La Decision 486: Alcances y
Regulacion de la Marca en la
Comunidad Andina

I.  INTRODUCCION.

Cuentan que la necesidad de la proteccion
internacional de la propiedad industrial se hizo
evidente cuando, en 1873, ciertos expositores
extranjeros se negaron a asistir a la Exposicion
[nternacional de Invenciones de Viena, temerosos
de que les robaran las ideas y las explotaran
comercialmente en otros paises.

Este peculiar hecho origind que a finales del
siglo XIX, se pactard la Convencién Internacional
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, mds
conocida como la Convencién de Parfs, la misma
que entrd en vigor en 1884 y contaba para ese
entonces con 14 Estados miembros, quienes crearon
una Oficina Internacional para llevar a cabo labores
administrativas tales como la organizacién de las
reuniones de los Estados miembros. En la
actualidad, tenemos que el Acta de Estocolmo es
la version mas reciente del Convenio de Paris y es
la que se aplica a la mayoria de sus Estados partes,
siendo hasta este momento 107 los mismos, entre
los cuales se destaca al Perd'.

Pues bien, es claro que desde la creacion
del Convenio de Parfs hasta hoy en dia la ciencia
ha evolucionado enormemente suscitdndose en la
mayoria de pafses un sinndmero de inventos —
principalmente en el campo de la electrénica y la
informatica- que en gran medida han apuntado a
un sélo objetivo, la busqueda del progreso y
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desarrollo mundial. Sin embargo, este avance no
ha quedado reducido en este campo sino que a su
vez durante estos aflos se han volcado al mercado
una gran cantidad de signos que hoy en dia
identifican a varios de los productos y servicios que
conocemos. muchos de los cuales representan un
factor importante para nuestro consumo suntuario.
En este sentido. ha urgido la necesidad de la
elaboracién de mas de un tratado o acuerdo para
regular dichos acontecimientos en el dambito del
Derecho de Propiedad Industrial, esto con la inica
finalidad de que se favorezca la libre circulacion de
mercancias y servicios alrededor de los continentes.
Claro esta, que la mayor parte de estos convenios
se han dado en relacidn de las naciones y los
ordenamientos juridicos que las conforman. asi
encontramos por ejemplo tratados y protocolos
uniformes para la Comunidad Econdémica Europea
(CEE) y otros tantos para la Comunidad Andina de
Naciones en Latinoamérica (CAN). Ambos poseen
una estructura interna acorde con su realidad social,
econdmicay cultural que les brinda las herramientas
necesarias para autoregularse en beneficio propio
de su comunidad y de los pueblos que la conforman.
Precisamente, con respecto a la Comunidad Andina
de Naciones —en adelante CAN- encontramos que
son cinco los paises miembros que en el presente la
conforman (Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia
y Pert), todos los cuales reflejan la expresidn

i1y Nuestro pais aprobo el CUP mediante Resolucion Legislativa N© 26375 promulgada el 25 de Octubre de 1994 por el Congreso
Constituyente Democritico. EF Convenio de la Unidn de Parfs fue establecido el 20 de Marzo de 1883, revisado en Bruselas ¢l 14
de Diciembre de 1900, en Washington ¢l 2 de Junio de 1911, en La Haya ¢l 6 de Noviembre de 1925, en Londres et 2 de Junmio de
1934, en Lisbou ¢l 31 de Octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y enmendado el 28 de Setembre de 1979 by
adelante, cuando se haga mencién a este convenio significara que nos estamos refiriendo al Acta de Estocohino de fecha 14 de Julio

de 1967,

12y Anteriormente. la Comunidad Andina de Naciones era conocida con el nombre de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.
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maxima del espiritu de aquellos hombres que
comparten un unico origen y pasado, una similar
lengua asi como una misma tradicién y cultura, la
referente a la procedencia andina.

Desde la creacién del CAN? hasta nuestros
dias, hemos podido observar una constante
evolucién y preocupacién en lo concerniente a las
diversas normas que han ido regulando aspectos
no s6lo abocados a la materia de Propiedad
Industrial, sino a una variedad de temas tales como
politica arancelaria, comercio exterior y la proteccién
alos derechos de la propiedad intelectual. El balance
gue se presenta en estos dias es positivo, ya que
apreciamos que todos estos temas han ameritado
una sustancial mejora teniendo como uno de sus
referentes a la realidad comercial que se vive en
esta parte del continente.

Por tal motivo, creemos que sigue
permaneciendo entre los paises miembros el objetivo
que primigeniamente se habfan trazado en comuin,
constituido en el logro de la consolidacién del sistema
comunitario con miras a afrontar con mayor eficacia
este mundo cada vez mas competitivo y globalizado.
Uno de los temas mds importantes por lo que se ha
procurado estar en la vanguardia en los ultimos
tiempos es el concerniente al de la Propiedad
Industrial. Asi tenemos, que han sido muchas las
disposiciones que en su oportunidad han sido
emitidas alrededor de esta rama del Derecho, con
miras a obtener un constante avance legislativo en
esta parte del hemisferio. Precisamente, uno de
estos significativos avances lo constituye la
promulgacién de la Decisién 486° -en adelante la
Decisién-, que viene a ser la dltima novedad en
cuanto a este tipo de normas comunitarias.

A continuacién, lo que corresponde es
proceder al andlisis desde el punto de vista critico
de algunos de los aspectos mds resaltantes que ha
traido consigo la nueva Decisién en torno a los
signos distintivos constituidos por las marcas.
Empero, es conveniente indicar que nuestro objeto
de estudio estara dirigido a lo que consideramos las
dos principales innovaciones en nuestro actual

régimen comunitario, el secondary meaning y el
riesgo de asociacién de marcas.

II. La Marcay su Regulacion en la Decision
486 de la Comunidad Andina.

La Decisién 486 ha traido consigo un cimulo
de cambios que se hacian necesarios a la luz de
algunas imperfecciones presentadas en la anterior
y derogada norma comunitaria. Muchos de esos
cambios obedecen a una concepcion distinta de la
materia tratada y otros a la inclusion de nuevas
figuras que a la postre significardn un valioso aporte
a los elementos constitutivos de la propiedad
industrial, entre ellos a las marcas.

Desde este punto de vista, creemos que es
de suma relevancia el analizar algunas de las
llamadas disposiciones generales que se encuentran
circunscritas en esta norma andina, para
posteriormente proceder al tratamiento de los
aspectos mds importantes en el régimen de marcas.

1. Disposiciones generales aplicables a las
marcas.

Con relacion alo referente a las disposiciones
generales, encontramos en la actual norma
comunitaria la incorporacién de un titulo especial
referente a las mismas y aplicables a la materia
estudiada, las cuales incluyen algunos aspectos
procesales y sustantivos relativos a la proteccidn e
inscripcién de los derechos de la propiedad industrial.
Esto es toda una innovacién, en la medida que
anteriormente se dejaba la regulacién de estas
normas al ordenamiento interno de cada pafs
miembro de la Comunidad Andina. Entre estas
disposiciones podemos destacar lo relativo a
términos y plazos, idioma, notificaciones,
reivindicacién de prioridad y lo referente a
desistimiento y abandono.

En cuanto a la reivindicacion de prioridad?,
esta de alguna manera se encontraba regulada en
la anterior norma andina al establecerse en cada

(3) La Decisién 486 -Régimen Comin sobre Propiedad Industrial- entro en vigencia el 01 de Diciembre del afio 2000 sustituyendo a
la otrora Decisién 344, la misma que por cierto tuvo una larga duracién en nuestra legislacion comunitaria.

(4) El articulo 9 establece que la primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial
o de marca, vidlidamente presentada en otro Pafs Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el
Pais Miembro estuviese vinculado por algin tratado que establezca un derecho de prioridad andlogo al que establece la presente
Decision, conferird al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pais Miembro una patente o un
registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serdn los previstos en el Convenio de Paris
para la proteccién de la Propiedad Industrial. En cuanto al registro de marcas, la solicitud que la invoca debera presentarse dentro
de los seis meses contados desde la fecha de presentacién de la solicitud cuya prioridad se invoca.
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una de las secciones que trataban los distintos
clementos de ta propiedad industrial. Asi tenemos,
que en lo que concierne a marcas el articulo 103 de
fa Decision 344 era el aplicable por ausencia de
norma expresa que hiciera mencioén sobre este
punto.

Sobre las figuras del abandono y

desistimiento”, apreciamos que el primero ya se
encontraba estipulado mientras que el segundo
constituye un nuevo aporte recogido en esta norma,
el mismo que hace referencia a la facultad que tiene
un solicitante para renunciar a su solicitud en
cualquier momento del tramite dando por terminada
Ja instancia administrativa a partir de la declaracion
de la oficina nacional competente, lo que
consecuentemente traerd la perdida de la fecha de
presentacion atribuida. El tema del desistimiento es
Importante pues permite a una persona -que cuenta
con nuevas pretensiones empresariales- renunciar
a su solicitud de registro en el momento que més lo
crea conveniente. sin necesidad de esperar a que
se declare en abandono el tramite del mismo.
Sinembargo. no todas estas disposiciones generales
eran reguladas por la ley competente en materia
nacional. Este es el caso de los principios universales
recogidos por el ADPIC® y consecuentemente en
el CUP que se incluyen en la presente Decisién,
referidos al Trato Nacional y Trato de la Nacién
inds favorecida.
El primero de ellos, consiste en cada pais miembro
concederd a los nacionales de los demas miembros
de la Comunidad Andina, de la Organizacién
Mundial de Comercio y del Convenio de Parfs para
la proteccion de la Propiedad Industrial, un trato no
menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales”.

Sherwood® al respecto. sostiene que estamos
agui ante una idea de cortesia pero no ante
estdndares normativos. Asi. si un pais eligiera
eliminar la proteccion de las marcas, ello no violaria
la Convencién (en referencia al CUP), puesto que
dstano intenta exigir un nivel minimo de proteccién

de marcas.

Agrega el autor, que la Convencion tuvo el
sentido de asegurar los beneticios buscados por los
tratados bilaterales precursores, que presumian a
grandes lineas una paridad en el grado de proteccion
de marcas establecido en cada pais. La Convencion
no trat6, porque no lo necesitaba, las anomalias que
surgirfan en caso de que un pafs miembro redujera
0 no proveyera proteccién para las marcas.

El otro principio hace referencia al trato de
la nacién mas favorecida’, el mismo que establece
que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que
conceda un pais miembro a los nactonales de otro
pafs miembro de la Comunidad Andina. se hard
extensiva a los nacionales de cualquier miembro de
la Organizacién Mundial de Comercio o del
Convenio de Paris para la proteccion de la
propiedad industrial.

Como podemos apreciar, [a inclusion de estos
principios obedece a una conveniencia legislativa
de no dejar a la normativa nacional de cada pais
miembro la delegacidén concerniente a la
interpretacion y regulacion sobre estos preceptos
y, la razén que consideramos mds importante, que
se incluya y difunda el conocimiento de estos
principios -que por cierto ya se encontraban
regulados por algunos tratados internacionales
{ADPIC Y CUP) adoptados por las naciones que
conforman la Comunidad Andina- entre las
poblaciones de los paises andinos.

2. Principales innovaciones en el actual
régimen marcario.

De otro lado con respecto a las disposiciones
concernientes a las marcas. encontramos cn el
Titulo VI y siguientes grandes variaciones que se
han efectuado a estos signos distintivos, desde su
conceptualizacién hasta la inclusién de algunas
figuras y fendmenos marcarios que antes no se
estipulaban.

iS5 B Desisttnuento y el Abandono se encuentran regulados en el articulo 12 del Titulo I'de la Decision 486
cor EI Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relactonados con ¢l comercio -ADPIC- o como se le conoce
con sus siglas en ingles TRIPS. counstituyen parte integrante del Acuerdo que establece la Organizacion Mundial del Conercio bn

et Perd se aprobo por Resolucion Legislativa N° 26407.

