
IMPLICANCIAS DEL TRIPS EN EL 
DERECHO DE MARCAS 

La regulación del tema de marcas fue, durante mu­
clw tiempo, una urgente necesidad para el Derecho 
Internacional. Cada vez más, era imperativa la 
creación de un acuerdo o una concesión a nivel 
internacional sobre dicha materia, no sólo para 
facilitar el comercio internacional, sino para lograr 
una mejor protección frente al preocupante incre­
mento de la piratería de productos. 

Este objetivo se logró, finalmente, a través de la 
Ronda de Uruguay, uno de cuyos frutos fue el trata­
do de creación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), del cual forma parte obligatoria 
el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el comer­
cio, más conocido como "TRIPS ".Este último acuer­
do regula la protección mínima que los estados 
deberán brindar a los Derechos de Propiedad Inte­
lectual, la cual podrá ser ampliada individualmen­
te por éstos. 

La autora describe los alcances logrados en materia 
de marcas, realizando, además, un análisis compa­
rativo de sus diferentes acuerdos y normas y com­
parándolas con otros acuerdos ya existentes, 
conciente de la importancia que detentan, y de sus 
limitaciones teóricas y prácticas. 
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Presidenta de la Sala de 
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Desde la conclusión de las negociaciones de la Ron­
da Uruguay el mundo de la propiedad intelectual se 
ha visto enriquecido, aunque también se ha compli­
cado más, por lo que es necesario realizar un estudio 
profundo de sus normas. 

En la medida que en dichas negociaciones no inter­
vinieron directamente los círculos especializados, 
las observaciones que se van a realizar en el presente 
artículo, basadas en los documentos existentes, pue­
den ser contradichas por personas que tomaron 
parte en ellas. 

Un estudio de las implicancias del TRIPs sobre el 
Derecho de Marcas no puede ser completo, si no se 
analizan también sus disposiciones acerca de la 
observancia de los derechos. Sin embargo, en la 
medida que las disposiciones del TRIPs sobre obser­
vancia de los derechos comprenden a todas las 
categorías de propiedad intelectual y no sólo al 
Derecho de Marcas, ellas no serán objeto de trata­
miento de este artículo. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la segunda mitad de este siglo, los esfuerzos por 
lograr un desarrollo de las convenciones internacio­
nales en materia de marcas permanecieron estanca­
dos. La insatisfacción ante esta situación, así como la 
preocupación por el incremento de la piratería de 
productos, originaron que, sobre todo los Estados 
Unidos propiciaran, en el marco de las negociacio­
nes de la Ronda Uruguay del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) la 
inclusión de un nuevo tema de discusión, a saber los 
aspectos relacionados con la protección de la pro­
piedad intelectual

1
• Divergencias en las posiciones 
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de los países industrializados y la de los países en 
vías de desarrollo, diferencias ideológicas, econó­
micas, tecnológicas y de otra naturaleza, hicieron 
que las negociaciones de la Ronda de Uruguay se 
prolongaran durante más de siete años y pudieran, 
finalmente, concluirse en diciembre de 1993. Resul­
tado de ellas fue el Tratado que crea la Organización 
M un dial del Comercio ( OMC). El Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC, más conoci­
do por sus siglas inglesas «TRIPs») forma parte 
obligatoria del Tratado que crea la OMC, de tal 
forma que la adhesión al primero conlleva la adhe­
sión automática al segundo. La OMC empezó a 
ejercer sus funciones en enero de 1995, TRIPs entró 
en vigor un año después. 

11. EL SISTEMA INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DE MARCAS ANTES Y DESPUÉS 
DELTRIPS 

l. Tratados internacionales vigentes antes del TRIPs 

Hasta antes del TRIPs el sistema internacional del 
Derecho de Marcas se apoyaba básicamente en dos 
acuerdos: el Convenio de la Unión de París (CUP) y 
el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacio­
nal de Marcas (AMMI). 

El CUP es el tratado internacional más antiguo en 
materia de propiedad industria¡Z. Los pilares sobre 
los que se asienta son el principio de tratamiento 
nacional y el principio de tratamiento unionista. De 
acuerdo con este último, el CUP otorga a los benefi­
ciarios del mismo un conjunto de derechos mínimos 
regulados por el propio Convenio. En materia de 
marcas, estos derechos son básicamente: el derecho 
de prioridad (artículo 4 A); C)), la marca «tal cual>> 
(artículo 6 quinquies); la marca notoriamente cono­
cida (artículo 6 bis); el uso obligatorio de la marca 
(artículo 5 C); la obligación de otorgar una protec­
ción a las marcas de servicio (artículo 6 sexies); la 
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protección de la marca agente (artículo 6 septies); y 
la prohibición de impedir el registro de una marca 
en razón a la calidad de los productos (artículo 7). El 
CUP establece el mínimo de protección en el campo 
de la propiedad industrial ya que si bien sus dispo­
siciones tienen importancia, cabe señalar que se deja 
a los estados miembros en libertad considerable 
para legislar sobre cuestiones de dicho campo. El 
CUP ha sido revisado en diversas oportunidades 
para adaptarlo a las demandas y exigencias de un 
determinado momento. Habiéndose producido has­
talafechaseismodificaciones3. A efectos de atender 
mejor las necesidades de los países en vías de desa­
rrollo, en los años 70 se inició un intento de revisión 
del CUP. Las negociaciones fracasaron por una falta 
de consenso en dos puntos: licencias obligatorias de 
patentes y principio de unanimidad

4
• 

El AMMI fue acordado en el año 1891
5 

con el objeto 
de asegurar a los nacionales de un país contratante, 
sobre la base de su registro de marca nacional (país 
de origen) la protección de su marca en todos los 
demás países contratantes, mediante el registro de 
ellas en el registro internacional de marcas a cargo de 
la Oficina Internacional de Marcas de la Organiza­
ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
efectuando un único y uniforme pago. Aparente­
mente, el objetivo central del AMMI resulta muy 
simple: proteger una misma marca en diversos paí­
ses a partir del registro así efectuado en la Oficina 
Internacional. La protección que se otorga, sin em­
bargo, trae algunas desventajas. La desventaja prin­
cipal consiste en que la concepción del AMMI lleva 
a que los beneficiarios del Convenio sean principal­
mente aquellos países donde el registro se otorga con 
la mera presentación de la solicitud de marca, es 
decir, sin examen de los requisitos de registrabilidad 
y/ o sin llevar a cabo un procedimiento de oposi­
ción 

6 
. Estos países deberán otorgar protección a 

marcas que ya han sido objeto de un examen previo 
de fondo y, por lo tanto, no van a tener en sus países 
ningún problema de acceder al registro

7
• Debido a 



esta diferencia de intereses en contra de los países 
que realizan un examen de fondo, hasta el día de hoy, 
el número de países que se han adherido al AMMI es 
relativamente limitado. Países de importancia que 
realizan un examen de fondo, como los Estados 
Unidos, Canadá, Japón y Gran Bretaña, así como los 
países nórdicos, han rehusado su adhesiónx. 

