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1. El temadelaconferenciao meor lostemas de la conferencia, tienen en comin, ademas
del hecho de referirse alas marcas y que son de una enorme actualidad, muchos otros aspectos
gue tendremos la oportunidad de resaltar alo largo de la conferencia.

A. Laprobleméticadelas marcas no registradas

2. Laproteccion de las marcas no registradas es un tema intimamente ligado al sistema
adoptado por una legislacion para determinar €l nacimiento del derecho exclusivo sobre un
signo. En unalegislacion en laque e derecho sobre el uso exclusivo de un signo se adquiera
por e simple uso, una marca simplemente usada tendria plena proteccién®, entre algunos
gjempl os de una normativa en este sentido se puede citar la Ley francesa de 1857, laque si
bien no contenia de manera expresa una referencia este principio, sirvio de base ala
jurisprudencia para reconocer €l derecho al uso exclusivo sobre unamarca por € uso; asi lo
entendié Rubier paraquien en €l derecho francés “la marca se adquiere por e primer uso”,
sistema que vale la penaresatar no es vigente actualmente en Francia.

3. Por en contrario, hay sistemas donde el derecho exclusivo nace a partir del registro?, se
habla entonces de sistemas constitutivos de derecho, en atencion aque € acto administrativo
de concesion hace nacer el derecho. En estos sistemas hay diferentes matices en cuanto alas
posibilidades que existen pararevisar €l acto administrativo, por gemplo en algunos casos
hay plazos en los que un tercero puede alegar lanulidad del registro®, en otros hay razones
gue hacen que un registro de marca se puede invalidar en el evento de aparecer un tercero con
un mejor derecho, por g emplo, hoy en lanormativa espafiola €l titular de una marca notoria
no registrada, en los términos que veremos mas adelante, puede pedir la nulidad del registro
de una marcaidéntica o semejante.

4.  Sin embargo, la proteccién alamarca simplemente usada, es decir aquel signo que
utiliza un empresario individual o colectivo paraidentificar sus productos o servicios, y que
no ha sido objeto de registro, viene siendo objeto de desatencion juridica por las legislaciones
modernas, no esta en laley de marcas espafiola de 2001 (solamente esta la notoria sin registro,
en los términos del 6bis del Convenio de Paris), no estaen laDecision Andina486. Pero si
estaen e Art. 4 delaley de Costa Ricade Marcas de 1999. En esta norma se establece una
prelacion para adquirir € derecho derivado del registro en € siguiente orden: i) tiene derecho
preferente e que viene usando (por mas de tres meses) de buena fe una marca en fecha mas
antigua; y ii) sino esta en uso € mejor derecho lo tendrala persona gque presente primero la
solicitud. Se debe aclarar que o que la norma consagra no un derecho de exclusiva derivado
del uso, sino un mejor derecho a obtener el Registro.

Ver Marco Matias Aleméan, Régimen Andino de Marcas, Top Management, Bogota, 1993.

En éste sentido, laley Espariola de Marcas de 2001 en su articulo 34 establece “ ¢l registro
confiere asu titular € derecho exclusivo a utilizarla...”; y la Decision 486 de la Comunidad
Andinaen su Articulo 154 establece “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por
e registro delamisma...”.

En el EPI de Espaiia (26 dejulio de 1929) se consagrabalos Articulos 2 y 7 con toda claridad
gue se trataba de un sistemaregistral, pero en € Art. 14 se dice que € registro es una presuncion
iusris- tantun que solamente se convalida con el paso de tres afios posteriores al registro, de
haberse explotado de maneraininterrumpiday de haberse poseido de buenafey justo titulo.
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B. Laproteccidon delas marcas notorias

5.  Enlos Tratados Internacionales que regulan € tema, en particular el Convenio de Paris
y e Convenio de los ADPIC, no aparece una definicién de marca notoria, tampoco aparece en
lalista de definiciones, que seincluye €l Articulo 1 de la Recomendacion Conjuntade la
OMPI sobre los aspectos de Marcas Notorias, 10 cual nos llevaa pensar que es un término
cuyos contornos no resultan faciles de definir en el ambito internacional.

6. Pesealaanterior constatacion, la doctrina se ha encargado de delimitar lafiguray de
hacer sus aportes alas normas que se han adoptado a nivel nacional y regional en lamateria.
Les propongo mirar en primer término la reglamentacion en e &mbito internaciona y luego
hacer algunos comentarios sobre la doctrinay lanormativaregiona e internacional vigente en
lamateria.

ad) Laproteccion en el Convenio delaUnion de Paris

7. El Convenio tratalas marcas notoriamente conocidas en su Articulo 6 bis. Este Articulo
obliga alos paises miembros arehusar o cancelar € registro y prohibir €l uso de unamarca
gue sea susceptible de crear confusion con otra marca ya notoriamente conocida en ese pais
miembro. Esta disposicion reconoce la proteccion que se debe alas marcas que son
notoriamente conocidas en un pais miembro, aun cuando no estén registradasen é. La
proteccion de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de
su registro, lo que impide € registro o utilizacion de una marca conflictiva.

8.  Laproteccién de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razon de
que una marca gque ha adquirido prestigio y reputacion en un pais miembro debe generar un
derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese
prestigio. El registro o uso de unamarcasimilar susceptible de producir confusion seriaun
acto de competencia desleal y lesionarialos intereses del publico, que se veriainducido en
error por €l uso de lamarca conflictiva paralos mismos productos u otros idénticos a aquellos
paralos cuales esta registrada.

9. Lamarcaen cuestion, protegida por € Articulo 6bis debe ser “ notoriamente conocida’.
Ello tendria que ser apreciado y determinado por |as autoridades administrativas o judiciales
competentes del pais en que se pretenda la proteccion de lamarca. Unamarca que no hasido
usada comercia mente en un pais puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en € debido
alapublicidad que ahi se efectlia 0 alas repercusiones que tiene en €l pais la publicidad hecha
en otros paises. Sin embargo, algunos paises exigen que la marca se haya usado
efectivamente en el pais como condicidn para acordarle la proteccion especial como marca
notoriamente conocida.

10. Laproteccion de una marca notoriamente conocida en virtud del Articulo 6bis es
obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos
idénticos o similares. Esdecir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, segun
lacual la proteccion se acuerda en funcién de los productos que la marca distingue.
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11. Laproteccion de una marca notoriamente conocida, en virtud del Articulo 6bis resulta
de la obligacién de los paises miembros atomar de oficio, cuando su legislacion lo permita, o
apedido de parte interesada, |0s siguientes tipos de medidas:

Primera, € pais miembro debe denegar |a solicitud de registro de la marca conflictiva;

Segunda, €l pais miembro debe cancelar € registro de las marcas conflictivas, paralo
cual deben conceder como minimo un plazo de cinco afos a partir de la fecha de registro para
pedir la cancelacion de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala
fe, en cuyo caso no puede limitarse € plazo; y

Tercera, €l pais miembro debe prohibir € uso de lamarca conflictiva, paralo cua
pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de maafe.

b) Laproteccion enlosADPIC

12. El mencionado Tratado dedicalos numerales 2 'y 3 del Articulo 16 al tema de las marcas
notorias. En estos dos numerales se introducen alanormativainternacional existente, es decir
al Articulo 6 bis del Convenio de Parisimportantes aportes desde €l punto de vistade la
adaptacion de lafigura a nuevas realidades del mercado.

13. Lo primero que hay que destacar es que los ADPIC incorporan por referencia el
mencionado Articulo 6 bis cuando dicen “el Articulo 6 bis se aplicard mutatis mutandisa’ y a
renglon seguido hace algunos aportes alafigura, entre los que vale la pena destacar los
siguientes:

i)  demaneraexpresaextienden la proteccion de las marcas notorias alos servicios,
salvando unavigadiscusion en torno alaaplicabilidad exclusivadel Articulo 6 bisalas
marcas de producto. Paraalgunos, laanterior interpretacion se derivadel tenor literal dela
norma que hace referencia exclusiva a productos; mientras que paraotros, la posibilidad de
aplicacion a servicios dependeria de una voluntad de interpretacion ampliada de la norma por
parte de las entidades encargadas de su interpretacion;

ii)  introduce el concepto de “sector pertinente’ alahorade determinar para quién
debe ser conocida la marca que reclamala calidad de notoria, a pesar de que no aporta una
definicion sobre este concepto, aporte que haria posteriormente la Recomendacion Conjunta
de laOMPI sobre disposiciones en materia de Marcas Notorias’, sobre la cual tendremos la
oportunidad de hacer referencia mas tarde;

iii)  introduce la posibilidad del reconocimiento de la notoriedad en aquellos casos en
gue tal hecho seala consecuencia de “la promocién de dichamarca’, con lo cual, ademés del
uso real delamarcaen el mercado, también |as actividades de promocion podrian ser
consideradas a la hora de establecer |la notoriedad de unamarca; y