¢73  El articulo 1 de la Decision 486 establece una reserva sobre lo previsto en los articulos 3 y 5 del Acuerdo sobre fos ADPIC. y en
el articulo 2 del Convenio de Parfs para la proteccion de la propiedad industrial.
(%) SHERWOOD, Robert M. “Propiedad Intelectual y Desarrollo Econémico”. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, 1992, pag.

29,

91 Elarticulo 2 de ta Decision 486 proclama el principio del trato de la nacién mds favorecida, el mismo que procederi sin perjuicio

de Lis reservas previstas en los articulos 4 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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2.1. De los requisitos para el registro de

marcas.

A comparacién con la anterior norma, ahora
se harecalcado expresamente la que constituye hoy
en dia la funcidn primordial de las marcas; es decir,
la funcién distintiva. Por esta funcidn, se permite
distinguir o diferenciar los productos o servicios
prestados u ofrecidos por diferentes empresas
dentro del mercado. Sin la posibilidad de cumplir la
funcién de distinguir ciertos bienes y servicios de
aquellos que carecen de la marca, ésta deja de ser
tal. tanto econémica como

de la perceptibilidad en sentido estricto, asi como a
la distintividad y a la susceptibilidad de
representacion grafica. Esta norma a pesar de ser
expresa en su significado, no impedia que muchas
personas siguieran asociando a este requisito con
el aspecto visual, a pesar de la aparicion de nuevos
signos como los olfativos y auditivos.

En efecto, hoy en dia encontramos a las
marcas auditivas o sonoras'?, que como su nombre
lo indica, son [as compuestas por una combinacién
de sonidos con suficiente distintividad y susceptibles
de representacién grafica. Un ejemplo de estas
marcas, se presenta en el

juridicamente, debido a
que ladistintividad en una
marca de producto o
servicio establece la pauta
para que un s1gno sea
materia de proteccion
legal y del fendémeno
referido como “Capta-

“... Se ha eliminado paulati-
namente el requisito de la
perceptibilidad que antes se
incluia para el registro de
esos signos ”’

caso del rugido del leén
que identifica a la marca
de servicio “METRO
GOLDWYN MAYER”
o el sonido de un cornetin
que identifica a la marca
de helados y golosinas
“D’ONOFRIO™. Cabe

sefalar que estos signos

cron de Clientela”. Pero
no solo la distincién entre
una marca y otra cumple un rol de atraer clientela,
sino que ademads tratara de consolidarla, para que
aquellos clientes se vuelvan potenciales
consumidores de los productos y servicios
vendidos™.

Asimismo, se ha eliminado paulatinamente el
requisito de la perceptibilidad que antes se incluia
para el registro de estos signos. Decimos que
paulatinamente porque en anteriores normas
comunitarias s6lo podian registrarse aquellos signos
(ue entre otros aspectos podian ser percibidos por
cl sentido de la vista'!. Mas adelante, se modificéd
cste precepto dejando tinicamente la caracteristica

pueden estar constituidos
por un soneto expresado en una partitura u otra
clase de medios alternativos que coadyuven a
determinar su probanza.

Las olfativas por su parte, son aquellas
constituidas por un olor distintivo y grificamente
representado, el cual podria ser el caso de un olor
de un perfume expresado en formulas quimicas".
El tema estard en identificar cuando un olor es
capaz de distinguir un producto de otro y si es que
todos los olores pueden ser susceptibles de
representacion grafica, y por ende de registro por
las autoridades correspondientes. Este tipo de signos
son relativamente nuevos en el campo de la

1

)

BAZAN PUELLES. Carlos. “El Rol de las marcas dentro de una economia de libre mercado”. pag. 161. En Revista “Derecho &
Soctedad™ N 15, Pontificia Universidad Catélica del Perii. Lima, 2000. 345 pigs.

El articulo 56 de la Decision 85 sefialaba que sélo podian registrarse como marcas de fabrica o de servicios. aquetlos signos que
pudicran ser novedosos. visibles y suficientemente distintivos.

i En o actualidad. solo se han registrado ocho marcas auditivas en el Perd. Esto se debe a dos factores: el prunero, a gue Ja posibilidad

de solicitar el registro de este tipo de signos es relativamente reciente; el segundo, a que gran parte de los signos solicitados no
cumplen ¢l requisito legal de representacion grifica debido principalmente. a que el pentagrama que se presenta resulta msuficiente
como elemento de prucba.

CASADO CERVINO, Alberto. “El Sistema Comunitario de marcas: normas. Jjurisprudencia y prdctica”. Editorial Lex Nova.
Valladolid. 2000. pdg. 117. El autor senala que recientemente el Tribunal de Comercio de Paris considers que el perfume entra en
lu categoria de las obras protegidas por el derecho de autor. Conforme a la sentencia del Tribunal Frances. el fundamento de esta
proteceidn reside en el cardcter original de las fragancias. Esta decisién refleja la voluntad de los tribunales de sancionar las
conductas de fos competidores en este sector del mercado que tienden a aprovecharse del éxito y reputacion de un competidor.
apropiindose de sus descubrimientos y provocando en los consumidores un riesgo de confusion entre los dos productos. Asimisio.
ab protegerse las fragancias como obras del espiritu. se abren nuevas perspectivas para la industria del perfume v sus relaciones con
las sociedades de composicion de fragancias o con los creadores independientes.
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Propiedad Industrial, lo cual se confirma en el hecho
de que aun no se haya presentado registro alguno
en cualquiera de los paises de la Comunidad Andina,
sin embargo; en el Sistema Comunitario Europeo
ya se ha presentado un caso en el cual sobre la
base de una descripcién verbal del signo olfativo
como representacién grafica del mismo, se le ha
admitido a registro™.

Por este motivo, en la actual norma
comunitaria se ha preferido dejar como tnicos
requisitos a la distintividad y a la susceptibilidad de
representacion grafica, entendiéndose que si se
cumple con este dltimo requisito no sera ya
necesario exigir la perceptibilidad de los signos por
tener el mismo una naturaleza restrictiva.

Con respecto a las prohibiciones absolutas a
registro, se incorporan dos nuevos supuestos: el
primero, es el referido a aquellos signos que
consistan exclusivamente en un signo o indicacién
que sea el nombre genérico o técnico del producto
o servicio de que se trate; el segundo, hace alusion
aaquellos signos que contengan una denominacion
de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas'®. Asimismo, se elimina el supuesto de
la anterior norma andina que hacia referencia a
aquellos signos que pudieran reproducir monedas o
billetes de curso legal en el territorio del pais o de

cualquier otro, titulos-valores y otros documentos
mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies
fiscales en general®. Pero, esto no es lo unico
relevante en este articulo sino que se incluye una
nueva figura en nuestro ordenamiento marcario, €l
denominado secondary meaning. Sobre esto
volveremos mads adelante por considerar que
constituye un aspecto sumamente novedoso que
merece comentario aparte en nuestro actual
régimen comunitario'”.

En lo que concierne a las prohibiciones
relativas o que afectan un derecho de tercero, se
incorporan dos nuevos supuestos: el primero, es el
referido a aquellos signos que sean idénticos o se
asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre
que dadas las circunstancias su uso pudiera originar
un riesgo de confusion o de asociacion, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el Pais Miembro
o en el extranjero; el segundo, hace alusién a
aquellos signos que consistan en el nombre de las
comunidades indigenas, afroamericanas o locales,
o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres
o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que
constituyan la expresién de su cultura practica, salvo

V14 Ibide pag. 118-119. El autor nos relata ¢l caso de la solicitud de la marca comunitaria “The smell of the fresh cut grass” (el olor
de la hierba recién cortada) para distinguir pelotas de tenis, que fuera presentada ante la Divisién de Examen de la OAMI. Esta
Division amparada en el articulo 7.1. a) del RMC -Reglamento de la Marca Comunitaria- rechazo en un primer momento la
soliettud de la marca, por estimar que la expresién “olor de la hierba recién cortada™ no podia considerarse como una representacion
erdfica de la marca en si misma, sino como una simple descripcién de esta. Ademads, en la solicitud de la marca esta no aparccia
con ninguna forma. Sin embargo. la Segunda Sala de recurso, tras llevar a cabo una nterpretacion conjunta de los articulos 4, 26
v 27 del RMC y de la Regla 3 RE sefialo que, en su criterio. una mera descripcién que no transmita una mdicacion clara y precisa
de Ta marca no puede considerarse una representacién grafica adecuada de ésta. La Sala continuo sehalando que en el caso concreio.
¢l solicitante deseaba distinguir unos productos “pelotas de tenis” mediante un olor particular. Teniendo en cuenta que el
Reglamento de ejecucion no contiene ninguna indicacidn sobre la representacion de las marcas olfativas, se planted la cuestion
de saber si la descripeidn reflejada en la solicitud contenfa suficiente informacién como para transmitir a quienes le lean una idea
inmediata, clara y precisa de que se trataba de esa marca concreta conectada con esos productos concretos. La Sala de recurso
estimd que ¢l olor de la hierba recién cortada es un olor distintivo que por experiencia todo el mundo reconoce inmediatamente.
Para muchas personas esta fragancia se asocia con la primavera o el verano, u otro tipo de experiencias agradables. Por lo tanto.
considerd que la descripeion hecha de la marca olfativa para designar pelotas de tenis era apropiada y cumplia con el requisito de

representacion grdfica.

i 15) Scgin se establece en cl inciso ) y k) respectivamente del articulo 135 de la Decisién 486. Sin embargo, cabe destacar que se ha
dejado vigente lo establecido en el inciso j) del mencionado articulo, el mismo que establece que no podrin registrarse aquellos
stignos que reproduzean. umiten o contengan una denominacidn de origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de asociacion con la denominacién; o unplicase un aprovechamiento
mjusto de su notoriedad. En ese sentido. creemos que la intencién de la norma andina con la inclusion del inciso k) no ha guerido
ser otra que querer brindarle una mayor proteccion a aquellas denominaciones que hagan referencia a vinos, por ser precisamente
estos ltimos los que en realidad suscitan mayor cantidad de denominaciones de origen.

(16

El inciso 1) del articulo 82 de la Decisién 344 hacia referencia a este supuesto, el mismo que mds adelante fuera correctamente

eliminado, debido a que cn realidad no era mds que uno de tipo concreto concerniente a la reproduccién de signos prohibidos que
contravine finalmente la ley. Para estos efectos, tenemos que la Decisién 486 incluye en su inciso p) la prohibicién de aquellos
sIgnos que sean contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres.

el

nuestra legislacion andina.

En el punto 3 analizaremos detalladamente lo concerniente a la figura del secondary meaning y los efectos que esle gencra en
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que la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso'®.

A su vez, nos encontramos mas adelante lo
relacionado a los signos notoriamente conocidos,
muy interesante por cierto pues introduce lo que
constituye la dilucion de la fuerza distintiva como
supuesto de prohibicién'’. Cuando hacemos
referencia a la dilucién del poder distintivo de la
marca. estaremos hablando o de marcas notorias o
de marcas de alto renombre o renombradas. La
diferenciacion que se establece entre una 'y otra es
hartamente discutida por la doctrina mds
especializada, puesto que un determinado sector
considera que sélo existen las marcas notorias y
que no cabe por tanto hablar de las marcas
renombradas, otro sector en cambio; considera que
si se deberfa hacer la distincion entre ambos tipos
de marcas.

