MARCAS DE DEFENSA: protección real a los productos que circulan en el mercado?
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1. MARCAS
1.1 EVOLUCIÓN
El material existente en la Argentina acerca del Derecho de Marcas hacia el siglo XVIII era limitado. Se puede considerar válida esta afirmación recién en la segunda mitad de este período, anteriormente, sólo se habían utilizado marcas para distinguir orfebrería en oro y plata para identificar ganado.

El país se encontraba sometido a la legislación española y las normas vigentes en esa nación eran sólo de aplicación, sin que existieran preceptos sancionatorios contemplados en “Las Indias”
.

Hasta finales del siglo XVIII, España  prohibió a sus colonias ultramarinas el comercio con estados no españoles, sólo mercaderías españolas podían acceder al mercado latinoamericano. En consecuencia, era limitado el interés por la protección de la marca de fábrica. Recién el 12 de Octubre de 1778 se consiguió la apertura del mercado latinoamericano a través de un documento denominado "Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias". Este reglamento preveía en sus artículos 13 y 30 acciones penales por falsificación de marcas. A pesar de que las normas sancionadas por España siguieron teniendo vigencia en el país. A partir del 1853, debido a la sanción de la Constitución Nacional, Argentina nació una legislación propia. El art. 17 de la antigua carta magna dio fundamento constitucional tanto al derecho de propiedad, como al derecho de autor.

Posteriormente, el 11 de Octubre de 1864, se sancionó la Ley 111, que reguló el Derecho de Patentes hasta el año 1995, cuando fue sancionada la "Ley de Patentes y Modelos de Utilidad". Nueve años más tarde, el 14 de Agosto de 1876, se sancionó la primera ley argentina de marcas y pocos años fue derogada esta ley, el 23 de Noviembre de 1900, se sancionó la Ley 3975, que tomó como modelo la ley de marcas francesa
. Finalmente, esta ley fue derogada y el 26 de Diciembre de 1980 se sancionó la “Ley de Marcas y Designaciones”, nro. 22.362.

Con la introducción de la protección marcaria, se abrió la posibilidad para el comerciante de utilizar la marca como signo distintivo de sus mercaderías y como referencia al origen de las mismas, y así con el auxilio de la marca protegida, poder formar una clientela. Además de ésta función beneficiosa para el comerciante, se consideró en la Argentina, la protección del consumidor contra el fraude como una finalidad esencial del derecho de marcas.

La constante evolución del derecho, la globalización y el desarrollo empresarial, carente de fronteras; han hecho que las marcas tengan cada vez más importancia en el mundo jurídico y financiero.

Antes de ahondar en el tema, encuentro necesario definir el concepto de marca como tal y revisar la postura internacional que se tiene de su definición.
1.2 POSTURAS INTERNACIONALES DE LA DEFINICIÓN DE MARCAS
En la actualidad existe un sin números de definiciones acerca de la palabra marcas e inclusive en algunos países se tiene diferentes posturas.

Se debe tomar en cuenta que la definición de marca se analiza desde dos puntos de vista: el primero, es el que depende de la protección jurídica que se le brinda a la marca en virtud del registro y el segundo, es la marca no protegida, cuya utilización es igualmente lícita, pero carece de las garantías que brinda la protección jurídica de las primeras. 

Algunos analistas definen el tema desde los siguientes puntos de vista:

Breuer Moreno, afirma que es “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”
”.
Fernández, considera que “Puede definirse la marca como el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías.
”
Ledesma afirma que: “Son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.
”
Di Luca, dice que: “el símbolo distintivo u orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor
”.
Garrone, piensa que, “es el signo con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de industria, comercio o explotación agrícola
”.
Etcheverry expone que, “El signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares
”.
Baumbach y Hefermehl, opina que, “la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicio de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas
”.
Busse, afirma que “la marca es un signo distintivo que distingue a las mercaderías del titular de la marca respecto de las mercaderías de otros, en relación con su procedencia, en los negocios de la empresa
”.
Chavanne y burst, considera que, “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros
”.
McCarthy, dice que “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros
”
Según la UNCTAD
, “las marcas son universalmente reconocidas como un dispositivo utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende. A través de tal identificación es generalmente posible distinguirlos bienes de acuerdo a su fuente u origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras
”.
Según el BIRP
I: “cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes de una empresa
”
Por último, J. Otamendi define la marca como: “… el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.”

Por otra parte, y de acuerdo con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, una marca es, "todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos de otra persona"
.
Ello sentado, en la ley Argentina nro. 22.362, la definición de marca se encuentra en su artículo primero. Aquél define la marca como “todo signo con capacidad distintiva utilizado para distinguir productos y servicios”.

1.3 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE MARCAS
La marca registrada o registro de marca se convierte de esta manera en un activo intangible que en muchas ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de una compañía
.

Jurídicamente hablando, marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa con respecto de otras.  Esta definición nos da todas las características que deben concurrir en una marca, siendo las notas principales su aptitud diferenciadora y su función mercantil.

Ahora bien, en la República Argentina “la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro”. Sin la protección que otorga su registro la marca puede en principio ser utilizada por cualquiera, con la consecuente pérdida de valor que esta falta de exclusividad conlleva.

Una marca es un signo, novedoso y característico que distingue a un producto o un servicio de otro, que permite además indicar la procedencia empresarial y asociar ese producto o servicio a una calidad y características constantes. Todo signo que tenga aptitud para distinguir productos o servicios es registrable, salvo que esté expresamente incluído dentro de las prohibiciones establecidas en la Ley. 

Dicho signo podrá estar integrado por una palabra o conjunto de palabras (marca denominativa); una imagen, gráfico o símbolo (marca gráfica); por una mezcla de ambas (marca mixta) e incluso pueden ser susceptibles de marca las formas tridimensionales como los envoltorios o envases o los signos sonoros. En ocasiones, se puede confundir el concepto de marca con otros signos protegidos, como pueden ser el nombre comercial o el rótulo de establecimiento.

El nombre comercial es el nombre bajo el cual el comerciante actúa en el mundo del tráfico mercantil y goza de crédito, y con el cual adquiere los derechos y asume las obligaciones atinentes a su empresa. Comprende lo que se conoce también como razón social, denominación o enseña.

La ley de marcas establece que el nombre del comerciante constituye una propiedad pero a fin de evitar confusiones o competencia desleal, exige que quien quiera ejercer una industria, comercio o ramo de agricultura ya explotados por otra persona con el mismo nombre deberá adoptar alguna modificación que haga que dicho nombre sea visiblemente distinto del que usa la casa o establecimiento preexistente.

Se adquiere con el uso y se extingue con el cese de la actividad designada. Toda persona con interés legítimo puede oponerse a su uso, la acción prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública o desde que el accionante tuvo conocimiento. 

En estos casos, la doctrina entiende al nombre comercial como un derecho intelectual de carácter patrimonial, sujeto a una regulación jurídica específica.
1.4 EL CONCEPTO DE MARCA  COMO SIGNO
Para el derecho de marcas argentino (art. 1, ley 22.362) prácticamente todo tipo de signo que sirva para la distinción de bienes y servicios puede ser considerado marca. Al respecto se encuentra en la actual ley de marcas Argentina una lista enumerativa de los signos permitidos meramente enunciativa. 

Son registrables como marcas los siguientes signos: una o más palabras con o sin contenido 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 otro signo con tal capacidad. (art. 1 Ley 22.362). Asimismo, un signo que representa una forma marcaria permitida sólo puede ser registrado como marca cuando posee capacidad distintiva. 

Dicho término capacidad distintiva, posee dos componentes: el signo a registrarse debe tener una capacidad identificatoria abstracta e intrínseca (art. 1, ley 22.362) y debe distinguirse de otros signos que correspondan a otros derechos (art. 3, inc. a y b, ley 22.362).

La necesaria novedad no debe ser absoluta, el signo no debe haber sido inventado como tal, nueva debe ser la conexión de este signo con el producto que identifica. También se excluyen las denominaciones usuales o necesarias con las que se identifica al producto o al servicio, además de las denominaciones descriptivas y los términos y locuciones que hubieran pasado al uso general.

El signo debe consistir en las palabras o en otros símbolos descriptos en el artículo 15.1 del GATT/ADD. A su vez, es necesaria la existencia de un transmitente y un destinatario del mensaje contenido en el signo, que puede ser un consumidor o beneficiario de los bienes o servicios respecto de los cuales se emplea la marca. En ese orden de ideas, debe tener un contenido o significado que el signo desea transmitir.

Ahora bien, conforme a lo dicho y según lo expresado por Bertone, el signo dispone de cuatro elementos a tratar: en primer lugar, está el signo en sí, que respecto de las marcas, es alguna de las palabras u otros dispositivos indicados en el artículo 1 de la ley 22.362; en segundo lugar, está la persona que comunica algo a través del signo; en tercer lugar están las personas a las que se dirige la comunicación que transmite el signo y por último, el significado que desea transmitir.

Como ya se ha mencionado, actualmente el origen de la marca no es claro, puede que aquél se haya licenciado o que sea objeto de una franquicia. Ello sentado, definición más acertada es la que brinda Bertone en el siguiente sentido: “… el significado legal de un signo marcario es el que el titular de éste  ha colocado por si en los productos o servicios portadores de la marca, o ha autorizado tal uso a un tercero.”
. Conforme a la definición citada, y como posteriormente se analizará, la identificación de origen que tiene como una de sus principales funciones la marca, tiende a distorsionarse a causa de la cesión o transferencia de aquellas y en consecuencia pasa a tener un valor más importante la titularidad del signo, que su creador mismo.

El segundo es el uso expresivo de los signos, que se presenta en el evento de la comunicación de sentimientos o emociones o su deseo de despertarlos en el receptor de éstos. Esto se logra mediante la vinculación de la marca con el bien o la publicidad que se genere para ésta. 

El directivo es el tercer uso y es aquél que se usa con el fin de generar determinada acción, ya sea la compra del bien o el servicio y depende en gran medida de la publicidad que se genere.

1.5 FUNCIONES DE LA MARCA
1.5.1 Indicación del origen
En un principio se pensaba que la marca identificaba un producto o un servicio. Sin embargo, con el correr del tiempo, se evidenció que los consumidores conocían poco de los fabricantes de los productos. 

En este sentido, existe un precedente norteamericano de 1933 citado por McCarthy: “lo que quieren decir con tal expresión es que comprador de productos que lleva una etiqueta dada, cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre.”

Ello sentado, las marcas muchas veces han sido vendidas o cedidas, por causas como cuando las empresas se han fusionado, y, por lo tanto, el comprador puede estar adquiriendo un producto pensando que la marca de su agrado es la misma que ha venido consumiendo con el pasar de los años.

1.5.2 Distinción de productos y servicios

Como elemento esencial de la definición de la marca, debemos distinguir si éste sirve para un producto o servicio, con el fin de darle al consumidor una orientación en la marca que desea obtener y elegir entre diferentes productos o adquirir otros servicios de su preferencia. Se desprende de esta afirmación, que la verdadera función de la marca es la de distinguir un producto o servicio de otro. Dicha distinción se logra, claramente, con la originalidad que tengan los signos y las diferencias que existan entre ellos para, de esa forma, permitir a consumidor tener los elementos suficientes para distinguir un producto de otro.
1.5.3 Garantía

La garantía es otra de las funciones de la marca. Su función es secundaria, pero no por ello deja de ser importante debido a que está estrechamente ligada con la calidad del producto y su uniformidad.  Ello es así a las franquicias y diferentes licencias que basan su estrategia en su garantía, esto es, en mantener la uniformidad de sus productos en los lugares de venta donde se establezca el negocio. Tal es el caso de Mc Donald’s, que mantiene la misma línea de productos en los diferentes países en donde se vende y hace sólo pequeñas modificaciones dependiendo del público que se busque atraer en los diferentes mercados.

Mediante la garantía lo que se busca es que el consumidor una vez que adquiera el producto, regrese a adquirir otro nuevamente y encuentre la misma o mejor calidad de lo comprado en un primer momento. 
1.5.4 Publicidad

La publicidad es otra de las funciones de la marca y es “…el nexo que se tiene entre el consumidor del producto o servicio y su titular
”. 

Se entiende también que comprende la manera que tiene el comerciante de dar a conocer su producto. De nada sirve tener el mejor producto, sino es conocido. En el mercado llegan a convivir productos de muy mala calidad y que se venden en cantidades alarmantes; basados en la alta inversión en publicidad que se les hace, con productos excelentes no tan vendidos por no ser conocidos.

