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PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS
O FAMOSAS EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)*

WELL-ENOWN AND FAMOUS BRANDS PROTECTION IN ANDEAN

COMMUNITY OF NATIONS (AGN)

José Manuel MAGANA RUFINO**

RESUMEN: Las marcas, ademds de diferen-
ciar productos o servicios de los competido-
res, logran atesorar un prestigio. Asi nacen
las figuras de las marcas notorias y renom-
bradas o famosas, que juridicamente deman-
dan proteccién mayor a la tutelada para las
marcas usuales. Sin embargo, en el ambito
internacional existe una gran confusiéon en
cuanto a su terminologia y alcance en su pro-
teccion. El presente estudio pretende aportar
elementos para aclarar los conceptos de es-
tas figuras tomando como base la legislacion
aplicable a la Comunidad Andina de Nacio-
nes (CAN), ademas de hacer un analisis de
su proteccion, asi como posibles sugerencias
para mejorar su tutela juridica.

Palabras clave: propiedad industrial, mar-
cas notorias, marcas renombradas, marcas
famosas, legislacion CAN, Decision 486
CAN.

ABSTRACT: Apart from making the difference be-
lween compelilor’s products and services, lrademarks
provide prestige. In this way, the legal institutions of
Well-Known and Famous Brands emerge. These
brands require a higher legal protection than the re-
quired for common brands. However; there is great
confusion al the international level with respect to the
wording and legal protection of these kind of brands.
This paper is intended lo provide elements lo clarify
concepls related lo this legal institutions, based on the
applicable provisions within the Andean Community
of Nations (ACN), as well as to analyze the legal
protection hereof, and possible recommendations ad-
dressed to improve such legal protection.
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D 486 CAN. X1. Bibliografia.

1. INTRODUCCION

Las marcas son signos que ademas de distinguir productos o servicios de
los relativos a su competencia, atesoran un prestigio o calidad. Adicional-
mente, existen marcas que bien sea por su antigiedad en el mercado, o
por campanas masivas de promocion, son reconocidas por el sector al cual
dirigen primordialmente su oferta, y posteriormente por la generalidad del
publico. A efecto de proteger el prestigio ganado por el legitimo creador de
este tipo de marcas, y evitar la confusion del publico consumidor, tanto las
marcas notorias como las renombradas o famosas deben tener una tutela
legal adicional a la marca comun.

No obstante, la proteccion legal para una marca notoria no debe ser
igual que la concedida a una marca famosa. En efecto, seria injusto con-
ceder igual tutela juridica a una marca que sé6lo es conocida en el sector
al cual dirige principalmente su oferta, y que, por ende, no es conocida
en otros sectores, que a un signo que es reconocido por la generalidad del
publico.

Debido a que el término “marca notoria” o “notoriamente conocida”
deviene del Convenio de Paris, y este ordenamiento no hace referencia a
la marca renombrada o famosa, existe una gran confusion en el ambito in-
ternacional sobre estos dos tipos de marcas. Asi, hay legislaciones que dis-
tinguen entre la marca notoria y la marca renombrada o famosa (Union
Europea y México entre otras), y otras que s6lo reconocen a la marca
notoria (Colombia, Pert, Ecuador y Bolivia, por ejemplo) otorgando en
muchos casos una protecciéon exorbitante a marcas que solo son conoci-
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das por el sector al cual dirigen principalmente su oferta, pero que no son
conocidas por la generalidad del ptblico.

El presente estudio pretende justificar la proteccion que se debe dar
tanto a la marca notoria como a la marca renombrada, diferenciando su
tutela, en virtud de que el conocimiento por parte del pablico consumidor
es desigual.

También se analiza el caso de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), que solo reconoce a la marca notoria, analizando la problematica
especifica en la tutela juridica tanto para el registro de marca como del uso
de la misma por parte de un tercero ajeno a la notoriedad o fama del signo.

