este esque-
ma, se establecen determinadas condiciones para admitir el registro de un
signo como marca. Asi, en la mayoria de legislaciones en las que el registro
marca el nacimiento del derecho sobre un signo, se establecen requisitos de
registrabilidad y, ademds, prohibiciones de registro a efectos de evitar que
sobre cualquier signo puedan recaer los derechos exclusivos derivados del
registro.

El principal requisito que estas legislaciones establecen esta relaciona-
do, obviamente, con la funcién distintiva que debe cumplir una marca. Sin
embargo, en la medida que la distintividad, como bien sefiala Fernandez-
Novoa, es un fenémeno que se va a verificar en el mercado -«cuando Ia
marca sea utilizada en el mercado, por el empresario, y sea percibida por el consu-
midor como un signo distintivo»-, dentro de un sistema constitutivo -«en el
que el uso del signo es irrelevante»-, serfa incoherente exigir como requisito de
registrabilidad, que el signo sea distintivo. Asi, lo que se exige -«o se deberia
exigir»- en estas legislaciones es que el signo tenga aptitud distintiva, es de-
cir, se exige que se trate de un signo que, al ser aplicado a un producto, sea
capaz de distinguirlo en el mercado de sus similares.

Debemos diferenciar entonces la distintividad (nota esencial de toda
marca y que se va a verificar cuando el signo unido al producto sea puesto
en el mercado, distinguiéndolo de sus similares), de la aptitud distintiva (re-
quisito de registrabilidad exigido en algunas legislaciones que adoptan un
sistema constitutivo de derechos, y que se define como la vocacién o capa-
cidad del signo para funcionar en el mercado como un elemento distintivo).

3. LA APTITUD DISTINTIVA EN LA DECISION 486

La aptitud distintiva de la marca es uno de los temas en los que la
Decisién 486 introduce importantes novedades respecto de las Decisiones
precedentes. Asf, no sélo se establece de manera clara que es la «aptitud
distintiva», y no la «distintividad», la que se exige como condicién para el
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registro de una marca; sino que ademds se introducen dos figuras relacio-
nadas con la capacidad distintiva de las marcas: el significado secundario
o secondary meaning y la cancelacién por pérdida del poder distintivo.

3.1. La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad

El art. 134 de la Decisién 486 establece que «constituird marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado» (El su-
brayado es nuestro)™.

Esta redaccién mejora aquella contenida en la Decisién 344", toda vez
que deja claro que el requisito exigido a un signo para poder ser registrado
como marca, es el de ser apto para distinguir productos o servicios en el
mercado, y no que efectivamente sea distintivo.

Como ya hemos sefialado en lineas anteriores, la distintividad no es
una condicién que se dé a priori, sino que sélo se va a verificar cuando el
signo, unido al producto, sea puesto en el mercado y logre ser percibido por
el consumidor como indicativo de una procedencia empresarial determina-
da. En ese sentido, mal podria establecer la Decisién, como requisito de
registrabilidad de la marca, que el signo sea efectivamente distintivo, pues
ello significaria exigir un uso del signo previo al registro; circunstancia to-
talmente ajena y contraria a un sistema registral constitutivo de derechos,
como el que rige en nuestro ordenamiento.

Asi, de manera acertada, la Decisién 486 elimina toda referencia a que el
signo deba ser «suficientemente distintivo» -conforme lo establecia la Decisién
344- y establece que, para acceder al registro como marca, el signo debe poseer
«aptitud distintiva», es decir, tiene que tratarse de un signo que sea suscepti-
ble de distinguir productos o servicios en el mercado, sin importar si efectiva-
mente ya esta cumpliendo esa funcién en el mercado o si la va a cumplir en el
futuro, como sucede en el caso de las denominadas «marcas de reserva»'?;

10. Decisién Andina 486, ratificada por el Perti el 14 de setiembre del afio 2000.

11. El art. 81 de la Decisién 344 establecia: «Podrin registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacion grifica. Se entenderd por
marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos
o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.»