Las primeras de ellas, las notorias, son
aquellas usadas intensamente en el mercado o
cuando son objeto de amplia y reiterada publicidad.
Pero para que la notoriedad surja, es preciso que la
marca intensamente usada sea reconocida en el
mercado como signo indicador del origen
empresarial de la mercancia. Un ejemplo de estas
marcas lo constituye el signo “TELEFONICA” para
lo correspondiente al servicio de telefonia o
telecomunicaciones.

Al respecto, Ferndndez-Novoa™ senala que
la notoriedad presupone, asi. una actitud de los
consumidores frente a la marca: el publico ha de
contemplar en ella el signo que distingue una clase
de productos en atencion a su origen empresarial.

Para atribuir a una marca el caracter de
notoria, basta que la marca goce de difusion en el
circulo de consumidores interesados en la

adquisicion de productos idénticos o semejantes a
aquellos que llevan sobre si tal marca™’.

Precisamente, en materia de Derecho
Internacional, con el Convenio de la Unidn de Paris,
es que se establece la proteccién de las marcas
extranjeras notoriamente conocidas. El articulo 6
bis CUP*? regula la proteccidén de las marcas
notorias, entendiéndose como que la titularidad
exigible de estas dependerd del sistema de
adquisicion del derecho sobre la marca que rijaen
el correspondiente pafs. Asimismo. este articulo hace
referencia a las marcas de fabrica y de comercio
mas no a las de servicio, por lo que los Estados no
estdn obligados a otorgar su proteccion.,

Por otro lado, las marcas renombradas son
todas aquellas que al igual que las notorias son
intensamente usadas y gozan de amplia difusion
entre los consumidores: pero que a diferencia de
las primeras, estas deberdn ser conoctdas
indistintamente por los consumidores de los diversos
mercados existentes en ¢l comercio. Este tipo de
marcas goza de la mas amplia proteccion, rebasando
completamente los limites del principio de
especialidad requerido para aquellas marcas
comunes. Un ejemplo de este tipo de signos. vendria
a ser la marca “PEPSI” para distinguir bebidas
gaseosas, o la marca “MICROSOFT™ para
identificar soportes de software.

A nuestro juicio, se deberia hacer una clara
distincidn entre estos dos tipos de marcas. pues
consideramos que la marca notoria constituye una
subespecie de la marca renombrada vy
diferencia de esta ultima precisamente. por ser
conocidas solamente entre el sector de los
consumidores a los cuales se dirigen los productos
o servicios que distingue. La marca notoria se

que se

18 Segun se establece en el inciso d) y g) respectivamente del articulo 136 de la Decision 486 de Ta Comunidad Andina.
19y B meiso b det articuto 136 de la Decisidn 486 establece que no podrdn registrarse como marcas aquetlos signos cuyo uso en ¢l

comerco afectara indebidamente un derecho de tercer

o cuando constituyan una reproduccion, imitacion. traduccion. transliteracion

1240y

20

(2

192

o transeripeton, total o parcial. de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquicra gue sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo. cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion

con ese tercero o con sus productos o servicios: un aprovechamiento injusto del prestigio del signo: o la dilucion de su fucrza

distintiva o de su valor comercial o publicitario.

FERNANDEZ-NOVOA. “El Relieve juridico de la notoriedad de la marca”. RDM 1969, pag. i74-175.

PACON, Ana Maria. "Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputacion™. En Revista © DERECHO™ N 47

Ponuticta Universidad Catélica del Perd. Lima. 1993, pag. 310.

Ll articulo 6 bis del mencionado convenito, es el que regula la materia de las marcas notorias extranjeras ¢n los siguientes términos
1. Los paises de fa Unidn se comprometen, bicn de oficio, si la legislacion del pais fo permite, bien a instancia del intercsado.
a rchusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion.
imitacién o traduceion, susceptibles de crear confusién, de una marca que ta autoridad competente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notoriamente conocida para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de ta
marca constituya la reproduccion de tal marca notortamente conocida o una imitacion susceptible de crear coniusion con dsta.
2. Deberd concederse un plazo minimo de cinco aios a partir del registro para reclamar la anulacién de dicha marcae Loy paises

de To Unidn ticnen la facultad de prever un plazo en el cual deberd ser reclamada la prohibicion del uso

Y. No se fijard plazo para reclamar la anulacion o la prohibicién de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala e
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protege de acuerdo a los alcances del principio de
especialidad (considerando en su defecto a la
conexidn competitiva), no siendo necesario que se
encuentre registrada para reclamar su proteccion,
en cambio: la marca renombrada no tiene frontera
alguna que limite su proteccion.

En la actualidad, el sistema europeo® de
marcas se adscribe al modelo que distingue entre
marcas notortas y renombradas. Nuestra actual
legislacion comunitaria por su parte, no se ha
desentendido del tema, pero si se contrapone a lo
dispuesto en el régimen europeo ya que sélo
reconoce tan sélo un nivel de notoriedad: las marcas
notorias. De esta manera, renuncid expresamente
al modelo seguido en la anterior norma andina que
de alguna manera regulaba los dos supuestos o
niveles de notoriedad™.

Asimismo, encontramos en la prohibicién
relativa contenida en el inciso b) del articulo 136 de
la Decision la proteccion que de forma indirecta se
le brinda a los rétulos o ensenas, la misma que mas
adelante se complementa en el articulo 200 (Titulo
X1): pero. que finalmente no posee una regulacién
auténoma ya que se remite a las normas sobre
nombres comerciales. Este constituye un nuevo
clemento de la propiedad industrial que se ha
mcorporado a nuestro actual sistema comunitario;
sin embuargo, cabe destacar que ya se encontraba
antertormente regulado en el ordenamiento de la
comunidad europea®.

Por ultimo, se elimina en este tipo de
prohibiciones asi como en los sucesivos articulos lo
que se entendia como induccidn a error al pablico
consumidor para incorporar una nueva figura en el

régimen andino, la referida al riesgo de asociacion
de marcas. Este es un tema bastante discutido
actualmente por lo que nos reservamos nuestro
comentario, al igual que en lo que respecta al
secondary meaning, para el final del presente
articulo.

Finalmente, se incorpora un nuevo articulo
que establece que cuando la oficina competente
tenga indicios razonables que le permitan inferir que
un registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podrd denegar dicho registro®. Este precepto
constituye el comienzo de una serie de normas que
aluden a los actos de competencia desleal, las
mismas que por cierto se encuentran en el titulo
correspondiente a la competencia desleal vinculada
a la propiedad industrial, tema al cual no nos
avocaremos en el presente trabajo por merecer un
analisis especial en un capitulo aparte de otra
investigacion.

2.2. Del procedimiento de registro.

En cuanto al &mbito procedimental, en primer
lugar encontramos dentro de los requisitos que
debera contener el petitorio de la solicitud de registro
de cualquier marca, lo referente a la indicacién
expresa de los productos o servicios aidentificar y
distinguir?. Anteriormente, si bien se debia indicar
los productos o servicios para los cuales el signo se
solicitaba a registro, se dejaba una salvedad al
establecer la frase “y los demds de la clase” que
no hacia otra cosa que expandir la proteccién de la
marca a todos aquellos bienes que conformaran la

123 La Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
micmbros en materia de marcas o simplemente Dircctiva 89/104 de la Comunidad Econémica Europea (CEE) considera que
existen dos niveles de notoriedad en las marcas, sefialando que las marcas renombradas se caracterizan por su ¢levado goodwill.
calidad de los productos o servicios, eficaz politica publicitaria y su fuerza publicitaria o selling power. Por su parte, ¢l Reglamento
/1994 del Consejo (20/12/93) extiende mds alld de la regla de especialidad el ius prohibendi conferido al titular de una marca

comunitaria renombrada.

£24 La Deasion 344 en sus inctsos d) y ) del articulo 83 hacfan referencia a dos niveles de notoriedad que aunque no se indicaban
expresamente, se daba a entender por el enunciado de los mismos. Esto sc puede retlejar en La resolucion que emitio of INDECOPI
en el caso de Deutsche Telekom AG vs. Telefémcea de Espaiia S.A. en la que se establecid precedente de observancia obligatoria
enire otras cosas sobre Ta distincion entre wmbos incisos por constituir dos niveles disimiles de notoricdad. Ver Resolucton N
FI27-1998/TPI-INDECOPI det 23 de Octubre de 1998 que fuera publicada en el Diarto Oficial “El Peruano™ el 18 de diciembre

de 1998, (Expediente N. 285575).

)
5

Asl tenemos por cjemplo, que la figura del rotulo de establecimiento o enseiia se encuentra en la actualidad contemplada en el

Capitulo 1 del Tilo VI de la Ley de Marcas Espafiola 32/1988, la misma que lo define como aquel signo o denominacion que
sirve para dar a conocer al pablico un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.
La ley espafiola lo regula conjuntamente con ¢l nombre comercial: sin embargo, cada uno de estos signos tiene disposiciones

diferentes para su tratamiento.

201 Elarticulo 137 de la Decision 486 establece la denegacion de los registros de marcas que constituyan un acto de conmpetencia

desleat conforme lo senalado antertormente.
R

27 La norma que hace referencia a este supuesto es el inerso ) del articulo 139 de la Decision 486
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clase a pesar de no indicarlos en la solicitud de
registro. El objetivo con la actual norma es limitar
¢l uso en exclusiva que tienen los titulares sobre
sus respectivas marcas para identificar
determinados productos o servicios, con la finalidad
de que otros puedan acceder a él y no se
encuentren con un impedimento en torno a la
cxistencia de otra marca similar o idéntica ya
registrada para los mismos bienes que a finales de
cuenta no se utilizan conforme aparece en el
registro.

En segundo lugar, tenemos lo concerniente a
la modificacién de una solicitud de registro de marca
que se puede efectuar en cualquier momento del
trdmite, ast como la posibilidad de que se
cstablezcan tasas para dichas modificaciones. A
pesar de que esto no se

subsanar los requisitos formales v asi conseguir
finalmente que se publique su solicitud de registro
para el desarrollo y continuacion del respectivo
procedimiento.

A su vez, el articulo subsiguiente en [a norma
nos hace mencién a las oposiciones que fueran
anteriormente denominadas observaciones al
registro de una marca. Este articulo prevé la
posibilidad de presentar pruebas dentro de un plazo
de treinta dias que sustenten nuestras oposiciones
trayendo ademds a colacidn la facultad que tienen
las autoridades competentes para sancionar las
oposiciones temerarias®. Estas ultimas las
deberemos entender como aquellas que se presentan
cuando no existe de por medio un legitimo interés
por parte de la opositora que justifique la formulacion

de las mismas queriendo

regulaba en la anterior
Decision, st se incluia de
una manera restrictiva en
nuestra Ley de Propiedad
Industrial®®.