2. Recientes tratados internacionales acordados 
fuera del TRIPs 

Al inicio del último desarrollo del Derecho Interna­
cional de Marcas se encuentra el Protocolo al Arre-

glo de Madrid del año 1989 (P AMMI) 
9

, cuyo princi­
pal objetivo fue facilitar la adhesión al sistema inter­
nacional de registro 

10 
de aquellos países de la Unión 

Europea]], así como de otros países industrializa­
dos, que inicialmente no se habían adherido al 
Arreglo de Madrid. 

También la OMPI pudo concluir en 1994 las nego­
ciaciones iniciadas en 1987 paralelamente a las del 
GATT y aprobar así el Tratado sobre Derecho de 
Marcas (TL T) 

12
, el mismo que prevé una 

armonización de los procedimientos nacionales de 
. d 13 registro e marcas 

tos (judidales) de infracción donde se. investig'lc minuci()Sa,menté el problema • de lai!nih\cíót}( · 
Baeumer, Schutzflíhigkeit und Schutzumfong der Marke im franziJsísclien ~cht;Schriftenreihc iumg~r 
1964, 123 y s. . . .. . . . 

on). ~brR ~~punto¡ ver 
· schüti; B('L 13;Múnkh 

8 
Para una síntesis de los motivos invqs~dosenlos EEUUparala ~~~dhesiÓn~J\MMl¡Yer Sch~~;~a~;;ti1!$~rtt4;~rkl{égístratí011 

Abroad: The lmplícatirms ofU.S. R,;¡tificatirmofthe Madrid Protocoi,Geor97W<t~hipgtonJournal h1t1I'I:'J!Ifiq • .S,:ECOJ\!l · . .. . )c419; 
para Gran Bretaña, ver Comish, TheMadríd Agreement for the Interi¡ational Registratíon oJTrade MÚffo/: edK.í~Jgd.om ectít>eiliC 
22 (1991), 779. . . . . . 

'' Protocolo a 1 Arreglo de Ma<;irid del27 de junio <;ie 1989. Par<~ q~~ el PAMMI entrase en vi¡s?rfuene<; 
Estados, de los cuales, por lo menos, uno tenía que<ser miembro delA~tjviJy unp no. Elpr\n:lel'Q er¡ raf 
1991. La siguieron Suecia y Gmn Bretaña. En setiembre de 1995/S()rpr~~tvamente, Chiná deposi 
(In d. Pro p. and Copyright 1 (oct. 1995}; 355}; permitiendo así su ~n~ada en vígor. Act:t.Jalme 
PAMMI. Para su membresía all de enero d;el~97,ver Inci.Prop. an~ Cqpyrighf3 (1997),16}' 

10 Además de la desventc1ja queuu~:mJiw. "" 
Acuerdo eran co11!ii,deJ:adas lf'OJ:mucltos:paíSesciim.O fimcep!tables; 
nacional antes de solicitar dejpeitd~~r\cia <!et~stt~ registro jn1téi:iiii 
el plazo relativamente 
sistema de tasas que 
El P AMMI prevé que 
si bien se mantienela ctepe11d~mcia 
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3. Relación del TRIPs con los tratados 
internacionales de marcas 

Hl artículo 2 párrafo 1 del TRIPs regula su relación 
con el CUP. Se prevé que todas las partes contratan­
l<'s deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 
1 al 12 y el artículo 19 del CUP respecto de las 
siguientes partes del acuerdo: Parte 11 (normas rela­
tivas a la existencia, alcance y ejercicio de los dere­
chos de propiedad intelectual), III (observancia de 
l(lS derechos de propiedad intelectual) y IV (adqui­
:-,ición y mantenimiento de los derechos de propie­
dad intelectual). En el artículo 2 párrafo 2 se estable­
ce que las obligaciones asumidas por una parte 
contra tan te en virtud del CUP permanecen vigentes 
y no deben entenderse derogadas por el TRIPs. Esta 
relación se conoce como el «Principio-París-Más»: el 
TRIPs incorpora a través de su artículo 2 todas las 
disposiciones materiales del CUP, haciéndolas obli­
gatorias inclusive para paísesnomiembrosdelCUP. 
Además, el TRIPs contiene disposiciones que van 
más allá de lo regulado por el CUP, como, por 
ejemplo, el artículo 16 párrafo 3 que extiende la 
protección prevista en el artículo 6bis CUP a pro­
ductos o servicios no similares

14
. 

Con re !ación a la vinculación del TRIPs con el AMMI 
y P AMMI, no existe ninguna superposición, en la 
medida en que estos dos últimos tratados interna­
cionales regulan el procedimiento de registro de 
marcas internacionales y no aspectos de derecho 
sustantivo. 

Por el contrario, sí existe una superposición parcial 
de las regulaciones del TRIPs y el TL T. El TLT regula 
di versas formalidades a cumplirse en la adquisición 
y mantenimiento de marcas. Su objetivo principal es 
acelerar y simplificar el procedimiento de registro 
de marcas. El mismo fin tienen el artículo 62 párra-
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fos 1, 2, y 4 del TRIPs. Sin embargo, las disposiciones 
del TLT son mucho más detalladas que las conteni­
das en TRIPs, cuyo objetivo fue más sentar los 
principios que la aplicación de dichos principios. 
Además, el TRIPs regula los principios que deberán 
observarse en todos los procedimientos de registros 
de los derechos de propiedad intelectual y no sólo el 
de marcas. 

III PRINCIPIOS GENERALES DEL TRIPS 

La primera parte del TRIPs contiene las disposicio­
nes generales y principios básicos que inspiran 
todo el contenido del Acuerdo. Así, la protección 
establecida en el TRIPs se configura como un míni­
mo que puede ser ampliado por los Estados miem­
bros. N o se persigue una armonización de las legis­
laciones nacionales de los Estados, sino el estableci­
miento de unos estándares mínimos de protección 
de los derechos de propiedad intelectual; estándares 
que no podrán, en ningún caso, ser rebajados por 
las partes. 

Pilares básicos de la protección de la propiedad 
intelectual en el sistema del GATT y que ahora se 
incorporan al TRIPs son el principio de tratamiento 
nacional y la cláusula de la nación más favorecida 
(artículos 3 y 4 del TRIPs). 

