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INTRODUCCION

La existencia de las marcas, las cuales son de gran relevancia para el desarrollo de las empresas,  compiten y se mantienen en un contexto competitivo a través de la identificación de su producto ofrecido en el mercado, haciéndolo único o diferenciable ante los demás. 

Por tanto, el crecimiento internacional de las empresas ha obligado a éstas a expandir sus negocios por fuera de su límite territorial y a su vez a registrarse ante los mecanismos de control y publicidad establecidos para ellos en aras de salvaguardar los derechos de los titulares marcarios o de quien ostente un interés legítimo.

No obstante, si bien existen mecanismos legales de protección jurídica para los titulares de marcas, esta finalidad se ha tergiversado toda vez que los empresarios, en el afán de obtener un mayor posicionamiento y ubicación en un primer lugar frente a sus competidores, han utilizado el principio de registro como mecanismo de protección en contextos donde ni siquiera se encuentran realmente funcionando o usando la marca, y a su vez han establecido un monopolio marcario a nivel internacional que muchas veces limita a nuevas industrias. Además de la situación anteriormente planteada, las marcas están siendo utilizadas como medio o fuente de enriquecimiento u obtención de algún beneficio económico o de cualquier índole, puesto que sujetos ajenos a alguna relación con una marca, las inscriben en las oficinas de registro correspondientes en espera que el real titular cuando proceda a su registro, deba otorgar algún emolumento por el derecho de cesión de la marca inscripta. 


Por ende, luego de hacer un análisis del tema marcario, considero que, si bien no existe una solución idónea ante las circunstancias imperantes, hoy en día respecto al registro de las marcas y sus posibles formas de aprovechamiento ilícito, indebido, violando la buena práctica comercial o buena fe, a esto se le debe sumar lo tocante en cuanto a los nombres de dominio que no escapan de la problemática de las marcas  y el cual tiene otros principios o formas de ser resuelto por la ley.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Por medio de la presente investigación deseo ahondar en los conceptos de marcas haciendo en primer lugar un estudio de legislación comparada, estableciendo las diferencias o similitudes entre las legislaciones estudiadas, las funciones de la marca, los tipos de marcas y el sistema de registro de las mismas. Seguidamente, determinaré que es una marca notoria, bajo que criterios puede ser considerada como tal, los mecanismos de protección que ostentan y los diferentes tratados internacionales que regulan las marcas a nivel internacional y el funcionamiento del sistema de registro nacional y del internacional. Es decir, al seguir esta investigación, el lector será capaz de entender con suma claridad lo referente al derecho marcario, sus fortalezas y las eventuales debilidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·  Determinar mediante un análisis detenido como empresas multinacionales mediante la inscripción en las correspondientes oficinas administrativas puedan llevar a crear monopolios empresariales.
· Observar si particulares pueden registrar en la correspondiente oficina administrativa una marca notoria o no de  otro país, para posteriormente obtener un beneficio económico o de cualquier índole por ceder los derechos marcarios al real titular del interés legitimo de esa marca.

· Determinar en qué caso y bajo que circunstancias proceden las excepciones al principio de territorialidad y especialidad de la ley de marcas argentina.

· Por último, determinar si en relación con las direcciones de internet o nombres de dominio se pueden presentar situaciones contrarias a los fines tutelados por la ley de marcas, puesto que al no estar sometidas a los mismos principios del derecho marcario, se pueden presentar circunstancias que atenten contra la buena práctica comercial, la buena fe, actitudes monopólicas o títulos de especulación.

CAPITULO I

1. CONCEPTO DE MARCA

La industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII-cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época-, han conducido a una creciente utilización y valor de las marcas.

Hoy en día, dentro del proceso competitivo que se vive mundialmente la búsqueda de un buen posicionamiento económico e industrial, acarrea la pugna de entes económicos o de organizaciones empresariales, que logran distinguir sus productos o servicios de otros a través de determinados signos perceptibles por los consumidores.

A lo largo de la historia de la propiedad intelectual se han presentado un sin número de definiciones y conceptos de lo que es la marca. Cada doctrinario ha dado un tinte particular respecto del enfoque del asunto en cuestión, y por eso considero relevante traer a colación algunas definiciones o conceptos de lo que es o se debe entender por marca. 

1.1.  DOCTRINA.
1.1.1. Baylos Carroza - España.
En primer lugar, el autor español Baylos Carroza señala que: 

La marca es una entidad ideal que se realiza mediante su materialización en una serie de ejemplares. Está constituida por una combinación ideal de medios o elementos sensibles, es decir, aptos para ser percibidos por los sentidos dotada por virtud distintiva. (Villavicencio, Y R. 1990. Pág. 25.)

El aspecto central de este concepto dado por el autor radica en que la marca no aparece como un producto específico sino que su aspecto distintivo radica en el público consumidor que lo adquiere.

1.1.2. Justo Nava Negrete - México.
Una segunda opinión dada por este doctrinante mexicano, la define como: 

Todo signo o  medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer clientela y después conservarla y aumentarla. (Villavicencio, Y R. 1990. Pág. 25).

Esta definición, considero que tiene dos aspectos claves: el primero de éstos es proteccionista e identificatoria del bien o servicio elaborado, y el segundo, tiene incidencia en un campo económico, puesto que después de la protección e identificación del producto resalta la finalidad inmediata de atraer, conservar y aumentar la clientela para así obtener mayores ganancias.

1.1.3. Ives Saint Gal – Francia.
Define la marca, en su aspecto jurídico, como: “...Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la competencia” (Villavicencio, Y R. 1990. Pág. 25).

Esta percepción, al igual que la anterior, es un mecanismo de defensa del titular de la marca para que sus productos sean diferenciados de otros de la misma clase por las características, elementos o aspectos que le proyectan al usuario un criterio de diferenciación frente a otros. 

1.1.4. Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial.

El comité de marcas de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial en su Congreso celebrado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año de 1988, expuso lo siguiente: 

“Entendemos por marca un signo novedoso y perceptible, destinado a distinguir productos o servicios, provenientes de la actividad económica o social de una persona, para distinguirlos de otros”
.  

Este  precepto incorpora los conceptos de novedad y perceptibilidad que son unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia del mundo pues son indispensables para que una marca pueda llegar a ser propiedad de un particular, cualquiera que sea el sistema de adquisición del derecho sobre esa marca.

1.1.5. Manuel Pachón M - Colombia.
El doctor Pachón en su obra Manual de Propiedad Industrial define la marca como “…un signo visible que se coloca sobre el producto o que se relaciona con un producto o un servicio y está  destinado a distinguir los productos o servicios de un empresario, de los de otro”. (Pachón, M. 1993. Pág. 93).


Esta posición dada por el doctrinario colombiano hace referencia a la función distintiva de la marca para diferenciar un producto o servicio en relación a sus competidores. Es decir, busca la identificación única en el titular del signo marcario.

1.1.6. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena - Colombia.

En cuanto a instancias judiciales en referencia al tema objeto de análisis, en sentencia de interpretación prejudicial proceso 1-IP-87 destacó que: “La marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios”. Asimismo agregó: “La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia.” 

Esa necesidad empresarial -imperante hoy en día-, ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. Por consiguiente, la marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y -como tal- cumple una función individualizadora. Es importante agregar que, entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca.

1.1.7. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 3. 
Por otro lado, siguiendo las líneas jurídicas esbozadas en despachos judiciales, en la Argentina, la causa de “SERVAMSUR S.A. C/ LEADER MUSIC SACIM”, definió que: “Una marca es todo signo visible que permite distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor, comerciante o que tenga interés legítimo, al decir de la ley, podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, aunque el derecho exclusivo se obtendrá -en principio- con su registro (Artículo 4° de la ley 22.362).
” 

En el mismo fallo, se hace alusión a los diferentes efectos o las distintas funciones que cumplen las marcas dependiendo del punto de vista que se observe, en virtud de lo elaborado por los Doctores Bertone y Cabanelas, las que se pueden sintetizar en: “1) función distintiva, 2) identificación de origen, 3) de garantía de calidad, 4) publicitaria, 5) competitiva, 6) de protección de su titular y 7) de protección del consumidor (v. Bertone- Cabanelas: Derechos de Marcas, Pág. 26 y s.s.)[sic]”

1.1.8. United States Trademark Association.

La legislación de Estados Unidos de Norte América describe a la marca como “… cualquier palabra, nombre, símbolo, etiqueta o combinación de éstos y usado por un productor o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de aquéllos producidos o vendidos por otros”. 

Para dicho país, es el uso y no el registro lo que da le derecho sobre la marca, puesto que su sistema de registro de marcas utiliza el sistema declarativo, a diferencia del atributivo, los que se profundizarán más adelante.

1.2. CONCEPTO DE SIGNO.

Después de haber esbozado la definición de marca, en la cual salta a la vista que en los conceptos dadas por los diferentes autores, coinciden que esta es un signo con capacidad distintiva, por tanto, es necesario detenerse en este último elemento, parte trascendental de la definición. Éste constituye una unidad de mensaje, mediante la cual, un transmitente procura enviar un determinado concepto al receptor que debe ser perceptible.

Los requisitos necesarios para que los signos puedan cumplir su función son los siguientes:

1. Debe consistir en palabras o en otros símbolos descritos en el artículo 15.1 del GATT/ADD.

2. Es necesario la existencia de un transmitente (que es el sujeto que coloca la marca).

3. Por ende, se precisa un destinatario del mensaje contenido en el signo, potenciales consumidores o beneficiarios de los bienes o servicios respecto de los cuales se emplea la marca.

4. Por último, un contenido o significado que el signo desea transmitir. (Zuccherino D. y Mitelman C. 1997. Pág.79)

En virtud de las exigencias señaladas anteriormente, un signo son palabras o símbolos los cuales expresan algo en particular o tiene por objeto informar a una determinada persona, eventuales consumidores o beneficiario en relación a la marca, siendo originado por el empresario. Hoy en día la publicidad emplea constantemente los signos marcarios para la identificación de un producto o servicio, el cual por el solo hecho de ver determinadas frases publicitarias, por ejemplo el sabor del encuentro de cerveza Quilmes, o determinados emblemas como la “M” que usa como Motorola, permiten la caracterización de ese bien o servicio en la mente del usuario.

El signo es un mecanismo de información, es decir, unidireccional sin la existencia de retroalimentación de un concepto determinado que contiene una información propuesta a un destinatario o receptor quien percibe dicha información.

En un contexto específico, el empleo de signos -en una empresa oferente de bienes y servicios- ocupa un papel relevante para ascender dentro de un mercado, toda vez que le permite un aumento en la actividad que éste desarrolla, incrementando el volumen de mercaderías, cuya calidad y origen no son totalmente conocidos o determinados mediante las especificaciones simples de los mismos, sino que sólo dichas características pueden ser conocidas únicamente con la utilización del bien o servicio. Por consiguiente, el aplicar un signo dentro de una organización empresarial le otorga al usuario la posibilidad de identificar ese producto como el deseado o elegido por las características, atributos, beneficios funcionales, emocionales, calidad, uso o país de origen del mismo, influyendo en la elección por parte del consumidor final sin que sea necesario la utilización previa del producto, puesto que es suficiente con la identificación del signo del ente empresario.  

Hoy en día, al momento de la elección de un producto por parte de un consumidor, debe existir un elemento o criterio determinado que permita la diferenciación respecto de otros productos de similares características por parte del adquirente haciéndolo único frente a las necesidades, intereses o factores que conducen a la decisión de compra; es decir, su identidad representa lo que el cliente espera recibir inicialmente de la compra. 

Al respecto el Dr. David A. Aaker opina que: 

La marca que juega el rol conductor representa la proposición de valor que es central para la decisión de compra y la experiencia de uso.  Por ejemplo, con la maquinilla de afeitar Gillette Sensor, los clientes están comprando primariamente la tecnología y la performance representadas por el nombre Sensor. Como consecuencia, el Sensor es la marca conductora, y su nombre y símbolo necesita tener una fuerte identidad y una clara visibilidad en el envase, en la estantería y en la mente del usuario. (Aaker D. 2000. Pág.252).  

Ello sentado, se genera en el dueño de la empresa o la organización un incentivo de producción, ya que se verá estimulado a incrementar un mayor movimiento de ventas de sus productos, reflejado en la participación del mercado de este empresario frente a sus otros competidores, lo que lo obligará  a mantener el nivel de calidad o mejorarlo sin que se produzca variación del costo final del bien o servicio adquirido por el usuario.
Por consiguiente, hoy en día, las marcas son el arma de la competencia, permitiendo construir una clientela, para después conservarla. Cuando éstas se acreditan y el fabricante inicia una nueva línea de productos, el público los recibe mucho mas fácilmente y sin reservas. 


 
Es importante añadir que, una marca bien posicionada es mucho más que un conjunto de beneficios del producto o servicio que distingue, es algo más intangible, implica pertenencia a un determinado grupo, identificarse con un estilo o una cadena de productos y servicios destinados a un grupo en general o a un target determinado. 

1.3. NORMATIVA ARGENTINA.
La antigua ley de marcas Argentina Nº. 3975 que data del 23 de noviembre del año 1900, en cuyo artículo 1° definió que:

Las marcas de fábrica son aquéllas denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, etc. Y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas
.

Ello sentado, se deduce que una marca es todo aquel símbolo, emblema, palabra, etcétera, por medio del cual se logre distinguir un producto o un servicio. Esta posición jurídica es actualmente mantenido por la Ley de Marcas (ley 22.362 de 1981) en su artículo 1°, y determina que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: 

Una o más palabras con o sin sentido conceptual, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, los envoltorios, los envases, las combinaciones de letras y números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo signo con tal capacidad
.
La regulación argentina señala a manera enunciativa que se puede entender por marca, por ende, puede ser marca cualquier signo que tenga capacidad distintiva. Si bien la ley no define qué debe entenderse por "capacidad distintiva", lo fundamental es que el signo en cuestión tenga capacidad para diferenciar un producto o servicio respecto de otros del mismo género o categoría. Como se prescribe en el TRIPs, "podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas".

El principio general, entonces, es que todo signo con capacidad distintiva es registrable como marca, excepto que se encuentre excluida esta posibilidad por la ley. 

Por consiguiente, de acuerdo al sistema jurídico actual, sólo pueden registrarse como marca aquellos signos que, estén incluidos en su art. 1°, y que no se encuentren excluidos por los arts. 2° y 3º de la ley citada. 


La palabra marca no sólo es aquel signo distintivo por medio del cual ésta sobresale o se hace identificable ante el público consumidor, sino que son todos aquellos lemas o designaciones según la legislación argentina, en virtud del artículo 1° de la Ley 22.362. Estas funciones, no sólo interesan al titular de la marca, sino al público consumidor que desean adquirir o contratar el bien o servicio. 

En conclusión, de las normas legales citadas, se precisa claramente que el concepto de marca comprende cualquier palabra o signo o símbolo que sirva para distinguir un producto o servicio determinado.

1.4. NORMATIVA COLOMBIANA.
En cuanto al mismo tema, la norma Colombiana, acorde con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala según el artículo 134 ibídem, que:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro
.

Tanto la norma argentina como la colombiana han adoptado un criterio, el que entiende por marca a “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. En ambas legislaciones no existe una lista taxativa de cuales signos son o no marca, asi como cuales pueden identificar o no a una producto o servicio. Ello es así, en la medida que el consumidor es quién determina o asocia un signo marcario con el origen o lo relaciona con una empresa. Por ende, la ley no puede establecer de manera directa que signos formar una marca, debido a que ante los incesables avances publicitarios, los signos evolucionan en tal medida y si se regula a través de una norma jurídica, con el transcurso del tiempo esta quedaría inoperante.
1.5. OTROS ELEMENTOS.
La marca debe ser distintiva y susceptible de representación gráfica y además de identificar productos o servicios busca referir el origen empresarial de aquéllos. Por consiguiente, el signo marcario debe ser identificable, original y susceptible de percepción por parte de los sentidos, el cual permita su relación o vinculo con él empresario, licenciatario, franquiciario, cesionario o en definitiva quién sea el titular de la esta. 
La finalidad de la ley colombiana, en cuanto a la marca como bien inmaterial,  establece que además puede ser uno de los activos más importantes del empresario,  ya que puede representar en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio para promover la decisión de adquirirlo o no, jugando un papel primordial en la competencia empresarial. 

1.6. LA PALABRA MARCA.
La palabra marca se utiliza, en el ámbito de la propiedad industrial, con dos significados distintos. En ciertos casos se utiliza para hacer referencia a un derecho subjetivo, más específicamente, a un derecho intelectual: “el signo con capacidad distintiva” (Martinez G. y Gabriela M. 2000. Pág.23.) 

Junto con el nombre comercial o designación, “la marca integra la familia de los derechos intelectuales que recaen sobre signos distintivos, esto es, aquellos signos que el empresario utiliza para que sus productos o servicios puedan ser diferenciados por la clientela respecto de aquellos otros bienes del mismo género que son prestados o comercializados por sus competidores”
. “Esta función distintiva de las marcas, no sólo interesa a su titular, sino también a los consumidores, quienes a través de ellos pueden identificar el producto o servicio que desean adquirir o contratar
”.  

Por otro lado, como derecho objetivo, otorga una protección jurídica al titular de la marca a través de un régimen lícito que permite la tutela de los derechos y acciones consagrados en este ordenamiento legal en aras de salvaguardar el interés o los intereses de los titulares marcarios en contra de toda acción tendiente a obtener un beneficio indebido de una marca.

Por tanto, la finalidad del régimen marcario es evitar que los productos o servicios comercializados por una empresa se confundan con los de otro, para así proteger a los consumidores y amparar una sana competencia comercial. 

1.7. FUNCIONES DE LA MARCA. 

Los signos marcarios cumplen distintas funciones en las economías modernas, sin embargo, su función esencial está dada por su capacidad distintiva. Las restantes funciones de las marcas son subordinados frente al carácter distintivo. Asimismo, las consecuencias que producen estás funciones marcarias son diferentes o cumplen distintas funciones según el punto de vista que se mire, pero siempre es de carácter residual frente al carácter diferenciador de un bien o servicio.   

1.7.1 Función distintiva. 

Ésta es la principal función de la marca, toda vez que permite su identificación, caracterización o descripción de los bienes o servicios que son percibidos por los consumidores finales de dichos productos ofrecidos por la industria o empresario, pero no sólo la protección es en aras de éstos, sino también de quien es el titular de la protección marcaria. Concretamente, es la función básica que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio. Puesto que el rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean.

Al respecto ha señalado la doctrina:

La marca desempeña una función preponderante de la sociedad en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye a la vez un instrumento de protección, no sólo para sus dueños sino también para sus compradores, de modo tal que llega a ser, en cierta manera la base de un acuerdo tácito de lealtad comercial entre industriales o comerciantes y consumidores. (Ledesma J.C. 1953. Pág. 21). 

Esta función distintiva se encuentra estrechamente relacionada con el criterio de selección a cargo del consumidor, puesto que éste hará la elección del producto en atención a satisfacer necesidades propias de su resorte y conjuntamente por el marketing ejercido por la empresa, la calidad del producto, experiencia y el reconocimiento en el mercado de la marca frente a los productos, las cuales con el transcurso del tiempo han demostrado que su aplicación práctica ha sido exitosa.

Por otro lado, esta función es un índice o criterio orientador que le permite al productor o prestador del servicio identificar el resultado final de su trabajo, constituyendo un instrumento para alcanzar y atraer la clientela sobre el producto o servicio diferenciado.

1.7.1.1. Jurisprudencia argentina.
Al respecto, los tribunales argentinos también se han pronunciado claramente:

La función propia de las marcas de productos y servicios es la de identificar la cosa o actividad, diferenciándola de otra u otras: función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyendo un prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, por los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que les ofrecen
”.

La función distintiva de las marcas es la esencia del derecho de exclusividad que tiene el titular de ésta, y la protección jurídica del derecho marcario tendrá lugar cuando terceros o personas ajenas utilicen la marca sin autorización del titular, puesto que este aprovechamiento implica una transgresión de la función identificatoria de la marca, que esta siendo aplicada sin el consentimiento del propietario. 

1.7.2. Función de identificación de origen. 

Es una consecuencia propia de la función distintiva de la marca. Esta función inicialmente apuntaba a que los consumidores y usuarios conocieran, a través de la marca, cuál es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos. 

Lo reseñado en el supuesto anterior, tiene como fundamento el hecho que la marca identificaba el origen del producto, y a su vez, servía para que el público consumidor supiera quienes eran los distintos fabricantes de cada producto.

Este aspecto es producto del marketing y grandes campañas publicitarias desarrolladas por la empresa en aras de cruzar la frontera, puesto que esto traería en la marca, el crecimiento implícito del valor de la misma. Lo afirmado anteriormente, tiene como fundamento que al momento de adquisición de un producto en la percepción del consumidor está considerado de mejor calidad la marca de procedencia importada. Tan es así, que el público consumidor de bienes y servicios en general no duda del valor de:

· La carne argentina. Vrgr.  CABAÑA LAS LILAS.
· El café colombiano. Vrgr.  JUAN VALDÉS. 
· Los electrodomésticos japoneses. Vrgr. SONY y AIWA.
· Los autos alemanes. Vrgr. BMW y MERCEDES BENZ.
· El tequila mexicano. Vrgr. JOSÉ CUERVO. 