Como tercer punto,
tenemos en el articulo 145
la eliminacion del derecho

“El objetivo ... es limitar el
uso en exclusiva que tienen
los titulares sobre sus respec-
tivas marcas ”’

tan solo 1mpedir ¢l
registro de una marca por
temor a los efectos que
pueda  generar la
competencia entre su
signo registrado y el

solicitado.
Por tltimo.
tenemos lo corres-

de prorroga en lo que

respecta a la subsanacion

de requisitos formales; sin embargo, el plazo para
Ja contestacion que primigeniamente fuera de treinta
dfas se ha ampliado a sesenta. Esto en realidad es
una mejora sustancial, puesto que por ejemplo en
algunos casos la solicitante de un registro lo
constituye una empresa extranjera teniendo que
acreditar los poderes correspondientes para efectos
de surepresentacion en el pafs de la regién, tramite
que muchas veces demora mas alla de lo pensado.
En consecuencia, con la dacion de la norma se busca
aliviar la carga de aquel solicitante que ya no se
tendrd que preocupar de estar pendiente en el plazo
de prérroga sino solamente se deberd a avocar en
conseguir los documentos pertinentes para lograr

pondiente al articulo 147
que alude a la oposicion andina. La novedad en este
precepto legal es la obligacidn que tiene el opositor
de solicitar el registro de Ia marca al momento de
interponer la respectiva oposicion de la misma.
siempre y cuando demuestre en esta Gltima su
interés real. Suponemos que la intencién del
legislador fue cerciorarse de que verdaderamente
se vaya a utilizar la marca en el mercado y que la
oposicién que se formula no quede solamente en
un mero acto de defensa. En esa medida, constituye
un verdadero y justo mecanismo contra aquelios
que se opongan a la solicitud del registro de una
marca, sin que exista de parte de ellos ninguna
pretension mas alla de la misma.

(2% Rl articulo 143 de ta Decision 486 es el que hace referencia a la modificacién de las diferentes solicttudes de registro gue se
presentan ante a autoridad nacional competente. Su similar en nuestra norma nacional (articulo 140 del Decreto legislativo N
8231 a pesar de que regulaba lo concerniente a la modificacion de registro de marcas. no establecia que se pudiera hacer en cualquier

momento del tramite.

(295 Ver articulo 146 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

1300 Ademas. el articulo 153 establece que tanto el titular de registro como quien tuviere un legitimo mteres gozaran de un plazo de
sracia de seis meses. contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovacion. En este procediniento
no se exigird prueba de uso de la marca, renovandose de manera automdtica en los misimos términos que ¢l registro ongmai
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2.3. De los derechos y Ilimitaciones

conferidos por la marca.

En este subpunto encontramos un primer
articulo que nos habla de las renovaciones al registro
de las marcas™. Anteriormente, sélo podian solicitar
renovacién aquellos que fueran titulares de los signos
en discusion; pero, ahora lo puede efectuar
cualquiera que tuviere un legitimo interés sobre este
derecho.

Seguidamente, tenemos lo que corresponde
alos derechos del titular en torno al registro de una
marca, donde podemos darnos cuenta que se ha
eliminado el supuesto contenido en la anterior norma
andina referente a la importacién o exportacién de
productos de la misma. Asimismo, se han
establecido dos nuevos facultades que constituyen
supuestos expresos para casos en concreto®'. Por
dltimo, se establecen tres impedimentos referentes
al uso en el comercio de un signo idéntico o similar
a la marca, dos de los cuales relativos a las marcas
notoriamente conocidas*.

2.4. De la Cancelacién al registro de una
marca.

Sobre este tema se ha restringido el momento
en el cual se puede interponer la accién de
cancelacién como medio de defensa, limitindose
tan solo para los procedimientos de oposicién al
registro de una marca y ya no como anteriormente
se sefialaba; es decir, en procedimientos de
infraccién o de nulidad en base a las marcas no
usadas®. A su vez, se ha introducido lo que se
conoce como ‘“cancelacién parcial” referente a la
eliminacidn de los productos o servicios que no se
vienen utilizando actualmente en el mercado,
constituyendo una accién justa pues se permite la
sobrevivencia del signo para aquellos otros que si
se han venido usando correctamente.

Finalmente, se ha incluido un nuevo articulo
referente a la cancelacién del registro de aquellos
signos que han devenido en genéricos por tolerancta
o provocacién del titular del registro. Al respecto,
entendemos que la razén de la cancelacion es
justamente porque no se ha venido usando en un
tiempo determinado la marca registrada, lo que ha
ocasionado la genericidad de la misma. De io
contrario, no entenderfamos de porque se estaria
hablando de cancelar un signo que ha devenido en
genérico, cuando esto realmente corresponde a la
accién de nulidad absoluta, conforme lo previsto en
la norma andina*.

2.5. Dela Nulidad del registro de una marca.

En este capitulo se ha variado
completamente los criterios para la determinacién
de la nulidad de un registro de marca. Asf tenemos,
que el articulo 172 hace la diferencia entre nulidad
absoluta y relativa, consistiendo la primera cuando
se haya otorgado el registro de una marca
contraviniendo las prohibiciones absolutas a registro:
y la segunda cuando se hubiese contravenido las
prohibiciones relativas al mismo o cuando se haya
adquirido el registro de mala fe. Asimismo, se
distingue entre ia nulidad total y parcial cuando la
causal es de aplicacién a todos o algunos de los
productos o servicios en cuestion, respectivamente.

2.6. De las marcas de certificacion.

La anterior norma andina no establecia nada
con respecto a las marcas de certificacion, por o
que su regulacién quedaba encomendada a la
legislacién nacional de cada pais miembro, como
fue el caso de nuestra ley de propiedad industrial.
En la actualidad, la Decision 486 incorpora un titulo
especial para este tipo de marcas indicando
basicamente quienes pueden ser titulares de las

(31) En efecto. el inciso b) y ¢) del articulo 155 establecen el derecho de todo titular a suprimir o modificar Ia marca con fincs
comerciales y fabricar etiquetas, envases, envolturas y demds que reproduzcan o contengan la marca. respectivamente.
(32) Para comprender lo referente al uso de un signo en el comercio previsto en los literales ¢) y f) del articulo anterior, hay que

apreciar lo dispuesto en el articulo 156 de la Decision 486.

(33) El articulo 165 que hace referencia a la accién de cancelacién reemplazo al que fuera el articulo 108 de la Decisién 344 del Acuerdo

de Cartagena.

(34) El articulo 169 establece la cancelacion del registro de una marca por haberse constituido en un signo comiin o genérico. A su vez,
la accién de nulidad del registro de una marca se encuentra tipificado en el Capitulo VII (articulos 172 y 173) de la norma

comunitaria.
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mismas y cuando es que se puede autorizar el uso
de aquellas sobre los distintos productos o servicios
que se encuentran en el mercado®.

Seguidamente, corresponde estudiar dos de
los principales aportes que consideramos trae la
actual norma andina, el primero referente al
secondary meaning, y el segundo, al riesgo de
asociacién de marcas.

L. El fenomeno del Secondary Meaning y
la Distintividad Adquirida.

Cuando hacemos mencién al tema de la
distintividad, es que normalmente podemos estar
haciendo referencia a dos aspectos: la distintividad
inherente que tiene el signo para distinguir los
productos o servicios que identifica; o la distintividad
adquirtda o sobrevenida que logra un signo en un
segundo momento.

Goémez Segade* afirma que dado que la
capacidad distinttva es un fenémeno dindmico que
puede experimentar cambios a lo largo del tiempo,
principalmente por el uso que se haga del signo,
algunos signos que originalmente posefan capacidad
distintiva lo pierden porque pasan a convertirse en
signos comunes para designar un género de
productos o servicios (vulgarizacién), mientras que
otros, que carecian de esa capacidad, la adquieren.
Este ultimo fenémeno, conocido en la Doctrina como
adquisicién de secondary meaning se presenta
cuando un signo originalmente desprovisto de
capacidad distintiva, como consecuencia del uso se
convierte, para los consumidores, en identificador
de los productos o servicios de un determinado
empresario.

Pero para que nos referiramos al secondary
meaning®’ es necesario que exista una primera
forma de apreciar el signo tal cual es percibido por
el consumidor; es decir, que tenga un significado

(35 Ver articulos 185 y siguientes del Titulo 1X de la Decisién 486.

primario. Luego, debera darse un segundo momento.
donde el consumidor entienda que la palabra que
tiene al frente se viene utilizando como marca para
distinguir un determinado tipo de bien. En ese
sentido, el significado primario o secundario
solamente aludird a la aparicién que este tenga en
exclusiva en el tiempo y no a la relevancia en el
significado del mismo. Se dice por eso, que el
secondary meaning es secundario tnicamente
porque aparece en un segundo momento y no porque
en la mente del consumidor tenga una menor
importancia.

Debe tenerse en cuenta que el significado
original {primario) y el secondary meaning cumplen
funciones econdmico-sociales distintas por lo que
el valor que se otorga a uno u otro estd intimamente
ligado a sus respectivas funciones. Puede darse
incluso el caso de que ese significado surgido en un
momento posterior se vuelva econémicamente mas
importante que el primero™*.

Dentro del sistema anglosajén, encontramos
que el secondary meaning brinda proteccion sélo
a determinado tipo de denominaciones o palabras
que carecen de distintividad, las descriptivas. No
existe por tanto otro supuesto en el cual un signo
pueda adquirir distintividad cuando ha llegado a ser
usado en el mercado de tal forma que lo amerite.

McCarthy* cuando hace referencia a este
punto, sefiala un cuadro o espectro de la distintividad
de las marcas de tal forma que las divide de la
siguiente manera:

a) Signos con distintividad inherente (No se
requiere Meaning), para
denominaciones arbitrarias, sugestivas y de fantasia.
b) Signos sin distintividad inherente (Si se
requiere  Secondarv ~ Meaning),  para
denominaciones geograficas, descriptivas y
nombres personales.

Secondary

136} GOMEZ SEGADE, José Antonio. “Fuerza Distintiva y Secondary Meaning en el Derecho de los signos distintivos™. En:
Cuadernos de Derecho y Comercio 16, Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Madrid. 1995, pig

182,

t37) MANGINI, Vincent. “[I marchio e oltri segri distintive”, en: Tratado di diritto comerciale e di diritto publico dell‘economia.

Volumen 5. Mildn, 1982, p.155. El autor establece que la teoria del Secondary Meaning nacié en Gran Bretaia con el caso
Reddaway vs. Banham en 1896, con respecto a la expresién “Camel Hair Belting” usada para distinguir cinturones confeccionados
con pelo de camello, sin embargo: es en Estados Unidos de Norteamérica donde se perfeccionaria afios mas adelante

138) PAZOS HAYASHIDA, Javier. “Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoria de la Distuntividad Adquirida™, pdg. 35-41

Gaceta Juridica, Tomo 48. Lima. 1997, pdg. 36.

139) McCARTHY, THOMAS. “Trademarks and Unfair Competition”, Rochester (Lawyers Co-Operative). New York, USA. 1973

volumen . pdag. 11.01.
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) Signos sin distintividad en sentido estricto (No
tienen significacidén marcaria), sélo para las
denominaciones genéricas.

En este sentido, afirma que los términos
genéricos nunca podrdn ser marcas de fabrica y
tan s6lo los descriptivos y los que hagan alusién a
un nombre geogréfico podran adquirir distintividad,
siempre y cuando hayan alcanzado ese nivel para
distinguir los productos o servicios que identifican
por medio de un cierto nivel de ventas, calidad del
producto. publicidad. etc.

En nuestro régimen comunitario, las cosas
actualmente han dado un giro sustancial con respecto
aeste tema. En efecto, con la dacién de la Decision
486™ se ha incorporado la figura del secondary
meaning anuestro ordenamiento marcario, inclusive
mis alla de los limites que muchos de nosotros
habiamos imaginado. Esto pues la norma referida
hace alusion a que un signo podrd 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, en referencia a
los signos descriptivos de toda clase, a los que
consistan en una denominacién comun o usual del
producto o servicio en el pafs, a los colores
aisladamente considerados e incluso a las
denominactones genéricas.

Pero, (qué es lo que el legislador ha querido
transmitir con la introduccién de la figura del
secondary meaning en nuestro ordenamiento?