Conforme al primero, cada Estado miembro conce­
derá a los nacionales de los demás Estados miem­
bros un trato no menos favorable que el que otor­
gue a sus propios nacionales en relación con la 
protección de la propiedad intelectual

15 
• Este prin­

cipio coincide con el principio de tratamiento na­
cional establecido en las existentes convenciones 
internacionales 

16 
• Su inclusión en el TRIPs fue para 

asegurar la aplicación de este principio a materias 
no contempladas en las convenciones internacio-



nales, como por ejemplo, las normas de observan­
cia de los derechos 

17
. 

El segundo principio implica que toda ventaja, fa­
vor, privilegio o inmunidad que conceda un Estado 
miembro a los nacionales de cualquier otro Estado 
miembro, con respecto a la protección de la propie­
dad intelectual, se otorgará inmediatamente y sin 
condiciones a los demás Estados miembros. Este 
principio actúa como corrector de las posibles insu­
ficiencias del principio de trato nacional. La impor­
tancia práctica de la cláusula de la nación más 
favorecida - al lado del principio de tratamiento 
nacional - es sin embargo relativa, en la medida en 
que sólo excepcionalmente un Estado concederá a 
extranjeros una protección mayor que a sus nacio­
nales l'' . Su incorporación en el TRIPs se debe no sólo 
a la circunstancia de constituir un principio funda­
mental del GATT

1
q, sino a que la política aplicada 

por (principalmente) los Estados Unidos en los con­
flictos de propiedad intelectual generó un trata­
miento diferenciado de los extranjeros de diversos 
países. Así, era posible que en los convenios bilate­
rales de propiedad intelectual los ciudadanos de un 
determinado país se encontraran en una posición 
privilegiada con respecto a los ciudadanos de otro 
país

20
. Por ello, justamente, países industrializados 

pequeños, que no forman parte de los grandes blo­
ques económicos - como Suiza -, propusieron la 
incorporación del principio de la cláusula de la 
nación más favorecida en TRIPs. Estos países no son 
económicamente tan fuertes como para lograr por sí 
solos convenios bilaterales como los antes señala­
dos21 y son ellos los que más resultan privilegiados 
por la cláusula de la nación más favorecida. 

17 
Ver Reinbothe, Der$.chutz des Urheberre.chts uiut der 

además dr. Faupel(nota lS}, 265. De dif1~ret"iteopinión, J(i 
Copyright Law,en: Beíer/Schricker(éds:);From . 
Verlagsgesellschaft mbH) Weinl¡l:!irfi . . .. 

IV. DIPOSICIONES SUSTANTIVAS SOBRE 
DERECHO DE MARCAS EN EL TRIPS 

Las disposiciones del TRIPs que son relevantes para 
el Derecho de Marcas están contenidas en la Parte II, 
Sección 2da. del Acuerdo. A diferencia de otras 
áreas reguladas en el TRIPs, no se produjo aquí 
ninguna discusión fundamental entre los países 
industrializados y los países en vías de desarrollo 
acerca de la necesidad de otorgar una protección 
efectiva a las marcas de comercio y de servicios

22
. 

1. Signos registrables 

Superar las dificultades que se presentan en el tráfi­
co económico por la diversidad de requisitos exigi­
dos para que una marca pueda ser registrada y/ o 
merecer una protección en diferentes Estados, cons­
tituye una de las tareas" clásicas" del Derecho Inter­
nacional de Marcas. Por ejemplo, en algunos países 
las letras, números o formas tridimensionales no 
pueden merecer una protección como marca. Ello 
impide a un titular, cuando decide expandir sus 
negocios más allá del mercado nacional, utilizar su 
misma marca para distinguir los mismos productos 
y servicios en los otros países. 

Por lo anterior, desde la primera versión del CUP se 
incluyó el artículo 6quinquies según el cual toda 
marca registrada regularmente en el país de origen 
deberá ser registrada "tal cual" en los otros países 
contratantes, salvo los supuestos excepcionales 
tipificados en el mismo artículo (si en el país donde 
se solicita la protección se afectan derechos adquirí-
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dos por terceros, o si en este país son signos despro­
vistos de carácter distintivo, descriptivos, vulgares 
o contrarios a la moral u orden público). Sin embar­
go, la aplicación del artículo 6quinquies trae algu­
nas dificultades: nunca ha quedado claro si la nor­
ma está referida sólo a la forma o también al conte­
nido del derecho de marca

23
. Asimismo, no existe 

unanimidad acerca de si otros requisitos exigidos 
para la registrabilidad del signo en algunos ordena­
damente jurídicos (por ejemplo, necesidad de tener 
una empresa, intención de usar la marca)

24 
también 

deben ser exigidos en el país donde se solicita la 
protección de la marca "tal cual". Finalmente, una 
desventaja del artículo 6quinquies CUP constituye 
el hecho de que la marca "tal cual" permanece 
vinculada a la marca original, de modo que una 
posterior anulación de la última implica la anula­
ción automática de la marca en los otros países. 

Teniendo en cuenta estas dificultades, una de las 
tareas del TRIPs fue elaborar una definición única 
de la marca y sus requisitos de registrabilidad. Así, 
el artículo 15 párrafo 1 establece que todo signo o 
combinación de signos capaces de distinguir los 
bienes o servicios de una empresa de los de otras 
empresas podrán constituir una marca (capacidad 
distintiva abstracta). Seguidamente, se señala de 
manera ejemplificativa qué signos pueden ser regis­
trados como marca (palabras, letras, números, ele­
mentos figurativos, combinación de colores, cual­
quier combinación de signos). Cabe resaltar que ni 
las marcas tridimensionales ni los colores aislados 
figuran expresamente. Sin embargo, la lista sólo 
tiene un carácter didáctico, por lo que lo determi­
nante será si el signo posee capacidad distintiva 
abstracta. En consecuencia, el hecho de que ni mar­
cas tridimensionales ni colores aislados estén conte­
nidos en la lista no si§rifica que se les haya excluido 
de la registrabilidad . 
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El TRIPs introduce de manera inequívoca el requi­
sito del carácter distintivo, que todo signo debe 
reunir para que pueda ser registrado como marca. 
Se permite a los Estados miembros, en el supuesto 
de que el signo no sea intrínsecamente capaz de 
distinguir los productos o servicios pertinentes, 
supeditar el registro a que el signo haya adquirido 
mediante el uso el necesario carácter distintivo. 
Asimismo, se permite a los Estados miembros exi­
gir como requisito de registrabilidad que el signo 
sea visualmente perceptible. En este caso, se dene­
garía la protección a las marcas olfativas y 
degustativas. 

Finalmente, de la redacción del artículo 15 párrafo 
1 se desprende que las marcas de servicio no sólo 
deben gozar de protección (como hasta ese enton­
ces había sido el caso conforme al artículo 6sexies 
CUP), sino que también deben ser susceptibles de 
registro. 