4 Aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris y |la Asamblea General dela OMPI en la

trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de | os Estados Miembros de la OMPI,
del 20 a 29 de septiembre de 1999.
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iv) extiende laproteccion de lamarca notoriamés alade principio de la especiaidad
cuando afirmaque se aplica el 6 bis*abienes 0 servicios que no sean similares a aguellos para
los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada’, en atencion a€ello selogra
una proteccion de mayor amplitud que la que consagra el Convenio de Paris (paralos mismos
productos y servicios). Pero la misma norma sujeta esa proteccion ampliada ala siguiente
condicion: que ese uso en relacion con esos bienes y servicios “indique una conexion entre
dichos bienes o serviciosy € titular de lamarcaregistraday a condicién de que sea probable
que ese uso lesione los intereses del titular de lamarcaregistrada’.

c) LaRecomendacion Conjuntarelativaalas disposiciones sobre la proteccion de las
marcas notorias

14. LaRecomendacion Conjunta no tiene el caracter vinculante que tienen el Convenio

de Parisy los ADPIC, que son ambos Tratados internacional obligatorios paralos paises
miembros, sino que se trata de una recomendaci 6n discutida a escala internacional y adoptada
por dos organos de la OMPI (Asamblea de |os Estados Miembros de la OMPI y Asamblea de
laUnidn de Paris). Se espera, como en efecto ha venido sucediendo, que la recomendacion
conjunta sirva de guia en lalabor legislativa de |os paises en los temas de Marcas’, en e
sentido que estos gjusten sus legislaciones alos términos de la Recomendacion y de otra parte
que sirva como fuente de inspiracion de decisiones administrativas y jurisdiccionales en

el tema.

15. A grandes rasgos, |a recomendacion conjunta complementa la legislacion existente en
los siguientes puntos:

) Prevé unalista de factores en el Articulo 2 (1) que los Estados pueden considerar
para establecer cuando se esta frente a una marca notoria, como €l grado de conocimiento o
reconoci miento de la marca en sector pertinente;

ii) Prevé ene Articulo 2 (3), unalistade factores que los Estados no deberian
requerir para establecer la notoriedad de una marca, como que la marca sea conocida por €l
publico en general;

iii) Haceunarelacion, en e Articulo 2 (2) de que se entiende abarcado en € concepto
de sector pertinente, como los consumidores reales y potenciales; y

iv)  Prevé mecanismos de proteccion, frente a otras marcas (Articulo 4); frente a
indicadores comercial es —entendido como aquel signo que sirve paraidentificar una empresa
(Articulo 5) y frente aNombres de Dominio (Articulo 6).

5 En este sentido, Articulos 224 y ss de la Decision 486 del 2000 de la Comision de la Comunidad
Andina; y Articulos 44y 45 delalLey 7978 del 200 de Marcasy otros Signos Distintivos de
CostaRica.
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d)  Algunos comentarios sobre la doctrinay legislacién regional y nacional

1. Los origenes

16. Losorigenesdelafiguradelamarcarenombradalo encontramos en lajurisprudencia
alemana de |a década de | os afios 20, en la que se brindaba una proteccion excepcional ala
marca renombrada o famosa (ber imhmte Marken), proteccion que se da frente al riesgo de su
debilitamiento®, el cual se produce por la utilizacién de la marca para diferencias productos
que no guardan relacién con los que identificala marcarenombrada’. Parasu labor de
proteccion de la marca renombrada contra el debilitamiento (Verwasserung) los tribunales
alemanes se basaron en el Cédigo Civil Aleman®.

17. Enlo que a Espafia hace referencia el mismo tratadista, menciona que los origenes de la
proteccion se encuentran en las decisiones del Tribuna Supremo Esparfiol, que brindaban una
proteccion reforzada alas marcas que gozaban de “acentuado prestigio o reputacion industrial .

2. La normativa espafiola

18. El profesor Ferndndez Novoa en sus comentarios ala Ley Espafiola de Marcas de 1988
hace referencia ala proteccion dispensada por lanorma ala marca renombrada, en €
Articulo 13 apartado c) en los siguientes términos. no podran registrarse como marca“los
signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputacion de otros signos

Ferndndez Novoa, obra citada, manifiesta que lajurisprudencia alemana exige € cumplimiento
de ciertos requisitos para aceptar la proteccion de laMarca Renombrada, a saber: i) lamarca
tiene que ser conocida de un sector cuantitativo importante del pablico en general (Schricker
dice que tiene que ser conocido por un 70% del publico de los consumidores); e signo hade
poseer unacierta originalidad; v iii) lamarcadebe ser valorada por el publico de manera
positiva.
! Sentenciadel 14 de septiembre de 1924 del Tribuna de Primera Instancia de Elberfeld (GRUR

1924, 204) citada por Fernandez Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas,

Ed.Montecorvo S.A., Madrid 1984, Pag 290.
8 Ver Schricker, 11 11C166, 169.
Una caracteristica de estos primero fallos del Tribunal Supremo Espafiol es que basan su
decision en € Art. 124 numeral 13 del EPI que prohibe registrar como marcas: “los distintivos
en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito
y de reputacion”, en este sentido ver: sentencia del Tribuna Supremo de 2 abril de 1963 (marca
ronson) en laque e Tribunal dijo en uno de sus considerandos: “sin necesidad de excesivos
razonamientos, es evidente |a analogia entre Ronson y Roncson el rétulo de la marca impugnada
virtualmente reproduce en el aspecto fonético e nombre comercial y ladenominacion de la otra
marca, poseidas por laentidad actora, y proporciona una extraviada indicacion de procedenciay
de reputacion industrial, rechazables igualmente conforme alaregla 13 del citado Articulo 124"
y Sentenciadel Tribunal Supremo del 30 de marzo de 1976 (El real Madrid), en uno delos
considerandos el Tribuna Supremo dijo: “...siendo de tener presente gue cuando una marca ha
a canzado una gran difusion y publicidad en la actividad que le es propia, es posible con mas
facilidad la confusién en cuanto a origen o procedencia de otros productos que a estar
amparados por una denominacién muy similar cabe atribuir ala marca difundidad con €
consiguiente beneficio parala nueva marcay quiza en menoscabo de la marca pre-existente, y
en todo caso con falsa atribucién de procedencia, y como quiere que es notoria ladifusion
alcanzada por la marca preexistente real madrid no es posible acceder ala concesion de una
marca de tanta similitud como la denegada’ .
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o medios registrados’. En opinion del mencionado profesor, hubiera sido deseable que la
normase inspiraraen el anteproyecto que habia elaborado € Instituto de derecho industrial de
laUniversidad de Santiago de Compostela, el cual regulabalafigura de la marca altamente
renombrada.’® También en opinién de Fernandez Novoa hubiera sido deseable que lanorma
nacional siguiera de cercala Directiva Comunitaria de 1988'. Para que opere la causa en
opinion del antes mencionado tratadista, se deberd aducir en primer termino que lamarca
solicitada entrafia un aprovechamiento indebido del good-will o prestigio de la marca anterior
y que su uso entrafiara el debilitamiento de lafuerza distintivay del prestigio de lamarca
anteriormente registrada. Adicionalmente se tendria, en opinidn de Fernandez Novoa, que
tratar de marcas idénticas o sustancia mente idéenticas.

19. Bagolaley de 1988 en Espafia, la doctrinaidentificd ala Marca Notoria como aquellas
marcas no inscritas, que precisamente por su uso intenso fueran notoriamente conocidas en
todo o parte del mercado Espariol, siendo el elemento fundamental paraidentificar la diferencia
entre marca notoria y renombrada, la ausencia del registro en las primeras de ellas'.

20. Como es de todos conocido, hoy Espafia cuenta con una norma en materia de marcas de
reciente data, laley 17 de 2001. En lo que amarcas notorias y renombradas hace referencia,
aporta grandes luces sobre la diferencia conceptual entre unafiguray laotray degauna
expresa evidencia, desde € punto de vistade la politicalegisativa, delaintencion clara del
legislador de introducir una mayor proteccion a estas figuras. En laexposicion de motivos se
define lamarca notoria como: “laconocida por €l sector pertinente del publico al que se
destinan sus productos o serviciosy, Si estaregistrada, se protegen por encimadel principio
de la especialidad segun su grado de notoriedad y, si no o estd, se facultaa su titular a gercer
no solo agjercitar la correspondiente accién de nulidad, como hasta la fecha, sino ademas a
presentar oposicion a registro en viaadministrativa’. Por |o tanto, pareciera que hay dos
tipos de marcas notorias, las marcas notorias registradas y las marcas notorias sin registro.
Por su parte en lo relativo ala marca renombrada dice “ Cuando la marca es conocida por €
publico en general, se considera que la misma es renombrada’ .