Creemos que la respuesta a esa pregunta va
por el sentido de reconocer como posibles marcas,
a aquellos signos que por el uso continuo en el
comercio y la publicidad sostenida han logrado
adquirir suficiente capacidad distintiva con respecto
a los productos o servicios que se vienen aplicando
en le mercado, y que el publico consumidor
reconoce como tales.

En ese sentido, se presentan ahora términos
que antes eran impensables que pudieran constituir

marcas por devenir en prohibiciones absolutas
carentes de distintividad, hoy no lo sean por la
aparicién de un nuevo fenémeno. Esto si es que se
justifica que por un uso continuado en el mercado,
el signo anteriormente no distintivo haya sobrevenido
en uno como tal.

Pero, ;se estaria realmente ante la figura
tradicional del secondary meaning o es que sélo
se esta ampliando la inclusién de determinados
términos como plausibles de adquirir distintividad?

A nuestro juicio, creemos que la respuesta
se orienta mas a lo segundo que a lo primero. Esto
pues en la doctrina norteamericana sélo se concibe
que ciertos términos adquieran distintividad sobre
la base de ciertos factores y su anterior uso en el
mercado.

Empero, s1 bien podemos alcanzar a
comprender la inclusidn de los colores aisladamente
considerados como nuevo supuesto de distintividad
sobrevenida, no encontramos el fundamento del
porque el legislador anade el caso de las
denominaciones genéricas, cuando estas y la figura
del secondary meaning son las dos caras de la
misma moneda*'.

(Es que acaso los términos genéricos se
pueden equiparar por su naturaleza a los otros
supuestos o excepciones planteadas en la
norma y de esa forma tornarse distintivos por
el uso y el transcurso del tiempo?

No lo entendemos asi. Los términos
genéricos pertenecen al dominio publico y por lo
tanto el otorgar un derecho en exclusiva a una
persona para el uso de un nombre genérico
equivaldria a crear un monopolio para tal producto
o servicio en particular. Todos los competidores
tienen igual derecho de informar al publico sobre
los atributos o caracteristicas de sus productos o
servicios y dicha facultad no puede ser recortada
mediante la entrega en exclusiva a uno de ellos —
aunque sea el primero- del derecho a su uso, lo

140y Ver el articulo 135 de la Decision 456 —Régimen Comuin sobre Propiedad Industrial- que hace referencia a las prohibiciones
absolutas referidas a los signos que no podrdn registrarse como marcas.

(4+1) PALLADINO, Vincent N. “Secondary Meaning surveys in light of lund” en The Trademark Reporter por la International
Trademark Association, Vol. 91, N. 3. 573-786 pdgs. Mayo-Junio, 2001. pdg. 588-589. El autor sostienc que los términos que
adquieren significado secundarto por el fenémeno del secondary meaning son totalmente diferentes a los genéricos referidos por
¢l fendmeno de genericidad. esto por la asociacién que tiene el signo con el producto o servicio a distinguir; mientras el primero
destgna alguna cualidad o caracteristica del mismo, el segundo se asocia con el nombre del bien en si.
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cual podria ocurrir si, por ejemplo, se prohibiera a
los fabricantes de licores utilizar la palabra “ron”
debido a que dicha palabra, al haber adquirido
significado secundario y por ende haber sido
registrada por un competidor en el mercado, le
pertenece en exclusiva.

A su vez, ;por qué no se incluyo a las formas
usuales de los productos o de sus envases como
excepcion a lanorma que establece las prohibiciones
absolutas, y en ese sentido plausibles de adquirir
distintividad con el constante uso en el mercado?,
(,es que acaso en los supuestos establecidos en las
prohibiciones podemos discriminar entre unay otra
figura para efectos de atribuirle la distintividad
necesaria que debe tener toda marca?

En definitiva, creemos que se deja una brecha
muy peligrosa para la

que finalmente va a adquirir los productos o solicitar
los servicios de los distintos empresarios que
compiten en el mercado, y colocarles algunos que
contengan denominaciones genéricas como marcas,
ya lo dnico que conllevard es a una posible
confusidn, tal vez no de tipo marcaria. sino de
cardcter psicolégico al momento de su respectiva
eleccién entre uno y otro.

En esa medida, la tnica finalidad que se
lograria con la puesta masiva de estos signos en el
comercio es que a los consumidores de alguna
manera se les este limitando o incluso privando de
su derecho a la libre eleccidn sobre la base de sus
gustos y preferencias de los distintos bienes que
circulan en el mercado, lo cual finalmente redundaria
en perjudicial para los intereses de los propios
empresarios y lo que es

inclusién de  otras
denominaciones hoy por
hoy carentes en sentido
estricto de distintividad;
pero, que en un posterior
momento ya no serdn mas
conveniencias de politica
legislativa o como

“.. Creemos que se deja una brecha muy
peligrosa para la inclusion de otras deno-
minaciones (...) carentes en sentido estricto

de distintividad (...) que un posterior
momento ya no lo serdn mds por conve-
niencias de politica legislativa...”

peor, del libre trifico
jJuridico de los bienes en
el comercio.

I. El riesgo de
Asociacion
Antes de

comenzar a tratar lo

normalmente se justifica
con la frase de “interés
general para el mejor desenvolvimiento de los
agentes y del publico consumidor en el mercado”.

En efecto, si bien es cierto -como
mencionamos anteriormente- que la distintividad es
una situacidon de hecho y en esa medida varia con
el tiempo. siendo distintivo un signo que alguna vez
no lo fue o no siéndolo ahora tanto un signo que
alguna vez si lo fue, constituye finalmente esta
situacién un incierto panorama para lo que pueda
concebirse como marca en el Derecho de Propiedad
Industrial.

Por tanto, deberian existir determinados
parametros especificos en los cuales nos
manejemos para que algunas denominaciones o
términos carentes de distintividad no se vuelquen
de acd aun cierto tiempo en signos distintivos, como
es el caso palpable de las, denominaciones
genéricas. Asi pues, es el publico consumidor el

correspondiente al riesgo
de asociacion de marcas, es conveniente que nos
detengamos en lo concerniente al riesgo de
confusién por ser un fenémeno que se encuentra
intimamente ligado al de asociacién y por constituir
este dltimo nuestro punto de referencia para el
anélisis del mismo.

1. La confusién y el riesgo de confusién de
marcas.

Con el propésito de que toda marca pueda
desempefiar adecuadamente las diversas funciones
inherentes a ella, el ordenamiento juridico otorga al
titular de estos signos un derecho de exclustvidad,
entendido éste derecho en funcién al sistema
atributivo acogido por nuestro ordenamiento®.

Dentro de este derecho de exclusiva sobre
la marca cabria distinguir dos aspectos: uno positivo

(42) El Sistema Atributivo es el que como su nombre lo indica, “atribuye” el derecho a quien obtiene el registro de la marca ante la
autoridad nacional correspondiente. En ese sentido, podemos mencionar que el articulo 162° del Decreto Legislativo N 823 sigue
esta linea cuando indica expresamente que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante

la Oficina Competente”.
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v otro negativo. La faceta positiva implica que el
titular de la marca esta facultado para usarla,
cederla o conceder una licencia sobre el signo; el
aspecto negativo implica que el titular de la marca
esta facultado para prohibir que los terceros usen
la marca. El presupuesto de la faceta negativa lo
constituye el riesgo de confusidn, el cual fija los
limites del ius prohibendi*. Asi tenemos, que
cuanto mayor sea la proteccion que un sistema legal
prevea contra los signos confundibles, mayor sera
el alcance del derecho exclusivo que otorgue la
marca.

En ese orden de ideas, se presenta en el
Derecho de Marcas dos grandes grupos de
prohibiciones que impiden solicitar el registro de
estos signos: las absolutas, que se dardn si es que el
signo solicitado a registro no cumple con ciertos
requisitos establecidos legalmente en el
ordenamiento comunitario o en su defecto, en el
ordenamiento nacional de cada pais de la region,
siendo per se de observancia obligatoria para todo
tramite de procedimiento a registro; y las relativas,
que se refieren a aquellos signos cuyo uso en el
comercio afecta indebidamente un derecho de
tercero.

En este momento, nos concierne abarcar el
estudio de las prohibiciones relativas, cuya
caracteristica se da en que la causa de exclusién
no esta en el signo mismo, sino en la existencia de
una situacién de conflicto con derechos anteriores.

Ahora bien, creemos necesario antes de
empezar a desarrollar el tema en cuestién, delimitar
claramente dos supuestos en que se compara una
marca que se pretende inscribir con otra ya inscrita
anteriormente. Estos supuestos lo constituyen la
confusion y el riesgo de confusion.

En primer lugar, cuando hacemos mencién a
la confusidén estaremos refiriéndonos a que existen
dos marcas idénticas que se dirigen a diferenciar
los mismos productos o servicios en el mercado, lo
que finalmente ocasionarfa confundibilidad entre el
ptiblico consumidor, que no podria distinguir con
claridad entre uno u otro bien comercializado.

El'signo que se solicita como marca, o el signo
registrado como tal. ha de ser idéntico al signo

constitutivo de una marca anterior. Ademds. sc
precisa la identidad de los productos o servicios
designados. Si se admitiera la marca nueva, se
estaria designando de la misma manera los mismos
productos o servicios, pero el titular seria diferente.
Ello ocasionaria primero la confusién entre los
consumidores (pues en tal caso no existiria simple
riesgo de confusion, sino seguridad de que sc
producird ésta), y ademas, la imposibilidad de una
auténtica competencia entre los empresarios
titulares. Por estas razones, este supuesto no plantea
problema alguno: la identidad absoluta de los dos
elementos de la marca imposibilita la funcién
esencial de la misma. La marca perderia su fuerza
distintiva si se aceptara una marca idéntica para
los mismos productos o servicios. Larazén de esta
pérdida no radica en el signo en si mismo
considerado, sino en la relacién de la marca nueva
cuya validez se pretende y la marca anterior o
prioritaria, ya protegida®.

En cambio, cuando nos referiramos al riesgo
de confusién es que no nos estaremos encontrando
como en el otro caso ante marcas idénticas con
productos o servicios idénticos, sino bdsicamente
ante tres supuestos diferenciados: identidad del signo
con la marca anterior y semejanza de los productos
o0 servicios; semejanza entre el signo vy la marca
anterior e identidad de los productos o servicios: y
semejanza entre el signo y la marca anterior vy
semejanza de los productos o servicios.

El ambito de proteccién de un concreto signo
resulta delimitado por la nocién de confusién. El
riesgo de confusion es un parametro esencialmente
normativo donde las valoraciones juridicas. mas alla
de las consideraciones facticas, desempefian un
papel preponderante. Su funcién consiste en
delimitar el dmbito del derecho de exclusion
conferido al titular registral. Un signo que. conforme
a su naturaleza o producto del uso intenso, posea
una elevada capacidad distintiva habrd de
beneficiarse de un dmbito de proteccién mds amplio.
El fundamento de este ambito ampliado radica, no
en el mayor riesgo de confusion fdctica que les
acecha, sino en el reconocimiento juridico de su
mayor dignidad de proteccton®,

143) FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984. pag. 275
(441 ROBLES MORCHON, Gregorio. "Las Marcas en el Derecho Espaiol (Adaptacién al Derccho Comunitario)” Editorial

Civitas S.A Madrid. 1995, pag. 117,

+431 MONTEAGUDO, Montiano. “La proteccion de las marcas constituidas por letras™. en Revista General del Derecho 589 S0

1Oct-Nov). Lima. 1993 pag. 10375-10376.
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Entonces, tenemos que la disciplina juridica
de los signos distintivos tutelables como bienes
inmateriales se proyecta, directamente, sobre la
posibilidad de confusién entre los signos y este hecho
no tiene su justificacién en una presuncién legal de
confusién entre las cosas sefialadas ni de aptitud
para diferenciar la clientela, sino precisamente, en
el interés de evitar la confusion entre las cosas
sefalizadas y por lo tanto, incluso con independencia
de un dafo potencial. Un reflejo de esta afirmacion
se encuentra, precisamente, en el régimen de
circulacién del signo, circulacién que si bien esta
limitada en interés del consumidor, a fin de impedir
que el signo pueda circular sin la empresa, tiene,
sin embargo, directamente por objeto al signo,
objetivamente considerado como bien auténomo*.