2. Requisitos de registrabilidad 

De acuerdo con el artículo 15 párrafo 3 del TRIPs se 
permite a un Estado Miembro exigir como requisi­
to de registrabilidad del signo su uso anterior. Sin 
embargo, ningún Estado miembro puede exigir 
para la presentación de la solicitud de registro el 
que un signo haya sido usado antes. Además, no se 
permite que una solicitud de registro sea rechaza­
da por el solo hecho de que la marca no haya sido 
usada antes de expirar el plazo de tres años conta­
dos a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 

Esta disposición es de relevancia práctica para los 
EEUU, donde el uso de la marca era hasta hace poco 
requisito indispensable para su registro 

26
• Para cum­

plir con las obligaciones asumidas en el CUP, a 



partir de 1958 se permitió a titulares de marcas 
registradas previamente en el extranjero solicitar su 
registro en los Estados Unidos sobre la base de su 
registro en el país de origen y con una declaración de 
voluntad de usar la marca en los Estados Unidos. En 
la medida en que esta situación ponía en desventaja 
a los propios nacionales, en 1988 se modificó la Ley 
de Marcas (Lanham Act), permitiéndose también a 
los nacionales solicitar el registro de una marca que 
no ha sido previamente usada (Sección 1 (b) Lanham 
Act). A este tipo de solicitudes se les conoce como 
<<Íntent of use» o <<ITU-registration>>. En este caso para 
obtener el registro es necesario presentar hasta la 
resolución de publicación de la solicitud un 
<<Amendment to Allege Use>> (AAU); o, hasta la expe­
dición de la <<No ti ce of Allowance>>, siempre posterior 
a la fecha de publicación de la solicitud y que habrá 
de aguardar al fracaso de las eventuales oposiciones 
formuladas por terceros, un <<Statement ofUse>> (SOU) 
(Sección 1 (e), (d) Lanham Act). El plazo para pre­
sentar el SOU es de seis meses desde la recepción de 
la "Notice of Allowance" que pueden prolongarse por 
otros seis meses hasta 36 meses, siempre que el 
titular demuestre que existen razones objetivas que 
impiden el uso de la marca. 

De acuerdo con la práctica norteamericana el plazo 
entre la presentación de la solicitud hasta la expedi­
ción de la <<Notice of Allowance>> es de 18 meses, si a 
ello se suman los 36 meses dentro de los que es 
posible presentar el <<SOU>>, tenemos un total de 54 
meses, por lo que estas disposiciones no estarían 
violando el artículo 15 párrafo 3 del TRIPs. Sin 
embargo, en la medida en que dicha norma prohíbe 
denegar el registro de la marca por cualquier moti­
vo antes de la expiración del período de tres años 
contados a partir de la fecha de la solicitud, podría 
considerarse como una violación del artículo 15 
párrafo 3 del TRIPs el hecho de que para la presen­
tación del <<SOU>> sólo los dos primeros periodos de 
seis meses se pueden prolongar sin ningún proble­
ma. Luego, es necesario alegar razones concretas 
para poder obtener dicha prórroga 

27
. 

En el artículo 15 párrafo 4 se ha extendido a las 
marcas de servicio el principio contenido en el artícu­
lo 7 CUP, según el cual la calidad del producto a ser 
distinguido con la marca no puede constituir un 
impedimento para el registro de la misma. La repro­
ducción de este precepto, de forma prácticamente 
literal, en lugar de hacer remisión a él con expresa 
referencia a las marcas de servicio, revela la impor­
tancia que se atribuye a este principio dentro de la 
OMC

28
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Finalmente, el artículo 15 párrafo 5 contiene el man­
dato de que la marca debe ser publicada ya sea antes 
que se otorgue el registro o inmediatamente des­
pués de que esto suceda, a fin de permitir a terceros 
tomar conocimiento de la inscripción del signo dis­
tintivo y poder solicitar su anulación. Los Estados 
miembros pueden- mas no están obligados- prever 
un procedimiento de oposiciones. Los Estados miem­
bros se encuentran en libertad para elaborar los 
procedimientos de adquisición y anulación de la 
marca. Sin embargo, deberán respetarse los princi­
pios establecidos en el artículo 62 párrafos 1, 2 y 4

29
• 

3. Contenido del derecho 

A fin de que la marca pueda desempeñar sus funcio­
nes en una economía competitiva, el ordenamiento 
jurídico otorga al titular de la marca el derecho 
exclusivo a utilizarla en el mercado. El derecho 
subjetivo de marca se descompone de un conjunto 
de facultades que el ordenamiento jurídico confiere 
en exclusiva al titular de la marca. 

El artículo 16 del TRIPs enuncia de manera negativa 
el conjunto de facultades que integran el derecho 
subjetivo sobre la marca registrada . Así, de acuerdo 
con su párrafo 1, el registro de la marca confiere a su 
titular la facultad de prohibir a terceros el uso de 
signos idénticos o similares para identificar prod uc­
tos o servicios idénticos o similares, cuando este uso 
se realice sin consentimiento del titular lo pueda 
originar una probabilidad de confusión ° con la 
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marca anterior. Se :eresume que existe una probabi­
lidad de confusión

31 
si se usa el mismo signo para 

identificar los mismos productos o servicios, de este 
modo, el TRlPs introduce de manera inequívoca la 
regla de la especialidad. 

La anterior protección constituye el mínimo de pro­
tección conferido a toda marca. El párrafo 1 está 
referido principalmente a las marcas registradas. 
Sin embargo, al final de la última oración de dicho 
párrafo se reconoce la protección de marcas "basa­
dos en el uso". De esta redacción puede admitirse 
que los signos usados merecerán una protección no 
a partir de su mero uso, sino recién cuando este uso 
haya adquirido un reconocimiento por parte del 
público consumidor

32
• 

No se establece que para que se configure la infrac­
ción el uso de la marca por parte del tercero debe ser 
a título de marca, sino que esta utilización debe 
prosperar en el curso de operaciones comerciales. 
En consecuencia, no sólo la utilización de la marca 
en el mercado para distinguir productos y servicios 
se encuentra prohibida, sino cualquier uso que se 
realice en el curso de operaciones comerciales. Ello 
implica que, por ejemplo, la utilización de la marca 
con un fin ornamental se encuentre comprendido 
dentro del ius prohibendi33

. 