21. Lamencionada norma dedicaalamarcanotoriavarios articulos, en el 8.2 dice“alos
efectos de estaley, se entendera por marcay nhombre comercial notorios, |os que por su
volumen de ventas, duracion, alcance geogréfico de su uso, valoracion o prestigio alcanzado
en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por e sector
pertinente del publico a que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen

10 El Articulo 9 del Anteproyecto regulaba el temade lasiguiente forma: “El titular de unamarca

altamente renombrada podraimpedir que los terceros usen o registren unamarcaidéntica o

semejante en relacion con productos o servicios diferentes de aguellos para los que la marca

altamente renombrada ha sido registrada, siempre que tal uso o registro debilite la reputacion de

la marca altamente renombrada’, citado por Fernandez Novoa, Derecho de Marcas,

Ed. Montecorvo, Madrid 1990, pag 127

En la Directiva Comunitaria de 1988 rel ativa ala aproximacion de |l os Estados Miembros en

materiade Marcas, en € Articulo 4.3y 4 a) en lo relativo alas prohibiciones d registroy en e

Articulo 5.2, en lo relativos a los derechos conferidos por la marca.

2. Fernéndez Novoa, Tratado del Derecho de Marcas, Marcia Pons, Madrid, 2001 pag., 83

B3 Masaguer Fuentes distingue entre Marca Notoriamente conocida en los términos del Articulo 6
bis del Convenio de Paris[arts. 6. 2. d) y 34.5 LM], lamarcanotoria[art. 8.2y 34.2.c)] y la
marca renombrada[art.8.3 y34.2.c) LM]. Actas de Derecho Industrial, Tomo XXII, 2001,
Marcia Pons, Pag 152.Articulo 6.2. d).

1



OM PI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/2
page 8

dichamarca o nombre comercia”. Enlo que a marca notoria hace referencia, lanorma
introduce diferencias en la proteccion, en lamedida en que la marca notoria se encuentre
registrada o no.

22. Si setrata de unamarca notoria no registrada, ella encontrard proteccion de una parte
contra el intento de registro, en lostérminos del Articulo 6; contrael uso por parte de un
tercero, en los términos del Articulo 34.5; y s ya estuvieraregistrada afavor de un tercero
sin derecho, en los términos del Articulo 52.

23. Encuanto alaproteccion frente al intento de registro, por la via de las prohibiciones
relativas, no son registrables |os signos que: i) sean idénticos a una marca notoria en Espafia a
lafecha de lasolicitud -o de la prioridad-, que designe productos o servicios idénticos; y

i) que por ser idénticos 0 semejantes a una marca notoria en Espafia ala fecha de la solicitud
-0 de la prioridad-, que designa productos o servicios idénticos o similares, exista un riesgo de
confusion en e publico (incluye @ riesgo de asociacion). En ambos casos, en lo relativo a
concepto de notoriedad, |a normaremite alo establecido en el Articulo 6 bis del Convenio

de Paris;

24. Enloreativo alaproteccion frente aterceros que utilicen la marca sin autorizacion,
encontramos que el Articulo 6.5, extiende ala marca notoria no registrada | os derechos
consagrados alos titulares de marca, con la Unica excepcion de aquellos consagrados en €
numeral 2 c), el cual se dedicaalaproteccion de las marcas notorias y renombradas
registradas. Al respecto, podemos afirmar que quien acredite tener derecho ala proteccion de
una marca notoria (en los términos del 6 bisdel Convenio de Paris), no registrada en Espafia,
tiene derecho a utilizarla de manera exclusiva en €l trafico econdmico en Espafia, y a prohibir
SU USO por terceros sin su consentimiento, con el Unico limite del principio de la especialidad,
en este sentido podrainvocar la proteccion exclusivamente frente a i) €l uso de un signo
idéntico alamarcanotoria, utilizada para productos o serviciosidénticos; y ii) €l uso deun
signo idéntico 0 semejante alamarca notoria, utilizada para productos o serviciosidéntico o
similares, en razon alo cual este uso implique un riesgo de confusion e publico (incluye
riesgo de asociacion). Esteius excluendi alios se traduce en cada una de las facultades
particulares previstas en €l Articulo 6, numerales 3y 4.

25. Enloreativo alaanulacion de un registro concedido, €l Articulo 52 consagra como
causal de nulidad relativa €l que € registro contravengalo dispuesto en € Articulo 6, € cual
como ya habiamos tenido la oportunidad de mencionar, incluye en el numeral 2 d) relativo a
la proteccidn alas marcas notorias no registradas, en los términos del 6 bis de Paris.

26. Si por € contrario se trata de una marca notoria registrada, la proteccion dispensada por
la normativa en estudio se ve ampliada en |o relativo a dos supuestos, asaber: intento de
registro por un tercero y el uso por un tercero no autorizado y se mantiene de igual manera en
lo relativo alanulidad de un registro concedido.

27. Enloquead intento de registro por un tercero hace referencia, lanorma consagraen el
Articulo 8 (1 y 2) una proteccién ampliada frente ala marca notoria no registrada. En efecto,
no podra registrarse como marca un signo que seaidéntico o semejante a una marca notoria
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anterior registrada, aunque se solicite paraidentificar productos o servicios que no sean
similares, cuando € uso de la segunda marca pueda indicar una conexion frente a titular dela
marca notoria; o cuando ese uso puedaimplicar un aprovechamiento indebido o menoscabo
del caracter distintivo o de la notoriedad o renombre. Como se puede apreciar, €l margen de
la proteccidn se ve ampliado a productos o servicios que no sean similares. Esto asu vez, se
ve reforzado en el numeral 2, cundo se afirma que la proteccién antes mencionada “ a canzara
aproductos, servicios o actividades de naturaleza tanto més diferente cuanto mayor sea el
grado de conocimiento de lamarca... en e sector pertinente o en otros relacionados”.

28. Enlorelativo alaproteccion frente aterceros que utilicen la marca sin autorizacion,
encontramos que €l Articulo 34.2 ¢), € titular claramente tiene, ademés de |os derechos
mencionados en el caso de la marca notoria no registradas (derecho exclusivo a utilizarlaen €
trafico econdmico; derecho aimpedir €l uso por parte de terceros en |os supuestos previstos
en los numerales 2 y 3, otra prerrogativa consiste en que ademas cuenta con una proteccion
reforzada, en que podra prohibir el uso de “cualquier signo idéntico o semejante para
productos o servicios que no sean similares a aquéllos paralos que esté registrada la marca,
cuando esta seanotoria...” si con lautilizacion “ se puede indicar una conexién entre dichos
bienes o serviciosy d titular delamarca o, en general, cuando ese uso puedaimplicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carécter distintivo o de la notoriedad o
renombre de dichamarca’.

29. Enlo que hacereferenciaalaimportante figura de la marca renombrada, cuyo concepto
legal, antes tuvimos la oportunidad de mencionar, esta se encuentra protegida igua mente de
manera reforzada, frente alas dos figuras anteriores (notorias registradas y notorias sin
registro), en lo referente al intento de registro del signo por un tercero y de manera
equivalente ala proteccion que mencionamos en el caso de las marcas notorias registradas, en
lo relativo al uso por un tercero y laanulacién del registro en contravencion del derecho del
titular delamarca. Enlo relativo ala proteccion ampliada en el caso de intento de registro
por un tercero no autorizado, €l Articulo 8.3 establece que € acance de la proteccion se
extendera a cualquier genero de productos, servicios o actividades. Si bien lanormano

establ ece otros requisitos, debe ser interpretada de manera arménica con € numeral primero
del articulo. Por €llo, debe tratarse de un signo idéntico o semejante alamarca anterior (lo
dicho en lo relativo al requisito del Registro de la marca notoriaregistrada se aplicaria)
renombrada (es decir conocida por €l publico en general), utilizada, en cualquier genero de
productos, servicios o actividades. Esta Ultima parte es claramente €l aporte adicional
consagrado en materia de proteccion reforzada.

3. Estados Unidos

30. Varios Estados de los Estados Unidos tienen estatutos de marcas en materia de
proteccion de la dilucion™, que tienen por objeto extender la proteccién de marcas méas alla

o En el texto de lanorma no se hace referenciaa requisito del registro, sin embargo este requisito

se deriva con claridad del titulo y delo previsto en el numeral 4 del Articulo 8, para poder
invocar la proteccion ampliada que brindalanorma. Adicionamente, de no exigirse € registro,
no habriadiferenciafrente alo previsto en el Articulo 6.2.d).

Trademark “ anti-dilution Satus’. California, Massachusetts, Alabama, Arkansas, Delawere,
Florida, Georgia,ldaho, Illinois, lowa, Luisiana, Maine, Missouri, Nebraska, New Hampshire,

[Footnote continued on next page]
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del riesgo de confusi6n*®estableciendo que “likelihood of injury to business reputation or
dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at
common law, or a trade-name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief
notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion
as to the source of good or services’ ™.

31. Basados en lajurisprudencia americana se puede afirmar que para gque prospere una
accion por dilucion dos requisitos se deben determinar: de un lado, una marca distintivay de
otro lado € riesgo de dilucién. En relacion con la distintividad requerida, se ha establecido que
el nivel exigido es mayor que aguel que se requiere cuando se habla de |a proteccién de marcas
en General*®. 1gualmente se ha dicho que esa distintividad puede haber sido adquirida por vias
como el secondary meaning™®, en otros casos se consideraran hechos particul ares como el uso
intenso y antiguo de una marca en laidentificacion de servicios, como elementos relevantes al
momento de determinar la distintividad de unamarca, asi en un caso relativo alamarca Hyatt
la corte encontré que la marca era suficientemente distintiva en laidentificacion de servicios
hoteleros, a pesar de ser un nombre persona y de ser utilizado por muchos otros negocios®.