Por tltimo, se presenta una propuesta para la legislacion de la CAN,
tanto si en el futuro reconoce a la marca renombrada o famosa como si
se queda en la proteccion exclusiva de la marca notoria. En efecto, dado
que la diferencia esencial entre este tipo de marcas es el conocimiento en
el publico consumidor (la marca notoria sélo es conocida en su sector,
mientras que la famosa o renombrada es conocida por la generalidad del
publico), considero que se deben establecer mecanismos para que los ti-
tulares de este tipo de signos puedan presentar pruebas del conocimiento
de la marca, bien sea en su sector o bien en la generalidad del pablico, y
una vez acreditado ante la autoridad marcaria lo anterior, gozar de una
proteccién automatica y temporal (se sugiere una declaratoria con una
vigencia limitada y sujeta a renovacion si se comprueba que persiste el
conocimiento del signo en el sector o en la generalidad del publico) que
proteja en contra del uso o registro de la marca por parte de un tercero
en productos o servicios iguales o similares en el caso de la marca que ha
acreditado el conocimiento en su sector, y en toda clase de productos o
servicios para la marca que ha acreditado el conocimiento generaliza-
do del piblico consumidor. De este modo, se evitarian litigios innecesa-
rios, donde se tendria que acreditar en cada caso conceptos de dilucion,
perjuicio, menoscabo, lesion, dafo injusto, etcétera, que se pueden evitar
con la tutela automatica, pues este tipo de elementos —como se pretende
acreditar en este trabajo— se configuran claramente una vez acreditado
el conocimiento del publico consumidor, bien sea en el sector o en la ge-
neralidad del ptblico en el mercado.
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II. PRINCIPIOS Y REGLAS QUE RIGEN LA ESTRUCTURA
DEL SISTEMA MARCARIO

En términos generales, los sistemas juridicos de protecciéon a las marcas
se sustentan en dos principios fundamentales: /) territorialidad, y 2) espe-
cialidad (Magana Rufino 2014, 58 y ss.), asi como en dos reglas basicas:
a) prioridad en el uso, y b) inscripcion registral (Fernandez-Novoa 2004).

1. Principio de territorialidad

El derecho de exclusividad en el uso de una marca registrada es un
acto de concesion de un Estado; por tanto, tal prerrogativa no se extien-
de —como regla general—' mas alld de sus fronteras (Gondra 1996). Asi,
las marcas solo tienen proteccion en el pais en el cual son inscritas,” y a
efecto de acceder a una protecciéon mundial, la marca debe ser registrada
en cada uno de los paises en los cuales se desea tener exclusividad sobre
el signo distintivo.” En este sentido, la marca que no es famosa o notoria
en un Estado, y que no es registrada en el mismo, salvo excepciones es-

I La excepci6n general a este principio lo constituyen las marcas notorias y renom-
bradas o famosas.

2 Un precedente de aplicacion de la ley mas alld de un 4mbito territorial lo constituye
el caso Steele vs. Bulova Watch Co., en donde la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos
aplicé la Lanham Act (ley federal que regula las marcas en EU) a actos ocurridos en Mé-
xico (la nulidad de la marca Bulova), y determiné condenar al pago de dafios y perjuicios
a un ciudadano estadounidense residente en Texas que habia solicitado indebidamente el
registro de la marca Bulova en México para proteger relojes. A este respecto véase Garza
(2010).