4. La protección de las marcas notorias 

El problema de las marcas notorias pero no regis­
tradas fue regulado a nivel internacional en la 
Conferencia de Revisión del CUP de la Haya de 
1925. En aquel entonces en un gran número de 
países regía un principio "puro" de inscripción 
registra] para el nacimiento del derecho sobre la 
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marca, lo que permitía que terceros registrasen 
para sí marcas extranjeras que no habían sido regis­
tradas en ese Estado por su titular extranjero origi­
nal. En este caso, el titular extranjero se veía priva­
do de la posibilidad de explotar la marca en el 
segundo país, en favor del tercero que se anticipaba 
en la obtención de la posición registral. Atendiendo 
a esta circunstancia, el CUP introdujo una excep­
ción al principio registra] para los supuestos en que 
resultasen afectadas marcas notoriamente conoci­
das (artículo 6bis CUP) 

34
• 

En su momento, el artículo 6bis CUP implicó un 
gran progreso frente a la situación existente. Sin 
embargo, su importancia práctica ha ido disminu­
yendo, en la medida en que en la mayoría de los 
países se ha ido otorgando una protección a signos 
no registrados. Adicionalmente, nuevas exigencias 
del tráfico económico no pueden ser atendidas por 
el artículo 6bis CUP, dada su redacción tan limitada 
y su aplicación tan restrictiva en muchos países. Así, 
en algunos se exige para la aplicación del artículo 
6bis que la marca sea conocida en (todos) los círcu­
los de consumidores

35
• Propuestas para que se vin­

cule la notoriedad internacional Gunto con las posi­
bilidades de expansión del titular de la marca) o que 
ella se circunscriba a los correspondientes círculos 
de consumidores nacionales, no prosperaron. Tam­
poco prosperó el requerimiento de que para la apli­
cación del artículo 6bis baste el conocimiento de la 
marca y no su uso real en el país en el cual se solicita 
la protección

36
• Finalmente, tampoco es posible a 

través del artículo 6bis extender la protección más 
allá de los productos o servicios idénticos o simila­
res para evitar un aprovechamiento de su reputa­
ción o un riesgo de dilución de su fuerza atractiva

37
• 

No obstante las insuficiencias del artículo 6bis CUP 



para atender las necesidades modernas de protec­
ción de las marcas notorias, es innegable que esa 
disposición clásica ha sido la base de un importante 
desarrollo posterior que se refleja, entre otros, en el 
TRIPs. 

La protección de la marca notoria ha sido integrada 
en el TRIPs a través de la obligación impuesta a los 
países miembros de cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 6bis del CUP. Sin embargo, la norma del 
TRIPs - buscando superar algunas de las deficien­
cias antes señaladas del artículo 6bis CUP- va más 
allá de lo previsto en ella: 

El artículo 16 párrafo 2 del TRIPs no protege única­
mente a marcas de productos, también las marcas 
de servicio tienen expresamente una protección. Se 
estipula aquí también que para determinar si una 
marca es notoriamente conocida, los Estados miem­
bros tomarán en cuenta la notoriedad de la marca en 
el sector pertinente del público. En consecuencia, ya 
no es posible exigir que la marca posea una notorie­
dad dentro de la totalidad del público. Para marcas 
que sirven para distinguir productos especializa­
dos y que por lo tanto sólo pueden ser conocidas 
dentro de un pequeño sector del tráfico económico, 
esta aclaración con respecto al artículo 6bis CUP es 
de mucha importancia. 

La norma en cuestión constituye el nivel mínimo de 
protección

3
R. Nada impide que los Estados miem­

bros de la OMC introduzcan criterios adicionales 
que faciliten calificar una marca como notoria. Por 
ejemplo, estableciendo que una marca notoria será 
aquélla conocida por los círculos empresariales o 
interesados del país. 

El TRIPs no establece claramente si con la redacción 
del artículo 16 párrafo 2 " ... al determinar si una 
marca de fábrica o de comercio es notoriamente 
conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el 
sector pertinente del público ... " se busca extender la 

notoriedad a la que se refiere - entre otros - el 
artículo 6bis CUP a una notoriedad internacional. 
Sobre este punto, la doctrina se muestra más bien 
escéptica

39 
y hubiese sido deseable que el Acuerdo 

se pronunciase expresamente. Sin embargo, la refe­
rencia que hace el artículo 16 párrafo 2 del TRIPs al 
artículo 6bis CUP hacen pensar más bien que la 
notoriedad debe determinarse en el país en que se 
está solicitando la protección 

40
• 

La redacción utilizada en el artículo 16 párrafo 2 " ... 
los Miembros tomarán en cuenta ... inclusive la 
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate 
... "ha sido interpretada en algunos Estados miem­
bros como que la notoriedad exigida no está referi­
da al país en el cual se solicita protección. De tal 
forma, que si una marca es notoria en un Estado 
miembro, el registro de la marca en cualquier otro 
país no debería prosperar y su uso se debería prohi­
bir, aún para productos o servicios no similares. 
Teniendo en cuenta la referencia expresa que el 
artículo en análisis hace del artículo 6bis CUP, resul­
ta difícil aceptar esta interpretación 

41
• 

El artículo 16 párrafo 3 del TRIPs señala expresa­
mente que la notoriedad puede derivar como resul­
tado de una difusión de la marca en el sector rele­
vante del público consumidor

42
• De esta forma se 

incluye la notoriedad como consecuencia de la pro­
moción de la marca. Correlativamente, se excluye la 
posibilidad de condicionar la protección de la mar­
ca notoria a su utilización efectiva y real en el 
territorio del país miembro. En tal sentido, la noto­
riedad adquirida por publicidad de la marca o por 
su difusión en medios de comunicación, tales como 
cable o "Internet", debe ser reconocida para efectos 
de conferir una protección a la marca 

43 
. 

Con respecto al alcance de la protección, el artículo 
16 párrafo 3 establece que la protección conferida se 
extiende más allá de los productos o servicios idén­
ticos o similares. Por primera vez un acuerdo in ter-
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nacional protege jurídicamente a las marcas más 
allá de la regla de la especialidad. 

Pese a la referencia que se hace al artículo 6bis CUP, 
para algunos autores no debe entenderse que la 
protección prevista en el artículo en mención será 
conferida a las <<marcas notorias" o "notoriamente 
conocidas>> del artículo 6bis CUP, sino que la protec­
ción tan amplia que prevé el Acuerdo (sólo) puede 
entenderse con relación a lo que la doctrina y la 
jurisprudencia del derecho comparado conocen 
como las "marcas renombradas", aún cuando el 
A d l 

., 44 
cuer o no emp ee esta expreswn . 

De cualquier forma, requisito para aplicar la protec­
ción prevista es que el uso por parte del tercero 
pueda indicar que existe una conexión entre los 
productos y servicios del tercero y del titular de la 
marca registrada, y que sea probable una lesión de 
los intereses del titular. Se extiende así la protección 
a todos los supuestos tradicionalmente considera­
dos: confusión (identidad o semejanza de los pro­
ductos o servicios), explotación de la reputación, 
perjuicio del renombre y dilución. 