32. Lajurisprudencia americana hareconocido que € riesgo de dilucion se presenta por dos
vias principales, de una parte por la perdida de la capacidad identificadora del signo y de otra,
por el dafio que la marca puede sufrir en su imagen en razon del uso de la segunda marca®™.

[ Footnote continued from previous page]

New Mexico, Pennsylvania, Oregon, Rhode idan, Tennessee y Washington State. Citado por

Donald S. Chisum, Understanding Intellectual Property, Ed. Matthew Bender, 1992, Pag 229.

Ver Fernandez Novoa, Ob Cit, “La doctrina de la dilucion comienza a surtir efecto, alli donde

dejade surtir efecto el riesgo de confusion”, enigual sentido McCarthy, Trademark an unfair

competition, Rochester 1973, Val 2, Pag 155.

7 Massachusset Antidilution Satute, enated in 1947.

18 En este sentido ver entre otras decisiones: P.F. Cosmetique S.A. Vs. Minetonca Inc., 605 F.
Supp. 662, 672, 226 U.S.P.Q. 86, 93 (S.D.N.Y. 1985) “In essence, distinctivenessin the
anti-dilution real may be evaluated in much the same way as strength of the mark is evaluated
in the area of likelihood of confusion”, en este sentido, diversos casos fueron decididos sin que
se reconocieraladistintividad especial delamarcay por lo tanto no prosperabalaaccion. En
otros casos (Hester Industries Inc. Vs. Tysoon foods, Inc, N.D.N.Y. 1990) se dijo “we
recognized that the distinctiveness adequate to identify the origin of a product may be different
from the distintive quality deserving of protection fromdilution” y luego agregaba el fallo “ The
antidilution statute...devel oped out of the growing recognition that the trademark now surpass
the traditional identity role....A mark may possess independent protectible value to the extent
that it acquires advertisement and selling power ...In the context of dilution, the protectible
quality of a mark has been defined as the mark’ s power to evoke images of the product, that is,
its favorable associational value in the minds of the consumers”.

19 Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. Vs. Celozzi-Ettelson Chevrlet, 855 F2d
480, 8 U.S.P.Q.2d 1072 (7" Cir. 1988)

2 Hyatt Corp.. v. Hyatt Legal Services 736, F 2d 1153, 22 U.S.P.Q. 669 (7 th Cir. 1984).

2 Ver Calman “Dilution is an act which threatens two separable but related components of
advertising value. Junior uses may blur a mark’ s product identification or they may tarnish the
affirmative associations a mark has come to convey” . The law of unfair competition,
Trademarks, and Monopolies.
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4,  Los paises andinos

33. Lanormaandinade un lado tiene disposiciones en lo relativo alas causales de
irregistrabilidad, en laletrah) del articulo 136, que prohibe el registro de los signos que:
“constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, trandliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
gue sean los productos o servicios alos que se aplique & signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilucion de su
fuerzadistintiva o de su valor comercia o publicitario”.

34. Encuanto d criterio del Tribunal Andino sobre la causal deirregistrabilidad por
conflicto con una marca notoria anterior, conviene recordar |a sentencia que resolvio €
proceso 42-1P-99, en lacua € citado Tribunal sostiene:

“El articulo 83, literal d) de la Decision 344 establece como causa deirregistrabilidad de
un signo marcario e que sea confundible con otro notoriamente conocido... “en el pais
en el que solicitad registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando
que la prohibicidn de registrar signos similares alos que tienen la calidad de notorios
“serd aplicable, con independenciade la clase, tanto en los casos en los que € uso del
signo se destine alos mismos productos o servicios amparados por lamarca
notoriamente conocida, como en aquellos en los que & uso se destine a productos o
servicios distintos’.

35. Voy areferirme, aunque sea brevemente, ala regulacion especifica de las marcas
notoriamente conocidos que se contiene en el Titulo X111 de la Decisién 486.

36. En cuanto ala concreta regulacion que se prevé sobre estas marcas, me parecen
destacabl es | 0s siguientes aspectos.

a)  Regulacién delos dostipos de marca: |lamarca“notoria’ y lamarca“renombrada’

37. Como es sabido, €l uso intenso de una marca puede desembocar en resultados diferentes
en cuanto alaextension del conocimiento de la marca entre € publico de los consumidores.
Paralo que ahorainteresa, basta con destacar que la marca puede ser conocida tan solo entre
el publico perteneciente alos circulos interesados del correspondiente sector 0 que se haya
difundido entre la generalidad del publico de los consumidores. En el primer caso, estamos
ante la marca notoriamente conocida, mientras que en €l segundo estariamos ante lamarca
renombrada. El Tribunal Andino, en el proceso 1-1P-87, resalta esta distincion:

“...las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas’, género del cual son especies
lamarca*“notoria’ —de especial relevanciaen € caso que se andliza—y la“marca
renombrada’, que ala notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy
ato por asignarsel e una excelente calidad”
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38. Enotrasentenciadel proceso 2-1P-94, en la que sostuvo que:

“Lamarca notoria es la que goza de difusion, o seala que es conocida por los
consumidores de la clase de producto o servicio de que setrate. Esta notoriedad es
fendmeno relativo y dindmico, segun sea el grado de difusion o de reconocimiento de la
marca entre € correspondiente grupo de consumidores. A diferenciade ella, lamarca
“renombrada’, que antes se menciond, debe ser conocida por diferentes grupos de
consumidores, en mercados diversos y no sélo dentro de un grupo particular, como
ocurre con lamarca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es
notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta Ultima més exigente’.

b)  El concepto de marca notoria

39. LaDecision 486 en sus articulos 224 y siguientes contempla la figura de la marca notoria.

40. El concepto de marca notoriaresultade lo previsto en los articulos 224 y 230 y se funda
en el criterio del “reconocimiento”, esto es, una marca es notoriamente conocida si es
reconocida como tal en cualquier Pais Miembro por €l sector pertinente. A estos efectos, €
articulo 230, considera “ sectores pertinentes’ el de los consumidores reales o potenciales del
tipo de productos o servicios de que setrate (letraa); e de los participantes en los canales de
distribucion o comercializaciéon del producto o servicio de que se trate (letrab); y € delos
circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,
productos o servicios de que se trate (letra c).

41. Por ultimo, es preciso sefiaar que en € articulo 228 se fijan, con carécter enunciativo,
los factores que se han de tomar en consideracion para determinar la notoriedad de un signo.

42. Engeneral, cabe sefiaar que la marca notoriamente conocida puede producir efectos en
cuatro ambitos diferentes. A saber, en el nacimiento de lamarca, en lafase deregistro, en la
configuracion del ius prohibendi y en el proceso de nulidad. Con anterioridad, ya nos hemos
referido alos efectos de lamarca notoriaen lafase de registro a analizar laletrah) del
articulo 136. Con ocasion del andlisisdel articulo 235, hemos avanzado también algunas
ideas sobre € efecto que puede producir el uso anterior de un signo notoriamente conocido
sobre el registro posterior por un tercero de dicho signo o de un signo similar. Por ultimo, a
exponer e contenido del derecho de marca nos hemos referido también alas normas previstas
enlasletrase) y f) del articulo 155.

43. Laproteccion que otorgala Decision 486 ala marca notoria se completa, en lo que aqui
nos interesa, con lo dispuesto en los articulos 225y 226. En € articulo 225, se sefidaque la
marca notoriamente conocida se protege, ademas de frente al registro no autorizado —como ya
hemos visto— frente al uso de dicha marca notoria por un tercero no autorizado.

44. El &nbito de proteccion contrael uso no autorizado de la marca notoria se delimitaen el
articulo 226, que distingue dos supuesto diferentes:

- En el primer parrafo de este precepto, se protege al titular de un signo notorio,
aunque no esté registrado, frente a riesgo de confusion originado por un tercero. El riesgo de
confusion se producira cuando concurran de manera simultanea los dos factores previstos en
el precepto. A saber: de unaparte, que €l tercero usetota o parcial, pero esencialmente, la
marca notoria o una reproduccion, unaimitacion, unatraduccion, unatransliteracion, de dicha
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marca notoria; Y, de otra parte, que €l tercero use dicho signo para distinguir productos o
servicios idénticos o similares.