La marca que se crea para publicitar el producto debe tratar de informar sobre ciertas características de éste, como por ejemplo General Motors. La publicidad es una función secundaria de la marca, ya que muchas veces puede tratarse de un signo distintivo negativo e igual ser distintivo y acogido por el público.
1.6 TIPOS DE MARCAS 
Los tipos de marcas deben ser analizados desde el punto de vista de los signos marcarios. Aunque la clasificación emanada del artículo 1 de la ley 22.362, no tiene relevancia jurídica, su utilidad consiste en la ilustración respecto de los posibles signos marcarios. Por lo demás, es importante destacar que la clasificación más aceptada es la que distingue entre marcas nominativas, figurativas y mixtas.
1.6.1 Marcas nominativas
Son aquéllas que se pueden escribir y pronunciar. Chavanne y Burst las definen de la siguiente forma: “…se les llama también marcas verbales, consisten en términos que tienen o no significación, y que atraen a la vez los ojos del público porque se escriben, y el oído porque se pronuncian”
. Integradas por una o más letras, dígitos, números, palabras frases o combinaciones de ello y que constituyen un conjunto legible y pronunciable.

1.6.2 Marcas figurativas
Son aquéllas que se distinguen por una figura determinada y su diferencia con las nominativas es aún discutida. Por un lado, se piensa que lo que las diferencia es la pronunciabilidad y por el otro, la materia protegida. Así pues, desde el punto de vista de la pronunciabilidad, se toma como  ejemplo la figura de un jaguar en el caso de los automóviles; Si bien dicha figura no es pronunciable y es por ende figurativa. Ahora bien, otro fundamento con el que se cuenta es que la forma de escribir un nombre también configura una marca figurativa. Para entender mejor acudo a la “pipa” de Nike, ya que por más conocido que sea su nombre, la forma de escritura, configura también un signo distintivo importante. Son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos.
1.6.3 Marcas mixtas
Son aquéllas que cuentan con elementos tanto de las nominativas, como de las figurativas. De esta forma puede contar con un nombre perfectamente legible, acompañado de una figura. Tal es el caso, por ejemplo de Café de Colombia, Ford, en los cuales se cuenta con un nombre y el correspondiente dibujo. 
1.6.4 Marcas de fantasía
Son aquéllas que cuentan con palabras sin contenido conceptual y alejadas de la descripción del producto, lo que las lleva a no ser sugestivas, ni descriptivas. Como ejemplo se puede tomar Nike, la cual es una marca de zapatos deportivos pero cuya relación con el producto que distingue es nula.
1.6.5 Marcas evocativas
Las marcas evocativas, contrariamente a las de fantasía, buscan relacionar su marca con el producto que distinguen o con sus propiedades. Cabe aclarar que el elemento de fantasía está presente en dichas marcas pero respecto a sus denominaciones ya que se cuenta con marcas como Milka para productos lácteos o Dolorán para medicinas en el caso Colombiano.

1.6.6 Marcas descriptivas
Son aquéllas que, como su nombre lo indica, “…describen la naturaleza, función, cualidades u otras características de los bienes y servicios a distinguir.
” Este tipo de marcas tienen problemas para su inscripción ya que muchas veces pueden llegar a generar monopolio dada su denominación. Asímismo, en algunos países su inscripción es nula. En este caso, se puede tomar como ejemplo la marca “light”. Esta marca es meramente descriptiva y generaría un monopolio ya que describe íntegramente el producto.

1.6.7 Marcas significativas
Son aquéllas que se alejan de la fantasía y son formadas por palabras con contenido conceptual. No siempre son descriptivas por lo que se pueden ubicar junto a las marcas de fantasía.

1.6.8 Marcas fuertes y débiles 
Franceschelli define las marcas débiles como “aquéllas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquéllas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar.”

1.6.9 Marcas de productos
Originariamente estas marcas se emplearon para diferenciar el producto de un fabricante frente a su competencia. Como lo he mencionado anteriormente, una marca no necesariamente identifica a su fabricante, en las cesiones de marcas y contratos de agencia o franquicia que son comúnmente usados. 

1.6.10 Marcas de servicios
Estas marcas son relativamente nuevas en la legislación pero poseen el mismo tratamiento que las marcas de productos. Su diferencia por más tautológica que parezca, consiste en que distinguen un servicio. No obstante, hay particularidades que deben ser tratadas para evitar confusiones. De ahí pues que se deba diferenciar entre servicio y designación ya que la marca de servicio distingue el servicio prestado y la designación busca diferenciar la actividad.

El servicio que distingue la marca, a diferencia del producto, debe tener una uniformidad en el tiempo respecto de su prestación. Así pues, cuando se va a un “Decameron”
 se sabe que cuenta con un menú de buffet en el desayuno, snaks ilimitados y bar abierto hasta determinada hora. En definitiva, el nombre “Decameron” se asocia inmediatamente a un “todo incluído”, razón por la cual dicho servicio se debe mantener de esta manera.

1.6.11 Marcas colectivas 
Son aquéllas cuya propiedad recae en una pluralidad de personas. El doctor Otamendi las define de la siguiente forma: “la marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización”
.
Este tipo de marcas, tienen el mismo tratamiento de las marcas comunes, cuyo elemento diferenciador es el uso que sus titulares hacen de aquélla. Así pues, la compañía mediante acuerdos escritos autoriza el uso de la marca a ciertos empleados y el incumplimiento de lo pactado dará lugar a una infracción que puede ser perseguida criminalmente conforme a la legislación nacional o al artículo 7 bis del Convenio de Niza.
1.6.12 Marcas de certificación
Son aquéllas cuyo signo se les puede aplicar cuando el producto ha sido sometido a control de calidad. Así, se genera un alto nivel de competencia y se somete a controles para la comercialización de determinados productos.
1.6.13 Marcas notorias, mundiales y célebres 
Las marcas notorias son las reconocidas en círculos comerciales de un país, como por ejemplo Patty para la carne de Hamburguesa en Argentina o Kokoriko en el caso del pollo en Colombia.

Las marcas mundiales, además de ser notorias en un país, pasan la frontera y son conocidas mundialmente. Las marcas célebres son las más protegidas por las leyes y además de la notoriedad, cuentan con un reconocimiento generalizado con virtud en su alta calidad. Tal es el caso de “Nike” o “Coca-Cola”.
Por último, las marcas defensivas cuyo estudio es la columna vertebral de esta investigación y por lo tanto, merecen un tratamiento especial.
1.7 EL USO DE LA MARCA
Una vez analizada la definición de las marcas, sus elementos y descripto el registro, es determinante establecer cuáles son las directrices que configuran el uso de la marca.

La ley 22.363 impuso la obligatoriedad del uso de la marca. Dicha utilización es requisito esencial para la conservación del derecho que confiere el registro marcario. 

Ahora bien, el uso de la marca evita que esta caduque, eventualmente permite su renovación y juega un papel esencial en la vida de la marca. El artículo 26 de la ley 22.362 dice lo siguiente: “a pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los 5 años previos a la fecha de iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor”.
Dicho artículo asimismo añade: “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 incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad”. A su vez el artículo 5° establece que una marca: “Podrá ser renovada indefinidamente si… la misma fue utilizada, dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad”.
En el artículo 4to, la citada ley se refiere a la “propiedad de una marca y la exclusividad de su uso”. La marca es una propiedad en sentido dado, ésta constituye un bien incorporado al patrimonio de su titular. Ello es así, que el titular de la marca registrada tiene el derecho de usarla, de licenciarla para que terceros la usen, a título oneroso o gratuito. También, el derecho de oponerse a que terceros no autorizados la usen, puede disponer de ella, (cediéndola parcial o totalmente), disponerla mortis causa, o renunciarla expresamente.

Conforme lo dicho en el articulado previamente citado, se entiende que el concepto de uso es un poco ambiguo y que no se tiene definido exactamente qué actividad configura el uso y que actividad no lo hace. De hecho, si se analiza cada artículo, se evidencia que, por una parte, se concede un plazo de 5 años para la utilización de la marca, so pena de caducar, pero por otra parte la marca no caduca si fue utilizada en la comercialización de un producto o servicio en clases distintas o hace parte de una designación. El artículo finalmente establece que la marca se puede renovar indefinidamente si fue utilizada dentro de los 5 años previos al vencimiento. Así pues, como lo mencioné con anterioridad, se desconoce que es lo que realmente configura el uso, no se delimita el accionar de la marca, no se tienen pautas y se deja un espacio grande de interpretación que puede generar inconvenientes en los eventuales procesos que se generen como consecuencia de lo expuesto.

La jurisprudencia Argentina ha establecido que para la determinación del uso, se debe aplicar un criterio restrictivo: “para determinar si existió uso marcario, debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado y ponderar que la norma considera equivalentes la utilización y la comercialización. Esta última no debe entenderse con carácter preciso sino amplio, abarcando los actos de intercambio y cualquier otra forma de disposición del producto. En fin, el término utilización cubre todas las formas en que una marca pude hacerse advertible en el mercado”.

Conforme lo citado, se entiende que se puede registrar una marca para distinguir un producto que todavía no va a ser comercializado y bastará para demostrar su uso, la publicidad que se genere o el esfuerzo para que el público lo conozca sin importar que el producto no se encuentre efectivamente comercializado.

Supuestamente el uso de la marca se configura con la comercialización de un producto o con la prestación de un servicio. En lo que atañe a los servicios, el uso no tiene complicaciones ya que los servicios son intangibles y bastará para el uso, que dicha prestación esté distinguida con una marca. Esto ocurre, por ejemplo con el emporio Hilton, en el cual el producto no se adquiere, sino que, lo que en realidad se compra, es el derecho a disponer de los servicios que dicha organización otorga por un tiempo determinado.

Respecto de los productos el tema se complica un poco, ya que lo lógico sería que al comprarlo, éstos tengan su marca distintiva en el envoltorio o en alguna parte visible para el consumidor. Si ello no ocurre, se entenderá que no hay uso marcario, ya que aparentemente no cumple con el requisito de comercialización. Por otra parte, si se analiza el evento contrario, se encuentra que hay estrategias publicitarias que generan expectativa en los consumidores mediante comerciales que anuncian la llegada de un producto sin que éste todavía se encuentre efectivamente en el comercio. De ahí, se podría pensar que la marca no se está usando, ya que el producto no está siendo comercializado y para legitimar dicho uso, el producto debe ser introducido en el mercado de manera que los consumidores lo puedan adquirir y de esa forma acreditar el uso marcario.

Legalmente, se exige que el producto esté efectivamente en el mercado mediante la comercialización o prestación. Ahora bien, la comercialización debe entenderse en un sentido amplio, esto es, no sólo basarla en intercambio, sino con cualquier forma que permita disponer del producto por parte de los consumidores. Así pues, puede que se presenten casos de comercialización mediante diferentes modelos tales como la venta, alquiler e incluso donación. En los eventos enunciados, el uso de la marca es fehaciente, no siendo así en los actos preparatorios de la comercialización que pueden ser usados para burlar la ley, más si se toma en consideración que se cuentan con 5 años para evitar la caducidad de la marca, tiempo que estimo suficiente para realizar los actos preparatorios e introducir el producto en circulación.

Los productos de exportación, para poder configurar el uso de la marca, deben ser comercializados primero localmente, y luego en el extranjero, indicando su origen. Por ejemplo, la marca Café de Colombia, realizó su primera venta en Colombia y posteriormente empezó a usarse la marca en el exterior mediante la comercialización de dicho productos en otros canales mundiales. 

Un tema importante a tratar dentro del uso de la marca es la “intensidad”. Al respecto cabe recordar que la ley especifica que dicho uso debe ser realizado dentro de los 5 años sin esclarecer si aquél debe poseer un carácter constante o ininterrumpido. 

En estos casos, la ley parece ser flexible respecto de la intensidad, lo cual no quiere decir que un uso insignificante sea suficiente, de ahí que lo que se pretende, es que el uso tenga una intensidad significativa, ya que de otra forma carecería de sentido la reglamentación legal.

Al respecto, J. Otamendi explica mediante un apartado proveniente de tribunal francés que expresa lo siguiente: “la explotación de una marca, no es una noción cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de signos exteriores, sino esencialmente cualitativa” y agrega “no hay lugar para exigir que esta explotación esté revestida de un cierto grado de frecuencia ni de ser geográficamente extendida”

De ello se desprende que no se debe medir con el mismo criterio un comerciante que utiliza su marca para vender caramelos y cuyas ganancias fueron de 5.000 pesos, de otro comerciante que vende computadores y que con una sola venta, gana lo mismo que el que vende los caramelos. Así pues, el comerciante que vende los computadores usó su marca una vez en un prolongado tiempo (lo cual no acredita un uso intensivo de la marca), a diferencia del comerciante de caramelos que, no obstante su poca ganancia, acredita un uso marcario intensivo y constante. 

Al respecto, el Dr. Braun hace la distinción entre uso normal y uso importante, basando dicha división en la especialidad del uso, dependiendo de los mercados que pretenda atacar. Así pues, puede haber marcas que se usen para sectores exclusivos, como cadenas de negocios o venta en una sola ciudad, lo cual no configuraría un uso normal. Por el contrario, si se toman productos de consumo masivo, se está en frente de un uso importante. La utilidad de dicha división, consiste en vislumbrar la verdadera intención que se tiene de usar la marca
.