· Los relojes suizos. Vrgr. OMEGA y TISSOT.
· Ropa Italiana. Vrgr. GUCCI y DOLCE & GABBANA.
Al respecto, los estrategas, padre e hija Ries sostienen que “cada país está en sintonía con las percepciones de su país de origen, esa marca tiene la posibilidad de convertirse en mundial”. (Ries A. y Ries L.2000. Pág. 154.)

Lo expuesto por estos doctrinarios, radica básicamente en que una marca es conocida mundialmente en virtud del país de origen, otorgándole a la marca un status por el lugar de procedencia, aparejado con calidad, precio y otros factores de gran incidencia en el público consumidor al momento de hacer la elección.

A la fecha, esta posición ha sido revaluada, determinándose que las marcas no distinguen origen, puesto que en muchas circunstancias los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, cognición que se adquiere con base en el mercado en el cual operan, pero desconociendo la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca. Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, el calzado deportivo de marca NIKE el origen del mismo es de Vietnam, mediante el cual la firma en comento logra disminuir costos de nomina y tributarios. 
Por otro parte, una marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje en modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados por ese signo marcario.

1.7.3. Función de garantía de la calidad.

La garantía en la calidad no es en cuanto a conceptos de óptimo o excelencia, sino una calidad uniforme. Al respecto el Doctor Otamendi opina lo siguiente:

La función distintiva de la marca permite a los consumidores y usuarios determinar qué signos identificatorios corresponden a los productos de mejor calidad, y cuáles a los de peores condiciones, basados en las percepciones de éstos y sus experiencias con la utilización de los mismos. Empero, esta garantía se rige por las relaciones propias de mercado y derecho del consumidor ante un incumplimiento en las garantías brindadas por el prestador de bienes o servicios, pero no  hay norma que les exija fabricar sus productos o prestar sus servicios en forma idéntica a través de los años. (Otamendi J.2006. Pág.11) 

Ello así, titular de la marca es quien tiene el interés de mantener la calidad brindada en su producto para que el consumidor lo adquiera nuevamente, toda vez que si un producto decae o disminuye el estándar de los bienes o servicios que normalmente ofrecía, dentro de un análisis lógico, perderá seguramente los consumidores trayendo consigo que la marca eventualmente desaparezca del mercado. 

Esta percepción de calidad de la fabricación del producto se logra a través de una óptima producción de aquéllos. No obstante, es necesario crear esa sensación de calidad en la mente del usuario, toda vez que si se quiere una marca fuerte de calidad, debe ser generada en el consumidor del bien o servicio.

 Además se le debe asociar a la calidad el alto precio del producto, tal es el caso de marcas como Rolex, BMW, Mercedes Benz, Freddo, Montblanc, Buchanan`s Speciel Reserve, Ives Saint Laurent, Tommy Hilfiger, Christian Dior, entre otras. 

1.7.4. Función publicitaria.

La publicidad, además de cumplir una misión informativa, busca captar la mayor atención del público al cual va dirigida la prestación de los bienes o servicios, tratando de generar un impacto positivo frente a sus posibles consumidores. 

Esta función se relaciona con las funciones distintivas y de identificación del origen. En cuanto al primero, el empleo de las marcas permite informar al público que productos, en apariencias iguales o de calidad no fácilmente distinguibles, han sido identificados en forma diferente, a fin que distinga sus propias calidades y condiciones. Respecto de la segunda, marca informa al público acerca de la procedencia de los bienes y servicios, con las respectivas limitaciones esbozadas anteriormente (Zuccherino D. y Mitelman O. Pág.83).

La función publicitaria de las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la legislación marcaria. Las normas que restringen y determinan las facultades publicitarias, son las relativas a la lealtad comercial y a la competencia desleal. 

1.7.5. Función de competencia.

La finalidad de un sistema marcario consiste en señalar o establecer el conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Por tanto, se requieren de normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzos de los otros, que posibiliten un flujo de  información correcta entre los agentes económicos, que impidan la formación de acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia o incompatibles con ésta, entre otras disposiciones. 

Esta función ha sido repetidamente destacada por la jurisprudencia argentina, que, al respecto ha señalado: “Sólo si en la ley de marcas son claramente distinguibles se cumplen los propósitos esenciales de la Ley de Marcas, esto es, proteger al público consumidor y tutelar las prácticas comerciales
”.

La ley de Marcas tiende, primordialmente, a proteger las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, por lo que se hace necesario que los nombres que designan los mismos productos sean perfectamente distinguibles, a fin que no se originen confusiones respecto a los mismos o a su origen
.

Por consiguiente, será necesario que los consumidores identifiquen cuáles son las características y condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. Así, las marcas jugarán un papel preponderante, pues permiten determinar y formar un criterio de selección en el consumidor del producto o servicios ofrecidos. 

1.8. Tipos de Marcas.

Tradicionalmente se han conocido tres tipos de marcas: las denominativas, las gráficas o figurativas y las mixtas. Pero, adicionalmente a estas tres clases de marcas, a través de los tiempos, se han ido formulando otras clasificaciones que me permito enunciarlas a título ilustrativo y con el eventual riesgo de dejar involuntariamente fuera alguna de ellas.

a- Marcas denominativas: son las marcas que están constituidas por varias letras o números que forman una expresión pronunciables, tengan significado o no.

b- Marcas gráficas o figurativas: son aquéllas que están conformadas por signos visuales o dibujos de cualquier forma.

c- Marcas Mixtas: son marcas que están compuestas tanto por elementos denominativos como figurativos.

d- Marcas tridimensionales o plásticas: son las que están conformadas por una figura tridimensional como por ejemplo “la marca-envase”.

e- Marca defensiva: según el artículo 26 de la ley 22.362, establece que: “No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase, si la misma fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad”. Por tanto, la legislación argentina consagra la validez de marcas de defensa. Al respecto el Doctor, Jorge Otamendi opina lo siguiente: “Admite el registro de marcas que no han de ser utilizadas, pero constituirán una defensa  de la que sí lo fue. Defensa que se podrá ejercer siempre que el signo en cuestión haya sido utilizado para distinguir algún producto o servicio, bien que haya sido utilizado como parte de una designación” (Otamendi. J. 2006. Pág. 254). 

El tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Colombia, según sentencia 1-IP-87 expone respecto a las marcas de defensa lo siguiente: “se registra no para usarla sino tan sólo para crear un ámbito de protección a otra marca, “la principal”, con el fin de prevenir posibilidad de confusión, especialmente si se teme que existan criterios oficiales excesivamente tolerantes al apreciar ese riesgo.”

f- Marcas de reserva: De acuerdo al anterior fallo descripto se considera a aquélla que “el empresario calcula poder utilizar en un futuro.” (Tanto las marcas de defensa, como las de reserva se consideran como marcas no usadas).

g- Marcas de producto: son las que se utilizan para designar los productos de un fabricante o un comerciante, y comprenden las marcas de fábricas y las marcas de comercio.

h- Marcas de servicios: son las utilizadas por una persona física o jurídica para distinguir los servicios que presta.  

i- Marcas colectivas: el doctor Manuel Pachón opina que, “Son la que utilizan empresarios diferentes para distinguir sus productos o servicios bajo el control o el examen del titular de la marca colectiva, que es una asociación, una organización o un grupo de personas o una entidad descentralizada del estado.” (Pachón M.1998. Pág. 94). 

j- Marca país: son fenómenos basados en la confianza y la credibilidad, que atesoran sentimientos y razones sobre una nación, su riqueza y su gente. 
k- Marcas fuertes y débiles: “son débiles aquéllas marcas que incluyen números o letras o expresiones de uso común, elementos todos que no son susceptibles de monopolio en forma individual o aislada y sólo pueden monopolizar en conjunto con la demás integrantes de la composición marcaria. Son marcas fuertes en contraposición de las débiles aquellas con acentuada capacidad distintiva.” (Superintendencia de Industria y Comercio. Manual de Marcas, 1.989. Pág. 21).

l- Marcas Notorias: son el objeto de este estudio y de ellas hablaré en el próximo capítulo.

1.9. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO MARCARIO.

Hoy en día existen tres sistemas mediante los cuales una persona puede ser propietaria de una marca, sistemas que se basan en dos principios básicos: el de registro de la marca y el de uso de la marca.
1.9.1.  Sistema atributivo. 

El sistema atributivo es aquél en el cual la propiedad de una marca se adquiere mediante el registro de ella otorgado por la autoridad competente para tal efecto.

Este tipo de sistema es bastante estricto, rígido y exegético, toda vez que no reconoce uso previo al registro que se realiza ante un sistema marcario de un determinado país, y por consiguiente, dicho uso previo no puede ser alegado por un tercero que quisiera oponerse a la solicitud de una marca. Si bien es cierto, éste es un sistema formalista que posee mayores ventajas que desventajas por lo cual la mayoría de las legislaciones del mundo lo han adoptado.

Dentro de las ventajas, se puede resaltar que es de fácil verificación o comprobación, puesto que al existir un sistema de registro de una marca, el Estado cuenta con una serie de herramientas que permiten hacer más sencillo, ágil y adecuado la determinación de un registro previo y por consiguiente, se logra evitar que se registren marcas similares o idénticas con respecto a otras para distinguir bienes, servicios o productos de la misma naturaleza; este sistema facilita el conocimiento de terceros respecto de los signos que son materia de registro y que por lo tanto están fuera del dominio público.

Este sistema ha sido adoptado por la mayoría de los países del mundo dentro de los cuales se encuentran Japón, Austria, Francia y casi el 80% del mundo. No obstante, las legislaciones contemplan excepciones siendo la más importante la protección que se le dá a la marca notoria no registrada y las acciones que puede ejercer su titular en contra del infractor.

Otra excepción a este sistema, consiste en que el registro de la marca no implica derecho alguno sobre ella por haber sido obtenido de mala fe por parte del titular. Si quien al momento de solicitar el registro conocía o debía conocer que la marca pertenecía a un tercero, éste carece de toda acción jurídica tendiente a su protección. Tal situación ha sido afirmada por la jurisprudencia argentina, en la causa MAMPAR S.A., que pretendió registrar la marca CHRISTIAN DIOR para mamparas de baño (clase 11), rubro inexplotado por el verdadero titular de esa marca.  

A tal que, el Tribunal estableció:

Que el Tribunal estima razonable esta interpretación del a quo sobre la base de juzgar la tutela que confiere la norma marcaria cubre también aquellos casos en que, en el presente no se trata de artículos de la misma clase. Que resulta, por tanto, correcto desechar una aplicación literal de la prohibición contenida en el precepto, la cual conduciría, en la práctica, a un resultado frustratorio de la finalidad de la legislación marcaria.




La decisión 486 del año 2000 en su artículo 154, adoptó el sistema atributivo mencionado precedentemente consistente en que para obtener plenos derechos sobre la marca es menester la previa inscripción de esta.

Así lo ha manifestado el Tribunal Andino, al expresar: 

La única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 7-IP-95, Sentencia del 15 de Septiembre de 1995).

El anterior fallo judicial reitera que no basta el simple uso de una marca para poder adquirir el derecho de propiedad sobre ésta, ni mucho menos es aceptable la hipótesis de pretender adquirir la marca por los mecanismos de prescripción ó usucapión, no obstante, lo manifestado precedentemente hubiese sido válido toda vez que, si el sistema declarativo se hubiese implantado en la Comunidad Andina, es decir, es aquél sistema en el cual el derecho de la marca se adquiere por quien la hubiese usado de primero, empero, es menester que quien esté utilizando la marca debe depositar o registrar aquélla sólo para efectos de presumir la propiedad del titular, teniendo en este caso un simple efecto declarativo (de este tema se abarcara más en el siguiente ítem). 

1.9.1.1. El registro.

El Registro tiene por finalidad en hacer de notorio y público conocimiento el hecho de la apropiación de una marca a todo la comunidad por medio de los sistemas de registro, siendo conocida por las autoridades y por otros comerciantes y de igual forma, el acto administrativo está amparado por la presunción de legalidad, por tanto, quien sea el titular del registro de la marca se presume legítimo propietario de ésta, puesto que, el título o certificado de registro es la prueba idónea para demostrar la calidad sobre la marca.

En virtud de lo anterior, es de suma importancia el conocimiento de cada una de las etapas propias del proceso de registro de una marca en aras de obtener su titularidad. 

En lo que respecta al proceso de registro de Marcas, la Decisión 486 de 2000, en el capítulo II del Título VI artículos 138 al 151, contempla una serie de  lineamientos de carácter general que establecen los parámetros a los cuales deben ceñirse todas aquellas personas que pretendan la inscripción de una marca dentro de cada uno de los países miembros.

No obstante, estos son lineamientos de carácter general y cada país establece sus procedimientos y requisitos internos, dependiendo de cada Oficina Nacional Competente variando obviamente la forma de pago y el valor de las tasas que deban pagarse. En los países de la comunidad andina, las oficinas nacionales correspondientes para el registro de marcas son órganos eminentemente administrativos como sucede en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y la Argentina. 

1.9.2. Sistema declarativo.

El sistema declarativo es el más antiguo de todos y era de considerable uso en la mayoría de los países hasta hace algunos años. Este sistema se rige por el uso de la marca, lo que significa que quien primero usa un signo como marca es quien adquiere sobre esa el derecho correspondiente, sin interesar si la otra persona la ha registrado o no.

La denominación de este sistema radica por cuanto el registro únicamente reconoce una propiedad anterior y establece una presunción de ésta, conjetura que puede ser desvirtuada por un tercero que ha usado la marca con anterioridad al registro para productos o servicios idénticos o similares e incluso con anterioridad a la fecha del primer uso reivindicada por el titular de la marca.

Al igual que el anterior sistema, éste, también tiene ventajas y sus correlativas desventajas, siendo muy grave el último hecho ya que muy pocas veces los empresarios podrán estar totalmente seguros que son los primeros en usar en el mercado una marca determinada puesto que el uso que este sistema señala puede ser solamente de utilización a nivel local y no nacional.  

Hoy en día, el único país que mantiene vigente el sistema declarativo es los Estados Unidos de Norte América. Según la legislación estadounidense, se deben distinguir cuatro supuestos en cuanto al uso se refiere: a) cuando se trata  de marcas con aptitud diferenciadora o signos de fantasía o arbitrarios el primer uso que haga una persona  de ese signo es suficiente para adquirir el derecho sobre esa marca, b) pero si por el contrario se trata de marcas descriptivas o denominaciones geográficas o nombres entonces el derecho no nace con el primer uso sino por lo que se ha dado en llamar el secondary meaning, el cual consiste en utilizar la marca con una intensidad tal que en poco tiempo esa marca se convierte en notoria.  Adicionalmente, c) para poder registrar una marca en un estado es necesario usarla en el respectivo estado mientras que, d) para registrar una marca a nivel federal se requiere utilizarla a nivel interestatal.

1.9.3. Sistema mixto.

Es el sistema que protege a las marcas registradas como a las usadas y no registradas y posteriormente da mayor relevancia a las marcas registradas que efectivamente se estén usando o se hayan usado dentro de un período determinado posterior a la fecha del registro. 


Si durante el período mencionado, el titular del registro no utiliza la marca, cualquier tercero podrá impugnar válidamente dicho registro siempre y cuando pruebe de manera idónea que antes del registro ya se encontraba usando la marca para productos iguales o similares. Si el plazo antedicho vence sin impugnación alguna, el derecho conferido por el registro queda firme. 
1.10.  LEMAS COMERCIALES O SLOGANS.

Por lema comercial debe entenderse “palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Debe indicar la marca a la cual hace referencia”. (Giraldo J.A. 1998. Pág.8).

1.10.1. Regulación argentina.
La regulación de los lemas comerciales se encuentra consagrada en la Ley de Marcas en su  artículo 1° transcripto anteriormente al momento de la definición de marca. La protección jurídica a los lemas comerciales proviene de acuerdo a lo que la regulación argentina ha entendido como frase publicitaria, la cual es susceptible de protección legal en virtud de su función distintiva en relación a un bien o servicio. Por consiguiente, se pueden deducir como signos registrables, todos aquéllos que tengan capacidad distintiva, puesto que la enumeración señalada en el artículo de marras no es taxativa. 

1.10.2. Regulación colombiana.

En cuanto a la regulación colombiana, esta entiende por lema comercial o slogans la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Al momento del registro de un signo distintivo con su correspondiente lema comercial, deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.
Los slogans son accesorios al signo marcario y por tanto su licencia estará sujeta a la del signo.

Al igual que el principio de derecho mediante el cual se establece que la suerte de lo accesorio persigue lo principal, éste es de aplicación en cuanto a la normatividad jurídica colombiana y los mecanismos de protección y vigencia quedan supeditados a la protección otorgada a la marca. Es decir, para que en una hipotética situación prospere una acción de cancelación por no uso o por notoriedad y exista un lema asociado a la marca que se cancele, siendo el lema accesorio a la marca, no se podrá utilizar el mismo en vista que la marca caducó y su registro se canceló. Es más, al momento de concederse un lema se indica en éste la marca asociada y la vigencia es la de la marca como tal. Por tanto, al desaparecer la vigencia de la marca, desaparece la del lema comercial. Por último, la normatividad jurídica aplicable al sub-lite son los preceptos legales que regulan todo lo concerniente a las marca. 

A continuación a manera ilustrativa enunciare algunas marcas con sus respectivos lemas comerciales o slogans:

· ADIDAS, “Imposible is nothing”.

· MOTOROLA, “Hello Moto”.

· NIKE, “Just Do It”.

· COCA COLA, “lo auténtico”.

· TOYOTA COROLLA, “New Corolla, New sensation”.

· HEINZ, “el ketchup favorito”.

· QUILMES, “el sabor del encuentro”.

· TOFFI,  “una dulzura especial”.

· NOKIA, “connecting people”.

· UNIVERSIDAD DE PALERMO, “otra forma de estudiar”.

· ARGENTINA, “más de una razón”.

· COLOMBIA, “es pasión”.

· ECUADOR, “la vida en estado puro”.

· MÉXICO, “más allá de tu imaginación”.

· VENEZUELA, “ahora es de todos”.

· CERVEZA AGUILA, “Sin igual y siempre igual”.
· CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A., “Quien lo vive es quien lo goza”.
No obstante estos lemas comerciales pueden varias dependiendo del país, es propio de grande empresas comerciales que pueden ser objeto de contrato de franquicias. Por ejemplo:

· CARREFOUR, “Chévere – Colombia”.

· CARREFOUR, “El mejor precio o le devolvemos la diferencia – Argentina”.

CAPITULO II

2. MARCAS NOTORIAS.

Luego de haber señalado el concepto de marca y sus funciones principales dentro de un mercado, profundizaré en el concepto de marca notoria, centro esencial de esta investigación académica. 

En primer lugar, considero necesario hacer una definición del concepto notorio, palabra de origen latino, notorĭus, cuyo significado es:

1. “adj. Público y sabido por todos.

2. adj. Claro, evidente.

3. adj. Importante, relevante o famoso”
. 

Ello sentado, se puede entender que notorio es todo aquello conocido por el público, de conocimiento general y por todos, además es lo suficientemente visible y perceptible por los sentidos de cualquier persona que conformar en un grupo social, sin que demande mayor esfuerzo en su conocimiento.

En el sub-lite, la notoriedad es un peldaño al cual pocas marcas alcanzan a llegar. Este concepto está interrelacionado con los conceptos de publicidad y calidad, sin embargo, considero que además se desarrollan dentro de un contexto determinado o dirigido a un target claramente establecido.

No obstante, aquéllos no comprenden una fórmula sacramental que permita concluir que un bien o servicio ostenta la calidad de marca notoria. Puesto que existen dentro de un mercado productos que al no ser de una excelente calidad, pueden ser marcas notorias, la notoriedad aquí radica en factores de distribución del producto y su valor comercial que permiten que sean accedidos por el comprador, sumados obviamente a una publicidad lo suficientemente persuasiva en el público. 

Además, existen ciertos tipos de bienes y servicios que por su costo son adquiridos por una población pequeña o menor, tal es el caso de artistas, famosos deportistas, millonarios, empresarios y en general personal que posea un status y una gran capacidad adquisitiva de productos dirigidos a este tipo de público consumidor. 

Por tanto, la notoriedad puede variar según sea el carácter más o menos masivo del producto. Toda vez que puede existir un alto porcentaje de compradores o potenciales clientela que la conoce, no importando por consiguiente la notoriedad de la cantidad de gente que la conozca, sino el porcentaje de eventuales adquirentes de los bienes o servicios.


También es importante señalar que el concepto de notorio está relacionado con  la identidad de la marca, la que contribuye a establecer relaciones entre la marca y el cliente mediante la generación de una proposición de valor que involucre beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión. Por lo tanto, la diferencia de una marca frente a otros en un mercado competitivo puede deberse a diferentes situaciones, puesto que una marca puede posicionarse en razón de un beneficio funcional en contra de sus competidores presentándose como superior o comparable a un precio inferior, o puede presentarse otorgando un beneficio funcional diferente. Adicionalmente, una posición puede basarse en algo distinto de un beneficio funcional, el cual puede consistir en un beneficio emocional o autoexpresivo, un atributo organizacional, una personalidad de la marca o una relación con el cliente, igualmente añadir una personalidad de la marca proporciona a menudo una clave para la diferenciación competitiva. 

Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi opina que:

Para que haya notoriedad de una marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea o no consumidor del producto. Incluso entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también es entre aquéllos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. (Otamendi. J.2006. Pág. 392).

Pero dicho conocimiento general por el público no es suficiente sino que es menester la capacidad identificadora del producto o servicio determinado y a quien es dirigido o público adquirente.

Concluyendo, la notoriedad no es sólo el conocimiento general que se tenga respecto de una marca sino que se debe observar en qué contexto se desarrolla, así como también, que sea notablemente conocida por el sector  al cual es dirigido. 

2.1. GRADOS DE NOTORIEDAD.

Existen distintos grados de notoriedad, como las marcas notorias de alto renombre, las cuales son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o del producto que distinguen, sean consumidores actuales o potenciales de dichos productos, no siendo todas las marcas notorias igualmente notables en grados diferentes.
 

El reconocimiento de esta calidad o clase de marca no es con fines eminentemente académicos, puesto que la marca notoria goza de un status especial en el derecho marcario argentino. Cuanto mayor sea la notoriedad de aquélla, significativo podría ser la extensión de la protección de productos diferentes.

 Al respecto el Doctor Otamendi opina que: “Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros consumidores se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria” (Otamendi. J. 2006. Pág. 393). 

El reconocimiento de una marca que ostenta tal calidad es en aras de salvaguardar sus derechos que han venido creando en el desarrollo de su actividad marcaria a lo largo de su vida económica dentro de un contexto. No obstante, es necesario que la marca sea conocida para determinados productos, puesto que si nadie conoce los otros productos, por consiguiente, no se causará daño o perjuicio.   

Empero lo anterior, la definición de marca notoria ha sido uno de los temas más arduamente debatidos por la doctrina pues se constituye en la única excepción a los principios universales -en propiedad industrial- de territorialidad y de especialidad. El principio de territorialidad señala los derechos conferidos por el registro de una marca solamente pueden ser ejercidos dentro del territorio del país donde esa marca se encuentra registrada y solamente en ese territorio tendrá efectos ese registro. Por otra parte, el principio de especialidad consiste en que una marca protege aquellos productos para los cuales se ha registrado. Corolario de lo anterior, si un titular de una marca en un país determinado desea vender sus productos en otros países, éste deberá solicitar el registro de dicha marca en todos ellos, igualmente si pretende utilizar esa marca en varios tipos de productos, tendrá que registrarla en tantas clases como sea necesario. Esto conduce a que terceras personas puedan registrar y utilizar en un país una marca idéntica a otra previamente registrada en otro país o, simplemente, a utilizar una marca ya registrada en el mismo país pero para productos disímiles. 

Ello sentado, no solamente la doctrina difiere respecto del concepto de marca notoria, sino también, en relación con la forma más apropiada de denominar este fenómeno, pues hay quienes sostienen que mejor que el concepto de marcas notoriamente conocidas es el término marcas renombradas o marcas de alta reputación. Algunos doctrinarios consideran que marca notoria y marca renombrada configuran conceptos bien diferenciados pues la protección que busca la marca notoria es eliminar el riesgo de confusión y la protección que persigue la marca renombrada es eliminar el riesgo de debilitamiento de la marca. 

En cuanto a este aspecto, la legislación española establece una diferencia entre marca notoria y marca renombrada. La primera, se caracteriza por ser notablemente conocida pero sólo en el específico sector de los productos que distingue, y, la segunda, en cambio, abarca a todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios en que se aplique.

 El doctor Martínez, considera que la discrepancia tiene su razón de ser y su debida protección y afirma lo siguiente: “La diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en las primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del principio de especialidad, mientras que las segundas excederían este último límite, abarcando las 42 clases del Nomenclador Internacional” (Martinez. G y Soucasse. G. 2000. Pág. 258). 

El concepto anterior sólo es diferenciador según la legislación española y señala los lineamientos que se han adoptado a nivel internacional, como también la evolución del sistema marcario dentro de dicha legislación. No obstante, se observa fehacientemente que en ambas legislaciones se protegen las marcas que son conocidas por una generalidad de personas o por un sector específico, pero que a través del tiempo han creado un status y por consiguiente, la ley protege el esfuerzo económico, el marketing, las actividades publicitarias, la calidad y otros factores que han creado dentro del público un criterio diferenciador del bien o servicio que orienta la selección del consumidor final.

2.1.1. Criterio de Notoriedad.

La protección de las marcas notorias no es aplicable respecto de todas estas, toda vez que hay que establecer en cada situación en particular cuando una marca puede ser considerada como notoria. En el desarrollo de la administración de justicia de los países, las autoridades de carácter administrativo y judicial son quienes normalmente determinan las condiciones para darle a una ese carácter de notoria, pero en términos generales, la doctrina y la jurisprudencia han acogido ciertos criterios con el fin de hacer más fácil la labor del intérprete.

2.1.2.  Notoriedad Preeminente.

 Según este criterio, para que una marca sea considerada como notoria, es necesario que sea conocida por gran parte del público consumidor y no solamente por un sector especializado.


El doctor Víctor Benata sostiene que hay que distinguir entre la marca propiamente notoria, notoria en principio a cualquier persona y la marca célebre…“si la primera habla por sí misma, la marca célebre contiene una nota exclusiva particular de categoría o prestigio dentro de un círculo social determinado y restringido, el caso por ejemplo de las joyas, los licores, el tabaco, etc.” (Villavicencio Y.R.1994 Pág.120).

Según el fallo del 1-IP-87, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena explica que a diferencia de la marca notoria:

(…) la marca “renombrada”, [sic] debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el doctor Rangel Medina explica que: 

La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye información sobre las cualidades de la marca, características y usos de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores. (Rangel M. 1990. Pág. 124).

Y agrega que:

Es por referencia al público, como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido éxito y ha sido apreciada por la clientela. (Rangel M. 1990. Pág. 125).

El doctor Manuel Pachón por su parte opina que el concepto de marca notoria es el siguiente:

Una marca es notoria cuando evoca para el público un producto o servicio en forma tal que, si la marca se encontrare en el mercado para distinguir los mismos productos o servicios, deba pensarse que se trata de una marca colocada por la persona que ha utilizado la marca anteriormente, así no tenga registrado en Colombia, y no por empresario distinto, y si la marca se encontrare en otros productos o servicios, de aquéllos para los cuales estuviere registrada en Colombia o en el extranjero, el público deba considerar que esos nuevos productos o servicios han sido o prestados por la persona que ha distinguido con la marca otros servicios o productos. (Pachón. M. 1998. Pág. 110) 

La legislación colombiana ha seguido el criterio diferenciador propio de la legislación española, la cual distingue el grado de notoriedad que puede alcanzar una marca producto del esfuerzo económico desarrollado por el empresario a través de intensas campañas publicitarias, excelentes estrategias de marketing, calidad uniforme y constante del producto, los cuales de manera conjunta o separada han influenciado en la creación de un buen nombre o fama del signo distintivo, pero el cual muchas veces en situaciones particulares y dentro de un contexto determinado el conocimiento de esta abarca solo determinados productos o servicios, tal es el caso de los estetoscopios marca LITTMANN los cuales son unos de los mejores, pero solo es conocido por personal relacionado con la salud, igualmente sucede con las raquetas marca PRINCE conocida solo por deportistas o tenistas, asimismo en aras de dejar en claro por medio de ejemplos, sería igual la situación respecto a los guantes deportivos marca VALEO, que son conocidos solo entre gimnastas o fisicoculturistas. Es decir, la legislación colombiana distingue los grados de notoriedad que puede alcanzar una marca y por consiguiente, al igual que sucede en España, la protección jurídica y el desplazamiento del principio de especialidad estará supeditado al concepto que genere la marca en la mente del consumidor y por ende, del operador judicial.
Los autores Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas exponen en su libro Derechos de Marcas que “marcas notorias, son las generalmente conocidas en los círculos interesados de un país”. (Bertone L. y Cabanelas. G. 1994. Pág. 256). 

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en su sentencia 1-IP-87 declara que marca notoria “es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicios que se trate.”

El doctor Baylos Carroza sostiene que una marca notoria es “… la que constituye el signo, que ha ganado fama y prestigio y rebasa un determinado sector mercantil para pasar a ser conocida de manera general” (Villavicencio Y.R. 1998. Pág. 119).

Considero pertinente traer a colación los comentarios hechos por el Tribunal  de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Colombia, en el proceso 1-IP-87 que exponen lo siguiente: 

Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por “hecho notorio” [sic] debe entenderse todo aquél que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues el fenómeno relativo cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegada sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida.

Dijo también el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Colombia, sobre la notoriedad
:

De los hechos materia del proceso administrativo, resulta que “la notoriedad de la marca” es alegada por una parte que la considera constitutiva de su derecho de oponerse, y está también controvertida por la otra parte. Además, fundamento importante de la litis, es precisamente el determinar un hecho que tiene que ver con el estado de notoriedad que ostenta una marca. A quien alega o controvierte la notoriedad, considera el tribunal, debe aplicarse el principio de carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente su existencia o inexistencia. No significa lo anterior, naturalmente, que se desconozca con ello la facultad que tiene el administrador o juez como director del proceso administrativo o judicial, para admitir las pruebas presentadas, para ordenar las que considere idóneas a la determinación de los hechos, o para calificarlas pruebas aplicando los principios de la sana crítica. El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulso del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción intima del juzgador.   

La jurisprudencia citada, dentro de un enfoque un poco diferente, reseña el concepto de marca notoria y su discrepancia radica a lo innecesario de su prueba cuando ésta no sea discutida. Además es necesario tener claro la diferencia que existe entre hecho notorio y marca notoria, puesto que el primero es una realidad objetiva perceptible por cualquier ser humano, toda vez que las marcas renombradas son identificadas por casi la totalidad de público, sea o no consumidor del bien o servicio, y por otro lado quién alega que su marca es notoria debe demostrarlo o quién lo controvierte tiene la carga de la prueba. Es decir, son aspectos diferentes en cuanto a la regulación colombiana, puesto un hecho notorio dará lugar a la identificación de la marca renombrada o de notorio conocimiento en un determinado producto o servicio, no obstante toda marca notoria no siempre será un hecho notorio.

A manera de conclusión, se puede considerar como marca notoria si es identificada y bien identificada y conocida por lo menos por un grupo de personas hacia las cuales se dirigen los productos que lleva esa marca y dichos productos son tenidos como de muy calidad, autoexpresión, identificación con el bien o servicio, garantía o respaldo de calidad del producto, preferencia por el país de origen o simplemente son apetecidos por el consumidor.


2.1.3. Singularidad.


Otro criterio utilizado es el expone que ni una marca notoria ni una semejante haya sido usado nunca por terceras personas para distinguir productos iguales o diferentes, y por ende cuando el consumidor se ponga en contactos con esa marca se vea necesariamente llevada a identificarla con un productos determinado y con un productor. 


2.1.4.  Originalidad.


Este criterio se encuentra íntimamente ligado con el de singularidad anteriormente esbozada. La doctrina y jurisprudencia alemana han sostenido que son originales y por tanto pueden adquirir la connotación de notorias aquellas marcas que han surgido de la fantasía y creatividad de sus titulares; a contrario sensu, no serán originales las que contengan expresiones descriptivas o palabras de uso común en el idioma que  trate.


Este criterio -a mi parecer-  no es del todo acertado, puesto que la originalidad no se predica del signo distintivo en sí mismo considerado, sino de la aplicación novedosa que se haga de éste. Ese signo distintivo que, por su origen no es original, puede convertirse en una marca notoria con el transcurso del tiempo, con excelente calidad de los productos y con agresivas campañas publicitarias. Lo afirmado anteriormente radica en que las grandes marcas que son hoy en día muchas, no inician su actividad comercial con una agresiva publicidad, ni mucho menos comenzaron su gestión mercantil siendo notorias, toda vez que lo importante es comunicar la existencia del bien o servicio y su disposición al público. 

Los doctrinarios padre e hija Aries, exponen un concepto la relevancia de la comunicación y la originalidad y reseñan lo siguiente: “Anita Roddick creó la marca Body Shop sin publicidad. En lugar de anunciar su marca, viajó por el mundo en busca de notoriedad, promoviendo sus ideas sobre el medio ambiente. Fue un interminable flujo de artículos en la prensa, además de entrevistas en radio y televisión, lo que creó la marca Body Shop.” ( Ries A. y Ries L.2000. Pág. 30).

2.1.5.  Calidad Elevada. 

Un criterio adicional afirma que una marca puede llegar a adquirir el rango, status o característica de notoria cuando todos los productos que la llevan son de muy buena calidad y los consumidores reconocen dicha calidad al momento de comprar esos productos.


Como consecuencia de la buena calidad de los productos, la marca va adquiriendo prestigio y eso hace que la cantidad de público dispuesta a adquirir los bienes o servicios sea cada vez mayor, situación que induce al productor o comerciante a mantener o tratar de incrementar la calidad de sus productos ofrecidos en el mercado.


Ello sentado, el Doctor David Aaker señala que  “hace parte de la identidad de la marca, toda vez que esta contribuye a establecer las relaciones entre la marca y el cliente mediante la generación de una proporción de valor que involucre beneficios emocionales, funcionales o de autoexpresión” (Aaker. D. 2000. Pág. 71).


El mismo autor agrega que los atributos directamente relacionados a la compra o uso del producto pueden suministrar beneficios funcionales y, en ocasiones, beneficios emocionales al cliente. Al respecto en la misma obra agrega:

La relación producto - atributo puede crear una proposición de valor al ofrecer algo extra (como características o servicios) u ofreciendo algo mejor. En cuanto a la calidad, señala que este es un atributo relacionado con el producto lo suficientemente relevante como para considerarlo separadamente.

Ello sentado, numerosas marcas utilizan la calidad como su elemento de identidad central. 

1- ) Gillete, por ejemplo, se ha posicionado en gran medida por “Lo mejor que el Hombre puede Lograr” y Goods News de Gillete es la mejor máquina de afeitar desechable del mercado. 

2- ) Starbucks la identidad de esta marca se basa, principalmente, en su reputación por el suministro, con integridad y consistencia, del mejor café del mundo. El valor está estrechamente vinculado a la calidad; enriquece el concepto incorporando la dimensión del precio. 

3- ) Rubbermaind, por ejemplo, suministra al valor de ofrecer los productos de mayor calidad a un precio razonable. 

4- ) Wal-mart se posiciona, básicamente, como un distribuidor que suministra valor (Aaker D. 2000. Pág. 84). 


2.1.6. Antigüedad.

Históricamente para que una marca fuese considerada como tal, debía mantenerse frente a diferentes circunstancias, las que determinaban si una marca era notoria o no. En un comienzo, en el desarrollo de la historia, para el titular de una marca era de suma complejidad la introducción en mercados nuevos y distantes del punto de producción de bienes y servicios debido a la carencia de medios de transporte idóneos y ágiles, asimismo los mecanismos de comunicación no se encontraban los suficientemente adecuados ni desarrollados, incluso no había las acciones ni mecanismos de protección legal de las marcas para conservar sobre estas un monopolio. 

Debido a las razones anteriormente esbozadas, se consideraba como marca, las que superando aquéllos obstáculos, lograra entrar a nuevos mercados y captar clientela, pudiendo sostenerse en el tiempo conservando el aprecio del público, éstas eran consideradas como marcas notorias.

Hoy en día, este criterio ha sido revaluado. Ello así, toda vez que los inconvenientes señalados precedentemente han sido superados con el transcurrir de los años y la evolución propia de la tecnología y la humanidad casi toda en su mayoría. Se puede observar así en el presente (a través de adecuadas políticas publicitarias) como los comerciantes logran que sus marcas obtengan rápido reconocimiento del público.  En consecuencia, se puede afirmar que éste es un criterio relativo, puesto que a pesar de ese reconocimiento de los consumidores pueden llegar de manera veloz, igualmente es cierto que para que una marca se pueda sostener en el paso del tiempo se requiere que los productos que la lleven mantengan siempre un mismo nivel de calidad, el cual obviamente, debe ser muy bueno.

2.1.7.  Importancia del Uso.


Sobre este ítem han existido muchos debates, toda vez que para determinar si una marca adquiere el rango de notoria o no, es menester el uso de ésta, así como la concesión de algunos derechos, como el de renovación de la marca que exige en el titular de la misma su uso por un período de tiempo.

Hay doctrinarios que sostienen que para poder afirmar tal característica de notoriedad en una marca es indispensable que esa marca haya sido efectivamente usada en el país donde se reclama dicha notoriedad. En un fallo de la justicia colombiana de la División de Propiedad Industrial de la República de Colombia se señaló desafortunadamente que: 

El despacho se permite, entonces, resaltar que, para que una marca sea considerada como notoria, en Colombia, son necesarios, entre otros, al menos, los siguientes seis requisitos esenciales: 1.- Uso en Colombia, es decir, uso en Colombia, realizado por la firma extranjera, anterior a la solicitud del registro, presentada en Colombia, por la firma Colombiana.

El mencionado despacho llegó a la conclusión de la necesidad de uso de una marca en el territorio colombiano para poder ser considerada como notoria al hacer referencia a la última reforma del artículo 6 bis de la Convención de Paris llevada a cabo en Lisboa en base a lo siguiente: 

No fueron aceptadas las proposiciones relativas a la protección de la marca notoria para artículos no idénticos o similares y la que introducía como última frase de párrafo lo siguiente: “No es necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el país donde se reclama su protección”. Se trata de un rechazo expreso.” [sic].


El doctor Manuel Pachón en comentario a la mentada providencia acertó en declarar que la anterior negativa a la introducción de la reforma “se trata de un rechazo expreso a nivel de la Convención, pero en forma alguna tal rechazo expreso sirve para interpretar la ley nacional” (Pachón. M. 1998. Pág. 123). El autor citado también se refiere en su comentario a una obra del profesor Bodenhausen quien sostiene lo siguiente: 

La conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 rechazó una propuesta según la cual no sería necesario para la protección, el uso de una marca notoriamente conocida en el país en el que se reivindica la protección. Esto significa que un estado miembro no está obligado a proteger las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas que hayan sido utilizadas en su territorio, pero que pueda hacer si así lo desea. (G.H.C. Bodenhausen, Guía para la Aplicación del Convenio de París. Birpi, Ginebra, 1969. Págs. 99 y 100).


De acuerdo a la legislación y jurisprudencia colombiana es menester que la marca haya sido utilizada en el país, puesto que si la marca nunca ha estado dentro de las actividades mercantiles y por ende, jamás ha sido utilizada por ningún colombiano, se considera que dicha marca no es perceptible a la identificación por parte de los ciudadanos de este país. Dicha posición es bastante obsoleta, debido a que hoy en día muchos productos jamás llegaran a ser usados por las personas y son conocidos notoriamente, a manera de ejemplo se puede citar lo automóviles PORSCHE y FERRARY, los cuales si bien son conocidos hoy en día por la totalidad de la población independientemente de su capacidad económica y nivel social, si son identificados como vehículos deportivos de alta gama y gran valor pecuniario.

Hoy en día es bastante aceptada la tesis que habla acerca del no uso de una marca en un territorio determinado para que ella sea considerada como notoria y pueda ser protegida como tal. Lo anterior, se hace aun más evidente, si se tiene en cuenta que, fundamentalmente a través de las intensas campañas publicitarias, una marca está en capacidad de obtener el status de notoria sin llegar los productos a manos de los consumidores.

Luego de haber desarrollado el concepto de marca notoria, considero pertinente aterrizar los conceptos al campo práctico judicial, siendo factor de distinción dentro de un campo específico, aquel que permite su clara identificación frente a otros competidores. Al respecto la Cámara Federal Civil y Comercial de Buenos Aires, Argentina, en el proceso “UFO Contemporary Inc. c/ Universidad de Flores”
 reseñó tal criterio de diferencia, “haciendo alusión en cuanto a esa vestimenta que es una marca usada fundamentalmente para identificar ropa informal destinada a un público joven”. Es justamente su notoriedad en el campo de la indumentaria, lo que servirá para alejar cualquier relación entre ella y una universidad y los servicios que brinda.


Igual criterio de la inconfundibilidad de la marca fue interpretado en el fallo  “Ocampo, Juan Alejandro c/ Arte Gráfico Editorial Argentina S.A.”
 En la sentencia objeto de estudio la notoriedad de Clarín constituye un factor de distinción.  En efecto, en esa providencia se expone que está es usada fundamentalmente en el “…mercado de medios de comunicación global…” y es justamente su notoriedad en el campo de las comunicaciones, lo que servirá para alejar cualquier relación entre ella y los productos de la actora, por tanto, considera la Cámara en el fallo de marras que no se presenta como razonable que alguien, a la hora de elegir un cosmético o producto de tocador, pueda vincular a Claire Rion con el conocido diario Clarín. 


La marca notoria goza de una serie de mecanismos y acciones legales que pugnan por la prevalencia de los derechos que una marca de esta índole ha desarrollado en el transcurso de una actividad económica prolongada durante un lapso de tiempo o período. Esta protección se encuentra regulada dentro del ordenamiento legislativo argentino (arts. 6 bis del Convenio de París y 16.2 del Acuerdo Trip´s – Leyes 17.00 y 24.425-) y ha afirmado que: “el cotejo marcario debe ser más riguroso, para evitar el aprovechamiento del prestigio alcanzado por la intensa utilización de una marca ya registrada, que sirve de base a la oposición”.
 Sobre este ítem, en el próximo capítulo, se profundizará todo lo referente a los mecanismos de defensa de las marcas y marcas notorias.