- En e parrafo segundo, se ampliala proteccion frente al uso que realice un tercero
de dichamarca para distinguir productos o servicios distintos a los de la marca notoria o para
fines no comerciales, pero siempre que tal uso pudiese causar cuaquiera de |os efectos
siguientes:

i)  riego de confusion o de asociacion;

ii)  dafio econdmico o comercial injusto por diluir lafuerzadistintivao € valor
comercial o publicitario del signo;

iii)  aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.
5.  Centroamérica

45. Laley 7978 de 2000 de Costa Ricadedica e Titulo 11 alas marcas notoriamente
conocidas. Lamencionada normale reconoce a titular de una marca notoriamente conocida
el derecho de evitar € aprovechamiento indebido de la notoriedad de lamarca; la
disminucion de lafuerza distintiva o su valor comercial o publicitario por parte de un tercero
que carezca de derecho. Sobre estos conceptos ya hemos tenido la oportunidad de referirnos
anteriormente. Lanorma no dice nada sobre laexigenciao no del registro delamarca. La
proteccion se brinda por la via de las prohibiciones de registro [art. 44 y 8.€)] y de acciones
contrael uso [articulo 44 y 25 f)] y de acciones de nulidad [Articulo 37 y 8 d)]. En todoslos
anteriores casos pareci era que la proteccion se brindara frente a productos o serviciosiguales
o similares (en el paragrafo 2 se habla de iguales o semejantes), siempre que sea susceptible
de crear confusion. Estainterpretacion literal de la norma pareceria no coincidir con el
espiritu de proteccion que se deriva de la primera parte del articulo. En € articulo 45 se
establecen |os criterios para reconocer 1a notoriedad.

46. Laley de propiedad industrial de Guatemala de 2000, define signo distintivo
notoriamente conocido como “cualquier signo gque es conocido por €l sector pertinente del
publico, o en los circulos empresariales, como identificativo de determinados productos,
servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en e pais 0 como
consecuencia de la promocion del signo, cualquiera que seala manera por la que haya sido
conocido”. Laproteccion se otorga frente al intento de registro, con independencia de los
productos o servicios alos que se aplique, siempre que su registro fuera susceptible de causar
confusion o riesgo de asociacion, o un aprovechamiento injusto de la notoridad del signo o
que debilite o afecte su fuerza distintiva. Agrega la norma que para obtener esta proteccion
No Se requiere que se encuentre registrada [Articulo 21 ¢)]. Laproteccién por viadela
nulidad del registro se encuentra previstaen el Articulo 67 c).

C. Laproteccién delas marcas en @ Internet

47. Enlared se utilizan diferentes elementos de identificacion de personas (nombre civiles
o comerciales), de productos o servicios (marcas), de ordenadores conectados alared (a
través de lo que se conoce como fully qualified domain nameompuesto de un lado del
nombre del ordenador ~www-—y del nombre del dominio—TLD y SLD-), de establecimientos
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comerciales (rétulos). Por lo cual, las posibilidades de conflicto que existian en € entorno
fisico o real se ven aumentadas en el entorno digital, ya que la presencia que se lograen lared
es naturalmente de una mayor cobertura, en principio mundial s se tiene en cuentala
posibilidad acceder a esa informacién desde cualquier parte del mundo.

48. Asi, entre otros problemas que se pueden plantear, entre dos o mas partes, por e uso de
unamarcaen lared son los siguientes. i) conflictos entre marcas idénticas o similares que se
utilizan por parte de titulares diferentes en laidentificacion de productos o servicios idénticos
o similares; ii) e conflicto que surge por las posibilidades tecnol 6gi cas que ofrece Internet
(metatag, linking y framing), en los que si bien se incluye lareferencia o la utilizacion de una
marca, estas se hacen atitulo gue no constituye uso en los términos de |a propiedad
intelectual; y iii) € conflicto que surge con la adopcion como nombre de dominio de un signo
gue corresponde a una marca de propiedad de un tercero.

i)  Conflictos entre marcas que se utilizan en laidentificacion de productos o
servicios similares por parte de titulares diferentes

49. Enlo que serefiere a mercado tradicional (real por oposicion al virtual en lared) las
marcas juegan un importante papel como elemento de organizacion de |os mercados, por
medio de laidentificacion del origen empresarial de los productos o servicios que identifican.
Igualmente destacable es el papel que tienen como uno de los mas valiosos activos con los
que cuentan los empresarios gracias a valor econémico que ellas tienen para sus titulares.?
Ambos temas tienen igual 0 mayor importancia cuando hablamos de |a proteccion de las
marcas en Internet, maxime si tenemos presente |a creciente presencia de los empresarios y
de sus operaciones comerciales en lared (como se tuvo oportunidad de comentar en los
parrafos6 y ss).

50. Reconocido e hecho de la existencia de un nimero importante de posibilidades de
conflicto entre marcas de propiedad de empresarios que utilizan lared como mecanismo de
publicidad o de concrecidn de operaciones comerciales, nos preguntamos. ¢se pueden aplicar
las disposiciones general es en materia de marcas para establecer una eventual violacion de un
derecho? ¢Qué temas requeririan un trato diferencial? ¢Se debe apuntar a un mecanismo
legal diferente al régimen de marcas para solucionar estos conflictos?

51. Entérminos generaes se puede afirmar que & régimen de marcas es suficiente para
determinar la existencia de un derecho sobre un signo atitulo de marcay el alcance del
mismo. Por ggemplo, si setrata de establecer la eventua violacion aun derecho sobre una
marca de propiedad de un empresario espaniol, la cual utiliza en laidentificacion de productos
0 Servicios, por parte de un tercero que anuncia en una paginaen Internet la disponibilidad de
los mismos productos o servicios, y que identifica con un signo igual 0 semejante, se debe
acudir alalegidacion espafiola sobre marcas (Articulo 31 de laley anterior y 34 delanueva
ley de marcas, ley 17 del 7 de diciembre de 2001). Esdecir, € titular debera acreditar que el
tercero que utiliza el signo en Internet se encuentraincluso en agunas de las prohibiciones
previstas en e numeral 2 del Articulo 34, cuyo texto es el siguiente.

2 Un estudio de Interbrand en el afio 2001: |as primeras tres marcas mundiales en términos de su

valor son: Coca Cola con US$ 68.9 hillones; Microsoft con US$ 65.1 billones; e |IBM con
US$ 52.7 billones.
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“Articulo 34. Derechos conferidos por la marca.

2. El titular dela marca registrada podra prohibir que los terceros, sin su
consentimiento, utilicen en € trafico econdémico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos 0 servicios idénticos a
aquéllos para los que la marca esté registrada.

b)  Cualquier signo que por ser idéntico o0 semegante ala marcay por ser
idénticos o similares |os productos o servicios implique un riesgo de confusion del
publico; €l riesgo de confusién incluye el riesgo de asociacion entre € signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos 0 servicios que no
sean similares a aquellos para los que esta registrada la marca, cuando esta sea
notoria o renombrada en Espafia y con la utilizacion del signo realizada sin justa causa
se pueda indicar una conexion entre dichos bienes o serviciosy € titular de la marca o,
en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un
menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca.”

52. Siguiendo con € gemplo propuesto, la norma prevé un requisito adicional para que
proceda la accion por violacion de derecho como se desprende del encabezado de lanorma, es
decir, serequiere que el uso del tercero se dé en el trafico econdmico. Se puedadar un uso en
Internet con fines que no son comerciaes de un signo que se encuadra en |os supuestos del
numeral 2, sin que en principio prospere la accién.”

53. Laley espafiolaobjeto de nuestro g emplo ademas de definir claramente las
prohibiciones, procede a agregar (en el numera 3) atitulo meramente ilustrativo €l tipo de
conductas contralas que podra actuar €l titular de la marca (unas tipicas de mercado real,
otras dirigidas a entorno digital y otras que se pueden aplicar aambos). Estas son entre otras:
poner & signo en los productos o en su presentacion (dirigida al mercado real); ofrecer o
comercializar los productos (se puede aplicar en ambos entornos); importar o exportar
(mercado real); y usar € signo en redes de comunicacion telematicas y como nombre de
dominio (entorno digital) etc.

54. Sobre el hecho de la proteccion de las marcas en |os términos antes expuestos es decir,
cumpliendo los presupuestos de laley de marcas del pais donde se invogue proteccion ha
habido diversos pronunciamientos de tribunales a rededor del mundo, en el sentido de
reconocer de un lado, laviolacién del derecho y del otro, ordenar la cesacion del uso.?

% Ensentido Bally Total Fitness Vs Andrew Faber y Bihari Vs Gross (119 F. Supp. 2d 309
S.D.N.Y 2000), ambos casos fallados en |os Estados Unidos de América, en los que a pesar de
reconocer la existencia de un uso de las marcas, € uso no fue con fines comerciaes, en ambos
casos se trataba de informacion puesta en lared para presentar quejas contra los titulares de las
marcas, pero que no producia un riesgo de confusion frente alos consumidores, ya que los
demandados no ofrecian producto o servicio alguno.