Las facultades concedidas al titular para proteger a 
su marca notoria contra este tipo de riesgos son las 
mismas que las reguladas en el artículo 6bis CUP. 
En tal sentido, la protección se extiende tanto a la 
fase de acceso al registro (obligación de denegar y 
posteriormente de cancelar el registro de las marcas 
incompatibles) como a la fase de utilización. Todo 
ello integrado en el sistema de marcas (no a través 
de la competencia desleal). 

La protección del artículo 16 párrafo 3 del TRIPs sólo 
se extiende a las marcas notorias que se encuentren 
registradas. Se ha querido restringir la protección 
más allá de la regla de la especialidad a las marcas 
notorias registradas 

45
• La marca notoria no registra­

da del Acuerdo, únicamente puede acceder a la 
tutela prevista en el artículo 6bis CUP, siempre que 
-como usualmente sucede- reúna esta condición

46
• 

De cualquier forma, en estos casos el espectro de la 
protección es menor, pues sólo cubre los supuestos 
de confusión dentro del principio de especialidad. 
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Finalmente, en la medida en que el artículo 6bis 
CUP por definición sólo concede una protección a 
extranjeros súbditos de un Estado miembro, pero 
no a los nacionales del país, el artículo 16 párrafo 3 
del TRIPs tampoco obliga a extender la protección 

. l . l 47 prev1sta a os nacwna es . 

6. Limitaciones al Derecho de Marcas 

El derecho de exclusiva conferido al titular de la 
marca puede originar ciertas disfunciones en su­
puestos excepcionales. Disfunciones que pertur­
barían, por un lado, la transparencia del mercado, 
y, por otro lado, lesionarían los legítimos intereses 
de los competidores del titular de la marca. A fin 
de corregir estas eventuales disfunciones, se so­
mete al derecho de marca a determinadas limita­
ciones para neutralizar los efectos excluyentes de 
la marca. 

El artículo 17 del TRIPs establece que las limitacio­
nes al Derecho de Marcas están permitidas siempre 
que se haga un balance de los intereses del titular de 
la marca y los de los terceros. Se pone como ejemplo 
el uso leal de términos descriptivos. 

La amplia libertad formal reconocida a los Estados 
miembros en relación con la regulación de las limi­
taciones del Derecho de Marcas está restringida 
doblemente. En primer lugar, se les califica de "ex­
cepciones limitadas". En segundo lugar, el artículo 
17 sólo menciona- aunque sea a título de ejemplo­
una excepción, siendo lo usual en muchas legisla­
ciones de derecho comparado prever también 
otras

48
. 

De cualquier forma, siempre que se respeten los 
intereses legítimos del titular de la marca y de los 
terceros, las limitaciones tradicionales del Derecho 
de Marcas, tales como el uso por terceros de la marca 
para indicar el nombre, dirección, así como el desti­
no de un producto o servicio, el uso en accesorios o 
en recambios, encuentran acomodo en el artículo 17 
del TRIPs. 



7. El agotamiento del Derecho de Marcas 

El Derecho de Marcas - y en general los derechos 
inmateriales - pueden ser utilizados para 
compartimentar artificialmente los mercados. A fin 
de evitar que el titular del derecho de marca, en el 
ejercicio de dicho derecho pueda prohibir la 
comercialización de productos con marca se crea la 
doctrina del agotamiento de los derechos. 

El agotamiento del derecho de marca constituye 
uno de los límites del derecho de exclusiva. Es el 
límite que señala el fin del derecho de exclusiva y 
correlativamente el principio de la libertad de co­
mercio de los terceros en relación con los productos 
con marca. La construcción dogmática a la que se 
recurre es la siguiente: con la fabricación y primera 
introducción en el mercado del producto con marca, 
el titular de la marca hace uso de su derecho, que­
dando la marca "agotada", de modo que los pro­
ductos con marca pueden ser objeto ulteriormente 
de sucesivos actos de comercialización. 

Cuestión ampliamente debatida es el presupuesto 
territorial del agotamiento. Así, el agotamiento pue­
de ser nacional, con lo cual la puesta en comercio en 
territorio nacional, agota el derecho; o agotamiento 
internacional, que no establece ninguna condición 
territorial para que la puesta en el comercio desen-

d l 
. fi 

ca ene e agotamiento . 

A la luz de lo señalado anteriormente, se advierte la 
contraposición de intereses entre los países en vías 
de desarrollo y los países industrializados que se da 
en esta materia. Los primeros estuvieron durante 
las negociaciones del TRIPs interesados en introdu­
cir en el Acuerdo una norma sobre el agotamiento 
internacional de los derechos

50
, a fin de permitir 

importaciones paralelas y que los consumidores 
gocen de una oferta de bienes y servicios mayor y 
tengan acceso a productos más baratos. 

El artículo 6 del TRIPs opta por no regular el alcance 
territorial del agotamiento de los derechos de pro­
piedad intelectual. De acuerdo con su tenor literal, 
se busca que cada Estado determine a nivel nacional 
lo que considere más conveniente. En consecuencia, 

los Estados miembros están en libertad de introdu­
cir el agotamiento internacional de los derechos

51
• 

Sin embargo, la libertad de los Estados para regular 
el agotamiento de los derechos tiene límites. Sea el 
sistema por el que se opte (nacional, internacional), 
el Estado debe respetar los principios contenidos en 
los artículos 3 y 4 del Acuerdo, es decir, los princi­
pios de tratamiento nacional y cláusula de la nación 
más favorecida. 

De otro lado, el artículo 6 del TRIPs expresamente 
establece el no sometimiento de este terna - con las 
excepciones antes indicadas- al sistema multilateral 
de arbitraje del Acuerdo. 

Un sector de la doctrina no está de acuerdo con la 
interpretación anterior y considera más bien que el 
artículo 6 del TRIPs no es una norma con contenido 
material, por tanto, su tenor literal debe interpretar­
se sistemáticamente con otras normas del Acuerdo. 
Así, según De las Heras