12. Constituyen Marcas de Reserva aquellas que son registradas con la intencién de ser
utilizadas en un futuro. Es el caso de empresarios que, por ejemplo, estdn adn en las
etapas preliminares al lanzamiento de un producto al mercado, pero desde ya registran
la marca que van a utilizar.
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o si en la préctica nunca va a cumplir tal funcién por tratarse, por ejemplo,
de las llamadas «marcas de defensa»’.

Como se puede advertir, el requisito de «aptitud distintiva» que, segtn
la legislacién vigente, debe poseer un signo para ser registrado como mar-
ca, estd intimamente relacionada con la funcién identificadora que como
ya hemos sefialado, es la funcién més importante que cumple la marca.

a) Aptitud distintiva vs. novedad

Resulta pertinente precisar, en este punto, que la «aptitud distintiva»
es un concepto distinto al de novedad™. Este tema, sin embargo, no ha
sido totalmente pacifico en la doctrina.

Asi, hay autores que asimilan el concepto de «distintividad» a la nove-
dad del signo, entendida como novedad en cuanto a la aplicacién’s; o,
como sefiala Manuel Pachén, no falta quienes diferencian entre distin-
tividad en si misma considerada, excluyendo de proteccién los signos
genéricos y los descriptivos; y distintividad objetiva, que implica que el
signo no debe ser confundible con otras marcas empleadas para pro-
ductos idénticos o similares?®.

En el mismo sentido, Roubier sostiene que un signo puede carecer de
distintividad sea porque se confunde con otras marcas ya existentes o
porque se trata de signos usuales, genéricos o necesarios que pertenecen
forzosamente al dominio ptblico y que no pueden ser apropiados por
nadie. Braun y Capitaine, también opinan que la marca debe ser distin-
tiva en si misma, es decir, novedosa excluyéndose a los signos simples, y
debe ser distintiva objetivamente, es decir, no parecida a otras".

13. Constituyen Marcas de Defensa aquellas que son registradas no con la intencién de ser
usadas en el mercado; sino para proteger a una marca principal. Asi, algunos empresa-
rios registran un signo, no sélo para el producto o servicio que desean distinguir; sino
que lo registran en distintas clases de la Clasificacién Internacional, con la finalidad de
evitar que un tercero registre para si ese mismo signo, valiéndose de la aplicacion del
Principio de Especialidad.

14. Novedad entendida no en el sentido de algo que no haya existido antes, como en el caso de
las patentes; sino novedad entendida como «disponibilidad», es decir, que el signo que se
pretenda registrar no se encuentre registrado o solicitado con anterioridad por un tercero.
Lanovedad, entonces est4 referida a la no afectacién de derechos de terceros; por ello se dice
que para que un signo pueda ser registrado como marca, debe estar «disponible».

15.  OraMenD, JorGe. Op. Cit, p. 119.

16.  PACHON, MANUEL y SANCHEZ, ZORAIDA. El Régimen Andino de Ia Propiedad Industrial, Edicio-
nes Juridicas Gustavo Ibéfiez, Bogota, 1995, p. 198.

17.  Citados por OtaMenDl, Jorae. Op. Cit, p.118.
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Por nuestra parte, consideramos que la aptitud distintiva de un signo
debe ser analizada tomando en cuenta tinicamente al signo en si mismo,
puesto en relaciéon con los productos o servicios a los que se pretende
aplicar, con total independencia de los demas signos que se encuentren
registrados. Es decir, que se debe determinar si el signo, por su confor-
macién y caracteristicas, es apto para funcionar como marca en relacién
con determinados productos o servicios, o por el contrario, constituye la
designacién usual de los mismos, o se limita a describir sus caracteristi-
cas; en cuyo caso se dird que no cumple con la aptitud distintiva necesa-
ria para acceder al registro, encontrdandose ademds incurso, como vere-
mos més adelante, en una prohibicién absoluta de registro.

Cabe sefialar que, si bien no se puede admitir a registro un signo seme-
jante en grado de producir confusién con otro anteriormente registra-
do, ello se debe basicamente a la protecciéon que el derecho confiere al
titular de una marca registrada. Lo que se trata de impedir es que el
derecho subjetivo del que goza el titular de una marca registrada se
vea afectado por el registro de un signo confundible con el suyo y que
con ello, a la vez, se genere riesgo de confusién en el consumidor.