Por último, es menester dejar en claro que el concepto de notoriedad además de ir estrechamente vinculado en el público consumidor, también depende el lugar, ubicación o sitio físico en el cual se pretenda hacer válido el concepto de marca notoria. Para determinar tal característica es necesario observar si en el mercado argentino el signo ha adquirido -por su uso masivo y alta difusión- el derecho de una protección más acentuada
. Por tanto, esta noción de marca notoria, depende de un juicio de valor por parte de los operadores judiciales, circunscrito al ámbito territorial de la Argentina.

CAPITULO III

3. MECANISMOS DE DEFENSA DE LAS MARCAS NOTORIAS.
3.1. ARTÍCULO 6° BIS DEL CONVENIO DE PARÍS.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue celebrado el 20 de marzo de 1883, y ha sido revisado varias veces, entre ellas en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de julio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958. 


En la República de Colombia este convenio fue aprobado por el Congreso mediante la ley 35 de diciembre 29 de 1969, ratificado mediante la ley 178 de 28 de Diciembre de 1994
.


Aquél reposa sobre dos conceptos fundamentales: el trato nacional y el derecho de propiedad. 

El trato nacional consiste en que se les dará a los nacionales de cada uno de los países de la Unión el mismo trato y los mismos derechos en los demás países de la Unión que gozan los nacionales de los respectivos países. 

El derecho de propiedad tiene por objeto que los nacionales de los países de la Unión que presenten en su país de origen una solicitud análoga en cualquiera otro de los países miembros de la Unión, y se considerarán estas solicitudes posteriores como presentadas el mismo día de la primera solicitud.   

El Convenio de París fue el primer ordenamiento legal que reguló la protección a las marcas notorias, introducida al Convenio por la revisión de La Haya de 1925 y sobre la cual versa el artículo 6° bis.

Una lectura cuidadosa de la norma en comento, revela que lo que es requerido por los Países Miembros es, no sólo la protección contra registros indebidos, sino también contra su uso no autorizado. Pero la disposición no regula la forma como la autoridad administrativa pueda ordenar a los terceros el cese del uso, dejándolo a la legislación interna de cada País Miembro. 

Este artículo, luego de algunas reformas introducidas durante las Revisiones de Londres y Lisboa, quedo como se transcribe a continuación
:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

 

Por consiguiente, el titular de una marca notoria, según la norma de la Convención  de París, puede reclamar:

1. Que no se conceda el registro.

2. Que se declare la nulidad, y

3. Que se ordene el cese de uso de las marcas que constituyan:

a. La reproducción,

b. La imitación o la traducción, y, 

c. La reproducción o imitación de una parte esencial de la marca, susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en el que se reclama la protección.

El artículo 6° bis del Convenio de París tiene fuerza legal en la legislación argentina. (Otamendi. J. 2006. Pág. 396). 

Las acciones judiciales que posee un titular de una marca más relevante en este país son:

· Oponerse al registro de su marca por un tercero.

· Pedir la nulidad de la marca concedida indebidamente a un tercero.

· Solicitar el cese de uso de su marca por una persona no autorizada. 

· Acción judicial por caducidad del registro de la marca.

· Acción de daños y perjuicios.

En cuanto a la oposición, cualquier persona con interés legitimo puede formular sus objeciones paralizando así el trámite de la concesión, si se pretende registrar una marca similar o idéntica a la suya mediante la presentación de una solicitud de oposición que deberá presentar en el INPI, dentro de los 30 días posteriores a la publicación de dicha marca en el Boletín de Marcas y Patentes.  Además puede ejercer las acciones civiles y penales previstas en la Ley de Marcas N° 22.362. 

Respecto de las formalidades del escrito de oposición, la norma prescribe que formalidades deben constar en el escrito de oposición, expresando los fundamentos. No es necesario, sin embargo, que el escrito contenga una justificación exhaustiva; en ciertos casos, puede bastar la simple mención del signo marcario que se estima vulnerado (Otamendi. J.2006. Pág.39). Tampoco es necesario agotar todos los argumentos que, según el oponente, obsten a la registración de la marca solicitada, dado que la misma norma comentada admite que se amplíe en sede judicial lo expuesto en el escrito de oposición.

Una vez presentada la oposición por la persona con interés legítimo, la autoridad de aplicación debe notificar al solicitante –mediante su publicación en el Boletín de Marcas- las oposiciones planteadas por los particulares y las observaciones del propio ente al registro de la marca. Efectuada la publicación, el solicitante dispone de un plazo de sesenta días corridos para concurrir ante la autoridad de aplicación, a los efectos de obtener el detalle de las objeciones y antecedentes o, en su caso, de las copias de los escritos de oposición. Si sólo hubiere observaciones que obsten a la concesión del registro, el solicitante tendrá un plazo de noventa días corridos, contados a partir del vencimiento del término de sesenta días, para contestar la vista conferida y adecuar, en su caso, los términos de su solicitud. Contestada la vista o vencida el plazo para hacerlo, se dictará resolución, concediendo o denegando la marca solicitada.

Una vez trascurridos los sesenta días referidos en el párrafo anterior comienza a correr el plazo de un año para que el solicitante inicie el juicio de levantamiento de oposición. Vencido el plazo sin que la demanda haya sido interpuesta, o en caso de perención, la autoridad de aplicación debe dictar un acto administrativo declarando abandonada la solicitud.

El planteo de una oposición paraliza el trámite administrativo y por ende, impide el registro de la marca solicitada. Si el solicitante aún pretende que su marca sea registrada, debe presentar una demanda de levantamiento de oposición ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la ciudad de Buenos Aires. La causa debe tramitarse según las reglas de un juicio ordinario y su objeto es que se declare infundada la oposición y, en consecuencia, que se ordene su levantamiento. A diferencia de lo que ocurre con los países de Sudamérica mencionados anteriormente en relación al trámite administrativo de registro, en la Argentina la oposición se debe tramitar ante autoridad judicial.

La demanda debe presentarse ante autoridad de aplicación, la que remitirá las actuaciones, ante el tribunal competente. En virtud de la ley 24.573, previo a la demanda, debe procurarse resolver el litigio a través de una mediación. Por ende, el solicitante debe acompañar, conjuntamente con su escrito de demanda, los documentos que acrediten el fracaso de la mediación. De acuerdo al artículo 16 de la ley de marcas,  el trámite de mediación no suspende ni interrumpe el plazo de un año, puesto que la ley hace referencia a un plazo de caducidad, por consiguiente no se aplican los efectos de prescripción.

“La demanda se dirige contra el opositor. Si este último la cede, la legitimación pasiva recae sobre el cesionario, considerando que la cesión de una marca incluye la de la oposición formulada por el cedente.”(Otamendi. J. 2006. Pág. 41).

Concluido el juicio de levantamiento de oposición, es deber del juez interviniente informar su resultado a la autoridad de aplicación. Si la demanda es rechazada, la solicitud se considera definitivamente abandonada. Si en cambio, se declara infundada la oposición, esto no implica necesariamente que deba concederse el registro de la marca: resta aún que la autoridad de aplicación resuelva sobre las observaciones que, en su caso, hubiere formulado. Sin embargo, la autoridad administrativa ya no podrá revisar la cuestión que se haya ventilado en sede judicial, ya que al respecto habrá cosa juzgada.

Las marcas registradas pueden ser objeto también de una acción de nulidad, si han sido obtenidas en infracción a cualquiera de las disposiciones legales que lo hubieran impedido en su momento. Ello así, toda vez que fueron registradas por quien sabía o debía saber que estaba apropiándose del signo de otro o porque lo fueron por quien en forma sistemática comercia con tales registros. La acción de nulidad prescribe a los diez años, y el precepto que así lo establece se entiende aplicable solamente dentro de los diez años de obtenido el primer registro. Sin embargo, a nivel jurisprudencial, se establecieron algunas excepciones: cuando fue registrada de mala fe, principalmente sabiendo su titular que estaba apropiándose de un signo ajeno (aplicando aquí el art. 6º bis, 3, Convenio de París), o cuando el signo es intrínsecamente irregistrable. Estas excepciones, son de carácter imprescriptibles debido a los principios generales del derecho sobre objeto de los actos jurídicos (art. 953 y conc., Cód. Civil). Esta acción, al igual que la caducidad, se ventilan ante la Justicia Federal, sin ninguna instancia previa administrativa o alternativa, a diferencia de la oposición que es menester su etapa previa conciliatoria.  

Las causales  de nulidad, se encuentran establecidas en el artículo 24 de la ley de marcas:

“ARTÍCULO 24 - Son nulas las marcas registradas: 

a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; 

c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.” 

Las causas de nulidad de un derecho marcario, ya concedido, se encuentran enumeradas en el artículo 24 anteriormente transcripto -de interpretación restrictiva-, dada la presunción de legitimidad del acto administrativo que las concede. Así, tanto puede declararse la nulidad de una marca como de una solicitud. 

Ello sentado, una acción de nulidad posee algunas peculiaridades que al momento de realizarse el cotejo se debe examinar: 

- Que el grado de confundibilidad entre las marcas debe ser mayor que en los casos de oposición a una solicitud. 

- Que, en caso de duda, se debe estar a favor de la subsistencia del derecho ya otorgado, esto es, en contra de declarar la nulidad. 

La declaración de nulidad de una marca tiene efectos retroactivos a la fecha de su registro. Declarada la nulidad, y con efecto retroactivo, el signo marcario se incorpora al dominio público –o mejor dicho, queda claro que nunca dejó de estarlo, por lo menos en virtud de la marca anulada- por lo que cualquier tercero puede utilizar el signo y, eventualmente, solicitar su registro.

La acción de cese de uso regulado por el artículo 35 y siguientes de la ley de marcas, regula el denominado “incidente de explotación”, mediante el cual el titular de una marca o designación procura que el supuesto infractor cese en la explotación del signo objeto del conflicto o que, en su defecto, preste una caución que garantice la reparación del perjuicio que, eventualmente, pueda sufrir a raíz de la conducta ilícita. Esta acción puede ser solicitada al momento de presentar la demanda de cese de uso, o incluso con posterioridad. La caución que se desprende debe ser real. Vencido el plazo fijado a tal efecto sin que el demandado haya caucionado, y si así lo solicita el actor, el juez debe ordenar el embargo de los productos y la suspensión de la explotación. Ante la intimación, el demandado puede optar por cesar en el uso. En este campo, se encuentra igualmente facultado para solicitar al juez que determine la contracautela que deberá prestar el actor. La finalidad de la norma objeto de estudio es establecer un equilibrio entre la necesidad del titular del derecho intelectual de evitar un perjuicio potencialmente irreparable, como el que le ocasionara la explotación por parte del supuesto infractor durante la tramitación de juicio, y el interés del demandado de no verse privado del uso del signo -lo que a su vez también podría implicar para él un perjuicio irreparable- sin que haya obtenido sentencia de fondo que declare la ilicitud de su proceder. Frente a esta circunstancia, la legislación argentina optó por dejar en manos del supuesto infractor la decisión de continuar o cesar con la explotación, requiriéndole en este caso, que otorgue una garantía que cubra los eventuales daños que pueda ocasionar. Considerando que la caución tiene como finalidad garantizar los daños que habrán de irrogarse al actor por la continuación de explotación, serán éstos los que deberán estimarse para establecer su cuantía. 

A nivel doctrinario, con recepción jurisprudencial, se ha considerado que la acción de cese de uso es imprescriptible, fundándose en los siguientes argumentos:

a) Dado que el plazo de prescripción se interrumpe cada vez que se verifica un ilícito civil, la acción de cese de uso es virtualmente imprescriptible, ya que: 

1-. Si continua el uso, la acción no prescribe; y, 

2-. Si el uso no cesa (desapareciendo la causal de interrupción) la acción ya no tiene sentido. 

b). Lo que es inmoral o contrario al orden social no puede subsanarse por el transcurso del tiempo (Marzorati. O. 1998. Pág. 267).

La acción de caducidad establece dos requisitos que deben cumplirse para que una marca caduque: 

a) el no uso durante el término establecido en la ley, y. 

b) declaración judicial en tal sentido. 

Es decir, el no uso de la marca influye no sólo en la posibilidad de renovar el registro marcario, sino también en el eventual supuesto de uso por parte de un tercero.

El artículo 26 de la ley de marcas señala lo siguiente:

“A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.” 

No caduca la marca registrada (y no utilizada en una clase) si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.

De acuerdo a la norma transcripta, este requisito es la negación de uno de los previstos para lograr la renovación de la marca: el uso de la marca evita su caducidad y permite su renovación; su no uso la hace caducar e impide su renovación. Se trata de un mismo concepto, afirmando cuando se lo plantea como requisito de la renovación, y negando cuando el legislador lo formula como condición necesaria para la declaración de caducidad, por tanto, el uso de la marca constituye una carga que pesa en el titular (artículos 5º, 20 y 26 de la ley de marcas).

La caducidad no opera si la marca ha sido usada en cualquiera de los productos, servicios o clases que abarca, y a partir de ello, se entendió, que si un registro existe en varias clases -productos o servicios que se protegen por medio de marcas de defensa- la interpretación jurisprudencial es que ese uso preserva de la caducidad el registro de la misma marca en otras clases donde se encuentre cumpliendo esa función defensiva. Otra causal por la cual la caducidad de una marca no es viable se constituye cuando el signo no es usado como tal en ningún producto o servicio, pero sí como parte de una designación de actividad. La caducidad, en este caso, se purga si el signo comienza a ser usado antes de promoverse la acción para cancelar ese registro. 

La declaración de nulidad es en instancia judicial, el artículo 26 de la ley 22.362 dispone que a “pedido de parte, se declara la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco años previos a la fecha de iniciación, salvo que mediaren causas de fuerza mayor”. La acción judicial sólo puede ser declarada ante despachos judiciales, por una acción iniciada por un tercero, por tanto, las marcas no caducan de hecho, automáticamente o por el mero transcurso del tiempo. Corolario de lo anterior, aunque la marca no haya sido utilizada durante cinco años, no caduca si luego se la utiliza efectivamente, antes del planteo de la eventual acción de caducidad. Por consiguiente, su uso posterior “purga” la falta de explotación, en la medida en que sea anterior al planteo de la acción de caducidad.

En cuanto a los efectos de la caducidad, el artículo 23 de la ley de marcas, señala que la caducidad es una causa de extinción. En consecuencia, con su declaración cesa el poder de exclusión que ostentaba el titular, y por tanto, cualquier tercero podrá utilizar el signo en cuestión e incluso, solicitar su registro. Nada impide, que sea el mismo titular de la marca cuya caducidad se ha declarado quien solicite el nuevo registro.

La acción de daños y perjuicios apunta a la interdicción del uso indebido, más, valga la redundancia, los daños y perjuicios. Las acciones resarcitorias han tenido poco resultado práctico durante décadas, cuando los jueces se atenían al principio de prueba de la existencia del daño, su monto y relación causal con hechos del demandado. El mero hecho de usar el signo ajeno produce algún daño, que éste no es siempre de fácil demostración y que, consecuentemente, alguna reparación debe ser acordada si realmente se hizo un uso indebido. Frente a este tipo de pretensiones existe por parte de los juzgadores de turno, una actitud restrictiva hacia los resarcimientos de daños accionando por restitución de frutos (las utilidades netas obtenidas por el infractor) pero los fallos han sostenido que las marcas no son cosas, sino bienes inmateriales, y que, por lo tanto, no producen frutos restituibles. 

En la ley de marcas hay dos sistemas originales de medidas que el accionante puede poner en práctica:

a) Un mecanismo de constataciones, inventarios, secuestros y embargos de objetos materiales demostrativos de la infracción, que se puede presentar antes de la demanda propiamente dicha y se efectiviliza mediante mandamientos judiciales a cumplir en los domicilios que el actor indique, casi siempre contra una caución real que debe ser satisfecha (artículo 38 de la ley de marcas).

b) Lo que la doctrina y práctica forense denomina el “incidente de explotación”[sic], que consiste en que el actor puede exigir que el demandado manifieste si durante la secuela del juicio continuará o no usando el signo cuestionado, si el demandado opta por seguir usando el signo cuestionado, deberá  prestar caución real por los eventuales perjuicios que con ello se cause hasta el momento de dictarse una sentencia acogiendo la demanda, si opta por cesar provisoriamente en el uso, el actor deberá caucionar los perjuicios que esa interrupción le cause a su contrario si la sentencia final rechaza la demanda (Marzorati. O. 1998. Pág. 268).

3.2. PROTECCIÓN DEL GOOD WILL DE LA MARCA.

Para abordar el tema es menester traducir la sigla anterior. 

Por Good traduce lo siguiente: adjetivo bueno; food bueno, rico; a good many muchos; he's good at chess se le da muy bien el ajedrez; be good for someone ser bueno para alguien
. 

Por la palabra Will: verbo auxiliar futuro. I will let you know tomorrow te, lo diré mañana; will you be there? ¿estarás allí?; I won't be back until late, volveré tarde; you will call me, won't you? me llamarás, ¿verdad?; I'll pay for this - no you won't, esto lo pago yo - no, ni hablar; the car won't start, el coche no arranca; will you tell her that ...? ¿le quieres decir que ...?; will you have some more tea? ¿quiere más té?; will you stop that! ¡Basta ya!
.

No obstante, las anteriores definiciones no pueden ser tomadas en un sentido literal al precedente señalado, por tanto, es pertinente remitirse a un concepto más profundo, por lo que me permito citar al doctrinario Juan de Dios Tejada y Sainz quién opina lo siguiente: 

“… pocos son los términos técnicos en inglés cuya definición discrepen tanto las autoridades en materia de contabilidad, y cuya traducción al español haya suscitado tantas controversias… Una revisión de la literatura sobre contabilidad, en español, …descubre las siguientes equivalencias del inglés “good will”: activo intangible, clave, firma social, guante, ruanillo, llave, mayor valía, plusvalía, privilegio y valor extrínseco…Sin embargo, preferimos mayor valía o plusvalía, por estimar que en nuestro idioma expresa mejor el sentido y alcance de good will, tal cual se entiende hoy.
” [sic].  


Considero que la definición anteriormente transcripta es lo bastantemente idónea para el caso que nos ocupa, pues las marcas notorias gozan de una alta reputación dentro de todo público consumidor, además de representar para su titular un valioso activo en el cual ha invertido, generalmente gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de marketing. 


Siendo así las cosas, es totalmente válido razonar en el amparo de las marcas notorias aún cuando se trate productos heterogéneos pues esa identificación que hace el consumidor entre marca y producto lleva a la posibilidad de confusión respecto del origen del bien que se está adquiriendo.

Más sin embargo, para hacer mayor claridad en cuanto a por qué el good will  es fundamento de la protección de las marcas notorias, es menester pensar en el caso de un fabricante o comerciante que usa fraudulentamente una marca de un tercero para distinguir productos similares, o inclusive disímiles, pero que la calidad de dichos productos sea tan baja que haga que los consumidores comiencen a perder la confianza en la marca notoria y, como consecuencia, dejen de adquirir los productos marcados por el legítimo titular de la marca.

Al respecto, opina el doctor Baylos Carroza: 

El hecho que se origine una indebida comunicación valorativa entre los productos o servicios, aún dispares de dos empresas, como consecuencia de la identidad o semejanza de los distintivos que usan cada uno de ellas son siempre contrarios a los principios que inspiran la protección jurídica. Pues la fama o buen nombre merecen respeto y no deben servir para que un competidor se aproveche del crédito ni correr el riesgo que el posible desprestigio de la nueva marca refluya en la primitiva al hacer creer la semejanza de las denominaciones o la venta en el propio establecimiento, en la misma procedencia de los dos. (Villavicencio Y.R. 1994. Pág. 128). 

3.3. PROTECCIÓN CONTRA LA DILUCIÓN DE LA MARCA.

Siendo las marcas notorias fuente de gran volumen de utilidades para sus titulares en las actividades que utilicen para su explotación es habitual que personas carentes de honradez y honestidad utilicen dichas marcas para distinguir sus productos en el mercado sin que haya posibilidad de alguna confusión entre el público consumidor respecto de la clase de productos, toda vez que los productos para los cuales usa el titular legítimo de una marca son totalmente diferentes a aquéllos para los cuales los usa el “pirata”.


Esta situación hace pensar que la marca notoria corra el riesgo de “diluirse” y así ir perdiendo su poder de atracción del público y su “magia” para conquistar mercados.


El doctor Alfredo Vásquez Villareal define la doctrina de la dilución de las marcas notorias como:

La posibilidad legal de defensa que debe concederse al propietario de un signo distintivo de notorio conocimiento, contra el uso no autorizado por terceros del mismo o de otro que reproduzca partes esenciales, en relación con productos o servicios diferentes y en ausencia de confusión o de competencia.(Vásquez. A. 1998. Pág. 43.)


Para la concreción de la teoría esbozada anteriormente, se requieren fundamentalmente dos condiciones: que el signo distintivo sea reproducido en su integridad o por lo menos lo sean sus elementos esenciales, y que como consecuencia de esa reproducción no se produzca posibilidad de confusión entre el público consumidor. Lo anterior es muy claro si se tiene en cuenta que si se presentara la posibilidad de confusión el afectado debe actuar a través de usurpación o de competencia desleal.