3 Para este efecto, existen tratados internacionales como el Protocolo concerniente
al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Protocolo de Madrid).
Véase Internet: htlp://www.wipo.int/treaties/es/ registration/madrid_protocol/ (consultado el 20
de enero de 2018), o registros que protegen toda una zona o comunidad, como la Mar-
ca Comunitaria de la Uniéon Europea regulada en el Reglamento (CE) 207/2009 del
Consejo, del 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Reglamento de Marca
Comunitaria). Véase Internet http://www.wipo.int/wipolex/es/detailsjsp?id=5207 (consulta-
do el 20 de enero de 2018). También el registro de una marca en un pais puede hacerse
a través de la figura de la prioridad consagrada en el Convenio de Paris para la Protec-
cion de la Propiedad Industrial (CUP). Véase Internet: http://www.wipo.int/treaties/es/ text.
Jsp2file_id=288515 (consultado el 20 de enero de 2018). Sobre el derecho de prioridad,
véase Fernandez-No6voa (2004) y Jalife (2014).
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peciales contempladas en la legislacion local de cada pais,* o bien en los
tratados internacionales (el GUP exime a las marcas notorias del principio
de territorialidad), queda libre para que, en ese Estado, cualquier tercero
la pueda usar e incluso registrar ante la autoridad marcaria respectiva.

2. Principio de especialidad

Este principio deriva de una de las finalidades esenciales de la marca:
la distincion en el mercado de productos o servicios de un operador eco-
nomico frente a sus competidores (Monteagudo 1995). En efecto, el titular
de una marca —como regla general— no puede gozar de un derecho ab-
soluto sobre el signo, pues tal derecho se encuentra cenido al campo fun-
cional especifico al cual la marca dirige su oferta. Este principio permite
que terceros empleen y —en su caso— registren la marca para aplicarla
en productos o servicios diferentes a los cuales dirige su oferta el titular
originario del signo (Botana 2002).

3. Regla de prioridad en el uso

Acorde a este principio el derecho sobre una marca se adquiere a
través de la utilizacion efectiva del correspondiente signo en el mercado;
asi, tendra derecho sobre sobre el signo, quien lo usa por primera vez, no
quien lo registra (Fernandez-Névoa 2004).°

+ En México, por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial (articulo 151, fraccion

II, LPI) concede un plazo de tres aftos contados a partir de la publicacién en la gaceta de
la propiedad industrial de una marca registrada, para que cualquier tercero interesado
pueda anular tal registro, acreditando tener un mejor derecho de uso sobre el mismo (uso
anterior de la marca en México o en el extranjero). En la Decision 486 (Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), disponible en:
hitp:// www. wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can01 2es.pdf (consultado el 20 de enero de
2018), no existe una disposiciéon semejante.

5

6

La excepcion lo constituyen las marcas renombradas o famosas.
El propio autor opina que la prioridad en el uso de una marca ha evolucionado para
enlazarlo con la notoriedad que el propio signo ha alcanzado a través de su uso.
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4. Regla de inscripcion registral

El nacimiento relativo al derecho sobre una marca se obtiene al ins-
cribir el signo en el registro correspondiente, con independencia de que la
marca se hubiera o no usado con anterioridad a la presentacion del signo
a registro (Fernandez-Novoa 2004).

III. LA VALORACION DE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS
EN EL SISTEMA MARCARIO

A efecto de constituir un derecho de exclusividad sobre una marca, es inne-
gable que se debe hacer una ponderacion entre los principios y reglas que
rigen el sistema marcario. En efecto, si bien los principios de territorialidad
y especialidad, asi como la regla de inscripcion registral conceden segu-
ridad juridica, es claro que antes de conceder un derecho sobre un signo
marcario en definitiva, debe ser tomada en cuenta la regla de la prioridad
en el uso, especialmente si ese uso ha desembocado en una notoriedad o
renombre por parte de un tercero.

Acorde a lo anterior, los sistemas de proteccion de signos marcarios de
cada Estado deben establecer en sus legislaciones locales, medidas tenden-
tes a conceder a los titulares de marcas notorias y renombradas, medios
de defensa en contra de la inscripcién de la marca por parte de un tercero
que pretende aprovecharse de la notoriedad o renombre que el legitimo
creador del signo ha logrado en ese Estado gracias a diversos factores.’

IV. CONCEPTO Y PROTECCION JURIDICA DE LA MARCA NOTORIA

La notoriedad de una marca en el trafico econdmico supone necesariamen-
te el efectivo conocimiento de la misma en el sector destinatario del produc-
to o servicio (publico consumidor, competidores y canales de distribucién).?