Cierto es que la coexistencia de signos idénticos o similares, para dis-
tinguir productos o servicios idénticos o vinculados, puede generar con-
fusién en el mercado. Sin embargo, ello no quiere decir que dichos sig-
nos no estén en capacidad de identificar productos o servicios en el
mercado; lo que sucede es que, ante el supuesto planteado, el consumi-
dor no va a poder diferenciar un signo del otro, pero ello no se debera
a las caracteristicas propias de los signos en cuestién y a su relacién
con los productos o servicios que se pretendan distinguir, sino a cir-
cunstancias externas, a saber: la existencia de una marca registrada
con anterioridad y consiguientemente, la existencia de derechos ante-
riores a favor de terceros.

Existen pues dos situaciones que no se deben confundir: (a) la aptitud
distintiva del signo, entendida como la capacidad de identificar y dis-
tinguir productos o servicios de sus similares que existen en el merca-
do, la misma que constituye un requisito de registrabilidad que se ana-
liza tomando en cuenta al signo y a los productos o servicios de que se
trate; y (b) la presencia en el signo de caracteristicas particulares que lo
diferencien de las demdas marcas registradas para los mismos produc-
tos o servicios, o para productos o servicios relacionados; supuesto que
es regulado bajo la figura del riesgo de confusién.
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Asi, si el signo que se pretende registrar como marca se confunde con
otro anteriormente registrado, se configura un supuesto de prohibicién
de registro; supuesto que, a diferencia del anterior, se analiza tomando
en cuenta los derechos de terceros y, en un momento posterior, de ha-
berse determinado que el referido signo cumple con los requisitos de re-
gistrabilidad correspondientes, entre ellos, el de la aptitud distintiva.

Para entender mejor lo sefialado, pongdmonos en el supuesto que una
empresa solicite a registro la marca TIGRE para distinguir «cigarros»
y, para los mismos productos, se encuentre registrada a favor de un
tercero, la marca TIGER.

En principio, la denominacién TIGRE no guarda ninguna relacién con
el producto «cigarros»; en consecuencia podemos decir que se trata de
un signo arbitrario, y por lo tanto, con aptitud distintiva en relacién
con dicho producto. Sin embargo, dada la semejanza que guarda con
la marca registrada no podra ser admitida a registro; pero ello, repeti-
mos, no implica que el signo TIGRE carezca de aptitud distintiva, sino
que se trata de un signo cuya coexistencia va a generar confusién en el
consumidor, y a su vez va a afectar los derechos del titular de la marca
registrada.

De lo expuesto, podemos advertir que si bien los conceptos de aptitud
distintiva y de novedad estan relacionados, son diferentes entre si. Asi,
mientras que la aptitud distintiva esta referida a la capacidad de un
signo -con independencia de los demds signos que existan- de diferenciar
productos o servicios en el mercado, la novedad alude a la exigencia de
que el signo sea diferente de otros usados o registrados anteriormente
por terceros para productos o servicios idénticos o similares.

Es decir, la distintividad se analiza en funcién de la relacién que existe
entre el signo y el producto o servicio que pretende distinguir, y que
equivale a lo que algunos autores llaman distintividad intrinseca; y que
para nosotros es simplemente aptitud distintiva. En cambio, la novedad
analiza el signo en relacién con las marcas existentes a favor de otros
agentes econémicos, y equivale a lo que los mismos autores denominan
distintividad extrinseca; y que para nosotros no es mas que la tutela
juridica que el ordenamiento otorga a los titulares de derechos marca-
rios, y que se analiza bajo la figura del riesgo de confusién.

Lo sefialado encuentra respaldo en los antecedentes legislativos andi-
nos. Asi, cabe recordar, que la hoy derogada Decisién 85, establecia como
requisitos de registrabilidad que el signo fuera novedoso, visible y suficien-
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temente distintivo, con lo cual dejaba entrever que la «novedad» y la «ap-
titud distintiva», eran considerados como dos conceptos diferentes.