Alguna parte de la doctrina sostiene que esta tesis de la dilución solamente es aplicable a las marcas notoriamente inventadas o de fantasía pues son ellas las que han logrado hacerse a una fama y reputación por sí mismas, pero otra parte de los autores se han inclinado por sostener que todas las marcas deben considerarse para la aplicación de esta teoría pues hay gran cantidad de marcas que en principio fueron expresiones comunes y que con el correr de los años fueron volviéndose muy afamadas a través del secondary meaning, razón por la cual deben ser protegidas del fenómeno de la dilución.

No obstante del perjuicio que puede causar al titular de una marca, su uso no autorizado por parte de terceros mediante la dilución de los valores de dicha marca, se pueden, además, encontrar otros efectos derivados de aquélla con la misma conducta ilegal. Estos efectos son fundamentalmente la imposibilidad por parte del titular de la marca para introducirla a productos diferentes de aquéllos para los cuales se ha utilizado la marca y el descrédito de esta ocasionado por la baja calidad de los productos “piratas”.


Dentro del primer supuesto, se puede resaltar dos casos: cuando la marca, por su alta reputación, llega a constituirse en símbolo de status social y puede convertirse en una forma de vida de las personas que utilizan los productos de esa marca; y cuando la marca, por ser muy afamada y difundida, se constituye en un bien comerciable en sí mismo, es decir, se vuelve objeto de negocios jurídicos independientes de los artículos que la llevan.

El doctor Jorge Otamendi al respecto opina: 

La protección de la marca notoria debe encontrar su sustento en la defensa de su poder distintivo. El evitar la llamada dilución del poder distintivo de la marca notoria debe ser causa independiente de la mala fe y de la confusión, que son, sin duda las más habituales. (Otamendi. J. 2006. Pág. 404).

En la medida en que una marca sea registrada para una variedad de productos, ocasionará en el público consumidor de aquélla poca identidad y por lo tanto con el transcurso del tiempo perderá su poder distintivo. Este poder es el que se debe tutelar por medio de un ordenamiento jurídico eficaz, y por consiguiente se salvaguarda la unicidad de la marca.

La dilución es la pérdida gradual del poder distintivo de una marca que se produce en el momento en que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. No obstante dicha protección contra este fenómeno, tiene su razón de ser en las marcas notorias, puesto que si se desconoce tal situación, sería desconocer las clasificaciones de las marcas y su correspondiente registro en cada clase.

Dentro de las marcas notorias existen aquéllas que son únicas y las que no lo son. Las que distinguen productos completamente diferentes y pertenecen a titulares diferentes, son inigualables y por consiguiente no son susceptibles de diluirse.

En cuanto al tema, el doctor Jorge Otamendi opina que: 

La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor  ya no sabrá cual es el origen de los productos. Pero si coexisten varias marcas, notorias o no, formadas por el mismo signo, el daño mencionado ya no puede producirse, puesto que la misma marca tiene orígenes diferentes. Tampoco puede haber agravio por parte del titular de una marca notoria si ella coexiste con varias marcas idénticas, aunque no notorias (Otamendi. J. 2006. Pág. 405).

Considero pertinente traer a colación el fallo de la Sala II de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial en proceso de “Depevel  S.A. c/ Angelo Paolo Entrerriana S.A.” en el cual se expuso lo siguiente: 

Debe admitirse la exorbitación del título base de la oposición cuando el se refiere a una marca notoria, desde que en caso contrario se aprovecharía -lesionando los fines de la ley de la materia- el aprovechamiento del prestigio y esfuerzos ajenos: el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que esa marca no sea utilizada por otros productos diferentes, con lo que se produciría la dilución del signo… el peligro resulta más palmario a poco que se repare en que las marcas enfrentadas están destinadas a productos de consumo masivo, con un vasto plexo de consumidores no especializados, entre los que pueden encontrarse personas de escasa cultura y de poca edad…el uso en función marcaria que al parecer, viene haciendo la actora de la denominación Angelo de Paolo –uso que ni siguiera se alega ser anterior a los títulos de la demanda- en nada mejora su posición porque no es apto para tornar en registrable un signo que no lo es según la ley
. 

Por lo tanto, la dilución de una marca como se ha expuesto anteriormente, consiste en el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca que la hace única, asimismo de la pérdida de su valor publicitario y su poder de venta.  

CAPITULO IV

4. DERECHO INTERNACIONAL MARCARIO COMPARADO.

Hoy en día la evolución económica, industrial y legal a nivel mundial, ha aparejado un crecimiento de normas jurídicas que regulan el derecho marcario de cada país avanzado en forma diferentemente. En este campo existe una doble interdependencia jurídica entre los distintos sistemas legales nacionales de derecho marcario. Por una parte, particularmente a través de tratados, se han establecido normas internacionales que rigen las relaciones entre naciones y sus habitantes en materia marcaria. Por la otra, el desarrollo jurídico en unos países influye sobre la evolución que experimentan los restantes, mediante la incidencia que los antecedentes de derecho comparado y la experiencia de su aplicación tiene sobre la doctrina y, consiguiente, sobre los operadores judiciales y legisladores. Por consiguiente, esta influencia de la legislación comparada en cada país es lo suficientemente notoria en el ámbito de derecho de marcas, debido a la fuerte comunicación internacional y la constante desaparición de las barreras de comunicación producto de la evolución de la tecnología en materia de telecomunicaciones e internet. Por tanto, en razón de lo anterior considero posible la utilización de un elemento propio de la decisión 486 de 2000 para resolver situaciones dudosas en el ámbito jurídico del derecho de marcas en la Argentina, lo cual me explayare de la forma debida en el último capítulo de la presente investigación.
No obstante, el derecho marcario no es uniforme, ni mucho menos de aplicación homogénea. Requiere una serie de adaptaciones teniendo en cuenta sus particulares condiciones económicas y sociales que el derecho marcario local pretende regular. Empero, dichas regulaciones extranjeras, constituyen mecanismos de interpretación auxiliar para la creación de doctrina o en el desarrollo de la jurisprudencia. 

El convenio de París es el cuerpo jurídico fundamental en materia de Derecho Internacional de Marcas, el que ha sido tomado como modelo por algunos países para la creación de sus normas jurídicas internas.

 A continuación, haré una sucinta referencia respecto de algunos tratados internacionales que regulan el tema de marcas.

4.1. TRATADOS INTERNACIONALES QUE REGULAN EL DERECHO MARCARIO.

4.1.1. El arreglo de Madrid.

El arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1987, tiene el propósito de simplificar los depósitos marcarios. El artículo primero del tratado de marras en su numeral segundo señala: 

 (…) 2) Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la «Oficina Internacional») a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la «Organización»), hecho por mediación de la Administración del citado país de origen.

En consecuencia, y acorde al texto ut supra, no se crea una marca internacional, sino por el contrario, consiste en un sistema por medio del cual una marca nacional es seguida de un depósito en una institución internacional, el cual sirve de base para una serie de nuevas marcas nacionales obtenibles en los restantes países miembros.


Por tanto, quien desee un registro de marcas tanto a nivel nacional como internacional, en primera instancia deberá acudir ante la oficina local de registro de marcas de su país, el cual debe hacer parte de este convenio, y solicitar una vez registrada su marca en el ámbito local la protección jurídica a nivel internacional en determinados países que hagan parte del convenio y debe señalar la clase de productos o servicios aspira la tutela jurídica.

El ámbito de aplicación es meramente reducido a 80 países. A continuación enuncio los países miembros de los países que han ratificado el acuerdo internacional del registro de marcas, hasta el día 15 de febrero de 2007: 

Albania, Alemania, Algeria, Antigua Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrain, Belarus, Bélgica, Bhutan, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, China, Comunidad Europea,  Croacia, Cuba,  Ciprés, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Iceland, Irán (República Islámica), Irlanda, Italia, Japón, Kazakhstan, Kenia, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reino Unido, República Árabe de Siria, República Checa, República Democrática de Corea, República de Macedonia, República de Moldova,  Romania, Rusia, San Marino, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tayikistán, Yugoslavia, Turquía, Turkmenistán, Ucrania,  Uzbekistán, Viet Nam y  Zambia
.

Este Arreglo ha sido objeto de varias críticas. En la obra de los doctores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, hacen alusión a la explicación planteada por otro doctrinante, el Doctor Breuer Moreno quien opina que:

Los ciudadanos de un país pertenecientes al Arreglo de Madrid pueden obtener protección de sus marcas en los otros afiliados por medio de la oficina Internacional de Berna o directamente depositando su marca en cada país.  Aunque la última es más onerosa -toda vez que implica un registro en cada Estado en el cual se quiera la protección marcaria-, es más aplicada puesto que  es mejor el examen y mejor la clasificación internacional. El pedido internacional no pasa por el tamiz de la clasificación local; la indicación de los productos o de la clase a que pertenece se hace, por lo general, de acuerdo al país de origen, que jamás coincide con las clasificaciones de los demás en la distribución de los artículos. Por tanto, surgen las consecuentes dudas frecuentes, discusiones y muchas veces registros inútiles toda vez que: el titular de la marca internacional cree tener protegidos en algún país ciertos productos que en realidad no lo están. (Breuer M. Citado en L Bertone y G. Cabanelas. 1998. Pág. 136).

El principio básico del Acuerdo de Madrid es la creación de marcas nacionales independientes, a través del registro en la oficina internacional. El artículo 4° de dicho arreglo incorpora este principio estableciendo que, a partir del registro, la protección en cada uno de los Estados contratantes interesados sería idéntica a la que correspondería si dicha marca hubiera sido depositada en los mismos. 

El artículo pertinente sería el siguiente:

1) A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los Artículos 3° y 3°ter, la protección de la marca en cada una de los países contratantes interesadas será la misma que si ésta hubiera sido depositada directamente en ellos. La clasificación de los productos o servicios prevista en el Artículo 3° no obliga a los países contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la Marca.

2) Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4° del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra 4.D de dicho artículo.

El citado artículo expone los efectos del registro internacional considerando que la inscripción en la oficina de origen de la marca se asimilará como si lo hubiese hecho directamente en cada uno de los países miembros y asimismo concede el derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París. 


Es menester señalar que el registro internacional del Arreglo de Madrid preceptúa al interior de su normativa que el registro de cada país es sustituido por el registro internacional de este Tratado. El artículo referente a este aspecto es el 4°bis del Arreglo de Madrid.


De igual manera contempla, en su artículo 5º, las circunstancias por las cuales puede ser denegado el registro de marcas en las Administraciones Nacionales, considerando en virtud de una autorización legal que pueda declarar la protección jurídica a una marca. El Arreglo de marras dispone que podrá hacerse la denegación únicamente en las condiciones establecidas en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial para una marca presentada al registro nacional. No obstante, no podrá rehusarse en ningún modo por la simple circunstancia que la legislación nacional no autorice el registro más que en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o de servicios.   


En cuanto a la duración del registro internacional, ésta se efectúa por veinte años, con posibilidad de renovarse por igual tiempo contado a partir de la expiración del tiempo precedente, simplemente con el pago de la tasa base, tasas suplementarias y complementos necesarios. Esta renovación no puede implicar modificación alguna respecto al registro inicial.


La administración del país de origen tendrá la potestad de fijar la tasa nacional que reclame el titular de una marca cuyo registro internacional o renovación solicite. En cuanto al registro de una marca en la Oficina Internacional, ésta estará sujeta al pago previo de una tasa internacional que comprenderá:

· Una tasa básica.

· Una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;

· Un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3°ter [Petición de la solicitud de registro internacional]. 

Respecto a los países objeto de tutela jurídica, el titular del registro internacional podrá renunciar en cualquier momento a la protección en uno o varios de los países contratantes por medio de una declaración enviada a la administración de su país para que éste lo comuniqué a la oficina internacional, que notificará a los países sobre esta renuncia. 


4.1.2. Tratado sobre el Registro de Marcas.

Posteriormente al Arreglo de Madrid surge el Tratado de Viena, relativo al Registro de Marca, el 12 de junio de 1973. Este Tratado no es incompatible con el Arreglo de Madrid, puesto que un Estado puede ser miembro de ambas organizaciones, en cuyo caso los solicitantes deberán optar por registrar sus signos bajo uno u otro sistema.

Estos sistemas difieren entre sí toda vez que bajo el Registro de Marcas no se realiza un registro previo que sirve como base al registro internacional. Por el contrario, la solicitud internacional es independiente de todo procedimiento nacional previo y se deposita directamente en la Oficina Internacional interviniente, es decir, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, empero, cada país  miembro puede establecer que las solicitudes internacionales de las personas domiciliadas en su territorio se interpongan por intermedio de la oficina nacional de ese país.

Este Tratado, según los doctrinarios Bertone y Cavanelas, regula disposiciones más detalladas que las del Arreglo de Madrid y del Convenio de París, en tanto prevé los casos en que se rechazarán las solicitudes de registro internacional, distinguiendo entre irregularidades que dan lugar a que la fecha de registro sea aquélla en que se corrijan tales irregularidades y las que no retrasan la fecha de registro computable. “Las irregularidades son esencialmente de tipo formal o vinculadas con el pago de las tasas exigibles.” (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág.158)

El registro internacional tiene los efectos de una solicitud de registro nacional, en los países designados por el solicitante, hecha al tiempo de dicho registro internacional. Estos efectos no son solamente los que hacen a la prioridad del registro, sino los generales de las solicitudes de registros marcarios: “Cada país sujeta las solicitudes de registro a las condiciones de fondo que exija su propia legislación, con las limitaciones que surjan del Convenio de París, particularmente en lo que respecta al registro de marcas como tal”. (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág.158)

Una de las principales críticas a este Tratado es la carencia de un mecanismo de carácter extraterritorial o supranacional respecto de las decisiones sobre nulidad marcaria. Lo anterior, radica en que es difícil que una base de datos nacionales sirva de soporte jurídico a los otros países restantes, es decir, que cada marca registrada nacionalmente como consecuencia del registro internacional, quede sujeta a la legislación nacional correspondiente. 

“Sobre estas bases, sólo la aplicación de una legislación uniforme en los distintos países signatarios del Tratado podría permitir un “ataque central” efectivo y coherente en relación con las distintas causales de nulidad”. [Sic] (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág. 158)


4.1.3. La marca Europea.


El proceso de integración que ha dado lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea ha llevado a realizar esfuerzos para evitar los inconvenientes  que una pluralidad de marcas nacionales impone al comercio intrazonal. Corolario de esta evolución y en la búsqueda de la promoción de un desarrollo armonioso de las actividades económicas de la Comunidad Europea, se crea un Reglamento de Marca Comunitaria. Una marca a nivel comunitario puede ser presentada ante la Oficina de Armonización de Mercado Interior (O.A.M.I.), ante el Servicio Central de la Propiedad Industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Marcas del Benelux.

Anteriormente, las empresas disponían de dos medios diferentes para proteger sus marcas dentro de la Unión Europea: La vía nacional exige el registro y mantenimiento de las mismas marcas en cada uno de los Estados y la vía internacional que concede un haz de marcas, con validez limitada a los países firmantes del Acuerdo de Madrid, para empresas con sede en los mismos.

Con el logro de un mercado único a nivel de la Unión Europea, se ha incrementado la libre circulación de bienes y servicios; siendo la marca comunitaria un instrumento esencial para dicha circulación, por lo que se convierte en un mecanismo necesario para que las empresas incrementen sus intercambios comerciales y se abran nuevos mercados.

La Marca Comunitaria es el signo distintivo que sirve para distinguir productos y/o servicios en el seno de todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Pueden ser individuales o colectivas, denominativas, mixtas y gráficas, y se admiten las tridimensionales.

Aquélla, posee un carácter unitario, que producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad. Por otra parte, podrán ser titulares de dichas marcas personas físicas o jurídicas que sean nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, o de Estados Miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), nacionales de Estados que no sean parte de los convenios anteriores, pero que estén domiciliados o tengan su sede o establecimiento comercial en uno de estos, o por el principio de reciprocidad (donde se les otorgan los mismos derechos que les conceden a sus nacionales en otros países). Su regulación legal se encuentra en el Reglamento del Consejo No.40/1994 sobre la Marca Comunitaria y el Reglamento de Ejecución No. 2868/1995, el cual desarrolla el Reglamento 40/94.

Entre las desventajas, se puede destacar que es más costosa que una marca nacional, que basta un obstáculo o diferencia lingüística para que no se consiga y que es más difícil de obtener que una marca nacional (por tener mayor cobertura).


Igualmente, al respecto del tema de los inconvenientes, se ha señalado particularmente que “cuando exista vinculación entre el exportador y el titular de la marca del país importador, se suscitan problemas, particularmente por la dificultad para conciliar los derechos de los titulares de marcas nacionales con el propósito de unificación de mercado europeo” (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág.168). 


 A esto se le debe adicionar lo expresado en el párrafo precedente respecto al costo, toda vez que supone la multiplicación de registros en los distintos países miembros de la Comunidad, y las complicaciones emergentes de la aplicación de diversas legislaciones, algunas de ellas sustancialmente distintas de las otras (Gran Bretaña), a empresas que operan en un mercado unificado. (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág. 169)

Por otro lado, la marca comunitaria ofrece como ventaja el ahorro de tiempo y dinero, puesto que ésta queda presentada en todos los países pertenecientes a la Unión Europea. Ello se debe a la existencia de una sola Oficina, la cual registra para todos los países mediante una sola inscripción -un solo procedimiento para toda la Unión Europea-,  además que se le concede un derecho de prioridad de seis meses a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud, si quisiera presentar una solicitud de marca comunitaria para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquéllos. 

La titularidad de dicha inscripción concede el derecho exclusivo y excluyente sobre la denominación registrada para todos los Estados miembros de la comunidad. Aquélla podrá ser objeto de licencias totales o parciales, según sea sobre la totalidad o parte de los productos; absolutas o relativas, dependiendo de los Estados para los que se otorgue y exclusivas o no. 


4.1.4. Tratado de Montevideo.


El Tratado sobre Marcas de Comercio y Fábrica, celebrado en Montevideo el 16 de enero de 1889, y ratificado por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, sienta ciertos principios mínimos que rigen el derecho marcario aplicable en las relaciones entre esos Estados. De acuerdo a lo señalado el en artículo 1° de este Tratado, “toda persona a quien se conceda en uno de los Estados signatarios, el derecho de usar exclusivamente una marca de comercio o de fábrica, gozará del mismo privilegio en los demás Estados, con sujeción a las formalidades y condiciones establecidas por las leyes” (Boggiano M. 1978. Pág. 864).


El artículo anteriormente transcripto -según expone Boggiano-, tiene  dos facetas: 

Una, material, que atribuye uniformemente el goce del privilegio marcario, concedido en un Estado, en el resto de los países ratificantes. Otra, de conflicto, que determina el derecho aplicable a las formalidades y condiciones en que aquel goce podrá ejercerse. Ese derecho es del país donde se pretenda usar la marca. Aquí, lo dispuesto por la norma material viene condicionado por el previo cumplimiento con lo ordenado en la norma de conflicto.  (Boggiano M. 1978. Pág. 864)


Sin embargo, la norma es totalmente inocua y vaga en cuanto la efectividad jurídica, toda vez que su ejercicio y aplicación queda subordinado a las normas emergentes señaladas por el artículo 1°, es decir, las normas de índole local de cada país signatario.


Para finalizar, el mencionado Tratado de Montevideo incluye normas que fijan la extensión del derecho de propiedad sobre marcas y definición de éstas, las que tienen escasa significación frente a las reglas internas de los países en cuyo ámbito deben aplicarse las restantes disposiciones de este Tratado.


4.1.5. Decisión 486 de la Comunidad Andina.


El Pacto Andino, actualmente integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, ha dado lugar en sus inicios al dictado de varias acuerdos judiciales, regidos hoy en día por la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, disposición que reemplazó la Decisión 344, 313, 311 y 85, mediante el cual se establece un régimen uniforme para la propiedad industrial.


Los doctores Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas han señalado respecto de la Decisión 85 que: 


En materia marcaria, la Decisión 85 cumple un doble propósito. Por una parte, al uniformar la legislación de los países andinos en esta materia, facilitará sustancialmente la protección de las marcas en ese ámbito. En segundo lugar, permitiría solucionar los inconvenientes que las legislaciones marcarias nacionales pueden que oponer al proceso de integración económica. (Bertone L. y Cavanelas G. 1998.Pág. 165)


Esta regulación fue de mayor desarrollo en relación a los acuerdos de integración regional, como lo que sucedió en la Comunidad Europea ello así ya que: 

El titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías originarias de otro país miembro que lleven la misma marca. Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la indicación del país miembro donde fue producido.


Así, se busco evitar los problemas que surgen al momento de importar una marca que se encuentre ya registrada en el país que ingresan las mercaderías, persiguiendo una mayor protección al libre desarrollo del comercio entre los países miembros. A su vez, previó una solución en cuanto al posible menoscabo de los derechos que pueda tener el titular de una marca en cada uno de esos países, es decir, los derechos que puede tener el titular de una marca debidamente inscripta no son oponibles a las importaciones provenientes de otros países, aunque las empresas que operan no tengan ninguna relación con las que tiene derechos el importador.