La figura juridica del “riesgo de confusién”
constituye un aspecto importante del régimen
marcarto. por el cual una marca solicitada podra
coexistir con una registrada, siempre y cuando sea
lo suficientemente distintiva de ésta y ademds no
devenga en perjudicial entre los consumidores.

Fernandez-Novoa* sefiala que la existencia
de un riesgo de confusién con otra u otras marcas
es el pardmetro fundamental que determina el
dambito del derecho subjetivo de la marca.

El criterio de valoracidn para determinar si
existe o no riesgo de confusion entre dos marcas,
es complejo y no del todo claro. Esto debido a que
existen criterios de valoracidn tanto objetivos como
subjetivos, siendo precisamente los segundos los de
dificil calificacion y en consecuencia probanza por
parte de las autoridades competentes.

No existe pues, una regla matematica, clara
v precisa. de cuya aplicacién surja indubitable la
confundibilidad, que es la posibilidad de confusién.
La cuestion se torna mas dificil, st consideramos lo
que para unos es confundible y que para otros no lo
serd. Es mas, las mismas marcas provocaran
confusién en un cierto contexto y en otro no.

Es porello, que la jurisprudencia juega un rol
importante para el aporte de una serie de reglas
que nos permitirdn establecer pautas en la teoria
de la confusidn. Asi pues, del andlisis de los fallos

t46) ASCARELLI, Tulio. “Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales™ Editorial Bosch. Barcelona, 1970).

-7y FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit., pag. 197.

que han acaecido en los Gltimos afos, han surgido
diversos factores tales como el cotejo o comparacion
de los signos, la existencia de similitud o conexion
competitiva de los productos o servicios, la modalidad
de comercializacién o distribucién de los mismos y
el grado de atencién por parte del publico
consumidor, todos estos de suma utilidad al momento
de determinar si existe o no confusion entre un signo
solicitado y otro(s) registrado(s).

Asf lo cree Pachén®, cuando se pronuncia
sobre la similitud de las marcas y la confusién de
las mismas y nos da pautas que han de emplearse
al momento de analizar si dos marcas son
confundibles, al sostener que son reglas aceptadas
casi undnimemente por la Doctrina para determinar
la posibilidad de confusion: la semejanza y no las
diferencias a lo que se debe atender para ver si hay
confusién entre dos marcas; la apreciacion de las
marcas debe resultar de su examen sucesivo y no
simultineo; para resolver si una marca es imitacion
de otra, ambas deben ser consideradas en conjunto,
teniendo en cuenta todos los elementos que la
constituyen; y que la posibilidad de confusién se
debe tener en cuenta comparando con la que sufre
un comprador normal, ni especialmente perspicaz
ni torpe en extremo.

Nuestra legislacion por su parte, establece
que a fin de determinar st dos marcas son
semejantes y capaces de inducir a confusion al
publico consumidor, se debera realizar una
apreciacién sucesiva de los signos, asi como un
examen en conjunto de los mismos, poniendo mayor
énfasis en las semejanzas que en las diferencias,
tomando en cuenta el grado de percepcion del
consumidor medio, la naturaleza de los productos y
su forma de comercializacion, asi como el cardcter
arbitrario o de fantasfa del signo y si forma parte de
una familia de marcas®.

Para determinar si dos signos son semejantes.
se debera partir de la impresién en conjunto que
cada uno de ellos pueda suscitar en el publico
consumidor de los correspondientes productos o
servicios, criterio por lo demds contenido en el
articulo 131 inciso a) del Decreto Legislativo N°

pag. 324

(481 PACHON MUNOZ, Manuel. “La propiedad industrial en el Acuerdo de Cartagena”. Editorial Temis. Bogota, Colombia. 1975

pag. 88,

{49y Ver Critertos de Confundibilidad senalados a partir del articulo 1317 al 135° del Decreto Legislativo N7 823 Los criterios u
determinar a efectos de establecer si existe confundibilidad entre dos o mds signos. dependerdn de st se trata de signos denoniinativos.

figurativos o mixtos. entre otros.

AU DERECHO & SOCIEDAD 17



La Decision 486: Alcances y Regulacion de la Marca en la Comunidad Andina

§23. Por lo gencral. ¢l consumidor no podrd
comparar ambos signos simultdneamente. Mds bien
el signo que tenga al frente en un momento
determinado va a ser confrontado con el recuerdo
mas o menos vago (ue guarde del signo
anteriormente percibido. Por ello. al comparar dos
signos distintivos debe considerarse principalmente
aquéilas caracteristicas que puedan ser recordadas
porel pablico consumrdor,

El recuerdo y capacidad de diferenciacion
del pablico dependerd de los productos o servicios
a distinguir y especialmente de la atencidn que
usualmente se dé para la adquisicién y contratacion
de esos productos o servicios.

En definitiva, se deduce que por lo general la
confusion entre dos signos es mayor cuanto mayor
es Tu similitud o conexion competitiva entre fos
productos o servicios a distinguir.

Empero. el tema de la confusion no se agota
en la distineion que se tiene en estricto sobre ésta y
el riesgo que produce, sino que existe detrds toda
una tipologia en el régimen de marcas que determina
atinde cuentas la existencia de diferentes supuestos,
Jos mismos que a continuacion pasaremos a estudiar.

1.1  Confusion directa y confusion indirecta.
Relevancia de la confusion dentro de la
familia de marcas.

Con el transcurso de los afios, la doctrina y
la qurisprudencra han permitido determinar y
clasificar el riesgo de confusion al que puede ser
inducido ¢l pablico consumidor en el mercado, sobre
la base de dos tipos: la confusién directa y la
confusion indirecta.

En relacién a la primera de ellas, la directa,
esta se da cuando un consumidor adquiere un
producto o contrata la prestacion de un servicio en
lu creencia erronea de que se trata del producto o
servicto del competidor. Asi por ejemplo, tenemos
ol caso de una persona que acude al supermercado
a comprar un jabdn con una determinada marca y
termina adquiriendo otro, precisamente por tener

este ultimo ciertas similitudes graficas con el primero
que determinan que se produzca una confusion al
momento de su -eleccion. También,
encontraremos ante una confusion directa cuando

nos

una persona desea solicitar un servicio de comida
por delivery para lo cual sc comunica con cl
restaurante "ROCKYS™ creyendo gue lo estu
haciendo con el de la marca "NORKYS™.
Baylos™
confundibilidad llevard consigo un riesgo de pérdida
de una transaccién comercial concreta, pero solo
en casos muy peculiares. Por ejemplo, cuando los
productos sean de algin modo sucedineos (asi café

sefiala que en estos casos i

y malta); o cuando se produce en el consumidor a
la vista del signo confundible en otro producto similar
al distinguido por la marca prestigiosa. un
desplazamiento sugerido de la necesidad: €1 salio
de su casa para comprar un tipo de producto de su
marca preferida, pero luego, al encontrar, en lugar
de ese, otro producto similar con la misma o idéntica
marca, cambia de idea y compra el segundo.

Por el contrario. la confusion indirecta se
originara cuando aun diferenciando claramente los
productos y servicios. se considera que ambos
tienen el mismo origen empresarial. Un ejemplo de
este tipo de confusion lo constituye el caso de que
un consumidor adquiera una nueva cerveza que ha
salido al mercado teniendo la certeza de que
pertenece a una empresa que elabora otra de su
preferencia, lo que finalmente no es cierto. La
explicacion que se puede dar es que esta persona
se ha visto confundida debido a que ambos
productos se encuentran identificados por diferentes
signos pero con una denominacion concurrente en
ellos que en definttiva fo Heva a pensar que se trata
de la misma empresa fabricante.

La confundibilidad marcaria, sea directa o
indirecta, limita la coexistencia de los signos dentro
de un mercado. protegiéndose de este modo al titulur
marcario que con tal confundibilidad veria frustrado
su esfuerzo de imprimir distinuvidad en su signo
frente a los competidores. La proteccion esta
dirigida también a favor del consumidor, cvitindole

A0 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derccho Industrial™. Editorial Civitas S.A. Madrid. Espana. 1978, pig

N4S

ST Ner Proceso 19-1P-2001 Interpretacion Prejudicial de los articulos 81, 82 literales ay, dy ¢ y hyo 83 literales a). dy v ¢ v articulo
95 mcso segundo, de Ja Decision 344 de Ta Comision del Acuerdo de Cartagena. solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distrito |, (Quutot de la Repidblica del Ecuador. Expediente Interno 4359-852:97-ED. Actora
Sociedad UNILEVER. N V. Marca: "DISENO SANDUCHE”. pag. 11.
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adquirir en un primer momento un bien, para en un
segundo acto adquirir, por error, otro bien signado
con una marca similar o idéntica, creyendo ser la
misma o del mismo origen empresarial®’.

Precisamente, alrededor de este género de
confusiones. es que se suele relacionar a la
confusion indirecta con el tema de las “familias de
marcas” dentro del ambito de la Propiedad
Industrial. Esta figura supone, que alguien registre
para sus distintos productos marcas con
caracteristicas que permitan ser asociadas a un
origen comun.

Para formar una familia de marcas, es
imprescindible que los consumidores reales y
potenciales capten y retengan en su memoria la
unién existente entre el grupo de marcas y productos
o servicios diferenciados por las mismas. Si
efectivamente se cumple este ulterior requisito, el
titular que ha registrado por separado distintas
versiones de una misma marca, ocupara la posicién
del privilegio caracteristico de la familia de marcas.
Como es sabido, con relacion al riesgo de confusién,
la familia de marcas goza de una proteccién juridica
mads mtensa que la de las marcas individualmente
consideradas. Porque cuando un tercero solicita
para distinguir productos servicios similares, una
marca que posee el elemento distintivo principal de
la familia de marcas, la confrontacién para
determinar si la marca solicitada es semejante o no
a las marcas que integran la familia, no se realiza
con cada una de las marcas, sino con la familia
considerada como un todo. Y, por consiguiente, se
deniega el registro de una nueva marca adn en la
hipdtesis extrema de que no sea confundible con
ninguna de las marcas individuales que forman parte
de la correspondiente familia; ya que al contener el
elemento distintivo principal de la familia de marcas,
es indudable que la marca solicitada provoca el
engano o la confusién del puiblico de los
consumidores®™.

Otamendi™ al respecto. sefiala que se ha
negado la posibilidad de la existencia de las familias
de marcas porque no se prevé éstaen la ley. Afirma

el autor, que esto parecerfa atentar contra la condena
de la confundibilidad indirecta, lo cual finalmente
no es asf, ya que no se necesita de un grupo de
marcas con una radical o terminacién comtin. Basta
la existencia de una marca para que ello pueda
suceder.