Asi lo sostiene Carlos Cornejo, al comentar la Decisién 85, sefialando
que mientras la distintividad es una caracteristica del signo en relacién
tinicamente a los productos o servicios a los cuales se pretende aplicar, la
novedad estd dada en funcién de otros signos que pertenecen al domi-
nio comn por ser denominaciones usuales, o de signos que ya han sido
adoptados como marca para los mismos productos o servicios o para
productos o servicios similares. En el mismo sentido, agrega el referido
autor, la distintividad se debe apreciar en relacién con las palabras que
usualmente designen al producto o describan de alguna manera sus cua-
lidades. No se refiere a lo diferente o distinta que debe ser una marca de
otra u otras ya existentes, porque tal exigencia constituye -segtin nuestro
ordenamiento juridico- el requisito de la novedad.

Debemos precisar sin embargo que, desde la Decisién 311%, la nove-
dad ha dejado de ser un requisito que deba reunir el signo para ser
admitido a registro, pasando a ser analizado este tema -la disponibi-
lidad de un signo-, dentro de las prohibiciones relativas de registro,
es decir, dentro de las prohibiciones que encuentran su razén de ser
en la proteccién de derechos de terceros, entre ellos, los derechos ad-
quiridos por los titulares de signos registrados. Estas prohibiciones
relativas, a diferencia de lo que sucede con el requisito de aptitud
distintiva, desaparecen cuando termina el derecho del otro titular sea
por caducidad, cancelacién o nulidad, es decir, dependen de circuns-
tancias ajenas a la capacidad del signo para funcionar como marca
en relaciéon con determinados productos o servicios.

n la Decision 486, se mantiene esta linea, en tanto establece como re-
quisito de registrabilidad, el que el signo solicitado tenga aptitud dis-
tintiva -considerando ademas la falta de este requisito como una pro-
hibicién absoluta de registro establecida por el art. 135 inciso b)-; mien-
tras que la identidad o semejanza del signo solicitado con otros ya re-
gistrados, para los mismos productos o servicios, se encuentra califica-
da como una prohibicién relativa de registro, regulada en el art. 136
inciso a), de la misma norma.

18.

Decisién que reemplazé a la Decisién 85, y fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena el 12 de diciembre de 1991.
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b)

Aptitud distintiva vs. originalidad

Por otro lado, el decir que un signo para ser considerado como marca debe
tener aptitud distintiva, en relacién a los productos o servicios a los que se
va a aplicar; y el reconocer que existen diferentes grados de aptitud distin-
tiva, deja de lado la opinién de algunos autores en el sentido que la aptitud
distintiva de un signo tiene que ver con la originalidad del mismo.

Asi, Laborde sostenia que para forzar la atencién del consumidor la
marca no puede consistir en un signo de una simplicidad elemental;
mientras que para Van Bunnen los signos muy simples, normalmente
serdn tenidos por simples detalles de ornamentacién del producto, in-
capaces de individualizarlo en el espiritu del ptblico."”

Al respecto opinamos que, acertadamente, en la normativa vigente no
se incluye la originalidad como un requisito de registrabilidad; lo cual
resulta acorde con los fundamentos del derecho marcario, toda vez
que las marcas, més que el producto de una creacién, son el resultado
de un acto de apropiacién; de alli que se reconozca la existencia de
marcas arbitrarias® y se admita la posibilidad de que signos idénticos
puedan ser registrados a favor de titulares distintos, siempre y cuando
se apliquen a productos o servicios no relacionados entre si.

En efecto, las palabras que ya existen y que forman parte de nuestro
lenguaje pueden perfectamente funcionar como marcas, siempre que
no constituyan la designacién usual del producto o servicio, o una re-
ferencia directa a las caracteristicas de los mismos. Del mismo modo,
en virtud del Principio de Especialidad, un signo adoptado por un
empresario como marca para un producto determinado, puede per-
fectamente ser registrado a favor de otro para productos distintos, siem-
pre que los mismos no guarden similitud o conexién competitiva?.

Los supuestos sefialados corroboran nuestra afirmacién en el sentido
que la originalidad no puede ser considerada como requisito de regis-
trabilidad, pues ello nos llevaria a situaciones como la de no admitir el
registro de un signo que estuvo registrado a favor de un tercero, y cuya
vigencia caducé sin que se hubiera renovado.