52
, con respecto al agota­

miento del derecho de marcas, dos argumentos 
abogan por un agotamiento internacional del mis­
mo. En primer lugar, conforme a los párrafos 1 y 4 
del artículo III rige a nivel delGA TT el principio de 
trato nacional o asimilación de los productos im­
portados a los nacionales en materia de reglamen­
taciones interiores. La legislación reguladora de la 
propiedad industrial está sometida a estos princi­
pios por afectar la venta, la oferta para la venta, la 
compra, el transporte,la distribución y el uso de los 
productos importados y nacionales en el mercado. 
En consecuencia, concluye el autor, los productos 
del territorio de un Estado miembro, importados en 
el territorio de cualquier Estado miembro, no po­
drán recibir de la ley de propiedad industrial un 
tratamiento menos favorable que el concedido a los 
productos similares de origen nacional. De manera 
que «si a los productos nacionales se les aplica el 
agotamiento nacional, a los productos importados 
de otra parte contratante ha de aplicársele el agota­
miento internacional en las mismas condiciones; es 
decir, cuando han sido introducidos al comercio en 
el mercado de la parte contratante exportadora por 
el titular del derecho de propiedad industrial o con 
su consentimiento. En caso contrario, la legislación 
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nacional violaría el principio fundamental del trato 
nacional». El texto delGA TT de 1994 no ha modifi­
cado el artículo III del GATT de 1947, por lo tanto, 
indica el autor, la no regulación del principio del 
agotamiento de los derechos en el TRIPs queda 
salvada por la necesidad de reconocer y aplicar el 
agotamiento internacional que se desprende del 
mencionado artículo III. Adicionalmente, señala 
De las Heras, en el TRIPs existen disposiciones 
positivas que regulan el agotamiento internacional 
de los derechos, al menos, en el Derecho de Marcas. 
Menciona para ello los artículos 16 párrafo 1 y 51. El 
primero establece el contenido del Derecho de 
Marca, el segundo la facultad del titular del dere­
cho de marca de impedir que se importen produc­
tos con usurpación de su marca. En ninguno de los 
artículos se indica que el titular de la marca tiene la 
facultad de prohibir las importaciones paralelas de 
productos que lleven la marca por orden o con el 
consentimiento del titular, ni a impedir la importa­
ción de productos de la marca auténtica. Ambas 
«omisiones>> indicarían, entonces, el reconocimien­
to del agotamiento internacional del derecho de 

5'1 
marca . 

8. Plazo de duración 

El artículo 18 establece el plazo mínimo de dura­
ción del registro de marcas en siete años, 
prolongables indefinidamente por igual período. El 
plazo de siete años es fruto del compromiso de los 
países industrializados que proponían que éste fue­
ra de diez años con los países en vías de desarrollo, 
que querían que fuera el legislador nacional el que 
estableciera el plazo mínimo de protección

54
• La 

posibilidad de renovación indefinida del derecho 
de marca está en consonancia con la esencia de la 
marca. A diferencia del derecho de patente y del 
derecho de autor no existe aquí impedimento algu­
no de interés superior que impida la perpetuidad 
del derecho. 
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9. Obligación de usar la marca 

En muchos ordenamientos jurídicos se impone al 
titular la carga de usar la marca registrada. Ello con 
dos finalidades: una de índole esencial, otra de índo­
le funcional

55
• Entre las finalidades esenciales del 

uso obligatorio de la marca está el contribuir a que la 
marca se consolide como bien inmaterial, mediante 
la asociación entre signo y producto en la mente del 
público. Si bien esto depende de factores ajenos a la 
actividad del titular, un uso adecuado de la marca es 
importante para que esa asociación entre la marca y 
el producto por parte de los consumidores se haga 
realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio 
es aproximar la realidad formal del registro a la 
realidad viva de la utilización de las marcas en el 
mercado. Tal aproximación puede contribuir a re­
solver los problemas que se presentan a la hora de 
determinar si son o no confundibles un nuevo signo 
solicitado y una marca anteriormente registrada. La 
finalidad funcional del uso obligatorio es descon­
gestionar el registro de marcas que no están siendo 
usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan 
registrar sus marcas. 

El TRIPs deja en libertad a los Estados miembros 
para regular en sus legislaciones nacionales accio­
nes de cancelación por no uso de la marca. Pero si un 
Estado decide introducir esta figura jurídica, la mis­
ma deberá sujetarse a los requisitos previstos en su 
artículo 19. 

El artículo 19 del TRIPs estipula de forma más 
precisa la norma contenida en el artículo 5 C 1) CUP. 
Así, por ejemplo, este último establece que la marca 
debe ser usada en un plazo "equitativo", a diferen­
cia del TRIPs que dispone que la falta de uso sólo 
podrá determinar la anulación de la marca si se 
produce después de un plazo de tres años. Si bien no 
se indica a partir de cuándo debe empezar a contar­
se dicho plazo, no existen dudas de que éste está 



referido a la fecha de la concesión o a la fecha en que 
se dejó de usar la marca

56
• 

De otro lado, se establece que para que la falta de uso 
de la marca genere la anulación de su registro, debe 
haberse realizado de forma ininterrumpida, admi­
tiéndose causas de justificación por el no uso. Estas 
últimas están referidas a circunstancias ajenas a la 
voluntad del titular de la marca que impidan el uso 
de la misma, como restricciones a la importación u 
otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o 
servicios protegidos. 

En el artículo 19 párrafo 2 se prohibe que el requisito 
de uso tenga carácter estrictamente personal, enten­
diéndose que éste también queda satisfecho si el uso 
es efectuado por otra persona y siempre que este uso 
haya sido "controlado" por el titular. La referencia 
al control permite incluir tanto los supuestos de uso 
por personas con las que existan vinculos económi­
cos como los casos de contratos de licencias o fran­
quicias. 

Por lo demás, el TRIPs deja en libertad a los Estados 
miembros de regular otras cuestiones relacionadas 
con el requisito de uso, tales como la intensidad con 
que deberá realizarse el uso, la forma en que este uso 
deberá acontecer, la admisión del uso parcial de la 
marca, esto es, el uso sólo para una parte de los 
productos o servicios para los que está registrada. 

10. Otros requisitos 

El uso (y la licencia) de marcas extranjeras fue 
cuestionado durante mucho tiempo por los países 
en vías de desarrollo. Se consideraba que el poder 
económico y psicológico de las marcas extranjeras 
frente a las nacionales podía influir en el desarrollo 
de la economía nacional, así como en los patrones de 
conducta y abastecimiento de la población 5

7
• Debi­

do a esto, durante algún tiempo se impusieron 
requisitos especiales para el uso de estas marcas, 
tales como la obligación de vincular toda marca 
extranjera licenciada con una marca nacional del 

licenciatario 
58

, la obligación de usar la marca de un 
producto farmacéutico junto con el nombre genéri­
co del mismo o con otra marca, la imposición del 
tamaño en que debía aparecer la marca en los empa-

. sg 
ques o etiquetas , entre otras. 

Esta política, seguida sobretodo en los años 70 en 
algunos países en vías de desarrollo, dio motivo al 
artículo 20 del TRIPs ,;o. Conforme a esta norma no es 
posible que un Estado miembro imponga requisitos 
especiales al uso de la marca, que impliquen una 
carga para su titular o que puedan perjudicar el 
carácter distintivo de la misma. 

De esta forma, el Decreto brasileño 793 del 5 de 
abril de 1993 entra en contradicción con el TRIPS. 
Esta norma establece que en el empaque de pro­
ductos farmacéuticos debe consignarse encima de 
la marca - tres veces más grande - el nombre 
genérico del producto. Lo que se busca es fomentar 
la comercialización de productos genéricos y man­
tener relativamente bajos los precios de los pro­
ductos farmacéuticos con marca. En la práctica, el 
Decreto 793 no está siendo observado por las em­
presas farmacéuticas brasileñas y - hasta donde 
tenemos conocimiento - su legalidad se encuentra 
actualmente cuestionada ante las autoridades ju­
diciales. 