#  Playboy Enterprises, Inc v. Chuckleberry Publicing Inc., 939 F. Supp.1032 N.S.N.Y 1996,
Zippo Manufacturing Comp. V. Zippo Dot Com, Inc.,952 F.Supp.1119 W.D. Pa.1997).
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55. Sin embargo, se debe reconocer que hay otros problemas que ameritan un analisis mas
detallado. Por gjemplo, cuando se considera que alguien que usa un signo en una pagina en
Internet tiene presencia en otro pais que pueda ser calificada como un uso comercial alos
efectos del régimen de marcas. Es claro que en razdn de la vocacion internacional de Internet,
unainterpretacion amplia de este tema podriallevar ala conclusion de que, por € simple
hecho de incluir un signo en una paginay que a ésta se pueda acceder desde cualquier parte
del mundo se esta ante un efecto comercial en todos los paises, o cua puede generar
incertidumbres respecto alos eventual es conflictos en |os que se podria ver envuelto un
empresario. Un criterio mas restrictivo seria por € emplo, requerir algan tipo de vinculo entre
el uso del signo en Internet y e pais en e que se reclame proteccion. Pero ¢quétipo de
vinculo? ¢se podrainsistir en €l uso en el comercio tipico del régimen de marcas?

56. EnlaRecomendacién Conjunta sobre la proteccion de las marcas, y otros derechos de
propiedad industrial sobre signos, en Internet,” se establece que se entiende “usado” en un
territorio un signo que se usaen e Internet si la utilizacion tiene un efecto comercial en un
estado miembro. LaRecomendacion Conjunta hace unarelacion de algunos criterios, no
l[imitativos, que se deben tener presentes para determinar si un uso tiene un efecto comercial
en un estado en particular, entre otros. i) circunstancias indicativas de que € usuario del
signo hainiciado operaciones en ese estado o tienes planes “de envergadura’ parainiciar
operaciones; ii) indicios de las operaciones comerciales que esta llevando a cabo o que planea
[levar a cabo e usuario del signo atendiendo al nivel y € tipo de laactividad comercia. Por
giemplo, si se prestan servicios de posventa u otros servicios a clientes; iii) la conexion entre
la ofertade los productos y serviciosy el estado miembro. Por g emplo, si se ofrece la
entregade ellos en €l paiso si los precios estan en lamoneda local; iv) laconexion entre la
formaen que se usalamarcaen Internet y el pais. Por g emplo, si se le puede contactar en
ese pais, ya sea un contacto interactivo, o unadireccion en e pais, 0 si e nombre se utilizaen
relacion con un nombre de dominio de nivel superior que estaregistrado como codigo de pais
(norma 1SO 3166), o si estaen € idiomalocal o ha sido efectivamente visitado por usuarios
del estado miembro; y v) larelacion entre el signo usado y algin derecho existente en € pais
miembro, ya sea que € uso este respaldado por & derecho o que constituya el
aprovechamiento indebido de la distintividad o reputacion, o que lo menoscabe
injustificadamente, de un signo de propiedad de un tercero en e estado miembro.

57. LaRecomendacion Conjunta contiene pautas para establecer cuando €l uso de un signo
en lared puede entrar en conflicto con los derechos que sobre e mismo signo tenga un tercero
en un estado miembro en particular; pero ¢qué pasa cuando existen derechos paralelos en
diferentes estados sobre un signo atitulo de marca en laidentificacion de productos o
serviciosiguales o similares y cada uno delostitulares tiene presenciaen lared? ¢Cua delos
derechos debe primar? ¢COmo se determina el tema de las responsabilidades?

25

Adoptada por la Asamblea General dela OMPI y la Asamblea de laUnion de Parisen la
trigésima sexta serie de reuniones de la Asambl ea de los estados miembros de la OMPI, de

24 de septiembre a 3 de octubre de 2001. La adopcion de Recomendaciones Conjuntas
constituye una nueva forma de acelerar la elaboracion de principios internacionales
armonizados y que complementa lalabor basada en los tratados, que la OMPI viene [levando a
cabo con arreglo alo dispuesto en su programay presupuesto de los afos 98 'y 99.
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58. Sobrelo primero, en principio un derecho no debe primar sobre otro, es decir de darse el
caso de dos titulares distintos sobre un mismo signo en dos paises diferentes, en principio y de
acuerdo alo que sobre este tema dispone la mayoria de legislaciones, no puede considerarse
gue uno tenga un mejor derecho que otro (algunas excepciones se pueden dar en |os casos de
marca notoriay en casos de malafe). De darse e caso que hemos planteado, se debe abordar
el tema de las responsabilidades y las medidas correctivas que deben tomarse. Sobre estos se
dedican los Articulos 9 a 15 de la Recomendacion Conjunta que ya hemos citado.

59. Sobre el temade las responsabilidades se establece en |a mencionada Recomendacién
Conjunta, que no habra responsabilidad por € uso de un signo en Internet a pesar de infringir
un derecho en un estado miembro, si: i) € usuario estitular de un derecho sobre e signo en
otro estado miembro o tiene una autorizacion valida para usarlo otorgada por un titular en ese
estado miembro, o laley de su pais|o autorizaa usarlo de esaforma; i) tanto la adquisicion
del derecho sobre e signo como el uso se han hecho de buenafe; iii) € usuario proporciona
informaci 6n suficiente sobre donde contactarlo o sobre los derechos con que cuenta; y iv) una
vez notificado de que su uso infringe un derecho, adopta rapidamente medidas razonables y
eficaces para evitar un efecto comercial en €l estado miembro objeto del reclamo, como por
giemplo, lainclusion de una advertencia de que € usuario no tiene relacion con la persona que
reclamalaviolacion del derecho y que no esta dispuesta a entregar 1os productos o prestar 10s
servicios alos clientes domiciliados en el estado miembro objeto del reclamo.

60. En aguellos casos en los que ocurra unainfraccion de derechos, |os estados adoptaran
medidas correctivas proporcionales a efecto comercial en el estado, las que deben dirigirse a
evitar un efecto comercial en el estado o evitar lainfraccion del derecho en el estado. Las
medidas podran ser: obligarlo aincluir una advertencia de que €l usuario no tiene relacion
con la persona que reclamalaviolacion del derecho y de que no esta dispuesta de producto o
prestar servicios alos clientes domiciliados en el estado miembro objeto del reclamo u
obligarlo ainvestigar antes de la entrega de productos o |a prestacion de servicios que los
clientes no estén domiciliados en €l estado donde se produce la infraccion.

61. Lasanteriores medidastienen un efecto a interior del pais en € que se reclamala
proteccion, lo cual corresponde alaaplicacion del principio de territorialidad que inspira el
régimen de marcas, pero ¢puede darse un fallo que vaya mas ala de las fronteras territoriales
del pais donde se tomaladecision? En principio, larespuesta es que si, yaque aluz delas
disposiciones de la Recomendacion Conjunta, si bien la autoridad competente de un estado
donde se infrinja un derecho de marca debe evitar “en lamedida de lo posible” imponer una
medida correctiva que tenga €l efecto de impedir cualquier uso futuro del signo en Internet, la
norma deja abierta la posibilidad a que la autoridad competente imponga una medida
correctiva gque tiene como efecto €l retiro del signo de Internet, es decir una medida de efecto
global. En ningun caso la autoridad podra adoptar una medida de efecto global cuando €l
usuario tenga un derecho en otro estado o una autorizacion para usar, siempre gque tanto la
adquisicion del derecho como € uso se hagan de buenafe. Es claro entonces que en aquellos
casos donde no concurran los dos requisitos mencionados y siempre que la autoridad no lo
pueda evitar podria una autoridad ordenar € retiro de un signo de lared.
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i) El conflicto que surge por |as posibilidades tecnol 6gicas que ofrece Internet
(metatag, linking y framing), en los que si bien seincluye lareferenciao la
utilizacién de una marca, estas se hacen atitulo que no constituye uso en los
términos de la propiedad intel ectual

62. Dado € rapido y continuado desarrollo del comercio electronico, es casi imposible
ofrecer una lista exhaustiva de | as distintas maneras de utilizar una marca en Internet y prever
gué nuevas formas de uso podrian plantear interrogantes en el futuro. Actualmente, algunas
de esas préacticas, como la“ colocacion de hiperenlaces’ o la* colocacidn de metaetiquetas”
son indispensables para un uso eficaz de la World Wide Web. No obstante, plantean amenazas
potenciales paralos titulares de marcas dado que facilitan la creacion de asociaciones,
aumentando de esta manera el peligro de confusion, dilucion u otras formas de explotacion
deshonesta de marcas. En e Articulo 6 de la Recomendacion Conjunta antes mencionada se
establece qué se tomara en consideracion para determinar una eventual infraccion en Internet,
el que éste haya sido usado en lared incluidas |as formas de uso que hayan posibilitado los
avances tecnologicos. A titulo de gjemplo sefialaremos algunos de esos casos:

a)  Uso de unamarca como metaetigueta

63. Unametaetiqueta es una palabra clave colocada en un sitio Web de codigo HTML como
medio para gue |os motores de busgueda de Internet (Y ahoo, Altavista, Lycos etc.) clasifiquen
los contenidos del sitio Web. Las metaetiquetas no son visibles en el mismo sitio Web
(aungue pueden hacerse visibles junto con € codigo fuente de lapaginad). Sin embargo, un
motor de busqueda que busgue todos |os sitios Web que contenga una palabra clave concreta
encontraray listard ese sitio concreto. Cuanto mas aparece una palabraclave en € codigo
oculto, mas posibilidades tiene & buscador de encontrar €l sitio en su busqueda de resultados.