Por otra parte, el Dr. Callman, entiende que, el uso: “debe ser deliberado y contínuo, pero no necesariamente extensivo, no debe ser esporádico, secretivo, confidencial, casual, fortuito, experimental o transitorio. Debe ser de naturaleza y carácter que demuestre una intención de adoptar la marca como marca de artículos determinados o un negocio determinado”

Respecto de la falta de uso, es prudente pensar que si para el uso se debe demostrar la intención, también se lo debe hacer para dejar de usar la marca. Eso se puede hacer mediante la erradicación de los productos del mercado o la expresión por parte del fabricante de su intención de no usar la marca en lo sucesivo.
1.8 USO DE LA MARCA DIFERENTE A LA REGISTRADA

En numerosas ocasiones se registra una marca nominativa y para conceder la entrada al comercio, se le agrega un elemento distintivo que varía un poco la marca inicialmente registrada. Lo dicho, puede presentar dificultades si la marca se modifica de una manera importante, pero si los elementos agregados poco la varían, no debe haber problemas para su defensa o un eventual cotejo.

Al respecto, el convenio de París, en su artículo 5 sección C, Apartado 2ª, expresa lo siguiente: “el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca”
. 
Con lo anteriormente analizado, concluye en estudio de los diferentes tipos de marcas que existen, para diferenciarlos de las marcas de defensa que se examinaran en el siguiente capítulo. 
2. MARCAS DE DEFENSA
Las marcas de defensas  son aquéllas que se registran con el único propósito de impedir que otros puedan utilizarlas. Su fin, por lo tanto, no es emplearlas para la identificación de productos o servicios, sino para la protección de la capacidad distintiva de ciertas marcas que sí son utilizadas comercialmente.

2.1 DEFINICIÓN
La Superintendencia de Industria y Comercio de Bogotá, Colombia, define a las marcas de defensa dando una definición, a mi criterio, acertada: “Ha sido sostenido que las marcas defensivas son aquéllas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. “.... De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa”
.
En este sentido, la Superintendencia parece darle valor al registro de las marcas de defensa, más si se toma en cuenta la última parte del apartado, en donde se establece que las marcas parecidas que se quieran registrar deben ser sustancialmente distintas a las marcas defensivas.

En la legislación Argentina, el artículo 26 de la Ley 22.362, consagra la validez de la marca de defensa al establecer que: “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 incluídos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad”. A su vez, el artículo 20 de dicha ley afirma que para la renovación del registro se debe probar lo dispuesto en el artículo 5° (dentro de los 5 años previos al vencimiento) y da validez tácita a las marcas de defensa afirmando que se debe demostrar que el signo fue utilizado por lo menos en una de las clases en las que se inscribió. 

El párrafo anterior ilustra una aceptación tácita del uso defensivo de la marca, no obstante el comentario al artículo 20 de la ley 22.362 explica lo siguiente: “el uso de la marca para distinguir cualquier producto o servicio es suficiente para renovar los registros marcarios en otras clases, consagrándose así la posibilidad de registro de la marcas de defensa”.

De esta forma, la ley permite el registro de marcas que no van a ser utilizadas en la clase que se inscribieron, dando lugar a las llamadas marcas de defensa.

Por otra parte, si se habla de registro en otras clases, se sobreentiende que se permiten dos registros para productos distintos en una misma clase, basado en el principio general del derecho que nos dice que el que puede lo más, puede lo menos.

Una vez analizada la definición de las marcas de defensa, me parece prudente establecer si dichas marcas, pueden ser consideradas como un tipo de marcas. Como ya he mencionado, las marcas de defensa no tienen su razón de ser en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio, por lo tanto no me parece lógico pensar que puedan ser una marca autónoma basado en que la naturaleza de la marcas es su uso efectivo para distinguir productos o servicios efectivamente utilizados en el comercio. En consecuencia, las marcas de defensa basan su existencia en otra marca principal que sea efectivamente utilizada en el comercio; sin ésta, su registro no sería permitido conforme  la ley 22.362 de la ley Argentina.

Se desprende de esta doctrina que la denominación “marcas de defensa” no es correctamente utilizada y que sería más adecuado denominarlas marcas defensivas o registros defensivos.

No obstante lo dicho, el registro de la marca de defensa, debe cumplir con los requisitos legales tales como la capacidad distintiva intrínseca y extrínseca y ausencia de proyección engañosa. 

Como requisito adicional, la revista Jurisprudencia Argentina nos trae la siguiente doctrina al respecto: 

“De hecho la ley no admite, respecto de un signo dado, los registros exclusivamente defensivos sin presencia vigente de registros principales de dicho signo que tengan como finalidad el uso que la ley exige con carácter primordial”

Conforme a lo citado, el registro de una marca de defensa, depende de una marca principal que lo sustente. Así pues, en el evento en el que la marca defensiva sea efectivamente registrada y la marca principal no cumpla con los requisitos legales, la legitimidad de la primera estará viciada y será consecuentemente nula. Esto, se hace con el fin de evitar la competencia desleal y los fines especulativos que las marcas de defensa pueden generar si no se hace una revisión integral de vinculación entre la marca que se busca proteger y la marca principal.
2.2 FUNCIONES DE LAS MARCAS DE DEFENSA
En la parte referente a la definición de las marcas de defensa, se analizó la definición de la superintendencia de Industria y Comercio de Bogotá, y se estudió el análisis que sobre el tema hace J. Otamendi, dentro de las cuales se resaltan las funciones que debe tener una marca de defensa.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Bogotá asimismo, distinguió las diferentes funciones de aquélla, las que a mi criterio, son de utilidad para comprender no sólo el sentido de su existencia, sino también de su registro.

Ello sentado, entiendo importante traer a colación el siguiente aparte que establece lo siguiente:

“La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo, responde también y en gran medida, al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas. Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de aquéllas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética”
.
Las marcas de defensa, buscan proteger la inscripción de signos parecidos a la principal, por parte de terceros, sin importar que el producto que se busque proteger no vaya a ser utilizado efectivamente en el comercio o que su marca de defensa sea inscripta en una clase que nada tiene que ver con su actividad. Cabe aclarar que este problema ocurre siempre dentro del ámbito de protección de marcas valiosas y que es allí, donde se introduce el concepto de marca derivada como disposición que brinda colaboración para la marca de defensa.

Respecto del uso de la marca no registrada, se puede afirmar que éste tiene validez tanto para la renovación como para evitar la caducidad. 

J. Otamendi respecto del tema, opina lo siguiente “en primer lugar porque la ley no exige que el uso sea de una marca registrada y admite el uso de una designación que es ajena también al registro de la marca. La ley determina de esta forma un criterio amplio al respecto. En segundo lugar, por una cuestión de sentido común. Esa marca registrada defiende un uso, es una verdadera marca de defensa.”

De esta manera, entiende que el uso de la marca no registrada, tiene validez para evitar la caducidad y para la renovación, debido a que el uso de la marca tiene prioridad sobre una marca solicitada con posterioridad a aquél. Por otra parte, las designaciones juegan un rol importante ya que sí guardan estrecha relación con la marca, se pueden considerar marcas de defensa.

Define Otamendi las designaciones como: “… el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro”
. 

Las designaciones, asimismo, pueden generar marcas de defensa para evitar que terceros se aprovechen de su nombre y prestigio. Por ejemplo, en el caso de un hospital, éste podría registrar como marca su designación y evitar así la actividad parasitaria sobre su ocupación por parte de un tercero.

Según J. Otamendi, “las marcas de defensa que no tienen amparo, son aquéllas marcas parecidas a la marca principal que se registra para evitar que nuevos registros se acerquen a aquél”
. Dicho autor, denomina esas marcas como “protectoras”, afirma que no tiene sentido la inscripción de ellas basada en que la marca principal está protegida con el sólo registro. De tal forma a la hora de inscribir una marca que genere confusión, mediante su sólo cotejo, dicha inscripción no será protegida. No obstante, para seguir esta línea, habría que tener tantas marcas protectoras que el gasto que generarían sería mayor que afrontar una posible confusión.

2.2.2 Tratamiento de las marcas de defensa en EUA
En principio, no se permitía ser titular de una marca, ni de los derechos que ésta otorga hasta que se estuviera siendo efectivamente utilizada en el comercio. En este sentido, una compañía no podrá registrar una marca de un producto o servicio hasta que estuviera preparado para su comercialización.

Posteriormente, en EUA a partir de la “Trademark Revision Act of 1988” se permitió la inscripción de las marcas que todavía no estaban en el comercio, con la condición, de demostrar buena fe en la intención del uso de aquéllas.

La crítica que se le hizo a dicha reforma, consiste en que permite el almacenamiento de marcas que no se van a usar, lo que directamente afecta a los nuevos comerciantes que no van a poder usarlas y a sus respectivos consumidores. Ello sentado, para evitar el problema descripto, se distinguió la aplicación para el registro de la marca basada en su uso (appications based on use), de la aplicación para marcas basadas únicamente en un intento de uso de la marca (applications based on intent to use).

Respecto de las “applications based on use”, el tratamiento  que se les dio, fue el normal del registro de marcas, siendo éste la presentación, estudio y aprobación del signo que se quería registrar como marca. Con igual criterio, daba el plazo coherente para las oposiciones, se publicaba la marca que estaba por registrar y si no había ninguna oposición, la oficina registraba la marca.

Las “applications based on intent to use”  tuvieron el mismo tratamiento que  las “applications based on use”, la diferencia radicó en los pasos que se debieron llevar a cabo. En un primer momento, se concedía un aviso de concesión por un tiempo de 6 meses para que el aplicante demostrara que la marca estaba siendo usada en el comercio, así como también la posibilidad de que dicho período pudiera prorrogarse por otros 6 meses y hasta 24 meses más si se demostraba la buena fé implementada a sus efectos. 

Ello sentado, la terminología que más se asemeja a las marcas de defensa es lo que en EUA llaman las “token use” que tienen el mismo tratamiento de las aplicaciones basadas en un intento de uso de la marca. Dichas marcas, se registran y se crean con el único fin de obtener su registro.
 No obstante dicha semejanza, dichas marcas se abolieron y se introdujeron dentro del concepto de la “applications based on intent to use”.
Así, el nombre “marca de defensa” como tal, no se estipula, lo que sí se reglamenta es la inscripción de las marcas de productos o servicios que todavía no han sido lanzados al mercado, pero que en un futuro lo harán. De ello se desprende que la intención de la inscripción no es otra distinta que la protección de la marca. 

Siguiendo esta línea, llama la atención los términos que se les otorga, ya que se concede un plazo mayor para la aprobación de la marca cuando el producto o servicio no se ha lanzado al comercio, reglamentación que parece coherente porque va estrechamente ligada con el principio de buena fe de la inscripción.

Para una mejor comprensión del tema, traigo a colación jurisprudencia de EUA que se refiere al tema: 

En el caso de “Blue Bells” se evidencia una contradicción que no  la encuentro del todo clara. Dicho precedente, expone que para registrar una marca con el propósito de titularidad y prioridad, se exige que haya un uso sustancial en concordancia con los bienes o servicios del mercado y se asigna la titularidad a la primera compañía que certifique dicho uso.

Ello sentado, se entiende que sí concede cierta permisividad para el registro de la marca que está siendo efectivamente usada en el comercio, frente a las marcas cuya inscripción sólo se hace con el propósito de registro.

En el caso de “blue bells”, la compañía demandante contaba con una marca ya registrada con el fin de titularidad y prioridad, “bells”, a su vez, contaba con una marca de defensa inscripta con el único fin de obtener el registro. El pleito fue fallado a favor de Farahs, quien tenía la prioridad en el registro y fue seriamente afectada por el uso ilegal de su marca por parte de “bells”. 

En definitiva, este caso demuestra que la sola intención de registrar la marca por parte de “Bells” fue inútil y que incluso le acarreo la responsabilidad por el uso fraudulento de ésta. La marca, en definitiva, en lugar de cumplir un papel de defensa, terminó perjudicando a la compañía.
2.2.2 Las Marcas de Defensa, según la Jurisprudencia Argentina
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial  Federal, amplia el concepto de la siguiente manera: “La restricción que debe aplicarse a las llamadas –en doctrina- “marcas de defensa” debe orientarse a la exigencia de que exista alguna relación entre la marca principal y ellas, ya que las buenas prácticas comerciales en esta materia deben castigar la indiscriminada registración de signos marcarios sin vinculación a actividad comercial presente, futura o planificada supuesto que se encuentra más relacionado con el concepto de las llamadas “marcas especulativas”, esto es la creación de un “paragüas” en todas las clases para impedir una eventual competencia en rubros o servicios en los que no se tiene intención de actuar o producir.”

El Tribunal entiende que la función de las marcas de defensa no es sólo de “paraguas” para evitar incursiones de terceros, sino que debe haber buena fe por parte de las compañías que hacen dicho registro, debiendo tener un interés en que los signos registrados tengan alguna planificación para entrar en el futuro al comercio. La no exigencia de dicha buena fe, conlleva a que se creen monopolios de marcas que afectarían tanto a las bases del derecho marcario como a los consumidores. 
3. LA CONFUSIÓN COMO ELEMENTO DETERMINANTE EN LAS MARCAS DE DEFENSA
En el comienzo de la investigación, se trato de dar la definición más adecuada de una marca. A su vez, se hizo énfasis en el análisis de sus elementos y de sus funciones. 