A su vez, la jurisprudencia argentina ha
admitido sin reconocerlo expresamente, el valor
marcario y distintivo de las familias de marcas. La
Sala de ese entonces, al declarar la confundibilidad
de las marcas Carpigiani y Carpifrio atirmé: “La
actora usa la particula “Carpi” en distintas
combinaciones (Carpigiani, Carpiargento, Carpi
Frigor) como distintivo de su produccién. En estas
condiciones, la utilizacién por parte de los
demandados de la misma particula bien puede
inducir a error, pues los potenciales clientes pueden
pensar que Carpifrio tiene que ver con Carpigiani,
cuando en realidad se trata de una firma totalmente
independiente que trabaja en el mismo rubro”™*.

Nuestra legislacién por su parte, ha adoptado
indirectamente el tema de las familias de marcas al
establecerlo como uno de los criterios bdsicos para
determinar la posible confundibilidad de signos.
Producto de aquello, es la cuantiosa jurisprudencia
que existe alrededor del tema, muchas veces en
referencia a casos de notoriedad de marcas en
riesgo de confusién con una tercera similar o
parecida.

A continuacion, una vez analizado el riesgo
de confusién, lo que corresponde tratar es un tema
que consideramos central en el actual régimen
marcario, el fenémeno denominado riesgo de
asociacién marcaria.

2.  El Riesgo de Asociaciéon: Concepto,
regulacién y problematica.

En el mundo de las ideas normalmente
concebimos con claridad en nuestra mente algunas
que son en ciertos simples v
excepcionalmente. nos hallamos frente a otras
tantas que no lo son. Es en este momento, que al

casos

132) AREAN LALIN, Manuel. “El cambio dc forma de la marca, contribucion al estudio de la marca dertvada™ Madrid. 1985, pags

119-120.

(33) OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas™. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. pag. 160.
(34) Ibid. pdg. 160. Causa 4544 “Carprgiani Bruto Macchine Automatiche SPA. y otro ¢/ Carpt Frio S.R.L. y otro”, Sala HI del 13-02

1987,
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tratar de darle un significado a un grupo de ellas,
inevitablemente tendemos a asociarlas unas con
otras. lo que finalmente nos podria conllevar a
conseguir resultados disimiles: una absoluta
diferenciacién o una errénea confusion.

Tanto la asociaciéon como la confusidn
constituyen un tipo de realidades facticas, ya que
son fenémenos que tienen lugar en los procesos de
percepeion humana referidos a dos realidades: las
marcas, cada una de las cuales esta constituida, a
su vez, por la relacion ente el signo distintivo y los
productos o servicios designados.

La asociacion se produce cuando la realidad
contemplada trae a la mente otra realidad, que es
percibida como diferente de la primera, pero qué
viene representada mentalmente en unién o
vinculacion a ella. Esta vinculacién no tiene por que
ser razonable, como saben muy bien los
psicoanalistas, sino que puede producirse por los
motivos mas insospechados. En la confusién
también se produce la vinculacion entre la
percepeion de dos realidades, pero a diferencia de
la asociacion, en la confusion la percepcién es tal
que no distingue claramente una realidad de otra™.

Nos encontramos entonces con que el término
asociacion tiene dos posibles significados™. En
primer lugar. puede significar que el demandado estd
actuando de un modo tendente a confundir por
conductr al pablico a creer que el demandante y el
demandado estan asociados de alguna forma: por
ello la accion dependeria de que pueda presentarse
alguna prueba de confusion o de falseamiento de la
realidad (“*Asociacion mas confusion™).

En segundo lugar, puede significar que, a
pesar de que los actos del demandado no confundan
al piblico, conduciéndole a creer que esta
relacionado con la empresa del demandante, sin
embuargo el demandado en alguna medida ha
asociado su producto o servicio con el producto o
servicio del demandante, o con algunas de las
cualidades o caracteristicas de dicho producto: en

C350 ROBLES MORCHON, Gregorio. Op. Cit., pag. 123,

otras palabras, existe una asociacion entre los bienes
o servicios cuando no existe confuston en el mercado
(“Asociacién menos confusiéon™).

En los casos de asociacion menos confusion
los competidores se estdn apropiando del valor, el
beneficio y el goodwill de una marca o del estuerzo
que se ha realizado para construir la reputacion de
la marca. Esto constituye una apropiacion indebida
sin haber mostrado una imagen falseada de la
realidad, lo cual puede dar lugar a dos tipos de efecto
dafioso. En primer lugar, puede darse una pérdida
de negocio y/o de la oportunidad de otorgar
licencias. En segundo lugar, existe la posibilidad de
que se diluya el cardcter diferenciador de [a marca
del demandante: podria degradarse de algdn modo
0 pasar a ser menos distintiva; por ejemplo, un uso
repetitivo entrafia el riesgo de que la marca se
convierta en genérica.

Pero, ;dénde es que tuvo exactamente su
origen la figura del riesgo de asociacion v como es
entendida actualmente fa misma?

Todo parece indicar esta figuru tiene su
origen en la jurisprudencia dictada por el Tribunal
del Benelux® al interpretar el articulo 13. A). 1.°
de su inicial Ley Uniforme de Marcas.
Concretamente al fallar el caso “Unién/Unién
Solaire”, donde dicho Tribunal en Sentencia de 20
de mayo de 1983 establecio la doctrina por la cual
existird semejanza entre und mMarca y un signo
cuando a la vista de las circunstancias del cuso,
singularmente de la fuerza distintiva de la marca. la
marca y el signo, considerados en si mismos y en
sus relaciones reciprocas, presentasen en ¢l plano
auditivo, visual o conceptual una semejanza de tal
naturaleza que sea apta para evocar una asociacion
entre el signo y la marca™,

Asi tenemos. que aparentemente el Tribunal
del Benelux adopto el criterio de “asociacién menos
contusion”. Esto quedo demostrado en la sentencia
del caso Seven Up/RAAK, por la cual una conocida
compafifa holandesa que vendia bebidas

¢3010 BERCOVITZ., Alberto. “Marca y Diseno Comunitarios™. Editorial Aranzadi S.A. Aliciue, 1996, Esta obra recoge fas ponenciis
presentadas en ¢l Seminario Internacional celebrado en Alicante los dias 300y 31 de Mayo de 1994, pig. 97-98. Bl ricsgo de
asoctacion es tratado en la ponencia de Gerald Dworkin “Efectos de la marca Comunitaria™ el cual establece el posible significado

dual de la asociacion en el actual régimen marcario.

1370 FERNANDEZ-NOVOQA, Carlos. “El Riesgo de Asociacién”™. pag. 23-38. En: Actas de Derecho Industrial y Dereche de Autor

Tomo XVIIL
marci. el articulo 13.A).1.7
tdentidad o similitud de los productos o servicios.

Editorial Marcial Pons. Madrid. 1997. pag. 24. El autor sostiene que al dehimitar ¢l derecho exclusivo sobre lu
no mencionaba el riesgo de confusion. aludia tnicamente a la semejanza de fa marca con el signo \ Ia

DERECHO & SOCIEDAD 17 AR



Carlos Bazan Puelles

refrescantes con la marca “RAAK” se aprovecho
de la imagen publicitaria creada por los vendedores
americanos de las bebidas refrescantes “SEVEN
UP” y cambio su marca a "RAAK UP”,
imcrementando asi sus ventas. A pesar de que
existian pocas posibilidades de que el publico
resultara confundido en el sentido de creer que
existia una conexién entre las dos companias, la
marca "RAAK” se beneficio de la asociacién con
la marca "SEVEN UP”, y fue declarada culpable
de violacién del derecho de marca™.
Hoy podemos

Este el caso por ejemplo de las marcas renombradas
“COCA-COLA” y "PEPSI-COLA”, por la cual
tenemos que a pesar de distinguir los mismos
productos en el comercio mundial y de tener una
cierta similitud en sus signos por el termino en comun
“COLA”, se diferencian sin lugar a dudas entre los
consumidores.

Precisamente, dentro de las personas que se
han adherido a esta tesis, encontramos al abogado
general Francis Jacobs, quien en las conclusiones
del caso “Sabel BV contra Puma AG” sostuvo que

el riesgo de asociacion era

apreciar que los tiempos
han cambiado y junto con
cllo el Sistema Marcario
del Benelux. Este cambio
se  origind  como
consecuencia de la
entrada en vigencia la
Directiva 89/104% sobre
fa marca comunitaria, por

“.. no es posible oponerse al registro de
una marca si no se acredita que existe un
riesgo realy debidamente probado que
induzca a confusion...)

Sin riego de confusion no hay riesgo de
asociacion.”

una variante del riesgo de
confusién. En efecto,
sefialaba que después de
considerar el contexto de
ta Directiva se debia
llegar a la conclusion de
que aunque el riesgo de
asociacion con una marca
anterior es un factor que

la cual se pasa a

distinguir el concepto del riesgo de confusién del de
riesgo de asociacion, siendo ahora uno el género y
otro la especie. Esta norma establece que se puede
Hegar a ta confusién mediante la asociacion de ideas
quc tengan su origen en relacionar dos marcas, [a
solicitada y la registrada. Por lo que sera posible
asocrar dos 0 mds marcas sin que necesariamente
se produzca confusién entre aquellas. El
consumidor apreciard un parecido entre ambas
incluso para los mismos productos o servicios;
cmpero, sabrd distinguir finalmente entre aquellas.

debe tenerse en cuenta,
no es posible oponerse al registro de una marca si
no se acredita que existe un riesgo real y
debidamente probado que induzca a confusién sobre
el origen de los productos o servicios de que se
trate. Es decir, sin riesgo de confusién no hay riesgo
de asociacion®'.

Ademas, consideraba por otro lado, que una
interpretacién extensiva del riesgo de asociacién
contemplado en la Directiva comunitaria 89/104 y
la subsiguiente ampliacion del dmbito del derecho

(3%

(59)

O0)

61y

204

Ibid. pag. 24. Asimismo, sostiene que la tesis sentada en el caso “Unién/Unién Solaire™ ha sido confirmada y desarrollada por
posteriores sentencias y por la doctrina que estudia el Derecho de marcas del Benelux. La doctrina subraya a cste propostto gue
stun signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el publico establecerd una conexion entre ¢l signo y la marca
meluso cuando no atribuya un mismo origen empresarial al signo y a la marca.

BERCOVITZ, Alberto. Op. Cit., pig. 99. Gerald Dworkin nos explica ¢l caso Scven Up/RAAK donde s¢ adopto finalmente el
criterio de asociacion menos confusion. A su vez. nos trae a colacién el caso Van Nalle v. Samson. por ¢l cual el demandante usaba
¢l eslogan “picadura de viuda” y la imagen de un “barco remolcador en un mar picado” en su publicidad de tabaco. Los demandados.
que contaban con una sélida reputacién con la marca “SAMSON” usaron una presentacion y un cnvoltorio similares en la venta
del mismo producto. El Tribunal holandés declaro que los demandados se habian beneficiado de la magen del demandante
mediante fa asociacion de los productos, a pesar de que los demandados usaban una marca diferente y muy conocida. v de que ne
existia ninguna posibilidad de confusion.

La mclusion de la figura del riesgo de asociacién sc haya materiatizada en los articulos 4.1, b} y 5.1 b) de la Ducctiva de 1988,
Ademds, esta Directiva tiene mucho significado puesto que elimino el término “riesgo serio de confusion” que figuraba en la
Propuesta de 1980 publicada por la Comisién de las Comunidades Europeas.