Es de resaltar que la Decisión 85 -dentro de su normatividad jurídica- fue de mayor desarrollo legal frente a otro tipo de tratados internacionales, ya que planteó una unificación de legislación interna de cada uno de los países miembros, puesto que, en su artículo 73 estableció un mecanismo de prioridad - el cual se mantiene hoy en día en la Decisión 486 de 2000-, en virtud del cual, la administración de la solicitud de registro de una marca en un país miembro concede al solicitante un derecho de prioridad de seis meses para pedir el registro en los otros países miembros. 


La Decisión 486 de 2000 en relación a la protección de la propiedad industrial, dispone que, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, así como los de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales.

Según el texto de las normas destinadas a uniformar el derecho de marcas en el ámbito andino, cada país puede regular su ordenamiento legal interno, siempre y cuando, no entre en contradicción con el acuerdo o en vacíos legales. Asimismo, el artículo 276 señala “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.


Para abordar con mayor claridad el tema de fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial, considero relevante traer a colación un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia, que indica que:

En cuanto a la segunda objeción de la parte actora sobre la no aplicabilidad de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo Colombiano, cabe dar alcance a los artículo 84 de la Decisión 85 y 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para determinar cuál ha sido la evolución jurisprudencial en cuanto a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno y la inaplicabilidad de este último
. 


Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, pero sólo como complemento indispensable, como medida o límite al cual quedan supeditadas las innovaciones normativas de derecho interno, y por consiguiente, sólo serán válidos aquéllos complementos que resulten ser, estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y por tanto, las que desfavorezcan su aplicación y que de ningún modo la desvirtúen.


El Tribunal, asimismo advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, quedando fuera de su alcance y competencia local los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma interna que sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario, o que de algún modo lo contradiga o resulte irreconciliable con éste, si bien no queda derogada propiamente,  no será susceptible de aplicación bajo ninguna posibilidad.  


Los países que forman parte de la integración sólo pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial, mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de esta medida y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria. Asimismo, no debe ser contrario con el espíritu del acuerdo, y, por consiguiente, no debe contrariar ninguna norma jurídica de aquél.


Estas normas generales, que en su espíritu y redacción, tanto en la Decisión 85, 344 y 486 de la Comunidad Andina, para su entendimiento y aplicación, deben ser consideradas globalmente y compaginadas con el principio específico y especial del derecho comunitario, cual es la preeminencia o prevalencia de este frente al derecho interno o nacional, lo que significa que en el caso que se suscite un conflicto entre la norma comunitaria y la nacional, la primera desplaza a la segunda, por lo cual su preeminencia, resulta inaplicable.


Al respecto, el Tribunal de Cartagena, Colombia, mediante providencia de fecha 10 de mayo de 1995 ha señalado lo siguiente: 


El Derecho Comunitario o de Integración Andino ha de entenderse como un nuevo proceso que lejos se encuentra de contemplar todos los casos y situaciones previsibles que abarquen la totalidad del universo jurídico comunitario. Además, para evitar efectos contradictorios dentro de las legislaciones internas y respetar lo ya legislado, la norma comunitaria se remite a aquéllas, en los supuestos en que la misma no comprenda algún aspecto de la materia referida o prefiera que la legislación interna sea la reguladora de una institución jurídica o de un procedimiento.


La norma, así como el fallo jurisprudencial esbozado, radica en que los asuntos o materias que el Reglamento regula quedan sustraídos de las competencias nacionales, con excepción de aquellos casos en que se faculta a los gobiernos de los Países Miembros para expedir normas específicas, adaptadas a las necesidades nacionales. En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria, pese a la aplicación preferente de ésta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad.


Es importante añadir que la facultad legislativa comunitaria recaída en la Comisión del Acuerdo de Cartagena limita a las legislaciones nacionales la posibilidad de regular mediante leyes, resoluciones, decretos, etc., los campos o esferas jurídicas que comprendan y abarquen las decisiones o las resoluciones. Las legislaciones nacionales encuentran su barrera legislativa en cuanto la comunitaria ha regulado un determinado aspecto del derecho.


Esta limitación o barrera legislativa, para evitar una inadmisible intromisión del legislador nacional en la esfera comunitaria, encuentra su excepción cuando el propio ordenamiento jurídico subregional remite a ella, en aras que las normas nacionales vigentes puedan subsistir en las materias no reguladas por la norma comunitaria y que no lo contradigan; o bien para que los gobiernos a través de los respectivos órganos normen o reglamenten las materias que la propia Decisión así lo hayan autorizado, sin que se pueda modificar, agregar o suprimir normas sobre los aspectos comunitarios regulados en la Decisión.


En síntesis, las normas que dicten los Países Miembros en la aplicación del artículo 84 de la Decisión 85, el artículo 144 de la Decisión 344 o el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000, en ningún momento podrán abarcar aspectos o campos tratados en su totalidad en las Decisiones, que guardando silencio o vacío, impliquen la determinación de no regular ni comunitaria ni internamente las materias. En ningún caso, o supuesto las normas internas o nacionales que subsistan luego de la vigencia de la Decisión o que se dicten con posterioridad, pueden estar en oposición o en contradicción con el Derecho de Integración.


4.1.6. Análisis jurídico de los Tratados Internacionales estudiados.


En primer lugar es necesario aclarar que los anteriores Tratados o Acuerdos Internacionales tienen similitudes y diferencias, pero los cuales en sí, están bajo unos mismos principios que buscan dirimir o reducir al máximo los conflictos inherentes a las actividades propias de comercio entre estados, y mediante la creación de nomas jurídicas supranacionales buscan unificar las reglas de juego para las personas que se dedican al comercio y pueden verse afectadas por la intromisión de marcas similares de otros países.

Estos tratados tienen como eje central que pugnan por unificación de legislaciones, por lo menos en cuanto al tema de marcas, al igual que una integración económica entre los estados signatarios. El origen de este tipo de acuerdos puede ser muchas veces en virtud de ubicación geográfica como sucede con la Decisión 486 de la Comunidad Andina o la Marca Europea que se rigüe por el Reglamento del Ejecución 40/1994, no obstante, también surge la necesidad de una integración diferente a la intrazonal por razones económicas o intercambio de bienes y servicios que una nación posea y otra carezca, o simplemente por someterse a un conjunto de normas jurídicas supranacionales de carácter estándar que regulan el tema de derecho de marcas.


Los Tratados Supranacionales tienen como principal objetivo la creación de un registro internacional, bien sea por medio del registro en una oficina nacional, la cual procede a un registro internacional como es el caso del Arreglo de Madrid,  o directamente se hace el registro ante una oficina internacional, los cuales dichos registros sirven de base para la creación de registros nacionales, tal como sucede en el Tratado de Viena.

Estos tratados, como afirme anteriormente tratan de simplificar el sistema de registro de marcas, las cuales procuran proteger por medio del sistema de registro que posee y el cual cada estado miembro debe acatar y respetar. Muchos países pueden pertenecer a varios Acuerdos o Tratados Internacionales y este puede decidir por cual se rigüe, tal es el caso de Bolivia, que hace parte de la Comunidad Andina y también del Tratado de Montevideo, igualmente sucede entre los países que hacen parte del Arreglo de Madrid y posteriormente se adhirieron al Tratado de Viena. Cada país es libre de adherirse o no a un tratado internacional, pero una vez ratifica dicho tratado por una ley interna, debe cumplirlo.

Otro aspecto relevante en cuanto a los tratados estudiados es la idealización de una uniformidad legislativa, es decir, por medio del tratado se anhela la creación de normas jurídicas supranacionales que regulen el derecho de marcas por encima de la legislación nacional a todos los Estados pertenecientes a los acuerdos. Si bien es cierto se puede crear normas jurídicas que regulen determinadas situaciones de facto, en el sub-lite es difícil la aplicación o puesta en marcha de tales preceptos legales ante la carencia de un andamiaje jurídico y un organismo de control supranacional que haga efectiva tal disposición, puesto que si bien es cierto, se trato de prever esta situación, en muchos de los Tratados analizados no existe ni siquiera uniformidad en cuanto a las normas legales que pongan en funcionamiento el derecho objetivo y en muchos casos, ningún Estado permitirá que se le invada la esfera interna o su soberanía.

Concluyendo, dichos acuerdos internacionales no siempre logran el cumplimiento de sus objetivos, toda vez que es muy difícil una unificación de términos respecto a culturas e idiomas diferentes, en la medida que hoy en día la cultura de un país a otro, así como el idioma varían de manera abrupta, como por ejemplo sucede en la frontera entre Argentina y Brasil, puesto que al momento de pasar la línea fronteriza entre los dos países, el idioma cambia automáticamente y las expresiones no son ajenas a estos fenómenos, igualmente sucede en la frontera entre Estados Unidos de América y México.

Por ende, es muy difícil hacer un cotejo marcario respecto a los países signatarios de los tratados, a lo cual se le debe sumar la mayor onerosidad en el registro de cada país y en la clase o clases de bienes y servicios que se desee tutelar, y en muchos casos, titulares de signos marcarios creen haber salvaguardado su derecho marcario y ante el criterio flexible del registro internacional, resulta que no es así.


Por último, tal como lo adelante al comienzo de este capítulo, la decisión 486 del 14 de septiembre que rigüe a la Comunidad Andina es los bastante avanzada en cuanto aspectos no regulados anteriormente y soluciona un conflicto que siempre están presente en relación a tratados internacionales, en lo tocante a marcas importadas que sean iguales a las nacionales, ante esta situación el titular del signo marcario carece de acciones legales si se trata de productos o servicios diferentes, y será válido su registro en la medida en que se identifique el origen del producto. Tal como lo mencione en el capítulo I de esta investigación esta es la función identificatoria del origen del producto de la marca, que va directamente relacionada la función distintiva, por ende no habría lugar a confusión si se determina con el nombre de la marca la procedencia del producto. Esta afirmación me parece de posible utilización en la Argentina, el cual propondré en el siguiente capítulo.


4.1.7. Arreglo de Niza. 

Este Arreglo relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican a las marcas, fue suscripto en Niza el día 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 por 79 países. De acuerdo a lo expuesto por los doctores Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cavanelas de las Cuevas, en su obra citada, señalan que el arreglo de Niza es el que: “establece una clasificación de los productos y servicios a los fines del registro de marcas, clasificación que se utiliza no sólo para el registro internacional de marcas instituidos en el Arreglo de Madrid (…) sino para los registros nacionales de los Estados contratantes”. (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág.159).


El ámbito de aplicación respecto al Arreglo de Niza es potestativo de cada país en particular como así su clasificación. A continuación, mencionaré los aspectos más relevantes en cuanto el ámbito jurídico y la aplicación de la clasificación, tomando en consideración el concepto emitido por el ente administrativo colombiano -la Superintendencia de Industria y Comercio- que menciona respecto a la clasificación internacional de productos y servicios, lo siguiente:

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ámbito de la clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión Particular. En especial, la clasificación no obligará a los países de la Unión Particular ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicios. 

2) Cada uno de los países de la Unión Particular se reserva la facultad de aplicar la clasificación como sistema principal o como auxiliar.

3) Las administraciones competentes de los países de la Unión Particular harán figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la clasificación a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.

4) El hecho que una denominación figure en la lista alfabética no afecta para nada a los derechos que pudieran existir sobre esa denominación.


En relación a los productos, éstos no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, notas explicativas, función de destino, utilidad del producto o la lista alfabética, no obstante conviene aplicar los siguientes criterios:

a) Un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o su destino de un producto acabado no se mencionan en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplicaran otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;

b) Un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a); 

c) Las materias primas, en bruto o semi-elaborada, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;

d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasificados en la misma clase que este último, sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a); 

e) Si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;

f) Los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos. 

Por último, en cuanto a los servicios, de acuerdo al concepto emitido por este ente administrativo de la República de Colombia, se sostiene que, si éste no puede clasificarse con la ayuda de la lista de clases, las notas explicativas, o la lista alfabética, las observaciones siguientes indicarán los criterios que conviene aplicar:

a) Los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, sino, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;

b) Los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38);

c) Los servicios que no pueden clasificarse según los criterios mencionados en el apartado a), se clasifican, en principio, en la clase 42 (concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las  marcas. Disponible en http//:www.sic.gob.co/conceptos). 

De acuerdo al concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el Arreglo de Niza puede ser aplicado como norma jurídica principal o subsidiaria y cada Estado en particular tiene la potestad de reglamentar el concepto de producto o servicios en virtud de unos criterios señalados por la autoridad de control, teniendo en cuenta las condiciones económicas, industriales y sociales de cada país.
CAPITULO V

5. MARCAS NOTORIAS: LOS LIMITES IMPUESTOS POR LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD ARGENTINOS


Hoy en día con el surgimiento global de la economía y la industria, algunos empresarios a través de la protección jurídica otorgada a las marcas, han establecido un monopolio empresarial que muchas veces puede bloquear el surgimiento de otras marcas. 

Esto sucede particularmente cuando el titular de la marca opera paralelamente en varios mercados, ya que, en tal caso, terceros ajenos a los canales de distribución implantados por éste, tratarán de producir o crear productos en el Estado donde los bienes o servicios no estén en el comercio, para así -de este manera- lograr un rompimiento de las barreras comerciales e ir introduciendo sus productos en un contexto poco explotado con el fin de vender sus productos y en consecuencia, obtener un beneficio económico. En esta situación, el titular marcario pretenderá hacer uso del ius prohibendi inherente a la marca con el fin de paralizar en el segundo Estado las creaciones de las mercaderías en el país donde no se comercializan.

Ante esa circunstancia, el Ordenamiento Jurídico reacciona mediante el llamado agotamiento del derecho de marca, que podrá ser invocado por el titular de la marca cuando concurran los requisitos exigidos legalmente.

El titular de una marca, con el sólo hecho del registro de ésta en diferentes mercados o países puede impedir el uso de marca, aunque en ese Estado no se esté desarrollando ninguna actividad de explotación económica de aquella, y por consiguiente, se crea un monopolio del tráfico de productos distinguidos con una marca por parte del titular de la misma.

La doctrina del agotamiento es conocida por la mayoría de los sistemas de marcas en relación con supuestos internos, esto es, en relación con la circulación de productos originales que han sido primeramente comercializados en el territorio de vigencia de la marca, pero de ahí se ha pasado a un sistema de agotamiento territorialmente diverso.


Al respecto los doctores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas, han señalado que:


Destaca el hecho de que la protección de las marcas surge de un acto del legislador que crea una exclusividad o monopolio sobre un signo distintivo, como una forma de recompensar al titular de la marca, y a fin de que se beneficie exclusivamente con la explotación del signo. Esta teoría adolece de varios defectos. En primer lugar, da una explicación económica de los efectos del derecho sobre la marca dentro de un orden jurídico. En segundo lugar, existe una confusión subyacente con el fundamento económico de los derechos de patentes, los que si corresponden al menos en el plano económico, a la intención de recompensar e incentivar a quienes logran ciertos inventos o descubrimientos (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág. 172).


El derecho de marcas no puede ser considerado como un sistema de recompensas o premios al titular de una ellas, toda vez que perdería su esencia legal de protección jurídica, sino más bien es un instrumento que permite a su titular canalizar ciertos beneficios que derivan de el esfuerzo desarrollado en el futuro.


En la obra citada ut supra, el doctrinante Franceschelli, quien critica las teorías que conciben a la marca como bien material (como un derecho de dominio o de propiedad), señala que el derecho sobre la marca se centra en el jus prohibendi que goza su titular, con la facultad de limitar los derechos que los terceros puedan tener respecto del uso de los signos marcarios. (Bertone L. y Cavanelas G. 1998. Pág. 173) 


Considero pues que no es del resorte el estudio de las diferentes tesis refutadas por Franceschelli puesto que abarcaría demasiada profundización en tesis que escapan del objeto de este estudio. Siguiendo los lineamientos planteados por este autor, es indudable que el titular de una marca goza del jus prohibendi contra los restantes posibles usuarios de tal marca, y este jus prohibendi es paralelo al derecho de exclusividad o monopolio por parte de quien disfruta de los beneficios otorgados por un signo distintivo. 

Muchos empresarios o titulares de derechos marcarios han entendido hoy en día que el uso de la expresión propiedad intelectual  es un intento de asimilar las ideas a los bienes tangibles, y tiene en sí una carga ideológica de otorgar un monopolio a quien detente a través del registro, propio de los sistemas atributivos de Sudamérica, el registro de aquélla.

Siendo así las cosas, muchas veces proceden al registro de marcas en productos o servicios los cuales no explotan ni guardan relación directa con el los bienes o servicios que este elabora, y en donde independientemente que se registre otro signo marcario de iguales características, no generara ni la dilución de la marca ni confusión ni perdida de la identidad, toda vez la esencia de un sistema de clases, en virtud del Arreglo de Niza, busca que se registren marcas las cuales solamente serán explotadas en ese rubro y no puede pretenderse por el hecho de crear un signo, que este es único y exclusivo independientemente si nunca va a hacer desarrollado o explotado en otras clases del nomenclador. Es decir, principio de especialidad cumple la función principal de identificar una marca a un determinado producto o servicio, tal es el caso de los estetoscopios “LITTMANN” o raquetas de tenis “PRINCE” y estas son conocidas únicamente por quienes se desenvuelven en estos campos, en el primero por un médico y en el segundo por deportistas. Por ende, no puede utilizarse el sistema de registro de una marca, como una titularidad absoluta, puesto que el principio de especialidad perdería toda eficacia. No obstante, tratándose de marcas de renombradas o alto renombre, la situación es diferente, en la medida en que no puede permitirse el aprovechamiento por parte de terceros del buen nombre, fama, acreditación, publicidad y demás aspectos intrínsecos y extrínsecos que ha desarrollado una empresa en aras de que sea conocida por la generalidad de público, sean consumidores o no.
Ello sentado, se puede sintetizar que una marca registrada es un signo distintivo usado por alguna persona u organización para identificar de forma inequívoca su producto o servicio frente a los consumidores. Es menester resaltar que una marca y los complementos de la misma como logos, emblemas, lemas comerciales y demás registrados sirven para distinguir un producto de otros parecidos. Como ejemplo quiero citar el caso LEVI STRAUSS & CO
 que, en el sub-lite, la controversia se originó por los relieves utilizados como ornamentos de los bolsillos, y se estableció que eran marcas registrables. Esto, tiene como fundamento la necesidad de preservar marcas conocidas o de alto renombre del rasgo de dilución de su poder distintivo que entraña la proliferación de nuevos signos con características constructivas de alguna semejanza.

En relación a la costura de la marca LEVI STRAUSS & CO como anexa de una notoria y su correspondiente protección jurídica, en otro precedente judicial se estableció lo siguiente:

1. La marca Levi Strauss era débil en todo contexto “menos en lo único que tiene de original respecto de los bolsillos traseros… en la doble línea curva que cruza el bolsillo en su parte media”,

2. Esa doble línea curva cruzaba el bolsillo en una parte en la cual manifiestamente no hacía falta costura alguna,

3. Que pese a la inidoneidad marcaria de los pespuntes laterales, el doble pespunte curvo que cruzaba el bolsillo le daba al conjunto “una conformación netamente diferenciada de la forma natural del bolsillo”.

Por ende, siguiendo los lineamientos de este estudio, es posible el monopolio de diseños toda vez que encuadra dentro de los supuestos del artículo 1° de la ley de marcas.

De la anterior norma citada se puede deducir como signo registrable, todo aquél que tenga capacidad distintiva, puesto que la enumeración señalada en el artículo de marras no es taxativa, según se desprende explícitamente texto del artículo analizado, que finaliza la enumeración considerando registrable todo signo con capacidad distintiva. Es decir, el principio general, entonces, es que todo signo con capacidad distintiva es registrable como marca, excepto que se encuentre excluida esta posibilidad por la ley.

En el caso de LEVI STRAUSS & CO lo disputado era el relieve realizado por los pespuntes en la parte posterior de los bolsillos traseros, los cuales pueden ser registrados contando con capacidad distintiva. Por tanto, el registro marcario de los relieves no escapa a los requisitos generales para ser registrable, puesto que, el signo expresado a través del relieve debe cumplir los requisitos contenidos en los arts. 1°,2° y 3° de la ley 22.362. A pesar de los términos del legislador lo que puede tener capacidad distintiva es el signo expresado mediante el relieve, pero no el relieve mismo, que es una forma o técnica para expresarlo. Sólo será registrable en la medida que el signo que expresa tenga capacidad para identificar y diferenciar los productos.

El registro de marcas siempre estará vinculado a un campo específico, o a un tipo específico de productos al cual se pretende desarrollar la actividad de la marca, no obstante que el titular de ésta pueda registrarla en todas las clases o utilizar marcas de defensa. Este registro otorga a su propietario ciertos derechos y acciones anteriormente reseñadas en el capítulo II de esta obra tales como el uso exclusivo de aquélla en relación a cierto campo de productos o servicios, según conste en el registro. En la mayoría de los países que reconocen este tipo de derechos, el registro también otorga la atribución de impedir a terceros el uso de la marca registrada para productos afines. 

Otro punto importante es que, dado que el reconocimiento de marcas requiere registro, este es válido para la jurisdicción donde se ha realizado y no otras. Sin embargo, existen acuerdos internacionales que facilitan la cobertura de las marcas en más de una jurisdicción y no en todos los casos el sistema atributivo de adquisición del derecho de una marca se aplica de manera exegética y muchas veces está condicionado a los requisitos exigidos por la legislación interna, tal como lo mencioné en el capítulo IV.