Dentro de la definición que entendí más acertada se evidencia la existencia de un elemento indispensable; “la capacidad distintiva”. Siguiendo dicha línea, la falta de capacidad distintiva es lo que genera “confusión”, tema que creo conveniente abordar con el fin de dar una mejor introducción al cotejo, columna vertebral de esta investigación.

La confusión consiste en adquirir un producto o servicio pensando que pertenece a una determinada compañía, cuando, en realidad, su procedencia lo es de otra completamente distinta. De esta forma, los consumidores adquieren un producto que no querían comprar. Dicha situación, en general se presenta cuando los signos marcarios son iguales o presentan una marca similitud, generando en los consumidores la confusión que, con tanto rigor, se busca evitar.

Para el Dr J.Otamendi, existen dos tipos de confusión: la confusión directa y la confusión indirecta.

La confusión directa se presenta en el evento en el que el consumidor cree que está adquiriendo un producto o servicio cuando en realidad está adquiriendo otro.

La confusión indirecta se presenta cuando el consumidor cree que está adquiriendo un producto o servicio de una fábrica o su línea de productos y en realidad lo que está adquiriendo pertenece a un comerciante completamente distinto.

A fines de comprender mejor esta diferencia, acudo a un par de ejemplos que ocurren en el diario vivir. En Colombia, por ejemplo, se ha generado un caso concreto y cotidiano de confusión directa. La marca “Polo Club” ha creado confusión con la marca “Polo Ralph Lauren”. En este caso, además las dos marcas distinguen productos de vestir lo que agrava la situación aún más.

La confusión indirecta (debido a las fusiones de las empresas, las nuevas formas de contratación y los convenios empresariales), ha incrementado la confusión entre los consumidores. Así pues, los consumidores adquieren productos cuya fábrica o empresa ha sido adquirida por otra, ya sea por fusiones u otros mecanismos de adquisición empresaria, sin conocimiento alguno de tal suceso. Tal es el caso, por ejemplo de la marca de computadores Compaq, empresa que fue absorbida por Hewlett Packard.

Para el Dr. J. Otamendi: “la confusión puede producirse en tres campos, el visual, el auditivo o el ideológico. O si se quiere, dos marcas pueden ser confundibles por sus similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales”.

El primer tema a analizar, es la confusión visual, que se origina por causa de la similitud o igualdad de los signos en todas sus manifestaciones. Ahora bien, conforme lo cita el doctor Otamendi, “la confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y la auditiva”.

De lo citado, se desprende que la confusión visual abarca todo lo concerniente a la escritura del signo y la diferenciación que se le trata de hacer en virtud de los dibujos o colores que se le agreguen, inclusive sus envases, como es el caso de Coca-Cola, marca que basa gran parte de su capacidad distintiva en la botella, cuyo diseño sigue el contorno de una mujer.

Dentro de la confusión visual, la primera a analizar es la ortográfica, cuyo elemento esencial donde genera confusión son las letras.

Como ejemplos, puedo citar los casos de Hmc contra Hmv, Paty contra Party, Philco contra Apilco por enunciar algunos, ya que se cuenta en el mundo con innumerables casos que tienen estas similitudes.

En los casos anteriormente citados, no obstante la llevada similitud, debe analizarse también el significado de la palabra y su procedencia, ya que dichos conceptos, pueden ayudar en un evento dado a eliminar la confusión.

Es de mencionar que la similitud gráfica nace en el evento en el que los dibujos, la clase de letras, su diseño y sus colores, tienen alguna concordancia o parecido que genera confusión en los consumidores.

Asimismo la similitud de forma se encuentra en muchos casos en el diseño de los envases. Al margen del citado caso de Coca-Cola, en el mercado de consumo argentino existe además el caso del desierto del envase del yogurt “Ser”. La doctrina y jurisprudencia han considerado estos signos marcarios como débiles. 

J. Otamendi cita a la Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en concordancia, en el caso determina que:”… Ha de exigirse una nítida diferenciación, una forma particular, la adopción de variantes que puedan hacer afirmar que un envase es diferente a otro”.

En base a lo citado, se puede inferir que, para que el envase tenga su elemento distintivo y revista importancia para evitar la confundibilidad, debe tener una forma novedosa que permita su diferenciación.

La confusión auditiva por su parte, se presenta cuando la pronunciación y la fonética de las palabras es similar. Así pues, las palabras tienen una pronunciación correcta, sabida por personas que tienen el manejo de otro idioma, y una pronunciación incorrecta que es muy frecuente en nuestros países por desconocimiento de lenguas extranjeras. Cabe destacar que en la mayoría de los casos de los países latinos el desconocimiento de la pronunciación hace que la palabra tenga un sonido distinto y se asuma que es su sonido real.

Como ejemplo se puede citar la marca “Nike” contra Nikkei. Como es sabido, la pronunciación de “Nike” es “Naiki” y en argentina “Naik”. La palabra Nikkei genera confusión no sólo por su escritura, sino por su pronunciación, la cual tiene una enorme similitud.

Respecto de la pronunciación, hay letras que por un mal uso del idioma no difieren en su sonido. Como muy bien lo explica Otamendi, las letras “x”, “v”, “b”, “s” y “z”  no son de fácil distinción y por ende son de susceptibles de confundibilidad.

Muchas empresas, como estrategia de mercadeo, optan por darle a sus marcas nombres en idiomas extranjeros. En este sentido,  J. Otamendi afirma que: “no hay una regla uniforme respecto de cómo han de ser consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma en que está escrita”
. De ahí que, se debe analizar el conocimiento que tenga el público del idioma y no hacer el análisis ideológico de las palabras sino su pronunciación y escritura, que es lo que realmente confunde a los consumidores.

Las marcas cuyo signo son las siglas, componen asimismo de debate, ya que se consideran para el cotejo, como palabras. Siguiendo dicha línea, en Colombia se cuenta con un proyecto cuya marca es H.I.A.T que puede entrar en conflicto con la marca hotelera conocida mundialmente como Hyatt. La primera marca, que es una sigla, significa Hospital Internacional de Alta Tecnología y la segunda corresponde al apellido del dueño del emporio hotelero. Las dos marcas están inscriptas en clases distintas y no deberían interferir la una con la otra, sin embargo, la similitud en la pronunciación para aquellos consumidores que no conocen el significado de la primera y para aquéllos que no dominan el idioma inglés, puede ser bastante acentuada.

La confusión ideológica es aquélla que se presenta respecto del marco conceptual, ya sea por las palabras, los dibujos, la relación entre los dibujos y el significado que buscan dar, las palabras en idioma extranjero y otros casos que se analizarán a continuación.

El primer punto a considerar, hace referencia a la similitud conceptual de palabras. Aquélla, se refiere a la confusión que se genera en virtud de dos marcas cuyo significado conceptual es el mismo pero se escribe de diferente manera, evento en el que la confusión sería sólo conceptual. (porque puede ocurrir que la confusión sea también gráfica). 

Así pues, se cuenta con innumerables ejemplos que a continuación cito: “Ejercitol” contra “Ejertol” para distinguir productos farmacéuticos. Otamendi agrega además ejemplos como lo son: “Vanhause” contra “Van heusen”, “Danmark” contra la “Danesa”, “Medicard” contra “Medicheck”

En los casos enunciados, la confusión se genera porque las marcas enfrentadas dan la misma idea al leerlas o decirlas, ya sea por una tarjeta en el caso de Medicheck o por el origen Holandés en La Danesa. Este tipo de confusión puede generar dudas respecto de la confusión, pero si se analiza la representación mental que se hace cuando se ve la marca, será claro e indudable la confusión que genera.
3.1 CONFUSION DERIVADA DE LOS DIBUJOS
En Colombia, ese problema se ve plasmado en las empresas dedicadas a la venta de carnes de pollo. El signo distintivo es un dibujo de un ave y esto genera la confusión del público, porque la mayoría de las pollerías registra dicho signo.

Ahora bien, a mi parecer, lo que puede hacer distinguible la marca en estos casos es la originalidad del dibujo, y no sólo eso; pienso que la marca del dibujo debería estar acompañada de una marca nominativa, para de esa forma distinguirla correctamente. 

Asimismo, se puede generar confusión entre lo que significa el dibujo y una marca nominativa. Respecto de los dibujos cabe destacar que no se puede monopolizar una figura conocida por el público en general, como por ejemplo un gallo, pero lo que se puede hacer con esa figura, como lo dije anteriormente, es añadir un toque de originalidad. 

Ahora bien, cuando una marca se denomina con el nombre de otra marca cuyo signo es un dibujo y una da la definición de la otra, se está en frente de otra clase de confusión. Es de usanza que las marcas de productos lácteos utilicen como signos distintivos una vaca o las marcas de productos mexicanos utilicen un sombrero. El problema radica en que un tercero utilice una marca nominativa que se llame “el sombrero” para identificar los mismos productos o  lácteos “la vaca”. En Colombia, un sitio muy concurrido para los viajeros se denomina “la vaca que ríe”. Así pues, si alguien utiliza un dibujo de una vaca con una sonrisa plasmada, daría lugar a una confusión.

Un tema que no se puede descartar es el concerniente a la traducción de palabras extranjeras al idioma del país en el que se comercializan. Así pues, las traducciones de marcas nominativas que se hagan de palabras que son conocidas por el público general, pueden generar confusión. 

Hay palabras extranjeras cuya falta de conocimiento no puede ser argumentada en el evento de una defensa, como ejemplo se pueden citar  “stop”, “ok”, y los mundialmente conocidos colores primarios cuyo conocimiento es el primero que se adquiere en el caso del inglés. 

De esta forma, una marca de cigarrillos cuya denominación sea “green”, no puede permitir que un tercero inscriba otra cuya denominación sea “verde”. Sin embargo, se cuenta con marcas extranjeras cuyo significado desconoce la mayor parte del público, siendo esto un elemento determinante en el cotejo que se haga y el análisis de confundibilidad, ya que el desconocimiento del real significado no va a ser el conocido y por ende la confundibilidad va a ser mínima. 

Otro caso importante a citar, es aquél cuando se está enfrente a marcas que no distinguen productos idénticos. En ese caso, las marcas de defensa empiezan a vislumbrarse como a continuación describiré:

J. Otamendi cita un antecedente de la Corte Suprema de Justicia que puede servir de base para entender el tema: “aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde, no obstante, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público sea inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos”.

Este precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acepta la excepción respecto de la oposición que se haga para marcas que no distinguen productos idénticos. 

Asimismo, en virtud de la confusión que genera el aprovechamiento que hacen terceros de una marca ya posicionada cuyos consumidores adquieren regularmente, no basta con que los productos que se tratan de comercializar sean distintos, lo que se precisa para proteger al consumidor consiste en la diferenciación que se haga del signo marcario y de esta manera se evitará la confusión en el origen del producto.

3.2 PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE DEFENSA FRENTE AL NOMBRE COMERCIAL DE UN TERCERO
Respecto de este punto de análisis, la Jurisprudencia Argentina indica que el nombre comercial no es una causa de confundibilidad debido a que no necesariamente  distingue el producto o servicio. Tal es el caso de “Molinos Rio de la Plata Saic c/Sweet Party SA s/ cese de uso de nombre comercial” (Causa Nº 34351/94), en el cual la actora demanda a Sweet Party SA debido a que los productos de la primera son Mattarazzo Spaghetti Party y Mattarazzo Party. El decisorio resuelve que “paty” es una marca débil y de defensa y que la demandada no emplea su designación como marca ya que sus productos o servicios están claramente diferenciados por el público como “Confitería Desty” o “Desty”. 
Ello sustentado, debe entenderse que existe una diferencia importante entre el nombre comercial y la marca como tal y que la marca de defensa no sería de utilidad en el evento de una oposición de la inscripción de un nombre comercial con el mismo signo para diferentes clases. 

El nombre comercial no busca la identificación de un producto o servicio como si lo hace la marca, lo que busca es identificar la actividad de una sociedad y a su vez designar un nombre con el fin de identificación para su actuación como persona jurídica.
3.3 COTEJO DE LAS MARCAS DE DEFENSA
Para el cotejo de las marcas en general se debe tomar en cuenta el aspecto fonológico, grafológico e ideológico. Es importante analizar: a) que exista entre los productos superposición o afinidad manifiestas y b) que las marcas sean confundibles.

Respecto de las marcas de defensa, la jurisprudencia trata de flexibilizar dicho cotejo con el propósito de permitir la inscripción de otras marcas guardando un rigorismo menor en el análisis de la confundibilidad, sin dejar de proteger al consumidor. 

En innumerables casos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal se ha analizado al tema:

“Es pertinente practicar el cotejo marcario con un criterio menos estricto que el habitual o, como se dice con cierta impropiedad lingüística, con criterio benévolo o benigno, sin que esto la prive de la legitimidad que le es propia (confr. Causas 232 del 28.8.81 y 3086/97 del 18.5.99: sala I, causa 9659 del 24.10.80, entre otras)”.