19.
20.

21.

Ambos autores citados por OraMenDl, Jorge. Op. Cit, p. 120.

Aquellas marcas constituidas por denominaciones que forman parte del idioma, que
tienen un significado para el consumidor; pero este significado no guarda relacién con
los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Salvando, claro est4, algunos supuestos excepcionales en los que se encuentre involu-
crada una marca notoria.
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c)

d)

Lo importante pues, no es que el signo sea totalmente nuevo, que no
haya sido adoptado por nadie antes, o que haya sido creado exclusiva-
mente para funcionar como marca. Lo que interesa a efectos de admi-
tir el registro de un signo, es que éste tenga aptitud distintiva (requisito
de registrabilidad) y, en un segundo plano de andlisis, que no exista un
registro sobre el mismo signo u otro similar para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios similares (que no se encuentre
incurso en una prohibicién relativa de registro).

Evaluacion de la aptitud distintiva de un signo

La aptitud distintiva, como requisito de registrabilidad, se analiza te-
niendo en cuenta la relacién que existe entre el signo y el producto o
servicio que se pretende distinguir, razén por la cual mal podemos de-
cir que se trata de una capacidad intrinseca del signo, pues la evalua-
cién del mismo no se hace en abstracto sino tomando en cuenta los
productos o servicios a los que se pretende aplicar.

Asf, cuanto mayor sea la vinculacién que existe el signo y el producto,
menor serd la capacidad distintiva del mismo. Ello nos permite estable-
cer grados de distintividad, y diferenciar entre signos de fantasia, arbi-
trarios, evocativos, genéricos y descriptivos, ya que sélo los tres prime-
ros podran acceder al registro.

De lo expuesto podemos arribar a una primera conclusién respecto a
este punto, y ésta es que el caracter distintivo de un signo se debera
analizar en relacién con los productos o servicios a los cuales se va a
aplicar, pues un signo suficientemente distintivo para identificar, por
ejemplo, galletas, puede no serlo para identificar pantalones, sea por-
que constituye la denominacién misma del producto, o porque descri-
be las caracteristicas del mismo, como es el caso de los signos genéricos
y descriptivos, respectivamente, de los que hablaremos méas adelante.

Grados de aptitud distintiva

Dentro de los signos susceptibles de ser admitidos a registro, merecen
especial mencién las llamadas denominaciones de fantasia, denomina-
ciones arbitrarias, las denominaciones sugestivas y las denominacio-
nes formadas por términos de uso comtin.

Como ya hemos sefialado, la aptitud distintiva de un signo deber4 ser
determinada teniendo en cuenta los productos o servicios que se pre-
tenden distinguir, ya que no podra funcionar como marca una deno-
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minacién que constituya la designacién usual del producto o servicio o
una denominacién que se limite a describir las caracteristicas de los
mismos. En ese sentido, mayor seré la distintividad de un signo cuanto
menor relacién exista entre el significado del signo y la designacién o
caracterfsticas de los productos o servicios.

Asi, dentro de los signos que pueden ser registrados como marca, por
contar con aptitud distintiva, podemos distinguir los signos evocati-
vos, signos arbitrarios y los signos de fantasia.

Signos evocativos son aquellos que, sin constituir la designacién usual
del producto o servicio, ni llegar a ser la descripcion de las caracteristi-
cas de los mismos, sugieren o evocan en el consumidor una idea que lo
vincula con el producto o servicio de que se trate. Asi, atin sin ver el
producto, por las ideas que transmite el signo que lo identifica, el con-
sumidor podré intuir de qué se trata o qué caracteristicas tiene. Estos
signos son considerados «marcas débiles», toda vez que tendran que
aceptar la coexistencia, en el registro y en el mercado, de marcas que
evoquen el mismo concepto o las mismas caracteristicas respecto de los
productos o servicios de que se trate.

Los signos arbitrarios, por otro lado, estdn constituidos por palabras
que ya existen en el lenguaje, y que tienen un significado para el consu-
midor medio; pero este significado no guarda relacién con los produc-
tos o servicios que pretende distinguir. Son palabras del idioma acuiia-
das para funcionar como marcas y en la medida que se alejan del pro-
ducto o servicio para los cuales se solicita, se considera que tienen una
aptitud distintiva normal.