64. Paraefectos delograr |a efectiva proteccion de una marca que es usada como
mataetiqueta por un tercero en Internet, se debe acudir alalegislacion ddl lugar en que se
invoca proteccion, y de acuerdo ala misma establecer el ambito de la proteccion —us

por hibendi— que reciben las marcas en ese estado. Asi por gemplo, en €l caso dela
legislacion espariola donde el ius prohibendi abarca cualquier uso de lamarcaen € trafico
econdmico (Art. 34), serd viable que prospere una accién por violacion de derechos,?
debiéndose claramente cumplir con otros requisitos de la legislacion marcaria, como es de un
lado que el uso sea para productos iguales o similares (principio de la especialidad) y que no
setrate de “uso honesto” (por gemplo, si un vendedor a por menor usa una marca como
metaetiqueta paraindicar alos posibles clientes que esta ofreciendo productos de esa marca o
si setratasimplemente del uso de expresiones genéricas).?’

2 En los Estados Unidos de Ameérica, de los primeros casos de aplicacion de laley de marcas por

el uso del mismo signo como metatag se dio en conflicto entre Instituform Technologies Inc v
National Envirotech, en € que &l que ambos eran empresarios competidores y cuando se
utilizaba un motor de blsqueda para encontrar informacién sobre Instituform aparecia
igual mente informacién sobre e demandado. El resultado fue que la Corte obligé al
demandado adiminar el metatag de su website y adicional mente se debia pedir a motor de
busgueda que procediera a unareclasificacion. En igual sentido Playboy Enterprises Inc, v.
Calvin Designer Label 44 USPQ 2d 1157 (1997), en laque & demandante obtuvo proteccién de
su derecho de marcas por el uso de la misma como nombre de dominio y como metatag.

2 Eneste sentido, Playboy Ent. Inc. v. Terriwlls 47 USPQ Sd, 1186 (D.C.L a1998).
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65. En aguellos casos donde €l ius prohibendi se limite a prohibiciones de uso atitulo de
marca paraidentificar productos o servicios, las posibilidades de proteccidon son menores, ya
que lainclusion del signo en Internet como metatag no tiene €l propdésito de distinguir
productos o servicios, sino € de permitir que e correspondiente recurso Internet sea
localizado por los buscadores cuando se introduzca la palabra correspondiente.?®

b) “Venta’ de marcas como palabras clave

66. Losmotores de busqueda de sitios Web de Internet estén entre los sitios mas visitados de
Internet, por lo que son especialmente atractivos paralos anunciantes. Algunos de estos
motores de busqueda “venden” palabras clave alos anunciantes que quieren dirigir sus
productos o servicios hacia un grupo concreto de usuarios de Internet. El resultado es que
siempre que la palabra clave entre en e motor de blsgqueda, aparecera un anuncio junto con los
resultados de la busqueda. Los vendedores al por menor, por g emplo, han comprado palabras
clave afin de que sus anuncios sean visualizados siempre que se encuentre ese producto que
Ileva unamarca concreta. Esto ha sido impugnado por los titulares de marca que estan
preocupados por & hecho de que esos anuncios puedan desviar alos clientes de su propio sitio
Web, o delos sitios Web de sus vendedores al por menor en linea preferidos o autorizados.

c) El“linking”

67. Consiste en conectar dos partes de una misma pagina Web o dos paginas Web
independientes por medio de unareferencia de hipertexto, de forma que unavez hecho € link
se accede directamente a la parte designada. Esta préctica tiene importantes implicaciones
desde |a perspectiva del derecho de autor en lo que hace referencia alas posibilidades
legitimas que se tiene de acceder 0 no a esos contenidos y desde la Optica de la propiedad
industrial en la medida en que se relacionen o vinculen marcas de titulares diversos. Sobre
este Ultimo punto debemos reiterar que e uso del signo por parte del tercero no autorizado se
debe hacer atitulo de marcay por ello cumplirse con ciertos principios del derecho de marcas,
para efectos de que prospere una accién por infraccion.

d “El framing”

68. Unaaplicacion informética permite dividir la propia pagina Web en diversas ventanas
gue pueden operar las unas con independencia de | as otras, siendo posible acceder a una pagina
Web genaatravés de unade estas ventanas y, asi, que €l usuario de una pagina Web que tiene
esta configuracion acceda através de ella a otras paginas Web, manteniéndose €l resto de
ventanas de la primera, 10 que a su vez posibilitaque € contenido de |a pagina Web capturada
sea rodeado por |os contenidos propios de la pagina Web captora. El acceso se produce
directamente através de la pagina Web desde |a que se establece la conexion, con laque €
usuario no pierde en ningun momento la conexion (en € espacio de la pantallaen que se
identificala direccion visitada continta la direccion de la primera pagina Web), y los
contenidos procedentes de |a pagina Web capturada aparecen en la pantalla del ordenador del
usuario como contenidos propios de la pagina Web ala que se accedio en un principio.

8 La normativa andina Decision 486 regula en €l Articulo 155 lo relativo alas facultades que tiene

el titular de unamarca, siendo éstas, en principio, dirigidas aevitar €l uso de una marca
registrada por un tercero que no tiene autorizacion, en laidentificacidn de productos y servicios
iguales o similares.
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69. En este caso esviable (sin lugar adudas mas viable que en € linking) la existenciade
unainfraccion de marcas y las posibilidades de generar engafio y confusion son igualmente
mayores.

iii)  El conflicto que surge con la adopcion como nombre de dominio de un signo que
corresponde a una marca de propiedad de un tercero

70. Losnombres de dominio son unaformasimple de direccién de Internet disefiados para
permitir alos usuarios localizar de una maneraf&cil sitios en Internet. Los nombres de
dominio se pueden registrar en espacios denominados “dominios genéricos de nivel superior”
(gTLD), por gemplo: .com para actividades comercialesy personales; .org para
organizaciones no lucrativas; .int para organizaciones internacionales; .mil institucionesy
departamentos militares; .biz paranegocios; .name para particulares; y .pro para
profesionales, 0 en “dominio de nivel superior correspondiente a un codigo de pais’ (ccTLD),
por giemplo, .co (Colombia), .ch (Suiza), .fr (Francia) o .za (Sudafrica).

71. Debido aque los nombres de dominio son f&ciles de recordar y de utilizar, € sistemade
nombres de dominio (DNS) —sistema central del itinerario de ruta en Internet— ha asumido un
papel clave en e comercio eectronico. Por un lado, facilitala navegacion de los
consumidores en Internet para encontrar los sitios Web que estén buscando y, por otro lado,
facilitala capacidad empresarial para promover un nombre o palabrafécil de recordar y que
sirvaa mismo tiempo paraidentificar y distinguir alaempresa (0 sus productos o servicios) y
para especificar su correspondiente localizacion en Internet.

72. El disefio del DNS se debe alalnternet Engineering Task Force (IETF), y su gestion se
explicay esta dominada por su origen: |os programas de investigacion en tecnologia de
intercambio de paguetes de informacion y en redes de comunicacién estan financiadas por la
administracion estadounidense y desarrollada por entidades publicas estadounidenses. Asi, la
supervision y control de |os aspectos técnicos concernientes a los llamados parametros Internet,
entre |os cual es se encuentran tanto alas direcciones IP como al DNS, inicialmente estuvo en
manos de |la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), una entidad dependiente del
Gobierno de los Estados Unidos de Américay de laInternet Society (ISOC). Desde septiembre
de 2000, las funciones relativas ala gestion técnicay la politica central de los nombres de
dominio fueron traspasadas ala Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), organizacion internaciona sin fines de lucro domiciliada en los Estados Unidos de
Américay constituida segun sus leyes. En particular, lalCANN tiene delegadala asignacion
de las direcciones | P a escala continental alos correspondientes registros regionaes (RIPE
NCC en Europa) y lagestion del DNS a InterNIC, que puede ser calificada como joint-venture
establecida entre | as siguientes entidades estadounidenses U.S. National Science Foundation
(NSF), laAT&T y Network Solutions Inc. (NSI).

73. Laasignacion de SLDsbajo losgTLD libremente registrablesy bagjo los ccTLD se
realiza através de los Registros Internet o Network Information Centers (NICs). Lagestion
del NIC que corresponde alosgTLD “.com”, “.net”, “.edu” y “.org” fue concedidaaNS| y de
ella se encarga actuamente Verisign. Los nuevos gTLDs corresponden a distintos registros:
Société I nter national e de Télécommunications Aéronautiques SC (dominios“.aero”),
NewLevel (antes, VTeam LLC, paralos dominios“.biz"), National Cooper ative Business
Association (dominios “.coop”), Afilias, LLC (dominios “.info”), Museum Domain
Management Association, (MuseDoma) (dominios “.museum”), Global Name Registry LTD
(dominios*“.name”), y RegistryPro, LTD (dominios“.pro”).
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74. Por su parte, lagestion delos NICs correspondientes alos diferentesnTLD esta
concedida por la ICANN adistintas entidades nacionales, cada una de |as cual es establece
Sus propias hormas de registro tanto en los aspectos sustantivos como procedimentales.