La justificación del criterio menos riguroso se basa en la carencia de utilización efectiva que tiene el signo, Su carácter defensivo, permite la llegada de una nueva marca con suficiente aptitud distintiva, que seguramente no va a generar confusión en los consumidores.

En este mismo sentido, se pronunció la Sala 2, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal al señalar que:

“un caso paradigmático de cotejo marcario no riguroso, en el que se flexibiliza la comparación de las marcas que no se toleraría en otros campos es, precisamente, aquél en el que un signo que – si bien es legítimo – no está destinada a identificar en la realidad producto o servicio de la clase en la que está registrado. ¿y, por qué se mitiga el rigor de la comparación? Porque al no tener el signo de defensa finalidad de uso, en la medida en que se respete su propósito defensivo, la irrupción de una nueva marca con rasgos distintivos bastantes no provocará confusión alguna en el público, de modo que quedarán salvaguardados los fines esenciales de la ley”.
Según lo citado, tienen prioridad las marcas cuyos productos son efectivamente comercializados y el hecho de que una marca de defensa no tenga finalidad de uso, hace más difícil que el público se pueda confundir ya que el producto o servicio que la marca de defensa busca proteger no está siendo comercializado en el rubro de la nueva marca que sí comercializa su bien.

Tomando en cuenta que las marcas de defensa no se usan con el fin de distinguir un producto o servicio, sino de proteger la marca de inscripciones por parte de terceros, traigo a colación el siguiente caso:

En el litigio “Ultracomb VS Ultracoil”, se evidencia que los vocablos tienen la misma cantidad de letras y su diferenciación se plasma sólo en las dos últimas sílabas de la palabra, diferenciación que no es suficiente para permitir a los consumidores distinguir un producto de otro. De esta manera, la coexistencia de dichos signos no puede ser permitida, incluso con un cotejo flexible, no obstante se trate de una marca de defensa
.

Asimismo, en el caso de “Lazar vs Lazer”, se presenta una marca de defensa que tiene Lazar respecto de los plaguicidas de uso no doméstico y “Lázer” busca inscribir su marca para distinguir preparaciones para destruír animales dañinos, fungicidas, herbicidas, excluyendo los de uso doméstico
.

“Lazar” se opone por considerar que el uso doméstico y no doméstico de dichos productos van de la mano y que daría lugar a una confundibilidad indirecta por parte del consumidor. La jurisprudencia respecto de este caso afirmó que los signos no generan confundibilidad ya que “Lazer” es una expresión que va ligada con energía y “Lazar”, a su vez, es una palabra de fantasía que puede provenir de Lázaro o simplemente de enlazar. Se encuentra entonces una diferencia conceptual de los signos que no dan lugar a confundibilidad y que la jurisprudencia ha reconocido como tal.

En el caso, se vislumbra una marca de defensa que nada tiene que ver con el objeto social de la compañía y que además no aparece claramente en el mismo rubro, siendo éste el de los plaguicidas de uso no doméstico. Por otra parte, las marcas cotejadas no generan confusión ni fonética, ni grafológica.
En el caso de “Paty vs Party” la jurisprudencia afirma: “en resumen, en la clase 3, las marcas “party” y “paty” pueden coexistir pacíficamente: 

1) Porque la segunda no se aplica en la distinción de producto alguno y comporta sólo una marca de defensa; luego la convivencia (registral) no habrá de significar desamparo del consumidor ni de las buenas prácticas comerciales; 

2) Porque, al margen de ello, están destinadas a mercancías de diferente naturaleza (de uso personal la solicitada; no así la oponente) ; 

3) Porque en tanto “party” tiene resonancia clara de palabra extranjera, “paty” se asocia inmediatamente- precisamente por la fuerza de su notoriedad- con el rubro alimentos y más propiamente “hamburguesas.””

Es importante destacar que para el cotejo de las marcas de defensa es necesario también analizar el uso efectivo de la marca ya que la jurisprudencia afirma que no se puede oponer o comenzar una acción por un resultado futuro meramente hipotético. Esto quiere decir que la inscripción de una marca de defensa para un futuro producto o servicio, no va a tener la efectividad que se busca ya que la hipótesis de confusión que se puede llegar a presentar en la inscripción de una marca similar o igual por parte de un tercero, depende del alea que proteja o a la que esté destinado.

El criterio que se toma entonces para el cotejo de una marca de defensa es menos riguroso que el que se le hace a una marca cualquiera. No obstante existen variantes para la aplicación de un cotejo menos riguroso.

Respecto de lo manifestado ut supra, la benevolencia en el cotejo de las marcas de defensa no se aplica en el evento de la superposición de marcas ya que se trata del pedido de un registro de defensa y la marca no utilizada del oponente. No obstante, si se presenta un conflicto entre un pedido de marca defensiva frente a unos registros efectivamente utilizados, el cotejo debe ser riguroso, ya que como se ha estudiado, la marca de defensa puede registrarse como una mera expectativa y la marca que ya está siendo utilizada cumple con las bondades de la legislación marcaria y por lo tanto es protegida por ésta.

En cuanto a los productos medicinales, los signos deben ser claramente distinguibles y el cotejo debe ser riguroso. No obstante lo mencionado, el criterio admite cierta flexibilidad cuando la marca oponente cumple un papel defensivo y no se dilucida un uso futuro o transferencia.

3.4 PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE DEFENSA FRENTE A LAS MARCAS NOTORIAS
Las marcas notorias son aquéllas que cuentan con un reconocimiento en el específico sector de los productos que distinguen y su tratamiento tiene vital importancia en el estudio de las marcas de defensa.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ofrece a través de sus antecedentes jurisprudenciales el marco jurídico de las marcas notorias. 

“Las marcas notorias se encuentran contempladas en el artículo 6 Bis, Convenio de París (ley 17.011), el que, sin embargo, exige que la notoriedad deba existir en el país en el que se reclama la protección. El acuerdo Gatt-Adpic (Ley 24.425), en su artículo 16.2 amplió esa defensa al extenderla a la “notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. Ambas disposiciones, constituyen el derecho positivo aplicable, restando señalar que, con fecha 5-8-1995 los estados miembros del Mercosur acordaron la firma de un Protocolo de Armonización Legislativa en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen, instrumento que declara como objetivos, el de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur.”

La decisión 344, trae a su vez una protección especial para la marca notoria y afirma que el punto esencial del cotejo frente a una marca común, es la determinación de la notoriedad. “La marca notoria es aquélla que es conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes y servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”
. 

Ahora bien, el artículo 83 de dicha decisión establece que dicha notoriedad debe ser probada y trae criterios para fundamentarlo. Como primera medida trae el concepto de la extensión de conocimiento para el público del signo creado para distinguir los productos o servicios, en segundo lugar establece que su ámbito de difusión y su publicidad debe ser constante o con una notable intensidad y como tercer punto, afirma que la marca debe ser antigua y debe tener un uso constante. Conforme lo dicho en la decisión, el cumplimiento de dichos requisitos debe ser taxativo.

Un caso que me parece relevante para citar es el de “Enrique Bernat F S.A” contra “Pepsico INC”. En este caso, Enrique Bernat F S.A presentó una solicitud para inscribir la marca “Chupa (gráfica en colores)” para distinguir productos de la clase 30. La firma “Pepsico” presentó una oposición al registro de la marca basándose en su marca registrada “Chupa Dips” en la misma clase. La Dirección Nacional de Propiedad industrial se acogió a la oposición y, por ende, denegó el registro de la marca “Chupa (gráfica en colores)”
.

El solicitante del registro apeló la decisión afirmando que ya tenía registradas las marcas notoriamente conocidas “Chupa Chups” en 1974 y 1990 y “Chupa (gráfica en colores)” en 1998. Afirmó, por último, que la marca cuyo registro solicita es parte de una familia de marcas.

“Pepsico” contestó la demanda argumentando que la marca “Chupa Dips” es notoria y que el hecho de la inscripción de la marca “Chupa (gráfica en colores)” generaría confusión en los consumidores, más si se encuentra en la misma clase de productos o servicios. En definitiva, se negó la inscripción de la marca argumentando confusión y notoriedad del signo previamente registrado.

En dicho antecedente, se evidencia la rigurosidad que se tiene en el cotejo de las marcas notorias frente a las comunes, es decir que, una elevada similitud, configura una infracción a la ley de marcas y conlleva la denegación del registro.

Una vez analizado el significado de las marcas notorias, entiendo prudente estudiar qué ocurre con las marcas notorias y sus respectivas marcas de defensa. 
En este tema, se presentan bastantes interrogantes acerca del tratamiento de las marcas de defensa frente a las marcas notorias, ya que, como se ha estudiado, el cotejo de las marcas de defensa tiene un carácter benévolo y su estudio, por lo tanto, no es estricto. Es dable preguntarse entonces si dicha flexibilidad en el cotejo, se aplica también para las marcas notorias, o si las marcas notorias, con su sola categorización, son suficientemente conocidas como para necesitar marcas de defensa.

Por lo tanto, no existe un criterio generalizado frente al criterio se debe seguir en el evento del cotejo de las marcas de defensa de una marca notoria. 

Para ilustrar mejor el tema tomo como ejemplo el caso de “Natura vs Natura Vigor”. Allí, el Tribunal otorga la calidad de “notoria” a la marca Natura en el ramo de los aceites comestibles y afirma a su vez que la inscripción de dicha marca en la clase 5 no es meramente una marca de defensa dada la envergadura económica de la empresa y su actividad principal. Por lo tanto, añade, la inscripción de dicha marca cumple una función de protección para evitar que se debilite en la categoría el poder distintivo que la marca posee en los otros rubros
.

Así mismo, en dicho pleito se trazó una oposición a la inscripción de la marca “Natura Vigor”, en la clase 5, debido a la confundibilidad que puede generar y el desmedro que puede ocasionar a la marca “Natura”. El Tribunal entendió que, por el carácter de notorio que tiene la marca, no sería aplicable el criterio de flexibilización que se aplica en el cotejo de las marcas de defensa frente a la inscripción de marcas similares por parte de terceros. En definitiva, dada la importancia y la notoriedad de la marca, su alta inversión en publicidad y su envergadura económica, el cotejo que se realice debería ser de carácter estricto. Además del énfasis que posee su notoriedad, la marca “Natura Vigor” no otorga un criterio diferenciador y por lo tanto su inscripción no puede ser permitida. No obstante, acorde al criterio de los jueces, se entendió que por tratarse de una marca notoria, el criterio debe flexibilizarse, más cuando se trata de nombres comerciales cuya capacidad distintiva pesa como elemento relevante. En definitiva, sentenciaron que no se podrá permitir el registro de marcas idénticas o de subida semejanza.

Respecto de la inscripción de marcas en clases cuyos productos todavía no han sido desarrollados, se puede pensar que se trata de marcas de defensa, así como en el evento en el que el producto protegido por la marca entra en desuso.

J. Otamendi afirma que “la falta de uso no es equivalente al carácter defensivo” y de esta frase se puede concluir que la falta de uso no configura la marca con el carácter de defensa y que su cotejo en el evento de una oposición va a ser riguroso. 

3.5 INTERÉS LEGÍTIMO EN LAS MARCAS DE DEFENSA
El interés legítimo se reduce al cumplimiento de los parámetros legales y su fin de protección de la marca o de identificación de un producto o servicio. Respecto de las marcas de defensa, el interés legítimo radica en la protección que se hace de la marca para evitar su dilución y el aprovechamiento por parte de terceros de un nombre ya constituído. Otro sería el interés si la inscripción de la marca se hace con el fin de obstruir la inscripción de un nuevo producto por parte de un tercero, evento en el cual dicha inscripción no sería permitida, más si se tiene en cuenta que las marcas de defensa no guardan relación con el producto o servicio y tampoco con el objeto social de la sociedad.

Al respecto la Cámara Civil y Comercial Federal afirmó:

“La ley 22.362 amplio considerablemente el espectro de quienes pueden ser titulares de marcas, pues ya no es condición para ello, como exigía el art 6 de la ley 3975, ser “industrial, comerciante o agricultor”. En la actualidad, el art 4 de la ley vigente sólo exige que el solicitante de una marca tenga un interés legítimo en obtener su registro”

Ahora bien, para las marcas de defensa, el interés legítimo debería tener un tratamiento distinto, ya que buscan proteger una marca principal o notoria en una clase que nada tiene que ver con el objeto social de la compañía. Su fin, por lo tanto, no es distinguir un producto o servicio y en consecuencia, el interés que se requiere difiere de los demás. De lo dicho, se infiere que Está claro que se debe tener un interés legítimo para el registro de las marcas. J Otamendi afirma, que se puede evaluar dicho interés conforme a un conjunto de circunstancias y hechos subsiguientes, cuya postura da a entender que dicho raciocinio deja la puerta abierta para las marcas de defensa ya que estas conforme a la legislación de EUA, basan su buena fe en hechos subsiguientes y por lo tanto su registro no depende de su uso efectivo en el comercio. Ello así, continúa Otamendi, no es necesario ser rígido al momento de la inscripción ya que se debe tener como suficiente recaudo legal, la intención del uso de la marca y su mero carácter defensivo para ser registrada.