En estos momentos, comienzan a mi criterio ciertas circunstancias que deben ser estudiadas respecto de las marcas notorias, toda vez que los principios de la ley de marcas en la Argentina comienzan a ser desplazados o de aplicación condicional por parte del operador judicial de instancia, dando lugar a la protección de empresas económicamente relevantes frente a personas que cumplieron los requisitos legales para la inscripción de su marca, o por otra parte, permiten el aprovechamiento indebido por parte de particulares de derechos marcarios el cual si bien los han registrado no son el legítimos titulares de las mismas.

Me parece importante hacer un análisis respecto de las situaciones jurisprudenciales mediante las cuales en jurisprudencia fallos jurídicos pugna el concepto de apropiaciones de palabras, por tanto enunciaré algunas providencias argentinos en cuanto a este tema. En primer lugar, al existir palabras de uso común dentro de una clase de productos o servicios, nadie puede tener el monopolio sobre éstas, en la medida en incluyen palabras, números, letras o expresiones de uso común, los cuales no pueden ser susceptibles de apropiación por ninguno. Para una mayor ilustración, me parece adecuado el pronunciamiento respecto la palabra LONDON
. En el fallo de marras se estableció lo siguiente:

1. La palabra “LONDON” es de uso común en la clase 25, como lo demuestra el hecho de que hay numerosas marcas que contienen ese vocablo (ver el listado de fs.1031/1241). Por lo tanto, nadie puede tener un monopolio sobre esa palabra. En consecuencia, la confundibilidad o no entre las marcas que contienen la palabra “LONDON” dependerá de otros signos que se agreguen.

2. Las marcas que nos ocupan son suficientemente distintas en los tres planos en los que tradicionalmente se hace el cotejo. Desde el punto de vista gráfico, la primera contiene dos palabras, mientras que la segunda consta de tres. Entre “FOG” y “SHOP” sólo hay una letra coincidente; las demás son diferentes. A ello se le agrega la presencia de la partícula “THE” en la segunda de las marcas. Lo mismo ocurre en el plano fonético: “FOG” y “SHOP” suenan bien distinto. Si se pronuncian las dos marcas en forma sucesiva, sin hacer desmembraciones, la diferencia resulta bien clara. Por último, en el plano conceptual, hay una diferencia notoria. La palabra inglesa “SHOP” y sus derivados como “shopping” son tan difundidos que tienen un claro sentido evocativo. Y si bien es cierto que no ocurre lo mismo con “FOG” ya que mucha gente puede ignorar que significa “niebla” en inglés, basta que uno de los términos tenga significado semántico para constituir una diferencia conceptual apreciable, aunque el otro lo considere un signo de fantasía.

Por ende, según el anterior precedente, al ser palabras de uso común no serán susceptibles de monopolios y mucho menos oposiciones infundadas. No obstante, en fallo de hechos similares, respecto de la palabra NATURA
 el pronunciamiento judicial fue otro. Los hechos consistieron en que Arnet Pharmaceutical Corp –Florida, EE de América, solicito la inscripción de la marca NATURA VIGOR para distinguir productos de la clase 5 internacional, la que luego ofreció limitar a vitaminas naturales a cambio del retiro de la protesta de Aceitera General Deheza S.A.I.C.A. Ésta se había opuesto al registro sobre la base de su signo NATURA, inscripto en igual categoría de nomenclador para cubrir la totalidad de los productos.

Dentro de los fundamentos del fallo, señala como presupuesto importante el observar la envergadura económica de una empresa y la naturaleza de su actividad principal, autorizan a pensar que éstos tengan interés en fabricar productos vinculados con esta última comprendidos en una categoría del nomenclador en la que si bien se ha registrado, aún no la ha utilizado. Además, afirman que en caso de conflictos marcarios, con mayor intensidad, si cabe, que en los litigios de otra naturaleza, deben tomarse en consideraciones las particularidades del caso. Por último, concluyen que no es admisible aplicar el cotejo de los signos que aquí se enfrentan un criterio flexible que habilite la inscripción solicitada por la actora. Ello es así, por cuanto el agregado “VIGOR” no otorga al conjunto pedido una diferencia que contribuya a alejar eficazmente todo riesgo de confusión con la marca registrada de la oponente. Es evidente, en tal sentido, que la palabra VIGOR puede relacionarse tanto a un producto vitamínico como a un producto alimenticio. Observamos que el criterio judicial aplicado en este caso es totalmente diferente al esbozado en el caso de LONDON, toda vez que se opta por prescindir del cotejo de palabras gráfico, fonológico y conceptual, para tener como factor de decisión el emporio económico de la empresa y situaciones particulares que no determinan en la providencia objeto de estudio. Por ende, al momento de una disputa judicial -en lo que respecta al tema marcario- dependerá en gran medida del concepto del operador judicial que conozca en primera instancia del negocio y en segunda instancia, dependerá del criterio de la Sala.

Por tanto, considero que el ámbito de aplicación del derecho de marcas además de ser muy territorial respecto a los criterios de interpretación judicial por parte de los operadores jurídicos, es subjetivo la protección de las mismas, toda vez que lo que es considerado como marca notoria para un jurista, para otro puede que no, además lo que en un país es públicamente conocido producto de actividades de marketing y publicidad en otro, no lo es. Siendo así las cosas, la protección jurídica tendiente a evitar especulaciones, aprovechamientos de marcas, dilución y la creación de monopolios es bastante incierto.

5.1. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

El artículo 10° de la ley de marcas señala que “quién desee obtener el registro de una marca, debe solicitar una solicitud por cada clase…”. El ius excluyendi mencionado al comienzo de este capítulo, en algunas circunstancias tiene en principio alcance formal sólo en relación con determinados productos o servicios de una clase específica del registro marcario. Tratándose de marcas notorias confieren a los titulares de estás beneficios excepcionales -entre ellas dejar de lado el principio de especialidad- y si hay lugar a dudas, se deben proporcionar los elementos necesarios para disiparlas. Situación distinta es inscribir en todo el nomenclador marcas de defensa, lo cual no es equiparable al concepto de marcas notorias, y por ende el cotejo de las mismas debe ser más dócil que el habitual.

En fallo judicial respecto al tema de marcas de defensa las cuales se pretendan presumir como notorias se ha dicho lo siguiente:

Por lo demás, todo hace suponer que el registro de la clase 28 invocado por la oponente, como la gran mayoría de los de la denominación PANTERA que figuran en el listado de arriba citado y se tratan de marcas de defensa. Ello implica, según conocida jurisprudencia de esta Cámara, que el cotejo de los signos enfrentados debe realizarse con un criterio más flexible que el ordinario
.

En cuanto al tema del principio de especialidad la jurisprudencia ha dicho que el principio general en materia de marcas -por lo cual el peticionario que registró voluntariamente el alcance de su registro no puede darle uno que exceda el límite impuesto haciéndole abarcar otros artículos o servicios como si se tratara ampliamente inscripto- sufre excepción cuando se está ante supuestos de mala fe, deslealtad comercial o marcas notorias.

Entonces, en determinadas hipótesis el cumplimiento de los fines de la ley exige e impone, apartarse del principio de especialidad, cuyo carácter instrumental no puede ser elevado a la categoría de interpretación frustrante de los objetivos esenciales del régimen jurídico marcario. Además, otra causal para prescindir del principio de especialidad de las marcas, es en razón de la exorbitación del título-base de la oposición, que se da cuando este último configura una marca notoria o de alto renombre, desde que en caso contrario se posibilitaría -lesionando los propósitos de la ley marcaria, uno de los cuales es la tutela de las sanas práctica del comercio- el aprovechamiento del prestigio ajeno, del esfuerzo del productor en acreditar sus marcas y sus productos. Es decir, la aplicación del principio de especialidad está supeditada a determinadas circunstancias, como sería una interpretación integral de todas las normas del ordenamiento jurídico ante determinadas circunstancias y la observación de quien ostenta el carácter de titular marcario. No obstante, se debe tener en claro por parte de los operadores de turno, que marca notoria solo debería protegerse en la clase que desarrolla su actividad, a diferencia que una marca renombrada la cual, abarca más bienes o servicios de la clase en la cual se registro, puesto que estas son mayor conocimiento por el público y deben conservar su identidad y unicidad ante sus consumidores.

Además, este principio no puede ser entendido como de aplicación independiente y de manera estricta y rígida, puesto que de ser así vulneraria los derechos de empresas que a través del tiempo lograron crear un nombre, una marca, una fama y por ende merecen la tutela jurídica.

En relación al tema, me parece importante observar aquellas circunstancias mediante las cuales una persona inscribe una marca y posteriormente a dicho registro, concurre ante la entidad administrativa otro sujeto –sea persona natural o de existencia ideal- a inscribir el mismo nombre o marca -ante tal circunstancia-, se debe evaluar la abundancia de notoriedad a nivel internacional de las marcas en disputa. Siendo así las cosas, el sustento jurídico de la protección marcaria dada por la ley eventualmente puede ceder, toda vez que, en el caso que el primer inscripto coincida con la marca notoria sea por “casualidad” deberá permitir su registro o en la situación en particular si es una palabra compuesta únicamente debe usarla de la forma tal que la inscribió, en la clase determinada y queda completamente limitado y circunscripto a ese registro marcario, sin importar si cumplió con los recaudos de la ley de marcas, simplemente ante la presencia de un emporio económico, éste queda supeditado.


A continuación transcribiré algunos fallos argentinos en relación al tema:

Registrado primero NIKE FERALDY, el registro posterior de NIKE sólo se aplica por su carácter notorio en el resto del mundo y en la Argentina misma. Antes de que NIKE fuera un signo notorio no había un mot vedette en NIKE FERALDY ciertamente. Ahora hay un mot vedette, pero pertenece a la actora, que es la titular del registro notorio. Por eso, no está aquejado de vicio el trámite administrativo del registro NIKE; no porque no se hubiera registrado una marca similar, sino porque NIKE era notoria en ese momento, y si la demandada pretendía aprovecharse de un registro que, cuando fue realizado, carecía de mot vedette, estaría obrando de mala fe. Registrada NIKE sin vicios normativos, la actora -propietaria de la marca notoria que es la mot vedette en caso de registros compuestos- puede utilizarla en combinación con otras palabras, como NIKE AIR, por ejemplo, o en combinación con los ejemplos gráficos que pretende. Y hasta puede utilizarla para objetarla a otros signos que empleen el mot vedette. Al oponerse a estos registros la demandada obra con mala fe y pretende aprovecharse del registro adquirido por NIKE luego de que -por mera coincidencia- alguien registrara con anterioridad esa palabra en combinación con otra. La demandada adquirió la marca NIKE FERALDY cuando ya NIKE era un signo notorio. Si la adquirió de buena fe debería limitarse a emplear NIKE FERALDY del modo en que se convino con la actora en el juicio mencionado (…).
 

En cuanto al mismo tema, se decidió lo siguiente:

Los criterios habituales que presiden el cotejo marcario le darían la razón a la demandada, pero éste no es un caso en el que daba aplicarse este tipo de comparación. Las circunstancias especiales reseñadas indican que existen dos alternativas: a) la demandada se atiene a los términos del acuerdo citado y obra de buena fe, o b) la demandada pretende atacar los registros de la actora (los registrados y los que pretende registrar), en cuyo caso obra la mala fe, y no le asiste la razón en virtud de lo establecido por el artículo 953 del Código Civil.
 

En otro caso, en el cual las mismas partes fueron idénticas, me permito citar lo siguiente:

Cabe responder a la apelante que no se trata en autos de que su marca NIKE FERALDY fuese despojada de la prioridad que le correspondía, ni que lo resuelto por el sentenciante importa atribuirle a aquel signo el rango de “marca de segunda”, sino que la decisión está fundada esencialmente en la protección de la marca notoria NIKE en el rubro de vestimenta y calzado deportivos, condición aquélla que no se advierte haya sido cuestionada en autos y que además exista con anterioridad al uso del signo NIKE FERALDY para distinguir dichos artículos.

Por consiguiente, es válido afirmar que el principio de exclusividad establecido en el artículo 4° de la ley 22.362 puede ser desplazado por una marca de renombre a nivel internacional. 

5.2. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.

Este principio consiste en la tutela jurídica a la preeminencia de un signo inscripto en la Argentina a pesar del registro de la marca extranjera en varios Estados diferentes.

Es propio del país que concede el registro y la protección del signo marcario, así como la determinación del procedimiento a seguir, es señalada por ese Estado, teniendo en cuenta los criterios o elementos necesarios para considerar una marca como notoria o renombrada.

El hecho que una marca sea notoria en un país, no significa que deba confundirse con el concepto de marca renombrada, puesto que si bien es cierto muchas marcas gozan de una amplia publicidad y estrategias de marketing en un país especifico, no significa ello que deba ser conocida por la totalidad de un continente, o un acuerdo de integración económica, ni mucho menos mundialmente.

Asimismo cada país es soberano para fallar en cuanto al tema del derecho marcario, pues estos son quienes tienen la facultad de regular las situaciones en particular de cada estado. Tan es así, que deseo sustentar lo afirmado anteriormente, trayendo a colación los siguientes ejemplos, donde la situación de ipso-facto en ambos casos es igual, no obstante la resolución jurídica no es así:

  Porque si bien es cierto que la ley adoptó el llamado “sistema atributivo”,  también lo es que el no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la tutela que surge de los principios generales del derecho, sea para proteger la indicada clientela o ya fuera para cohibir prácticas reñidas con la buena fe. (…) Consecuentemente, la circunstancia de que el difundido envase en el que se comercializa la marca notoria YSL PARIS no esté registrado ante el  I.N.P.I (EX D.N.P.I.) no priva a dicho envase de la protección que emerge de los principios generales del derecho y, en especial, del artículo 953 del Código Civil.

Ahora remitiéndome al estudio del derecho comparado citaré el siguiente fallo judicial:

This is another attempt to expand the boundaries of intellectual property and to convert a protective law into a source of monopoly. […] the function of trade mark legislation is to protect the mark but not the article which is marked. […] A bottle is a container not a mark. […] A mark must be something distinct from the thing marked

La jurisprudencia anteriormente transcripta del Reino Unido es totalmente similar al caso de YVES SAINT LAURENT, aunque con resoluciones diferentes, por cuanto en el primer fallo, la Argentina le concede la protección al envase de la marca de marras argumentando que se le concede la protección sustentado en una norma del Código Civil, mientras que el otro pronunciamiento judicial en el caso COCA COLA,  en donde esta empresa titular de la marca quiso registrar en el Reino Unido el famoso envase de la bebida como marca una vez que el registro como diseño industrial había expirado. El registro fue rechazado y en sede judicial el Tribunal sostuvo: "Éste es otro intento para extender los límites de la propiedad intelectual y convertir una ley protectora en una fuente de monopolio. [...] la función de la legislación de marcas registradas es la de proteger la marca, mas no el artículo que está marcado. [...] Una botella es un contenedor, no una marca. [...] La marca debe ser algo distinto de la cosa marcada".

Además, de acuerdo a lo afirmado anteriormente, el hecho de que dos marcas sean notorias no debe ser confundido con de alto renombre, puesto que el ámbito de su conocimiento o notoriedad únicamente radica en el país donde efectivamente han sido explotadas y publicitadas. Me parece pertinente, relatar un fallo que es de recibo al caso, toda vez que la solicitud de inscripción era para un producto o servicio que ni siquiera estaba registrado por la marca notoria acá en la Argentina -teniendo como fundamento también el principio de especialidad y sus excepciones anotadas en el ítem anterior-, se procedió a la denegatoria por posibilidad de confusión o dilución. 

La providencia es en relación a la denegatoria de registro de la marca BRAHMA
 por parte del INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INPI, a la firma colombiana STANTON & CIA. S.A: Los hechos sucintamente los resumiré así:

La firma colombiana se presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial solicitando el registro -en la clase 25- de la marca BRAHMA. Vencido el plazo para efectuar las oposiciones, la empresa brasileña “Companhía Cervejaría Brahma” se presentó ante la autoridad administrativa formulando un llamado de atención respecto de aquella solicitud, invocando la titularidad de la misma marca BRAHMA en la Argentina en las categorías 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 del nomenclador internacional, el carácter notorio adquirido por su marca BRAHMA en el rubro cervezas y lo dispuesto por el artículo 6° del Convenio de París y, además, poniendo de relieve que la peticionaria pretendía aprovecharse del prestigio ajeno. Ello dio lugar al dictamen 16/25, mediante el cual se aconsejó la denegatoria de la solicitud. La autoridad administrativa emitió la Disposición N° 045/00 por la que resolvió no inscribir el signo demandado. Ante esta situación, la firma colombiana promovió demanda ante la denegatoria de registro.

El fallo es extenso en relación a otras providencias de derechos marcarios, por tanto, me detendré en los asuntos que me parecen relevantes. Es importante aclarar que BRAHMA en Colombia es una marca de calzado suficientemente conocida, de buena calidad, no accesible a todo público en relación al valor, ubicables en cualquier zapatería o almacén de calzado y de publicidad notoria en ese país. 

En primer lugar me parece lógico el argumento del operador judicial de primera instancia en el sub-lite al cuestionar la actuación del INPI, quien -a juicio del a quo- habría asumido la defensa de los intereses de la compañía cervecera de Brasil, toda vez que dicha empresa brasilera tardíamente formuló un llamado de atención y en consideración a ello, la autoridad administrativa resolvió denegar el registro. Además, sostuvo que si la Companhía Cervejaría Brahma registró esta palabra en las clases 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 -y no en la 25- era porque no quiso, y si no quiso es porque no le importaba, de manera que estimó inexplicable que el INPI excediera lo obrado por la interesada y vedara el registro en una clase distinta, con prescindencia del principio de especialidad de las marcas.

El operador judicial de segunda instancia no comparte el criterio anteriormente esbozado, afirmando dentro de sus consideraciones lo siguiente:

“La protección de la ley se brinda a quien cumplió con sus recaudos siendo absolutamente indiferente en nuestro sistema el mayor o menor poderío económico del industrial o comerciante, porque la ley no establece distingo alguno entre ricos y pobres y son todos iguales ante la ley.”


Después del fallo anteriormente mencionado, considero que lo mismo se puede plantear ante la hipotética situación de que la Cervecería Colombiana Águila S.A. deseara incursionar en el mercado de cervezas en la Argentina y lo más probable es que el operador judicial de turno deniegue el registro por la confusión con los chocolates Águila, aunque el registro es para productos o servicios completamente diferentes. 


Como conclusión respecto al principio de territorialidad, se puede afirmar que si bien los registros anteriores en otros países -como en el reseñado en páginas anteriores- no son idóneos por sí solos para poner en tela de juico el derecho obtenido de acuerdo a la normatividad argentina, no obstante, es viable la utilización de la acción de nulidad marcaria -por ser copia o imitación de una marca extranjera- no se opone con este principio, prevaleciendo el interés general de proscribir usurpaciones que transgredan las reglas de ética, práctica comercial leal y buena fe.

5.3. NOMBRES DE DOMINIO.


Un aspecto que también guarda estrecha relación con la protección jurídica de las marcas, son los nombres de dominio. Hoy en día la búsqueda de productos o servicios es más ágil y cómoda desde el mismo lugar de trabajo, estudio, hogar o en un ciber café. Si bien en principio parece no tener relación jurídica una dirección en internet respecto de una marca debidamente registrada, éstas si poseen relación entre sí.

En principio ambos pertenecen a ámbitos diversos, no obstante, la creciente utilización de Internet como plataforma comercial para la difusión, publicidad y/o comercialización de productos o prestación de servicios, ha creado una serie de conflictos entre los titulares de un nombre en el espacio real (una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial) con los titulares de nombres en el mundo virtual (dueños de nombres de dominio). 

Deseo dejar en claro que los nombres de dominio no son parte del estudio de la presente investigación, pero serán abarcados superficialmente y sólo en relación al tema de marcas, toda vez que por medio de éstos se pueden crear monopolios o actitudes desleales y poco éticas respecto de los verdaderos titulares de derechos marcarios.  

Una de las principales razones es que el registro de dominios es un trámite sencillo y poco oneroso, y a la posibilidad de hacer un negocio con la venta de un dominio a la empresa que posee idéntica marca, surgió a nivel mundial lo que se denominó ocupación cibernética (cyber squatting).


En primer lugar considero relevante definir que es un nombre de dominio:

Los nombres de dominio han sido definidos como una dirección exclusiva correspondiente a un protocolo (número) de internet, expresada con palabras, secuencia de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo.

Este tipo propiedad intelectual, puede ser creado y registrado libremente, cuyo registro se obtiene mediante un contrato con una entidad de administración y su asignación se encuentra gobernada por el principio de prioridad temporal first come, first served (primero en llegar, primero servido o registrado). No obstante, es de resaltar que las entidades administradoras no registran nombres de dominio completamente iguales a otros existentes. Pueden coexistir nombres de dominio, con algún carácter diferenciador.


Las características propias de los nombres de dominios es un derecho intelectual autónomo, que si bien puede reflejar nombres personales, comerciales, marcas, denominaciones de origen, razones sociales, etc.., no se identifican directamente con ninguno de ellos.  Siendo así las cosas y aterrizándolo al análisis del presente estudio, al estar regulado por otra disposición jurídica, mediante otros tipos de principios, es posible la generación de posibles conflictos en virtud de la carencia  de algunas luces legales. 