75. El principio de universalidad que inspira el uso de signos como nombre de dominio,
contrapuesto a de territorialidad que rige el derecho de marcas crea unatension entre los
sistemas, que llevé en buena medida a la extendida practica de la pirateria de |os nombres de
dominio por parte de personas alas que se les llamo cibersquatters. En distintas
jurisdicciones donde aparecieron casos de este tipo, se dio unarespuesta jurisdiccional de
proteccion alos titulares de las marcas.?

76. Sin embargo, las legislaciones de marcas mostraban que a gunos extremos del conflicto
no obtenian una adecuada solucién, por ello algunos paises buscaron la adopcion de
normativas dirigidas particularmente a solucionar estos conflictos, es el caso de los

Estados Unidos de América, donde se adoptaron |a Antiber squatting Consumer Protection Act
(accion civil en los casos de malafe en e aprovechamiento de unamarca; 0 que seregistre 0
use un nombre de dominio igua o confusamente similar aunamarcadistintiva; o que tenga
por objeto una marcafamosa) y la Trademark Cyberpiracy Prevention Act (concede al titular
de lamarcaunaaccion in rem contra €l registrador del nombre de dominio, cuando no se
puede localizar a demandado).

77. End plano internacional y particularmente al interior de la OMPI, seinicio un

proceso de estudio y debate de |os temas planteados, dando entre otros resultados | as dos
siguiente: i) laproteccion de las marcas notorias contra €l registro de ellas como nombre de
dominio, por medio del Articulo 6 de la Recomendacién Conjuntarelativa a las disposiciones
sobre la proteccion de las marcas notorias; y ii) un mecanismo de solucién de controversias
sobre estos conflictos entre marcas y nombres de dominio, los cuales pasamos a andlizar.

a) LaRecomendacion Conjuntarelativa alas disposiciones sobre la proteccion de las
marcas notorias™

78. Por medio de la Recomendacién Conjunta mencionada el titular de una marca notoria
podra actuar contra el uso o €l registro de un nombre de dominio, cuando éste 0 una parte
esencial del mismo constituyen una reproduccion, unaimitacion, unatraduccién o una
trangdliteracion de la marca notoriamente conocida y searegistrado o utilizado de malafe.

2 En este sentido a gunos casos rel evantes son: en los Estados Unidos de América, American

Standar Inc, v. Toeppen, 96 cv 02147 (CDII11.196); en el Reino Unido, Marks and Spencer v.
Million Limited, Richard David, Julian Oliver, Global Media, Higth Court of Justice, Chancery
Division, 28 de noviembre de 1997.

Aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris y |la Asamblea General dela OMPI en la
trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambl eas de | os Estados Miembros de la OMPI,

del 20 a 29 de septiembre de 1999.
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79. El titular de lamarca notoria podra acudir ante una autoridad competente a pedir que se
invalide o transfiere ese registro del nombre de dominio. La mencionada norma hainspirado
avarias legidaturas nacionales al momento de adoptar normas a escala nacional o regional
tendientes a la proteccién de las marcas notorias. ™

b) Lasolucion de controversias en materia de nombres de dominio

80. Enjuliode 1998 la OMPI emprendié un amplio proceso internacional de consultas:

el “Proceso delaOMPI relativo alos Nombres de Dominio de Internet”. El propdsito del
Proceso de la OMPI eraformular recomendaciones a la corporacion creada para administrar
el sistema de nombres de dominio, la Corporacién de Asignacion de Nombres 'y NUmeros de
Internet (ICANN), en relacién con ciertas cuestiones derivadas de lainterfaz entre los
nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Como parte del Proceso de
laOMPI, en diciembre de 1998 se publico un Informe provisional en e que figuran algunas
recomendaciones: i) Las mgores practicas para los érganos deregistro. El Informe final
recomendaba |a adopcion de una serie minima de “ mejoras practicas’ paralos 6rganos de
registro (“registradores’) con potestad para registrar nombres de dominio enlosgTLD e
intentaba reducir latension que existe entre los nombres de dominio y los derechos de la
propiedad intelectual; ii) El Informe también recomienda procedimientos de “cancel acién”
que podrian usar los registradores si se probase que la direccion de contacto para un nombre
de dominio esinexacta; Y iii) se recomendaba el establecimiento de un Procedimiento
administrativo uniforme relativo al registro abusivo de los nombres de dominio. El Informe
recomendaba que laICANN adoptara una politica uniforme parala solucion de controversias
afin de que se ofreciese un procedimiento administrativo de solucion de controversias para
los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD.

81. El Informe del Proceso dela OMPI relativo alos Nombres de Dominio de Internet se
presento para su consideracion ala Junta Provisional delalCANN el 30 de abril de 1999 y

el 24 de octubre de 1999. LaJunta Provisional de lalCANN aprobd una Politica Uniforme
parala solucion de controversias en materia de nombres de dominio, con normas de
procedimiento adjuntas, y establecid un programa para su puesta en préacticaindicando que, a
partir del 1 de diciembre de 1999, se podrian presentar demandas ante |os proveedores de
servicios de solucién de controversias para controversias rel ativas a nombres de dominio
registrados por registradores acreditados.

82. Lapoaliticauniforme de solucion de controversias en materia de nombre de dominio
tiene como objetivo obligar ala persona que registra un nombre de dominio a someterse al
mecanismo de solucion de controversias que ella consagra, en relacion con las diferencias que
surjan entre esa personay cualquier tercero relacionadas con €l registro y utilizaciéon de un
nombre de dominio. Consiste en un procedimiento administrativo obligatorio que sellevare a
cabo ante uno de los proveedores de servicios de solucién de controversias.®

3 Eneste sentido, ver  Articulo 35 literal h) delaLey de Propiedad Industrial de Guatemala; los
Articulos 84y 85 delaLey de Marcasy otros Signos Distintivos de Nicaraguay Articulo 233
de laDecision 486 de la Comunidad Andina.

La OMPI es uno de los Organismos de Prestacion de servicios de Solucion de diferencias
acreditados por lalCANN, existen otros como CPR en Nueva Y ork; National Arbitration
Forum en los Estados Unidos de Américay E-Resolucution en Canada.
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83. Paraquelacontroversia deba someterse a procedimiento mencionado se deben
acreditar tres supuestos: i) € nombre de dominio registrado esidéntico o similar hasta el
punto de crear confusion con respecto a una marca de productos o de servicios sobrelaque €
demandante tiene derechos; ii) € titular del nombre de dominio no tiene derechos o interés
|legitimos sobre e nombre de dominio;* vy iii) e nombre de dominio hasido registrado o se
utilizade malafe

84. Lasmedidas que puede pedir e demandante en e proceso de solucion de controversia
son dos. De unalado, la cancelaciéon del nombre de dominio 'y del otro lado, cesion del
registro a su favor, que es lo que normalmente ocurre.*

85. Entodo caso laUDRP reconoce e derecho de | as partes de someter su disputa a
conocimiento de un tribunal competente antes de que seinicie € procedimiento o aun después
de su conclusion, ya que unavez € grupo de expertos decida que el nombre debe cancelarse o
cederse, € demandando tiene diez dias hébiles parainiciar una accion ante un tribunal
competente, en cuyo caso € Registrador no gecutaralaresolucion del grupo de expertos
hasta tanto seainformado de los resultados del proceso que se cursa ante el tribunal.

[Fin del documento]
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En € literal c) del Articulo 4 de la UDRP se describen algunos € emplos de derechos que puede
tener € titular de nombre de dominio, por g emplo que haya utilizado un nombre
correspondiente al nombre de dominio en relacion con la oferta de buena fe de bienes o
servicios, o gque haya sido conocido con ese nombre en e comercio (aungue no haya adquirido
derechos de marcas), entre otros.

En €l literal b) del Articulo 4 de la UDRP se describen algunas circunstancias que pueden ser
consideradas para calificar lamalafe en el registro o en €l uso, entre otras, que se haya
registrado el nombre con laintencion de venderlo, alquilarlo o cederlo al titular de la marca por
un valor superior alos costos de obtencién del nombre de dominio; se haregistrado con € fin
deimpedir que € titular de la marca pueda obtener un nombre de dominio; se haya registrado
con € fin de perturbar la actividad de un competidor o que al usarlo se hayaintentado atraer con
animo de lucro, usuarios creando la posibilidad de confusién con lamarca o que se promocione
el sitio Web o un producto que esta en e ese sitio.

La OMPI esuno de los cuatro proveedores de servicios de solucién de diferencias, y del total de
casos planteados (a marzo de 2002, 3.656), € 64% se han resuelto con la transferencia del
dominio, € 20.5% con la canceacién, e 15.5% se ha negado la peticién del demandado.

35