Si se toma en cuenta el último proceso frustrado de 
revisión del CUP, parece evidente que la inclusión 
de una disposición como la del artículo 20 del TRIPs 
sólo es imaginable en vista de las concesiones co­
merciales que los países en vías de desarrollo han 
recibido en otras áreas. 

11. Cesión y licencia de la marca 

El artículo 21 prevé la cesión libre de la marca y 
prohibe expresamente las licencias obligatorias de 
marcas. 

La cesión libre de la marca implica que ella puede 
ser transferida sin necesidad de transferir conjunta-
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mente la empresa o parte de la empresa que produce 
los productos por ella distinguida. 

El Derecho de Marcas constituye la única categoría 
de Derechos de Propiedad Intelectual donde se ha 
prohibido expresamente las licencias obligatorias 

61
, 

ya que es difícil encontrar una justificación de las 
licencias obligatorias en dicho Derecho de Marcas. 
Por el contrario, ellas sólo llevarían al público con­
sumidor a un engaño. En efecto, el público podría 
suponer que el producto ha sido distinguido con la 
marca por el titular o con su consentimiento. 

Por lo demás, se deja en libertad a los Estados 
miembros para que determinen los requisitos que 
deberá cumplir el contrato de licencia de marca. Así, 
el legislador nacional puede establecer que el 
licencian te debe preocuparse por que ellicenciatario 
mantenga la calidad de los productos y a estos 
efectos ejercer un control sobre ellicenciatario. Tam­
bién puede establecer que el contrato de licencia, 
para tener validez, deba ser registrado. Igualmente, 
prácticas dirigidas a regular las relaciones contrac­
tuales entre el licenciante (extranjero) y el 
licenciatario (nacional), corno limitaciones en el pago 
y transferencia al exterior de las regalías 62

, o la 
imposición de un impuesto extraordinario sobre el 
monto de las regalías

63
, en principio, no violan el 

artículo 21. Sin embargo, estas prácticas podrían -
bajo determinadas circunstancias- violar el artículo 
20 del TRIPs, y si van dirigidas principalmente a 
discriminar allicenciatario extranjero, difícilmente 
se pueden justificar por el principio de tratamiento 
nacional establecido en el artículo 3. 

Con relación a los acuerdos de limitación de la 
competencia que pueden estar contenidos en los 
contratos de licencia de marcas, debe tenerse en 
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cuenta lo previsto en el artículo 40 del TRIPs. Aquí 
se reconoce en el párrafo 1 que las prácticas relativas 
a la concesión de licencias que restrinjan la compe­
tencia, tienen efectos perjudiciales sobre el comercio 
y limitan la transferencia de tecnología 

64 
• Esta nor­

ma se remonta a dos posiciones básicas, conocidas 
usualmente corno «development test>> y «competition 
approach>>, que reflejan las diferencias de opinión 
entre los países en vías de desarrollo y los países 
industrializados y que corresponden también con la 
posición de ambos grupos de países durante las 
discusiones del «Code of Conduct on Transfer of 
Technology>> (TOT-CODE)

65
. La postura de los paí­

ses en vías de desarrollo prevé estrictas cláusulas 
prohibitivas, sin la posibilidad de un examen de 
cada caso en particular. El punto de partida de esta 
posición no es el efecto anticornpetitivo de las cláu­
sulas, sino proteger a los países de sus efectos nega­
tivos en la transferencia de tecnología y en el desa­
rrollo económico y tecnológico. Por su parte, los 
países industrializados parten de una postura 
netamente competitiva. La redacción del artículo 40 
del TRIPs demuestra que - en cierto modo - ambos 
modelos pudieron imponerse. Sin embargo, el con­
tenido y el sentido de esta norma no son claros. 

Para la caracterización de las prácticas 
anticornpetitivas, se establece en el artículo 40 pá­
rrafo 2 que un abuso de los derechos de propiedad 
intelectual puede estar prohibido por los Estados 
miembros de la OMC. No se indican los criterios 
para la aplicación de la norma, sólo se esboza el 
siguiente criterio: cada caso será examinado y juz­
gado por separado a efectos de determinar si la 
práctica tiene efectos negativos sobre la cornpeten­
ciadelrnercadocorrespondiente66. No se señala que 
la práctica contractual deba tener efectos negativos 
en la transferencia de tecnología. A pesar de que las 



expresiones usadas en esta norma, como «abuso de 
los derechos de propiedad intelectual>> y <<efectos 
negativos sobre la competencia en el mercado co­
rrespondiente>>, pueden entenderse como una <<rule 
of reason>>, en correspondencia con la <<competition 
approach>> 67

, no debe entenderse con ello la obligato­
riedad de un Estado miembro de asumir este crite­
rio en su ley nacional. Si se analiza el origen de esta 
norma, se observa que el proyecto original mostró 
muchas similitudes con el capítulo de competencia 
del proyecto del TOT-CODE

68
. Sin embargo, a lo 

largo de las negociaciones del TRIPs el proyecto 
sufrió fuertes modificaciones 

69
• En definitiva, el 

artículo 40 párrafo 2 simplemente establece que la 
regulación en los ordenamientos jurídicos naciona­
les de algunas prácticas anticompetitivas relativas a 
la concesión de licencias no constituye una viola­
ción del TRIPs. Los Estados miembros están en 
libertad de combatir este tipo de prácticas, sea a 
través de cláusulas generales, sea a través de una 
tipificación de las diferentes violaciones. 

IV. CONCLUSIONES 

Con el TRIPs se ha dado un paso adelante en el 
sistema internacional de marcas. Para algunos paí­
ses las disposiciones del TRIPs no han implicado 
una modificación sustancial de sus legislaciones 
nacionales, para otros, sin embargo, las consecuen­
cias son mayores. Pero, para que un derecho sea 
efectivo, no basta que internacionalmente su nivel 
de protección material sea alto, sino que, además, 
esta protección pueda realmente hacerse efectiva en 
la práctica. Con el tiempo se verá si en este punto el 
TRIPs también ha dado un paso hacia adelante. Si se 
tiene en cuenta que las deficiencias actuales de los 
procedimientos jurídicos y administrativos de De­
recho de Marcas de muchos países comprenden el 
ordenamiento jurídico en su generalidad y están 
vinculados con problemas sociales que involucran a 
toda la economía, parece difícil intentar lograr una 
mejora aislada en el área de la propiedad industrial: 
el costo social es muy alto. 
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