Conforme lo dicho, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal respecto del anterior concepto entiende que::

“Trátese, en definitiva, de que el registro solicitado tenga una finalidad acorde con el sistema legal, esto es, que responda al propósito de ser realmente utilizada para distinguir productos o servicios o, al menos, cumpla el papel de defensa de la misma marca empleada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluídos en otras clases o forme parte de la designación de una actividad”.

De lo citado, se desprende que el estudio del interés legítimo en la inscripción de la marca, no es riguroso y que se debe, por lo tanto, adoptar un criterio  flexible para su estudio y velar para que su inscripción se haga con el fin de distinguir productos o servicios, o bien sea, para su utilización como marca de defensa. 

De la jurisprudencia citada se desprende que, limitar la titularidad de la marca a comerciantes, agricultores o comerciantes, cohibía mucho la actividad marcaria, por lo que la ley vigente amplió dicho espectro, introduciendo, de esta forma, el interés legítimo como requisito de inscripción.

Traigo a colación otro antecedente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en su Sala 2, que expone: …”la exclusividad de uso de una marca se obtiene con su registro; sin embargo, para ejercer el derecho de oposición a su uso, se requiere sólo un interés legítimo del accionante. Es dable recordar que esta Sala ha resuelto que la persona que cuenta con una solicitud de registro marcario posee, como principio, interés legítimo inclusive para demandar el cese de uso de la marca.”

Así se da a entender que el interés legítimo se valora igual, tanto para el titular de la marca, como para el solicitante de ésta. Por lo tanto, los solicitantes de la marca tienen la misma valoración, en cuanto al interés legítimo de la oposición, que los titulares de la marca mismos.

3.6 MARCAS DE DEFENSA Y DILUCIÓN
Al respecto, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal estableció que: 

“El hecho de que la marca notoria haya sido registrada en otras clases como marca de defensa no configura un factor de desmedro de aquélla, cuya notoriedad no experimenta por esta circunstancia preventiva, deterioro alguno. Dicha inscripción defensiva, constituye tan sólo una medida prudencial que aventa el riesgo de dilución de la marca, que es el que con mayor asiduidad deben enfrentar los signos notorios.”

Dicho precedente es útil para exponer la relación estrecha que tiene la marca notoria con la dilución y sus correspondientes marcas de defensa. Así pues, dicho Tribunal define la dilución de la siguiente forma: “la dilución de un signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero en el de la dilución ésta no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará a la marca notoria y a su propietario.”

Ahora bien, el tema de la dilución en las marcas de defensa es controvertido en el evento del cotejo, ya que, como se ha analizado, éste tiene un tratamiento flexible en el evento de dichas marcas y el tratamiento sería igual para los casos de dilución. Desde mi punto de vista, el cotejo de las marcas de defensa para la protección de la dilución, debería ser más estricto y dejar de ceñirse al criterio benévolo que tantas veces se menciona en los fallos de la corte.

Asimismo, entiendo que se está hablando de dilución, lo que se busca proteger es el origen del producto, la notoriedad adquirida por los años de publicidad y la calidad de éstos. De no aplicarse un cotejo severo, la marca notoria sufriría daños tanto ella como su propietario por la confusión que generada en el público por el origen del producto, evento que podría llegar a poner en duda la calidad que originalmente se pensaba que tenía.

Por último, desde otro punto de vista, se puede afirmar que si una marca es notoria, la dilución de ésta no está en riesgo, más si se tiene en consideración que cuenta con un público que la consume regularmente y que no va a incurrir en el error de pensar que un producto que nada tiene que ver con su marca, tenga el mismo origen.

4. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE MARCAS DE DEFENSA 
La marca brinda a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone que el único empresario legitimado para la reproducción o materialización de la concepción protegida es el titular del derecho
. Cualquier otro sujeto que lleve a cabo tal actividad, para hacerlo lícitamente, habrá de aparecer como causahabiente del propio titular de la exclusiva, bien por ser su sucesor, bien por haber obtenido de él una cesión o una licencia de hecho
.

La Ley de Marcas 22362 (LA 1981-A-8), en su art. 4 establece: "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente"
.

Mayor claridad y amplitud tenía, según nuestra opinión, el art. 6 de la derogada ley 3975 (ALJA 1853-1958-1-178), que establecía:

"La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho a oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley".
Lo concreto es que del art. 4 Ley de Marcas se desprende el ius prohibendi del que está investido el titular, el que ha sido reconocido por la jurisprudencia.

"El titular de una marca legítimamente registrada tiene el derecho a su uso exclusivo y a demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera"
.
En los Tratados Internacionales relativos a la Propiedad Industrial se hace hincapié en el derecho de exclusiva del titular de los registros marcarios. Así establece el art. 16 del Acuerdo de los ADPIC. (Aprobado por ley 24425):

"El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión".

En análogo sentido, el art. 11 del Protocolo de Marcas del Mercosur, del 5/8/1995 (Mercosur/CMC/ decreto 8/1995) establece:

"El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintivo del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular".

El ius prohibendi se ejercita por la vía de la acción de cesación de uso. Asimismo, el titular está investido del derecho a reclamar los daños y perjuicios por el uso de su marca que terceros hicieren sin su consentimiento.

4.1 LEY APLICABLE A LAS MARCAS
La aplicación del principio de territorialidad que rige en el derecho de marca sólo confiere el derecho de hacerlas valer únicamente en nuestro país.

Así surge del artículo 11 de la Ley de Marcas, que establece que el domicilio especial a que se refiere el artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción. De manera que no pueden caber dudas de que los tribunales argentinos están habilitados para decidir cuestiones relacionadas con marcas registradas en el país, independientemente de si éstas han sido registradas por una persona extranjera o por una persona domiciliada en el país. Una práctica centenaria de la justicia de nuestro país confirma este principio.

 
El registro o uso de una marca o de un nombre de dominio sin autorización de su legítimo titular es un hecho ilícito y, por lo tanto, la responsabilidad que deriva de este hecho ilícito es de naturaleza extracontractual
. En consecuencia, las normas que regulen la jurisdicción de un conflicto con elementos internacionales serán las normas de derecho internacional privado aplicables a los hechos ilícitos. En primer lugar, deberá estarse a lo que dispongan los tratados internacionales vigentes en la materia y de los que Argentina es parte. En ausencia de tratados internacionales, se deberá buscar la solución en las normas de derecho interno.  

 

El art. 36 Ley de Marcas dispone: "El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho".

Tanto la doctrina
  como la jurisprudencia argentina [49] entienden que la acción de cese de uso es imprescriptible, puesto que cada acto de uso de la marca interrumpe el plazo de la prescripción. Se da en este caso una situación similar a la secuela del delito en el derecho penal, en el cual la nueva comisión de un delito interrumpe la prescripción de los anteriores.

En consecuencia el plazo de la ley sería aplicable en los casos de daños y perjuicios derivados de una infracción civil de marca.
4.2 EJEMPLOS DE JURISPRUDENCIAS DE MARCAS DE DEFENSA

A continuación se analizarán dos casos en los que se observará el comportamiento jurisprudencial de las marcas de defensa en la República argentina:
Caso 1 Fallo: Multicanal S.A. v. Canal +. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 01/04/2004. 

Marcas - Cotejo - Elementos de uso común. 2ª Instancia. - Buenos Aires, abril 1 de 2004.
Problema jurídico a resolver: El registro de la marca mixta "Multicanal Plus", pedido mediante el acta 2128546 de la clase 16, se opuso la demandada por estimarla confundible con sus marcas "Canal Plus" (solicitada por acta 1878822) y "Canal +" (impetrada por acta 1690842 y concedida mediante acta 1810608), ambas pertenecientes al mismo renglón del nomenclador.

Para remover este obstáculo, la peticionaria promovió la demanda de autos por cese de oposición indebida (ver fs. 32 y vta. y sus ampliaciones de fs. 41/43 vta. y de fs. 51/58 vta.), la que fue contestada por su adversaria insistiendo en la posición asumida en sede administrativa (conf. fs. 92/105).
Decisión: En la sentencia de fs. 161/62 vta., el Dr. Carbone juzgó que las marcas enfrentadas eran confundibles y, en consecuencia, rechazó la demanda, con costas a la vencida.
Para así decidir, consideró que correspondía la aplicación de un criterio riguroso en el cotejo, por cuanto debía prevalecer el signo registrado sobre el solicitado que sólo constituye una mera expectativa.

Asimismo, entendiendo a que las designaciones en pugna carecían de contenido conceptual, concluyó que el prefijo "Multi" de la marca peticionada por la accionante resultaba insuficiente para otorgarle al conjunto bastante aptitud distintiva, sobre todo si se pondera que en las marcas mixtas como la solicitada predomina el elemento nominal.
Análisis de la decisión tomada: El juez basó decisión en un criterio estricto, ya que consideró que las marcas objeto del litigio o de cotejo llevaban al consumidor a una confusión, aplicando el criterio que quien es primero en el tiempo es primero en el derecho, es decir, que le dio prevalencia al signo que ya contaba con registro "Canal Plus" y “Canal +”  sobre el que apenas se había constituido tan solo la solicitud del signo, siendo ello una mera expectativa “multi canal”. Por lo que concluyó, que ambos conjuntos, "Canal Plus" y "Canal +" contienen la palabra "Canal", lo que a mi juicio puede llevar a caer en error al consumidor quien es el destinatario final de este tipo conjuntos y hacia quien va dirigido el mercado.
Caso 2. Derecho de Marcas Registro. N 10.654/00 “ANDRÉS LAGOMARSINO E HIJOS SA c/ HIJOS DE. LAGOMARSINO SA s/ cese de uso de nombre”
Problema Jurídico: Andrés Lagomarsino e Hijos SA dedujo demanda contra Hijos de Adolfo Lagomarsino SA a fin de que ésta cesara el uso de su denominación ya fuera como nombre comercial, de dominio o función marcaria y la modificara por otra que no resultara confundible con la que pertenece a su parte. Se opuso la accio​nada alegando, no sólo la coexistencia durante muchos años de ambas denomi​naciones sino también sobre la base de que las actividades comerciales de ambas empresas no estaban correlacionadas.

Decisión: El señor magistrado de la anterior instancia rechazó la demanda deducida y declaró infundada la oposición con costas a la actora. Se basó para ello en que no existía la coincidencia actual de actividades entre las empresas enfrentadas y en la larga coexistencia anterior de la actora y la firma de quien la deman​dada resultó continuadora. Consideró asimismo que las marcas de la accionante en las que se podría producir una aproximación, esto es, las registradas en las clases 12, 36 y 37, eran simples marcas de defensa y que los productos y servicios comprendidos en dichas clases no guardaban la mínima relación con los que la actora brinda en la realidad. Resultaban pues irrelevantes las marcas invocadas, pues a pesar de la simili​tud con el objeto social de la accionada, lo importante eran las coincidencias actuales y no la mera posibilidad de que ellas pudieran ocurrir en el futuro.

Contra dicho pronunciamiento, apeló la actora quien presentó sus agravios a fs. 1109/1115, los que fueron replicados por su contraria a fs. 1117/1118. Sus quejas consisten en que el colega de la anterior instancia no tuvo en cuenta la paronimia existente entre las designaciones enfrentadas y su influencia en el público consumidor en cuanto a la confundibilidad en el origen de los productos e identificar a la demandada como una empresa relacionada con la actora, para lo cual insiste en el hecho nuevo denunciado a fs. 525. Sostiene asimismo que el a quo no valoró debidamente la similitud entre los objetos sociales que puede llevar a la confusión al público consumidor respecto de una relación entre ambas empresas y que no se le dio la debida importancia a las marcas de defensa que tiene registradas su parte, las cuales pueden llevar a un criterio elástico de comparación pero nunca a su prescindencia. Sostiene finalmente que equivocó el sentenciante cuando estableció la existencia de una relación entre la sociedad demandada y su presunta antecesora, cuando -a su criterio- ninguna prueba se había aportado al respecto.
La Corte Suprema de Justicia ha dicho reiteradamente que son distintos los derechos a la marca y al nombre, que el primero nace del registro y el segundo con el uso (Fallos: 244:363; 245:287; 247:71 y 272:275 entre muchos otros), dentro de nuestro ordenamiento legal la propiedad y el uso exclusivo de aquélla se adquiere por la registración correspondiente según lo dispone el artículo 4 de la ley 22.362, mientras que el nombre comercial se adquiere por su uso y está regido por la misma normativa pero en sus artículos 27 y ss., De acuerdo a ello, mientras el nombre -por principio- tiene por función iden​tificar al titular del comercio y a su fondo, la marca distingue al producto o servicio (esta Sala, causas 8399 del 6/12/92 y 301/92 del 11/4/95). Por otro lado el nombre o designación de las personas jurídicas es una institución de policía civil establecida por la ley con el objeto de hacer posible su individualización y a los fines del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus obligaciones (Fallos: 312: 1121). En este punto, pues la denominación comercial o el nombre comercial -y no la razón social- se adquiere, como dijera, por su uso y sólo respecto de los rubros efectivamente explotados comercial​mente y le sirve a su titular para vincularse con su clientela e identificarse a si mismo en sus negocios (v. Sala I, causas 6026 del 30/11/77; 5781 del 28/4/78 y 9257/93 del 14/3/94, Sala II, causa 2498/92 del 12/10/99; CS., Fallos: 249:173 y 260:67). Pero, si bien nombre y marca cumplen funciones diferentes y obran en campos distintos, el primero ha de ser clara​mente distintivo de la segunda no sólo como medio de proteger las buenas prácticas comerciales, sino también para evitar posibles confusiones en los eventuales consu​midores de los productos ofrecidos al mercado (CS, Fallos: 183:378; 280:373; 286:72; 302:67 y 307:2231 entre otros), por ello todo lo concerniente a las disposiciones de la ley 19550 o decisiones de la IGJ respecto a la denominación social no pueden impedir que una designación social entre en conflicto con una marca registrada porque en ese supuesto se ingresa en el ámbito regulado específicamente por la ley 22.362 (esta Sala, causas 5992/93 del 27/8/96 y 21.340/96 del 4/3/97).
La función de una marca, por su parte y según es sabido, es identificar un producto y diferenciarlo de otro u otros. Pero, las marcas ‑como regla‑ acuerdan exclusividad de uso en el renglón en que están registradas, conforme con el principio de especialidad que es uno de los pilares sobre los que se estructura el régimen de la ley 22.362 (arts. 4, 10 y concs.). 