Finalmente, los signos de fantasia son aquellos signos «creados» o «in-
ventados» para funcionar como marca. Son denominaciones, figuras o
cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor
medio. En la medida que se trata de signos que antes de su adopcién
por el solicitante no existian, no guardan ningin tipo de vinculacién
con el producto o servicio para el cual se solicita, y ello lo convierte en
un signo con elevada aptitud distintiva.

3.2. La ausencia de aptitud distintiva como prohibicién de registro

Ya hemos sefialado que la aptitud distintiva de un signo es la capaci-
dad que posee para identificar en el mercado un producto o un servicio
como ejemplar perteneciente a un grupo de productos o servicios marca-
dos; y al mismo tiempo, diferenciarlos de los demds que se ofrecen en el
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mercado. En consecuencia, no tendra aptitud distintiva el signo que se con-
funda con aquello que va a identificar, es decir, aquél signo constituido
unicamente por el nombre de aquello que se pretende distinguir, o por una
referencia directa a sus caracteristicas?.

Atendiendo a ello, la Decision 486, ademas de establecer como un re-
quisito de registrabilidad, la aptitud distintiva del signo, establece prohibi-
ciones de registro que contemplan supuestos especificos de falta de aptitud
distintiva. Estas prohibiciones estan contempladas en el art. 135 de la Deci-
sion.

Asi, el art. 135 inciso a) de la Decisién 485, establece que no podran
registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca confor-
me al articulo anterior (art. 134), es decir aquellos signos que no retinan los
requisitos de representacién gréfica y aptitud distintiva. Este articulo, a
nuestro modo de ver, es bastante amplio y engloba todas las prohibiciones
referentes a la falta de distintividad del signo.

Sin embargo, la preocupacién del legislador por evitar el registro de
signos carentes de aptitud distintiva, se hace evidente con la inclusién del
inciso b) del citado art. 135, el mismo que establece que no se podran regis-
trar como marca los signos «que carezcan de distintividad» (entendida como
«aptitud distintiva», segiin hemos analizado).

Adicionalmente, se establecen como supuestos especificos el caso de
los signos que conformados por las formas usuales de los productos o de sus
envases (inciso c) del art. 135), y el caso de las denominaciones que son
utilizadas para designar los productos o servicios que se pretenden distin-
guir, que son los denominados signos genéricos, regulados en los incisos f) y
g) del art. 135.

En el inciso e) se establece la prohibicién de registrar signos descripti-
vos, es decir, aquellos que se limiten a informar acerca de las caracteristicas
de los productos o servicios a distinguir; mientras que el inciso h) prohibe el
registro de signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin
que se encuentre delimitado por una forma especifica.

a) El secondary meaning

El secondary meaning, o significado secundario, es el fenémeno por el
cual un signo que originariamente carecia de aptitud distintiva, ad-

22, Oramenbi, Jorge. Op. Cit, p.118.
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b)

quiere esta capacidad debido principalmente al uso que se ha hecho de
él en el mercado, convirtiéndose asi de elemento meramente descripti-
vo 0 genérico, a un elemento identificador de los productos o servicios
de un determinado empresario.

En efecto, en determinados casos, debido a un intenso uso y publicidad
del signo en el mercado, el mismo deja de ser percibido por el consumi-
dor como una simple designacién del producto, o una mera referencia
a sus caracteristicas (significado primario), y adquiere un segundo sig-
nificado: el significado de «marca». De ahi el nombre de esta figura.

La figura del secondary meaning, propia del sistema norteamericano, y
ajena mas bien a los sistemas constitutivos de derechos, ha sido recogi-
da en la Decisién 486%. Asi, en el ultimo parrafo del art. 135 de la
Decisién se establece que no obstante lo previsto en los literales b), sig-
nos carentes de aptitud distintiva; e), signos descriptivos; f), signos ge-
néricos; g), denominaciones usuales; y h), colores aisladamente consi-
derados, un signo podra ser registrado como marca si quien solicita el
registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el
pais miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

La cancelacién por pérdida del poder distintivo

Por contraposicién a la figura del significado secundario, la vulgariza-
cién de la marca implica que un signo que inicialmente era percibido
por el consumidor como distintivo de un producto o servicio determi-
nado, se transforma en la forma usual de denominar dicho producto o
servicio. En este supuesto, entonces, el consumidor deja de asociar al
signo con un origen empresarial determinado, es decir, deja de perci-
birlo como marca.