Lo anterior, tiene como fundamento el crecimiento abrumador de internet, la facilidad y celeridad del sistema de asignación y la infinidad de posibles combinaciones han producido la proliferación de numerosos conflictos acerca de un nombre de dominio determinado. Tal es así, que se ha destacado la práctica inescrupulosa de registros de nombres de dominios de personas famosas, libros, programas de televisión, nombres comerciales y marcas notorias con el objeto de lucrar su posterior transferencia. 


A continuación mencionare como se resuelve a través de laudos arbitrales o por medio providencias judiciales conflictos en relación a nombres de dominio, los cuales si bien en principio la situación jurídica de hecho a regular es la misma, el fundamento jurídico para llegar a un pronunciamiento judicial no se rige de ninguna forma por el derecho de marcas.

5.3.1. Tribunal de Arbitramento en Colombia.
En cuanto al tema de marras, la justicia colombiana ha delegado la administración de este tipo de controversias en un centro de arbitraje, de acuerdo a la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, la cual permite seguir un procedimiento arbitral frente a un proveedor de resolución  de litigios, con el fin de revertir la situación de apropiación.

Mediante un laudo arbitral, en donde una de las partes es colombiana, se señaló lo siguiente.

El Panel considera que el nombre de dominio <bancotequendama.com> es idéntico a, o similar hasta el punto de resultar engañoso, con respecto a la marca BANCO TEQUENDAMA de la demandante, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que éste fue registrado y se usa de mala fe.

Por ello, el Panel Administrativo hace lugar al recurso solicitado por la demandante y resuelve que el registro del nombre de dominio <bancotequendama.com> sea transferido a la demandante, Banco Tequendama S.A.

En la situación en particular el demandado -persona física- no tenía ninguna relación, ni contractual, ni laboral, que lo autorizara al uso de las marcas del demandante -Banco Tequendama-, ni se encontraba dentro de los supuestos exceptivos al derecho de exclusiva por virtud del registro de una marca, careciendo de un registro de marca o de haber realizado un uso comercial justo y de buena fe con dicho signo distintivo, y que desde la fecha del registro del nombre de dominio bancotequendama.com, no se evidenciaba su uso efectivo alguno bajo dicho dominio, ya que al intentar ubicar los archivos en el servidor que aloja la página, el explorador simplemente arrojaba el siguiente mensaje: "No se puede mostrar la página".  Es de resaltar que en este caso en particular, claramente se observa que el nombre de dominio bancotequendama.com no coincide de ninguna manera con el nombre del demandado, en otras palabras, no tenía derecho legítimo sobre el nombre de dominio. 


En una situación como la anterior, para que quien desee controvertir la titularidad del nombre de dominio, se exige la concurrencia de las siguientes circunstancias:

· Que el nombre de dominio sea idéntico o confundible con una marca sobre la cual el reclamante tiene derechos.

· Que el registrante no tenga ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

· Que el nombre de dominio haya sido registrado y esté siendo utilizado con mala fe.  

El ICAAN
 enuncia como circunstancias del registro y uso de un nombre de dominio con mala fe, los siguientes:

· Las que indiquen que ha registrado o adquirido el nombre de dominio para vender, alquilar o transferido de cualquier otro modo al reclamante propietario de la marca o un competidor de dicho reclamante, por una cantidad que exceda sus costos directamente relacionados con el nombre de dominio o,

·  Si ha registrado el nombre de dominio para evitar que el propietario de la marca pueda reflejarla en él;

· Si ha registrado el nombre de dominio principalmente para perjudicar el negocio del competidor, o

· Si usando el nombre de dominio intencionalmente se ha evitado atraer beneficio comercial a usuarios de internet mediante la creación de confusión con la marca reclamante.

En el caso del Banco Tequendama, es curioso que el apoderado de la persona natural, titular del nombre de dominio le enviara un documento al Banco, ofreciéndole la siguiente propuesta:

El titular del dominio en disputa le ha manifestado su voluntad de traspasarlo al Banco sin solicitar suma alguna de dinero. Se agrega textualmente que "Puesto que este ofrecimiento lo ha hecho gracias a mis gestiones, mis honorarios son de USD 4400 que serían pagos en el momento en que el señor Martínez efectúe la transferencia. Es claro que ustedes pueden rechazar este ofrecimiento, sin embargo, es una opción que debe ser considerada por su banco ya que el costo es menor que incluso los costos de llevar un procedimiento arbitral que es la solución siguiente más económica. La oferta del señor Martínez es válida hasta el 17 de agosto de 2001”.

Es claro a todas luces que la intención del señor Iván Martínez, no ha sido por mera “casualidad”, sino que buscó la obtención de un lucro que no le corresponde, en virtud de una actitud desleal y carente de ética al usurpar un nombre de dominio, registrarlo y posteriormente venderlo a quien por su actividad le corresponde. 


5.3.2. Tribunal de Arbitramento designado por el ICAAN


El proveedor de resolución de litigios de mayor importancia, designado por la ICAAN, es el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quién desde 1999 ha resuelto más de 9000 casos, reconociendo los derechos prevalentes de los reclamantes sobre los nombres de dominios en un 80%, por tratarse de casos de piratería o ciberocupación.

No obstante, este tipo de pronunciamiento no es del todo claro, al igual que la ley de marcas -por ello su inclusión-, toda vez que hay una carencia de principios que determinen con claridad cuál debe ser la postura del operador judicial en su momento.  A continuación, reseñaré algunos antecedentes que señalan que no importa que se trate de una marca notoria, toda vez que los nombres de dominios no están supeditados a este tipo de regulación, por ende, las direcciones en internet quedan desprovistas de tutela jurídica, y a diferencia del fallo del Banco Tequendama la solución no siempre será tan fácil.

El primer fallo, es respecto a “www.armani.com” en el cual el panel llegó a decidir que no se constituye mala fe la oferta de venta por valor de US: 1935, por ser una suma modesta e igual al costo de registración del nombre de dominio -la evidencia mostró la existencia de un negocio legítimo desarrollado por el titular-, y que se equivoca el reclamante al asumir que simplemente por resultar titular de una marca mundialmente conocida podría utilizar el procedimiento de la ICAAN, para desposeer un nombre de dominio compuesto por iniciales y apellidos del titular, usado de buena fe.
 


El precedente judicial esbozado, simplemente por el principio first come, first served, queda legitimada la actuación de una persona que sin poseer ningún tipo de interés, vínculo o relación registra un nombre de dominio, que ostenta el carácter de marca notoria a su nombre, y posteriormente obstaculiza la inscripción del real titular del nombre de dominio, en aras de obtener un lucro, el cual según el ICAAN es válido, más sin embargo, para Iván Martínez respecto del Banco Tequendama no fue así. 


En otro laudo, el panel rechazó el pedido de transferencia del nombre de dominio “www.maggi.com” por entender que Romeo Maggi, presidente y socio mayoritario del demandado, había actuado con interés legítimo al registrar el nombre de dominio para su familia y la fundación que pretendía establecer, pues nunca ofreció venderlo al actor -sociedad de productos Nestlé-, ni desplegó conducta alguna tendiente a impedir la obtención de nombres de dominio referidos a las marcas del actor, ni resulta un competidor tratando de entorpecer la actividad del actor, ni intentó desviar la atención de los consumidores en forma desleal y con un propósito comercial.
 


La emisión de los laudos siguiendo los lineamientos de la ICAAN es completamente ajena a lo que respecta al derecho de marcas, porque en similar fallo, mencionado unas páginas antes, en la causa 726/98 “Nike International Ltda. C/ Reswil Sacifia S.A.,” la situación es la misma. Los señores demandados, se opusieron al registro de la Marca NIKE conocida mundialmente y de carácter notorio, aunque Reswil Sacifia S.A., la hubiese registrado 20 años antes que la marca mundial. Empero, tal situación y con una aplicación de la ley de marcas, le asistía razón a los señores Reswil Sacifia S.A., no obstante, en aplicación de un criterio de marca renombrada, el fallo se resolvió a favor de Nike Internacional Ltda.


En cuanto a nombres o palabras comunes o usuales la situación tampoco es disímil a las anteriores. El panel rechazó el pedido de transferencia del nombre de dominio “www.clause.com” al entender que clause constituye una palabra del común del idioma inglés, por lo que el demandado tenía derecho a registrar el nombre de dominio al ser el primero en solicitarlo. Además carece de relevancia -para el tribunal de arbitramento-, que al momento de la disputa el nombre de dominio se encontraba en venta, y que el demandado había ofrecido al actor por una suma importante de dinero. En esta situación en particular, reconoce el panel que es una práctica habitual de quienes tienen por negocio la comercialización de nombres de dominio de internet, aclarando que se trata de un negocio legítimo, el registrar palabras comunes del idioma en la expectativa que en algún momento resulten atractivas a un comprador por su significado. Sostiene ese cuerpo que, no hay nada reprochable en ello, más allá de los casos en que estas palabras comunes llegan a consistir o confundirse con una marca u organización.      


Siguiendo la metodología anteriormente aplicada, tampoco es de recibo esta situación ante la ley de marcas, puesto que, para el registro de una marca, la cual es de uso común en esa clase, en ciertos casos no le es permitido el registro. Tal es el caso de NATURA -mencionado en el tema monopolios de palabras- mediante el cual, se denegó la inscripción de una marca de nombre común por que podría -a juicio del sentenciante- producir la dilución de la marca previamente inscripta. En ese fallo se argumenta que no es admisible aplicar en el cotejo de los signos un criterio flexible que habilite la inscripción por la actora. 

5.3.3. Administración de Nombres de Dominio en Argentina.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio y Culto, a través de su entidad Nic-Argentina le ha sido delegada la administración de los nombres de dominio finalizadas en el código del país “.ar” quedando sujetas las páginas de internet con esa finalización a la aplicación de la ley y jurisdicción de la República Argentina.


El registro del nombre de dominio se otorgará a la persona física o jurídica registrante que primero lo solicite, quién deberá declarar bajo juramento, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado no interfiere ni afecte derechos de terceros. A diferencia de lo que sucede de acuerdo a las normas de la ICAAN, el Nic-Argentina no actúa como mediador ni árbitro, y no intervendrá de manera alguna en los conflictos relativos al registro de un nombre de dominio que se susciten entre sus titulares y terceros. Estos conflictos deben dirimirse frente al fuero Civil y Comercial Federal del Poder Judicial de la Nación.


No cabe duda acerca de la procedencia del reclamo en caso de mala fe fragante, como en los caso del nombre de dominio “www.freddo.com.ar”
. 


Empero, la doctrina judicial resulta incierta -reiterando que al igual que muchos aspectos del derecho marcario- cuando el tema a resolver es respecto de marcas no notorias, en el cual es más difícil de determinar la actuación de mala fe del registrante del nombre de dominio. Por consiguiente, judicialmente se ha adoptado el criterio que tratándose de marcas no notorias, en la cual no se configura la mala fe del registrante del nombre de dominio, se tiende con mesura a reconocer la autonomía del derecho sobre el nombre de dominio en internet. Un ejemplo de esto, es lo fallado en el caso “Tiempo Libre S.A. V. Segurel, Alberto A.” resuelto el 29/6/2006 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde la actora solicitó el dictado de una medida cautelar en los términos de los artículos 50 Acuerdo ADPIC., ley 24425, 230 y 232 CPCCN, para que Nic-Argentina dejara sin efecto la inscripción del nombre de dominio “www.tiempolibre.com.ar” a nombre del demandado y lo otorgase a su favor. Entre los argumentos destacados por el actor señaló ser titular del nombre social y designación comercial tiempo libre desde 1975 con relación a los servicios de viajes y turismo; ser titular de la misma expresión como marca 39, solicitada en 1996 y concedida en 2002. La Cámara considero que:

El nombre de dominio se otorga a la persona que primero lo solicita, como así también que en materia de nombres de dominio de internet no rige el principio de especialidad, pues se abarcan todos los productos y servicios, por lo que puede darse la posibilidad que haya más de una persona con interés legítimo sobre el mismo dominio; y que la mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre el nombre de dominio que coincida con esa designación. Contempla que el caso no trata de una marca notoria, ni de gran aptitud distintiva, ni media relación anterior entre el titular de la marca y el del dominio, ni posee éste una gran cantidad de dominios registrados a su nombre que indique la intención de bloqueo para lucrar con transferencia; todo lo cual impide considerar acredita la existencia de mala fe. Ante la ausencia de mala fe, quien deposita el nombre de dominio tiene un derecho inatacable, y quien haya sido menos diligente en su obtención, deberá procurar otra combinación de caracteres que responda a su signo distintivo y pueda ser obtenida como nombre de dominio.

Como mencioné al comienzo de este apartado, considero relevante su inclusión, toda vez deja desprotegido el nombre de marcas en lo tocante al tema de páginas de internet. Sucede a menudo que en un país una marca sea notoriamente conocida dentro de ciertos productos o servicios, y en otros países, la misma denominación marcaria es conocida pero respecto a diferentes productos o servicios. Ante tal situación, simplemente bastará la previa inscripción del titular más diligente para el proceso de inscripción, a diferencia de una solución del derecho de marcas. Tal es el caso de la marca BRAHMA como cervecería o como calzado ya mencionado en el tema de principio de territorialidad.

5.4. CONSIDERACIONES FINALES.

5.4.1. Conclusiones.


Luego de haber hecho un análisis respecto al concepto de marcas, así como marcas notorias, mecanismos de protección y tratados internacionales que pugnan por la protección jurídica de aquéllas, arribo a la conclusión que la finalidad de la ley de marcas radica esencialmente en la protección de las buenas prácticas comerciales y el interés del consumidor. No obstante, se presentan situaciones que dan lugar a duda respecto a los fines expuestos, toda vez que hoy en día muchas personas proceden a inscribir signos registrados o utilizados en el exterior, pero sin ser inscriptos o usados en la Argentina; o megaempresas a nivel internacional tienden a registrar marcas en todos los nomencladores aunque no lo estén utilizando para crear un monopolio de ésta.


Por ende, al presentar este tipo de situaciones es de suma importancia considero que el operador judicial de turno, debe conocer la diferencia que existe entre marca renombrada y marca notoria, dentro del contexto en general, y no simplemente para la emisión de un fallo adopte una actitud restrictiva que conculquen el surgimiento de nuevos productos en similar o idéntica marca que si bien pude ser notoria en un producto determinado, no es renombrada y no es susceptible de confusión en el público adquirente. Asimismo, considero la aplicación de este criterio diferenciador es necesario para que exista mayor asomo jurídico dentro de la jurisprudencia argentina y no simplemente el aspecto económico como fundamento relevante para la resolución del fallo.

A esta situación, se le debe adicionar que muchas veces se presenta como justificación la actitud asumida por las partes -cuestionable desde el ámbito ético- la validez de derecho marcario, tratando que éste sea interpretado de una manera exegética o rígida.


Considero además que una circunstancia que puede dar a dudas es aquélla que muchas personas -ya sea actuando de buena fe, por mera casualidad o con la finalidad de usurpar el signo marcario- han intentado inscribir marcas en el correspondiente registro, clases, nombres sociales o de dominio. Bajo estos determinados hechos se ha procurado atemperar el rigorismo de ley en aras de evitar situaciones fraudulentas, sin que ello signifique del todo alterar la normal y justa aplicación de los principios de la ley. 


Es por ello que no puede pretender el titular de un signo marcario, que su inscripción en el sistema de registro tenga el carácter de absoluta y único frente a nuevos productos, los cuales en virtud del principio de especialidad pueden ser objeto del mismo registro de ese signo distintivo, pero para actividades diferentes.

Un signo distintivo solo protege los productos o servicios indicados en la solicitud de marca. Por ejemplo la marca PEPE que ha sido registrada para proteger ropa, solo puede ser invocada ante otra marca PEPE o similar para los mismos productos. Es decir que el principio de especialidad permite la coexistencia pacífica de marcas idénticas (PEPE para seguir con el ejemplo) para productos o servicios diversos. Así puede existir una marca PEPE para calzado y una marca para automotores, e inclusive otras para bebidas, muebles, y así sucesivamente. 

Y es que precisamente la ley de marcas se ha inclinado a evitar que las marcas se conviertan en títulos de mera especulación, aunque muchas veces en aras de obtener la llamada protección jurídica puede haber lugar a dudas respecto a situaciones en particular.


El anhelo de la ley de marcas, se lleva a cabo a través de su interpretación sistemática dentro de un ordenamiento jurídico, la cual no debe interpretarse aisladamente de las normas basadas en la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Siendo así las cosas, el apego al texto literal de la ley comporta un error, que conllevaría a oscurecer su real significado. Por ende, al momento de valorar una determinada circunstancia, lo esencial para la resolución es el análisis en conjunto de los hechos en particular. Tal es el caso, que en fallo de LEVI STRAUSS & CO  se adoptó una posición jurídica, la cual 17 años después varió en virtud de los acontecimientos en particular del caso. Estos precedentes judiciales son a la medida del caso, en cuanto resuelven situaciones concretas, en apoyo de los principios generales del derecho y la ley de marcas, trayendo como consecuencia, que lo decidido sobre determinados signos es insusceptible de crear un parámetro orientador en conflictos que se susciten posteriormente.


Por ende, considero que en este aspecto puede haber un margen discrecional en el cual el operador judicial puede navegar por la corriente doctrinaria que a su juicio o por otras razones que estime conveniente, y por lo tanto sustentará una providencia sin que exista por lo menos grado de certeza ante el eventual fallo. Mas sin embargo, al haber unos parámetros legales como los señalados en el capítulo II otorgara por una parte unos elementos que le permitirán al magistrado de conocimiento unos fundamentos jurídicos que determinara si se está o no en presencia de una marca notoria o renombrada, igualmente la aplicación de las funciones de la marca en subordinación al desempeño distintivo del producto o servicio y en conjunto con el principio de especialidad permitiría, a mi juicio, un adecuado registro de marcas evitando que se utilice de manera indebida o reproduzca signos de terceros. 

Si bien la intención de la ley de marcas es evitar situaciones que atenten contra la buena fe, la moral y la buena práctica comercial, es muy difícil en algunos momentos un control jurídico ante contextos que escapan de la tutela de la ley, toda vez el hecho regulado por la norma jurídica es potencialmente limitado o insuficiente. Ante esta situación se debe aplicar el sistema de marcas dentro de un contexto en general y teniendo en cuenta los principios generales del derecho. Además, la ley de marcas pugna por evitar que éstos se conviertan en títulos de especulación, aspecto que en algunos escenarios no necesariamente puede estar frente a un interés económico y el cual es totalmente ajeno en relación con las direcciones de internet o nombres de domino, puesto que, no está sometida a los mismos principios del derecho marcario, y ante esta situación se pueden presentar todos los hechos que trata evitar el derecho marcario.

Concluyendo, en cuanto a los acuerdos internacionales no siempre logran el cumplimiento de sus objetivos, en la medida que es muy difícil una unificación de términos, por tanto, es muy difícil hacer un cotejo marcario respecto a los países signatarios de los tratados, a lo cual se le debe sumar la mayor onerosidad en el registro de cada país y en la clase o clases de bienes y servicios que se desee tutelar, y en muchos casos, titulares de signos marcarios creen haber salvaguardado su derecho marcario y ante el criterio flexible del registro internacional, resulta que no es así. A lo anterior debemos adicionarle la carencia de un mecanismo de ejecución del derecho objetivo que mediante los tratados internacionales tratan de unificar la regulación en el tema de marcas a nivel supranacional.


5.4.2. Recomendaciones.
Por consiguiente después de haber señalado a lo largo de la presente investigación lo referente en cuanto al tema de marcas notorias y su interpretación integral en cuanto a los principios de territorialidad y especialidad me parece adecuado que:
· Al momento de realizar pronunciamientos judiciales en relación al tema de derechos marcarios se utilice un criterio que permita diferenciar respecto de si lo que está en litigio es una marca notoria o es una marca renombrada.
· Permitiendo el registro de marcas notorias en productos diferentes sin que haya dilución de la misma, tal es el caso de productos notorios como PEPE para ropa, o LITTMANN para estetoscopios y PRINCE para raquetas de tenis.
· Como consecuencia de lo anterior, la aplicación de los principios de territorialidad y especialidad en la jurisprudencia Argentina estará supedita al tipo de marca registrada. 
· Se lograría acabar con la creación de monopolios empresariales al existir un criterio diferenciador entre marca notoria y renombrada, así como el porqué de su mayor tutela jurídica.

· De igual manera, al utilizar estos elementos diferenciadores expuestos en el capítulo II en relación al tema de marcas notorias, se creara una unificación jurisprudencial en cuanto al tema de marcas y por ende, una sensación de seguridad jurídica en el titular del signo marcario, así como el consumidor del bien final.
· En cuanto a la regulación colombiana, debería modificarse el uso de una marca para que sea considerado como notoria, y por ende, adoptar la posición mayoritaria que sostiene la falta de uso del signo notorio, para que sea considerada como tal.
· Para finalizar, la aplicación de estos criterio debe hacer dentro de un análisis social y sistemático de las leyes argentinas y en teniendo presente el contexto, en aras de no cercenar los derechos de titulares debidamente inscriptos o de marcas que en virtud de un fuerte campaña publicitaria logro se dé notorio conocimiento en todo el público consumidor, pero que por la ausencia de registro esta carente de protección jurídica.  






PHILIPHO BONETT RODRIGUEZ







P.S. 7.604.984. COLOMBIA.
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