Es decir, que los derechos de la marca (aparte de los derivados de las marcas notoriamente conocidas que gozan de una protección de más amplio alcance) se limitan habitualmente a productos o servicios idénticos o similares a los productos y servicios para los que se registra la marca. Así pues, aunque es posible gozar de los derechos exclusivos sobre la marca para deter​minados productos o servicios pertenecientes a una clase o clases dadas de productos o servicios, cabe la posibilidad de que otra empresa tenga derecho a utilizar la misma marca en relación con productos o servicios que no sean similares. 

Por ello, es pertinente aplicar un criterio restrictivo ‑por su naturaleza  excepcional‑ a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidos en otras clases (CS, Fallos: 248:819 y jurispru​dencia citada en nota 160; esta Cámara, Sala  de Feria,  causa  19/2000  del 26.1.00), ya que cuando se deduce una oposición contra una marca que  ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede (conf.: Otamendi, J.: “Derecho de Marcas”, 5ª. ed., págs. 170 y 181; Breuer Moreno, Pedro C.: “Tratado de Marcas”, ed. Robuis, 1946, pág. 16; Bertone, L.E. y Cabanellas de las Cuevas, G.: “Derecho de Marcas”, t.1, pág. 16 y ss. y sus citas; Fallos: 248:819, mi voto en la causa 18.314/96 del 9/12/04). 
Análisis de la Decisión Tomada. 

Es importante destacar que el objeto del litigio es determinar si Adolfo Lagomarsino S.A., produce distracción y confusión para los consumidores frente a la marca Andrés Lagomarsino e Hijos S.A. 

Para determinar si se produce o no la distracción, la jurisprudencia enfatiza la distinción existente entre los derechos a la marca y al nombre, teniendo en cuenta que el derecho a la marca, nace con el registro y el derecho al nombre se adquiere con el uso, es decir que el nombre identifica pero es la marca la que distingue al producto o servicio, de acuerdo con el mercado al que va dirigido el mismo, de igual forma, existen factores externos como la publicidad que permiten que así el nombre del producto sea similar en este caso Adolfo Lagomarsino S.A. y Andrés Lagomarsino e Hijos S.A., el consumidor tenga libre escogencia del producto o servicio y no caiga en una confusión.  
Caso 3  Fallo: Marca ORBITZ VS SAFI
Problema jurídico a resolver: La actora solicitó el registro de la marca ORBITZ (actas nº 2.310.278/80: ver fs. 162 y 194), para distinguir todos los productos de las clases 39 y 42. A su concesión se opuso la firma Sibro SAFI y C, por estimar que resultaba confundible con su signo ORBIS, inscripto los renglones 16, 39, 41 y 42 del nomenclador (fs. 189 y 221).
La peticionaria inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la oposición al registro de la marca solicitada y limitando el alcance de las solicitudes en litigio: clase 39: “servicios de agencia de viajes, a saber, realización de reservas para transportes y alojamiento; suministro de información relacionada con viajes y temas relacionados con viajes por medio de redes de comunicaciones electrónicas, suministro de guías, noticias de viajes, mapas, guías de ciudades y listados para uso por parte de viajeros por medio de redes de comunicación electrónicas” y en relación a la clase 42: “suministro de avisos y boletín y servicios de chateo en redes de comunicación electrónicas, para uso por parte de viajeros, suministro de bases de datos de computadoras interactivas en el campo de información sobre viajes, transporte por aire, trenes micros o barcos, eventos musicales, eventos deportivos, cenas exhibiciones artísticas, trafico terrestre, estacionamiento, compras o información sobre destinos” (ver ampliación de demanda de fs. 106/111).
Corrido el traslado de ley, el señor Juez admitió la demanda y, en consecuencia, declaró infundada la oposición deducida al registro de la marca ORBITZ, en la clases 39 y 42 para identificar solamente los servicios enumerados en el Considerando precedente, con costas (conf. fs. 863/865).

Apeló la demandada a fs. 859, concedido a fs. 860, fundado a fs. 878/883, mereciendo la replica de fs. 885/893 vta. 
DECISIÓN. 
El apelante juzgó que no concurren en el caso razones para vedar el registro requerido, pues no se alcanza a advertir que la coexistencia de las marcas lesione las finalidades esenciales de la Ley de marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas del comercio y la libre competencia (conf. Fallos 272:290; 279:150, entre otras).

Por ello, voto porque se confirme la resolución apelada, con costas (art 68, C.P.C.C.N.)

Análisis de la decisión tomada: 

Para llegar a decisión que se profirió se analizaron los siguientes aspectos: 

El primero, fue establecer que la ley de marcas pretende la protección real de los intereses económicos de los titulares de ellas, de aquí la exigencia que para que el dueño de una  marca pueda oponerse al uso de cualquier otra, reside en que ese uso "pueda producir directa o indirectamente confusión de distinguir entre los productos", sobre la base de que sea susceptible de inducir a engaño por tal dificultad de los compradores de la mercadería o que responda a un propósito de competencia desleal.

Es necesario estudiar cada caso antes de aplicar el criterio de severidad existente para las marcas notorias, ya que la marca notoria cumple un mero papel de defensa, pero cuando los bienes o servicios no tienen la más mínima relación con las actividades que desarrolla su titular, no es necesario aplicar un criterio restrictivo, ya que en el caso que se estudió se estaba en la presencia de dos servicios totalmente diferentes  ya que la actora ha limitado el alcance de su solicitud a servicios relacionados a la información sobre turismo, transporte y hoteleria y a la reserva y compra de servicios relacionados a dichas actividades a través de Internet (fs 134/152; conf www.orbitz.com), por su parte, la oponente el uso efectivo de su marca esta centrado en comercializar productos para el hogar (pericia de fs. 788/790).

De igual forma, el juez analizó el sonido y las forma de escribir de las voces enfrentadas y concluyó que no son idénticas (ORBITZ y ORBIS). Gráficamente, se observa distinta cantidad de letras y distinta desinencia. Esa diferencia gráfica se acentúa en el terreno fonético, toda vez que la semejanza que poseen los conjuntos se diluye ante la presencia de la terminación TZ, la cual dota al signo solicitado de suficiente poder distintivo. Asimismo, observo que los vocablos en conflicto carecen de contenido ideológico.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, consideró que el análisis que realizó el juez de primera y segunda instancia fue acertado, toda vez que no concurren en el caso razones para vedar el registro requerido, pues no se configuró confusión para el público consumidor que conlleven a violar el amparo de las sanas prácticas del comercio y la libre competencia
4.2.1 Análisis Jurisprudencial entre Argentina y la Unión Europea en el tratamiento de las Marcas de Defensa                                                                                      
Capítulo dedicado a realizar un análisis entre dos pronunciamientos de la jurisprudencia argentina y europea, donde su problema jurídico central ha sido el de las marcas de defensa.

El primero, proferido desde el seno de la jurisprudencia argentina Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal donde se aborda la marca de defensa en el debate que se suscitó entre las marcas CAMPAGNOLO y  LA CAMPAGNOLA; y el segundo pronunciamiento emitido por el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) que dirime un conflicto registral entre las marcas denominativas CARBON CAPITAL MARKETS y CM CAPITAL MARKETS.
4.2.1.1 Jurisprudencia ARGENTINA:
SALA 2 DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL                                                                                         

CAUSA N° 5190/2002 CAMPAGNOLO S.R.L. C/ BENVENUTO SACEI S/ JUZG. N° 2 CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA. SECR. N° 3

Intervinientes: BENVENUTO SACEI S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA contra CAMPAGNOLO S.R.L. C
Problema jurídico a resolver: Se ajusta a derecho la sentencia apelada, en cuanto al otorgamiento del registro de la marca ¨CAMPAGNOLO¨ (acta n° 2.256.188, clase 25) para distinguir los siguientes artículos: "Ropa para hacer deportes y para el tiempo libre, tales como camperas, camperas para viento, sacos, pilotos, capas, sweaters, camisas, caminas de felpa, remeras, camisetas de entrenamiento, pantalones, shorts, prendas de jersey, calcetines, medias de lana, camisetas, calzoncillos, trajes para correr, uniformes de deportes, gorros, sombreros y accesorios para la cabeza en general, guantes, bandanas, cinturones, corbatas, bufandas, pañuelos, zapatos, calzado para deportes, ciclismo, tenis, fútbol, golf, para correr y escalar, todos estos artículos para la actividad deportiva y de venta en canales de comercio especializados".

DECISIÓN: La Cámara confirma la sentencia apelada ya que considera que si bien ambas marcas son consideradas “marcas de defensa” las actividades que desenvuelven las partes involucradas no tienen ningún punto de contacto, en el entendido que cada una desarrolla actividades totalmente opuestas (venta de alimentos en conserva por un lado y venta de bicicletas por el otro) y resalta que la “notoriedad de una marca, en muchas ocasiones obra como un ingrediente distintivo” y finaliza argumentando que “la superposición invocada no excede el campo meramente registral y no es tan siquiera probable que llegue a darse una interferencia real puesto que la demandada no ha alegado, ni mucho menos acreditado que alguna vez – en algún tiempo futuro haya dedicar sus afanes a fabricar y comercializar ropa deportiva bajo la marca LA CAMPAGNOLA”.

Finalmente, fue objeto de análisis “que cuando el conflicto se suscita entre dos marcas de defensa, el criterio para compararlas se caracteriza por su "benignidad", resultando suficiente para justificar el registro de los dos signos su incoincidencia en género (femenino y masculino) y la presencia en la marca de la firma "Benvenuto S.A.C.I." del artículo determinante, femenino, singular "LA". Los conjuntos o vocablo LA CAMPAGNOLA y CAMPAGNOLO, registrados para su no uso podrían por consiguiente convivir pacíficamente, obrando –además como elemento distintivo el poder evocativo de la primera marca en cuanto dice espontáneamente relación con determinados productos alimenticios, factor que está por completo ausente en el signo restante.
4.2.1.2 Jurisprudencia EUROPEA:
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda) de 22 de junio de 2010

CAUSA: “Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria denominativa CARBON CAPITAL MARKETS – Marcas comunitaria y nacional figurativas anteriores CM Capital Markets – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – Falta de similitud de los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009]”

Intervinientes: CM Capital Markets Holding, S.A., contra Oficina de y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como coadyuvante ante el Tribunal es Carbon Capital Markets Ltd. que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 26 de septiembre de 2008 (asunto R 15/2008-1), relativa a un procedimiento de oposición entre CM Capital Markets Holding, S.A. y Carbon Capital Markets Ltd.

Problema jurídico a resolver: La demandante afirma, fundamentalmente, que la Sala de Recurso de la OAMI incurrió en un error al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas objeto del litigio y considera a su vez que las tres palabras que integran “carbon”, “capital” y “markets”, que integran la marca solicitada y objeto de debate, por una parte, y la letra “c” y las palabras, “capital” y «markets», quienes figuran en las marcas anteriores, por otra parte, constituyen los elementos dominantes de dichas marcas. Observa a este respecto que las palabras «capital» y «markets» son comunes a los signos.
Además considera que los servicios que designan las marcas enfrentadas son idénticos, como declaró la Sala de Recurso y finalmente alega, sustancialmente, que las marcas en cuestión son “cuasi Idénticas”.  
DECISIÓN: La Sala definió que los servicios designados por las marcas enfrentadas eran “sustancialmente los mismos” y dichas marcas no presentaban sin embargo un grado de similitud suficiente para que existiese riesgo de confusión entre ellas, habida cuenta de que la expresión “capital Markets” es genérica para los servicios del sector financiero y, por consiguiente, del carácter intrínsecamente poco distintivo de las marcas anteriores y del hecho de que el público relevante es un público muy atento y bien informado.
4.2.2 Paralelo Jurisprudencial entre Tribunal Argentino y de la Unión Europea frente a la relevancia de la marca de defensa                                                        
A continuación se muestra en un paralelo, el análisis de las sentencias anteriormente mencionadas: 

	FALLO CAMPAGNOLO Vs. LA CAMPAGNOLA
	FALLO CARBON CAPITAL MARKETS Vs. CM CAPITAL MARKETS.