Este fenémeno se produce en la mayoria de casos por causas atribui-
bles al propio titular, quien en el afdn de posicionar la marca en el
mercado, realiza agresivas camparfias publicitarias; las cuales si bien
acorto plazo pueden lograr el efecto esperado a la larga generan efec-
tos nocivos, en la medida que el consumidor se llega a familiarizar tan-
to con la marca que comienza a utilizarla para referirse al género del
producto o servicio que identifica.

23.

Antes de la Decision 486, el uso del signo en el mercado, no tenia efectos juridicos.
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Frente a esta eventualidad, que una marca registrada pierda la aptitud
distintiva que hizo posible su registro, la Decisién 486 ha introducido
como novedad, también, la figura de la «cancelacion por pérdida de la
aptitud distintiva de la marca».

Asi, el art. 169 de la Decisién establece que la oficina nacional compe-
tente, decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancela-
cién del registro de una marca o la limitacién de su alcance cuando su
titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo
comtn o genérico para identificar o designar uno o varios de los pro-
ductos o servicios para los cuales estuviese registrada.

La misma norma sefiala que se entendera que una marca se ha convertido
en un signo comun o genérico cuando en los medios comerciales, y para el
publico, dicha marca haya perdido su caracter distintivo como indicacién
de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica.

Se establece ademdas que, a efectos de analizar si la marca ha perdido
aptitud distintiva, deberén concurrir los siguientes hechos con relacién
a dicha marca:

- La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para
poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo
adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o
servicio respectivo;

- El uso generalizado de la marca por el ptiblico y en los medios co-
merciales como signo comtn o genérico del producto o servicio res-
pectivo; y

- El desconocimiento o bajo reconocimiento por el ptblico de que la
marca significa una procedencia empresarial determinada.

CONCLUSIONES

La funcién principal que cumple la marca es la funcién distintiva, es la
funcién que resulta de la naturaleza misma de la marca.

La marca responde tanto al interés que tiene el empresario en la dife-
renciacién de sus prestaciones, como al interés que tiene el consumidor
en contar con la informacién necesaria para tomar una adecuada de-
cisién de compra. Finalmente, las marcas facilitan la competencia, en
la medida que la competencia sélo serd posible si, en el mercado, las
prestaciones se encuentran claramente diferenciadas.

Revista de Derecho Administrativo 383



Patricia Gamboa Vilela

- La marca es la unién de un factor objetivo (unién signo-producto, o
signo-servicio, que es realizada por el empresario al aplicar el signo a
sus productos y servicios y ponerlos en el mercado) y de un factor sico-
légico (la percepcién del consumidor, respecto de esa unién).

- Si bien la distintividad es la nota esencial de toda marca, ante la difi-
cultad de proteger esa distintividad y el factor sicolégico presente en
las marcas, algunos ordenamientos optan por proteger la dimensién
objetiva de las mismas, es decir, la unién marca-producto; otorgando
derechos exclusivos sobre el signo, respecto de los productos o servicios
que se pretenden distinguir.

- En un sistema constitutivo de derechos, el uso resulta irrelevante. En
tal sentido, las legislaciones que se acogen a dicho sistema, no contem-
plan -0 no deberian contemplar- como requisito de registrabilidad, la
distintividad del signo, sino més bien la «aptitud distintiva» del mis-
mo.

- Aptitud distintiva es un concepto distinto al de novedad (entendido
como disponibilidad) y al concepto de originalidad.

- Lalegislacién vigente, sin embargo, incluye dos figuras que tienen que
ver con el factor subjetivo o sicolégico de las marcas: el secondary me-
aning o significado secundario y la cancelacién por pérdida de la apti-
tud distintiva de las marcas (vulgarizacién).
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