CASADO CERVINO, Alberto y BORREGO CABEZAS, Cayetana. “El Ricsgo de Confusién en la Jurisprudencia
Comunitaria™ pig. 169-174. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XIX. Editorial Marcial Pons. Madund.
1998, pag. 173. El autor cita la defensa del abogado general Mr. Francis Jacobs. ¢l cual hacia referencia al tema del riesgo de
asocracion y de confusion en ¢l punto 55 de las conclusiones al asunto C-251/95. “Sabel ¢. Puma’. presentada el 29 de abrt) de
1997

DERECHO & SOCIEDAD 17



La Decision 486: Alcances y Regulacion de ia Marca en la Comunidad Anding

Jde exclusiva sobre la marca serfan dificilmente
conciliables con fa finalidad perseguida por una
Directiva adoptada de acuerdo con el articulo 100
A del Tratado Fundacional. Esto pues, las Directivas
basadas en este articulo tienen por objeto hacer
electivo el cumplimiento de [as finalidades previstas
por el articulo 7 A del Tratado, entre las cuales
destaca ¢l garantizar la libre circulacion de
mercancias y servicios en el mercado intertor. En
este punto el abogado general Jacobs se adherfa a
la tesis de la Comision, a cuyo juicio las finalidades
previstas por el articulo 7 A hablan en contra de
una interpretacion extensiva del riesgo de confusion
que se traducirfa en restricciones injustificadas del
libre ffujo de los productos y servicios. Finalmente
el abogado general Jacobs afirmaba que una
proteceion muy amplia de Ja marca basada en un
riesgo de asociacion diticultarfa sensiblemente el
funcionamiento del Sistema de Marcas
Comunitarias™.

Esta posicidn es la que se sigue en nuestros
dias por la doctrina™ y fa jurisprudencia® alemana,
las cuales sostienen que el riesgo de asociacion no
es una figura independiente sino una variante del
riesgo de confusion. Consideran que el riesgo de
confusion se descompone de varias clases: por una
parte. el riesgo de confusion en sentido estricto que
abarca el riesgo de confusion directo (el publico no

iferencia las marcas) y el riesgo de confusion
indirecto (el puiblico comprende el origen de las
marcas atribuyéndolo a una misma empresa). y por
otra parte, el riesgo de confusién en sentido ampho
(el publico distingue las marcas v el origen de los
productos o servicios pero crec que entre las
empresas existen vinculos econdémicos). El ricsgo
de asociacion lo incluyen como una variante del
riesgo de confusién indirecta y del riesgo de
confusion en sentido amplio.

Al igual que en el sistema marcario alemdn.
podemos apreciar que la posicion adoptada en Ja
Directiva 89/104 es acogida actualmente por un gran
sector de la doctrina, hubiendo ya sido incorporada
legislativamente por algunos de los paises que
conforman la Comunidad Europea. Sin embargo.
aun se presentan algunas excepciones tales como
el caso de Francia renuente a tratar dentro de su
cuerpo normativo el tema de la figura del riesgo de
asociacion®.

Un caso aparte y distinto c¢s el que
encontramos en el Derecho Espanol™. donde s¢
trata al riesgo de confusidn y al de asociaciéon como
dos figuras distintas: estableciendo en estricto que
ambos son supuestos que deberian estar prohibidos.
Esta concepceidn que se tiene de ambas figuras vienc
siendo muy criticada por la doctrina en ese pais.
precisamente por contravenir ¢l espiritu de la

(2

i

164y

P60

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit.,, pag. 33. El tratadista nos menciona que ¢l abogado general Jucobs erefas ademas. gue
i Directiva 89/104 debia ser mterpretada como una medida tendiente a facilitar la coexistencia de Tas marcas basadas en sistemias
nacionales diterentes. v que por este motivo, fa Directiva no debia ser iterpretada de acuerdo con las pautas mias restrictvas ded
Derecho de un Estado micmbyo.

CASADO CERVINO, Alberto y BORREGO CABEZAS, Cayctana. Op Cit, pag. 172
de ta doctrina vy jurisprudencia alemana se amparan en Jo establecido por Von Muhlendahl en Deutsches Markenrecht. Verlag €
H. Beck. Munich, 19950 pig. 146,

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit.. pag. 35-36. Dentro de la jurisprudencia alemana s¢ encuentra li Sentencia del 07 de
noviembre de 1995 que falld el caso “Brandt Ecco/Ecco Milano”, donde ef Tribunal Federal de Patentes alirmo que ¢l riesgo de
asociacion comprendia los supuestos en los que ¢l publico no confundia las marcas. pero como conscecuencia de las caracterishicas

Los comentartos al planteanicnta

comunes a os signos atributa erréneamente a los correspondientes productos un mismo origen empresarial: estos supuestos cran
justamente los que en fa ctapa antertor se subsumian cn la categoria del ricsgo de contusion indirccta.
encontrar fa sentencia del 24 de abril de 1996 que fallo el caso “rote Kreisflache™. donde ¢l Tribunal Federal de Patentes sostuvo.

Tambicn. podemos

por un lado. gue si bien las normas concernientes al riesgo de confusion asociativa debian ser interpretadas restrictivamente. era
posthie establecer un paralehismo entre Ta nueva figura y fa anterior doctrina jurtsprudencial refauva al pesgo de coniusion
nidirecta voal riesgo de contusion lato sensu. Por otro lado, el Tribunal afirmo gue como la capacidad det ser humano para
establecer asocractones era hmitada ¢ inmaginable, no cabia atvibuir velieve juridico a cualquier asoctacion posibie cnire un signo

voung Inarcu

S5 MATHELY, Paul. “Le Nouveau Droit Francars des Marques™ Paris, 1994 pag. 301, El autor sefiala solamente que o tiespo de

asociacion nvocado en fa Directiva 89/104 confirma la tesis que el riesgo de confusion debe ser entendido en sentide amplhio. mas
no da alguna explicacion del alcance de su legisiacion con respecto a esta figuri.

CODIGO DE COMERCIO Y LEGISLACION MERCANTIL. Editorial Tecnos. Madrid, 1999, 1733 pdgs. El articulo 121
letra ) de la Ley de Marcas 32/1988 establece que no podrin registrarse como marcas 1os signos que por su tdentidad o semicjanza
tonetea. grabica o conceptual con una marca anferior solicitada o registrada para distinguir productos o servicios denticos o
simalares puedan inductr a contusion en el mercado o generar un riesgo de asociacion con la marca anterior
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Directiva 89/104/CEE en torno al tema. Y es que
debemos recordar que la ley de marcas espaiiola
en un afdn de apresuramiento, fue promulgada en
¢l mismo afio un mes antes que la mencionada
norma comunitaria. justificindose por tanto sus
incongruencias con respecto a ella.

En la actualidad, este es el criterio que
crroneamente ha tomado nuestra legislacion
comunitaria cuando hace referencia a los distintos
supucstos que engloban las prohibiciones relativas
al registro de las marcas. En ellas se pregona una
distincion entre lo que constituye el riesgo de
confusién y el riesgo de asociacién no siendo en
esa medida posible. el otorgar derecho exclusivo
alguno sobre los signos solicitados por considerarlos
susceptibles de vulnerar los derechos de aquellos
tereeros con signos legitimamente inscritos.

A nuestro juicio, estas figuras no constituyen
unas de cardcter alternativo puesto que no son lo
mismo. sino todo lo contrario ya que dependen una
de la otra. En efecto, se puede asociar mentalmente
dos cosas sin confundirlas: pero la asociacién puede
conllevar a confusion, sélo cuando al asociar dos
cosas. quien las asocia cree que estas no son
mdependientes, sino que tienen algo que ver entre
st o vinculo en comdn: es decir como lo vefamos
anterniormente el fenémeno de la confusién por
ASOCTACIon.

Consideramos por tanto, que la asociacion
(ue no confunde no puede estar prohibida de ninguna
manera. Esto lo podemos apreciar por ejemplo en
ol caso de la marca “TRIPLE KOLA™ y la
notorramente conocida “INCA KOLA”, donde a
pesarde sersignos similares y de poseer semejantes
productos los consumidores saben que se tratan de
dos marcas diferentes. Este es un claro ejemplo de
que a pesar de existir asociacion no es posible hablar
de una confusion marcaria o un riesgo de ésta, por
[0 que no deberia haber motivo alguno para declarar
ta nulidad de aquella marca o de ser un signo que
recién se esta solicitando. denegar el registro del
MISMO.

Consecuentemente, no creemos que fa mejor
opcidn sea siempre adoptar modelos extranjeros -
como usualmente se suele hacer en el Derecho Civil-
si es que queremos introducir alguna nueva figura
en nuestro ordenamiento legal como lo constituye
en el presente caso, el riesgo de asociacion de las
marcas.

En suma, no tendrda sentido impedir el registro
de un signo que se solicite o anular legitimamente
otro que se hubiere otorgado sobre la base de la
posible existencia de un riesgo de asociacién con
otro idéntico o similar que se encuentra en ese
momento posicionado en el comercio.
Consideramos que serfa totalmente injusto afirmar
lo contrario, ya que con ello lo tnico que se lograria
serfa el limitar la libre competencia de los distintos
competidores que dia a dia concurren con sus
marcas en el mercado. asi como restringir la libre
circulacion de los bienes que con cllas se identifican
y diferencian.

V. CONCLUSIONES.

Este trabajo ha tenido por finalidad resaltar
algunos de los temas mds relevantes en el actual
régimen marcario que trae consigo la Decision 486
de la Comunidad Andina. teniendo como objeto
primordial el abarcar los fenémenos referentes ai
Secondary Meaning y al Riesgo de Asociacion
de marcas.

Con respecto a la figura del secondary
meaning, no hay que olvidar que los términos
genéricos deben pertenecen al dominio publico.
por lo tanto el otorgar un derecho en exclusiva a
una persona para el uso de un nombre genérico
equivaldria a crear un monopolio para tal producto
o servicio en particular. Todos los competidores
tienen igual derecho de informar al publico. sobre
los atributos o caracteristicas de sus productos o
servicios y dicha facultad no puede ser recortada
mediante la entrega en exclusiva a uno de ellos —
aunque sea el primero- del derecho a su uso.

DERECHO & SOCIEDAD 17



La Decision 486: Alcances y Regulacion de la Marca en la Comunidad Andina

En relacion al fendmeno de asociacién
marcaria, hay que tener en cuenta que tanto ésta
como la confusién son dos figuras que no
constituyen unas de cardcter alternativo puesto que
no son lo mismo, sino todo lo contrario, ya que
dependen unade la otra. En efecto, se puede asociar
mentalmente dos cosas sin confundirlas; pero la
asoclacién puede conllevar a confusién, sélo cuando
al asociar dos cosas, quien las asocia cree que estas
no son independientes, sino que tienen algo que ver
entre si o vinculo en comun; es decir confusién por
asociacién. Consideramos por tanto, que la
asociacién que no confunde no puede estar
prohibida de ninguna manera, y es aqui donde
creemos que la actual Decisién deberd de cambiar
de postura legislativa.

En definitiva, tendremos que esperar como
es que se pronuncian las autoridades competentes
en materia marcaria, en torno a estos dos nuevas

figuras incorporadas en la actual norma andina. Por
el momento no queda otra cosa que seguir aportando
nuestros comentarios a esta normativa que de
seguro dard mucho de que hablar en el transcurso
de estos meses.

Lamentablemente, se nos han quedado
pendientes otros aspectos importantes que
hubiéramos querido analizar, tales como lo referente
a los signos notoriamente conocidos, nombres
comerciales, indicaciones geograficas, accion
reivindicatoria, acciones por infraccién de derechos
y lo concerniente al capitulo de la competencia
desleal vinculada a la propiedad industrial; los cuales
debido a la naturaleza del presente trabajo nos ha
sido imposible hacerlo. Esperamos que mds adelante
todos estos temas sean tratados con la mayor
rigurosidad posible, a efectos de poder brindar
algunos aportes a la que va a constituir por un buen
tiempo nuestra norma comunitaria andina.
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