	Nombre de la marca que demanda, LA CAMPAGNOLA.

	Nombre de la marca que demanda, CM Capital Markets.

	Argumentos de la demandante: 

· "LA CAMPAGNOLA" es una marca de conservas de alto renombre y tradición dentro de la idiosincrasia argentina, a cuyo amparo se han efectuado ventas muy significativas y se han realizado grandes inversiones publicitarias, distribuyendo más de 80 productos en el mercado.
· Debe evitarse que se produzca el efecto de la "dilución" de su poder distintivo (asociación marca-producto). 

· No es exacto que no medie superposición de los productos, pues la marca CAMPAGNOLO ha sido solicitada para la clase 25 y en ella están registradas las marcas LA CAMPAGNOLA; luego, ambas distinguen los mismos artículos y parece por tanto inconcebible. 

· La alta similitud gráfica que existe entre las marcas en debate, así como también la aproximación que se presenta en el campo sonoro o fonético es un factor determinante de confusión.
	Argumentos de la demandante:

· El demandado considera que la Sala de Recurso incurrió en un yerro al estimar que no existía riesgo de confusión entre las marcas objeto del litigio.

· Los servicios que designan las marcas en cotejo son idénticos, como declaró la Sala de Recurso, las marcas en cuestión son “cuasi idénticas”.

· La demandante considera que las tres palabras que integran una de las marcas («carbón», «capital» y «markets»), por una parte, y la letra «c» y dos palabras, «capital» y «markets», que figuran en las marcas anteriores, por otra parte, constituyen los elementos dominantes de dichas marcas.

· Además señala que los elementos denominativos de las marcas enfrentadas «coinciden en más del 70 %». además, señala que las diferencias gráficas entre ambas marcas no son suficientes para evitar el riesgo de que exista confusión.



	Análisis del pronunciamiento: Es importante resaltar que en el fallo se hace un estudio riguroso sobre la protección de las “marcas de defensa”, en especial cuando la Cámara Nacional de Apelaciones resalta el hecho de que las dos marcas objeto del litigio se encuentran protegidas como “marcas de defensa”. 

En el fallo, en particular  se analiza, si la marca CAMPAGNOLO, distrae al consumidor con relación a la marca LA CAMPAGNOLA, es decir, que si el nombre de la marca impide la libre escogencia del producto que en el caso concreto, eran mermeladas y conservas, versus, bicicletas y ropa deportiva. 

De otra parte, también se destaca que la protección que pretende una “Marca de Defensa”, es la de blindar dicho nombre para que otros no puedan utilizarlo, en este caso, la Cámara concluye, que dicha protección se ve vulnerada puesto que en primer lugar, el consumidor no cae en error, ya que a pesar de que fonéticamente las palabras tienen similitud, también es claro que las marcas han hecho una campaña publicitaría dirigida cada una al público que las consume, es el caso de artículos deportivos y de alimentos y conservas.
 
	Análisis del pronunciamiento: Con relación al Fallo emitido por el TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, encontré que allí se hace un estudio más riguroso que en el fallo argentino de diversos elementos, siendo el punto central es el consumidor, ya que se analiza a profundidad si el mismo puede caer en riesgo de confusión, en el caso en concreto la Sala, consideró que ambas marcas van dirigidas a un público razonablemente atento y perspicaz, atento y bien informado. 

De igual forma, se estudio la composición gramatical de cada una de las marcas objeto de litigio, así como la fonética de cada una de ellas, lo cual permitió concluir que para el público consumidor existe una  capacidad distintiva intrínseca y una ausencia de proyección engañosa, ya que la palabra que precede la marca “carbón” determina la diferencia en el caso concreto.

Finalmente, la Sala también realizó un estudio de la imagen de los signos en conflicto y concluyó, que si bien utilizan palabras similares, la imagen que proyecta es diferente –más allá de que se encuentren dentro de un segmento de mercado similar- y no hace que el público se pueda ver envuelto en un error.   
   


CONCLUSIONES
En el presente trabajo mi intención fue desarrollar el concepto de marcas de defensa, destacando su importancia y significación en el mundo comercial, explorando su evolución, sus funciones, sus tipos, su ley aplicable, sus pronunciamientos jurisprudenciales, además de conocer la tipologías de marcas que se han dado, y se seguirán dando y creando, para diferenciarse de la competencia y de igual forma, poder contestar el planteamiento objeto de la presente tesis, esto es, si las MARCAS DE DEFENSA constituyen una protección real a los productos que circulan en el mercado. 
Es importante resaltar que la doctrina se ha encargado de definir las marcas de defensa, delimitar sus funciones y pontificar acerca de si son, o no, un tipo marcario individual. Así las cosas, hemos encontrado doctrinas en las cuales se afirma que la marca de defensa no puede subsistir sin que exista una marca principal, otras que indican que sí es un tipo marcario y otras discusiones en las que se debate acerca de su nombre, ya sea como marcas de defensa o marcas defensivas. 

En consecuencia, resulta evidente que no se encuentra información suficiente acerca de su utilidad y los campos jurídicos viables de su aplicación; aspectos que se pretenden dilucidar en la presente investigación, acogiendo criterios de interpretación de la diversa legislación marcaria.

Para ello entonces se pueden destacar las siguientes conclusiones: 

Las marcas de defensa son un tipo de marca, si se tiene en cuenta que la marca permite la distinción entre productos o servicios, distinción en la que juega un papel importante el registro, en otras palabras, la real y efectiva protección de una marca encuentra un importante asidero en las marcas de defensa; ya que como se analizó en el los pronunciamientos jurisprudenciales, el propósito de su existencia es impedir que otros puedan utilizarlas aprovechándose del prestigio ajeno o generando confusión entre los consumidores en cuanto a que puedan  concluir que se trata de productos o servicios que pertenecen al mismo fabricante.
Por lo anterior, la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Es habitual que el nombre del fabricante, un signo distintivo, algún(os) color(es) aparezca(n) en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio, que alcanza su protección máxima con el desarrollo, doctrinal, legislativo y jurisprudencial de MARCAS DE DEFENSA, razón por la cual se puede concluir que la “Marca de Defensa Referida”, no es considerada una clase de marca, ya que como se indicó anteriormente en algunos productos o servicios pueden existir signos distintivos que coadyuvan a que se configure la marca de defensa con el registro de los mismos.  
No es cierto que sea una función primaria de la marca el proteger al consumidor, ya que el sistema marcario no ha sido concebido para dar tal protección.

Siempre, cuando se piensa en crear una marca, todos estos conocimientos sirven para dar a entender e interpretar la nueva marca y su repercusión en el mundo jurídico y comercial como un todo, como dijo Joan Costa, un conjunto de supersignos
.

Es importante establecer algunas conclusiones sobre el uso de la marca, ya que como se explicó durante el desarrollo del presente escrito, el mismo evita que esta caduque, eventualmente permite su renovación y juega un papel esencial en la vida de la marca.

Una vez analizada la normatividad existente al respecto, se concluye que existe ambigüedad en dicho concepto, ya que se concede un plazo de 5 años para la utilización de la marca, so pena de caducar, pero por otra parte la marca no caduca si fue utilizada en la comercialización de un producto o servicio en clases distintas o hace parte de una designación. 

Ahora bien, el concepto de Marcas de Defensa, no puede ser utilizado en cualquier tipo de litigio, ya que las marcas de defensa basan su existencia en otra marca principal, que sea efectivamente utilizada en el comercio y que debe cumplir con los requisitos legales tales como la capacidad distintiva intrínseca y extrínseca y ausencia de proyección engañosa.

Es de capital importancia el definir unas características que sirvan para precisar cuando se está protegiendo al titular de una marca y cuando se está protegiendo al consumidor de esa marca.
En la legislación comparada existen tres tipos de sistemas de concesión de marcas. 

El primero de ellos, denominado sistema declarativo, arguye que existe el uso de la marca por el solicitante, previamente al pedido de registro. Este pedido tiene como consecuencia la presunción de derecho del solicitante y habilita acciones de reclamo contra infractores, pero el uso previo es condición esencial. 

El segundo sistema, denominado sistema atributivo, reconoce la exclusividad del solicitante desde el momento en que se concede el Registro. El principio es de primero en tiempo, primero en derecho, y es el sistema que rige en nuestro país. 

Existe también un sistema mixto, en el cual existen subsistemas: 
 El registro es necesario para defender la marca, pero el uso tiene preeminencia sobre dicho registro en el caso de conflictos. 

Con lo anterior, se puede afirmar que no hay dudas de que la función de la marca es de identificar bienes, productos y servicios de otros de la misma especie.

Ello es que no es una función de proteger la inversión del titular de la marca, aun cuando la defensa adecuada de la marca traiga como consecuencia la protección a la clientela.

Siendo así, la protección al dueño o propietario de la marca deriva del carácter distintivo que posee el uso del signo marcario.
Cuando existe una proliferación de marcas confundibles, el consumidor sufrirá un daño toda vez que compre, confundido, la que no desea comprar.

Siendo así, debemos incluir normas en la legislación marcaria, como ser la obligación de mantener una calidad, y garantizar la identificación del origen, que además de ser impracticable, desnaturalizaría la única finalidad de la marca que es la de distinguir productos y servicios.

La ley de marcas establece que el nombre del comerciante constituye una propiedad y con el ánimo de evitar laberintos o una eventual competencia desleal, pide que quien desee desplegar una industria, comercio o ramo de agricultura ya explotados por otra persona con el mismo nombre, deberá adoptar alguna modificación que haga que dicho nombre sea perceptiblemente distinto del que usa la casa o establecimiento preexistente.

La función de una marca, según es sabido, es identificar un producto y diferenciarlo de otro u otros (conf. Otamendi, J., ob. cit., p. 7). Y el cabal cumplimiento de esa función 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, constituyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, por los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que se les ofrecen (conf. esta sala, causa 687 del 20/10/1981).

"Siendo ello así, el debilitamiento de la marca que provoca la coexistencia con otra marca idéntica -aún cuando la primera no revista el carácter de marca de alto renombre o notoria- constituye un daño, ya que no parece discutible que las marcas no son bienes desprovistos de valor económico. Es claro, en consecuencia, que la pérdida de poder identificatorio de una marca -su debilitamiento o dilución- son factores causantes de un daño cierto, y no meramente hipotético o conjetural; carácter que no desaparece por el hecho de que su valuación sea verdaderamente problemática. Y la presencia ilegítima en el mercado de una marca idéntica a la registrada produce, asimismo, una cierta disociación entre artículo y marca, lo que también constituye un daño pues -mientras más estrecha sea la relación entre marca y producto que distingue- mayor es el valor de la primera, como lo demuestra el hecho de que algunos artículos llegan a ser identificados en su naturaleza por la designación marcaria (vgr., nylon, gomina, gillette, etc.)" y ello justifica la existencia de las marcas de defensa, pues al existir marcas idénticas para distinguir, aun cuando no sean idénticos a los productos que ampara la registrada, esa sola existencia provoca una dilución y disociación con la marca registrada.
En materia de propiedad industrial, tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto de manifiesto que, comprobada la existencia de una infracción a derechos de propiedad industrial debe, con criterio realista, presumirse la relación de causalidad con el daño.

Esta jurisprudencia obedece al criterio realista y de la experiencia, según el cual el acto humano debe haber sido propio para producir el resultado.

Así, la doctrina ha dicho que "establecido que el autor de un acto ilícito previó o pudo prever un resultado dañoso (culpabilidad), responde a todos los demás resultados normales de su acto (causalidad), aunque él no los previera ni pudiera preverlos y aunque aquel solo resultado previsto o previsible para él no se haya producido"

El derecho del titular de una marca se puede definir como el derecho a impedir a terceros el uso del signo en relación con los productos y servicios distinguidos, y de todo otro signo susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación en el mercado.

La acción de cesación tiende a hacer cesar un uso indebido de marcas, prohibir un uso discontinuado y remover los efectos del ilícito civil.

La acción de cesación es de carácter objetivo y procede ante la intromisión de un tercero en el área de protección de la marca.

Concluyo pues, que la subsistencia de las marcas de defensa se explica en la eventualidad de salvar el aprovechamiento del prestigio ajeno mediante la utilización o registro de signos idénticos para distinguir otros productos. Es por ello, que gracias a las marcas de defensa será posible accionar por cese de uso y daños y se protegerá a la marca principal de la dilución.
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