7 Sobre los factores que inciden en la notoriedad y renombre de una marca véase
Fernandez-Noévoa (2004); Gonzalez (2005) y Magana (2010).

8 La notoriedad de la marca no siempre se observa de la misma manera en los dis-
tintos sectores del comercio; un e¢jemplo de esto se constata en la industria del Internet,
pues, como senala Wang (2012), la industria del Internet se desarrolla rdpidamente en
comparacion con la industria tradicional, donde la fama de las marcas se acumula por
largos periodos de tiempo.
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De este modo, la caracteristica fundamental para determinar la no-
toriedad de una marca esta constituida por el amplio conocimiento del
publico del sector de mercado al que pertenecen los productos o servicios
distinguidos por ella. No puede haber notoriedad si no hay conocimiento.
Lo que no es conocido no puede, por definicién, ser notorio.’

Asi, no es marca notoria sino aquella que posee conocimiento en el
mercado, dentro del sector al cual dirige primordialmente su oferta, inde-
pendientemente de su calidad, uso o registro.'

Por tanto, podemos definir a la marca notoria como el signo distintivo
que es ampliamente conocido en el sector al cual dirige primordialmente
su oferta, con independencia de su calidad,'" uso o registro en el lugar
donde se demanda su proteccion.

Por otro lado, la marca registrada otorga a su titular el derecho exclu-
sivo a utilizarla en el trafico econémico, identificar productos o servicios
iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada
(principio de especialidad)."

Asi, la proteccion que debe concederse a la marca considerada noto-
ria en un Estado es la misma que la otorgada a las marcas usuales regis-
tradas (proteccién en productos o servicios iguales o similares), pero sin la

9 No obstante, Gonzalez (2005) indica que no esta de acuerdo con los autores que

sefialan que la notoriedad de una marca puede ser mejor reconocida cuando existe un am-
plio abanico de productos o servicios protegidos con la marca, que cuando van dirigidas
a productos especificos, pues esta situacién es propia de la marca famosa o renombrada,
y no de la notoria, pues esta ultima debe dirigir su conocimiento a un publico especifico y
no general.

10 Como bien sefiala Pacon (1993), para atribuir a una marca el cardcter de notoria
basta que ésta goce de difusion en el circulo de consumidores de productos o servicios
idénticos o semejantes.

" Pensemos en marcas de baja calidad, pero que por su bajo costo cumplen con la
funcién para las que las adquiere el pablico consumidor (ejemplo, cdmaras desechables
para fotografias en la playa, paraguas o impermeables que se compran para evitar mojarse
al salir de un evento, etcétera). Las marcas que identifican estos productos pueden llegar
a ser conocidas perfectamente por el sector al cual dirigen su oferta, y aunque son de baja
calidad permanecen en el mercado por el costo-beneficio que proporcionan a sus consu-
midores. Sin embargo, Gonzélez (2005) indica que la calidad de un producto o servicio es
un componente normalmente intenso en una marca notoria.

12° Acorde a este principio, una marca s6lo tiene proteccién en los productos o servi-
cios iguales o similares en los cuales se registr6 y pueden existir dos marcas con la misma
denominacién en productos o servicios diferentes.
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obligatoriedad de presentarlas a registro o acreditar su uso en tal Estado
para que opere su tutela.

Por tanto, se deben resguardar y proteger las marcas notorias, a efec-
tos de que incluso sin ser registradas o usadas en un territorio, puedan
—vpor el grado de conocimiento entre el publico al cual se dirigen— ser
protegidas.' Esta proteccién, como hemos sefialado, se considera una ex-
cepcion al principio de territorialidad de las marcas.

En resumen, a efectos de proteger tanto a los empresarios titulares de
la marca notoria como a los consumidores, la tutela juridica de la marca
notoria debe enfocarse en la protecciéon de marcas no usadas y/o registra-
das en su territorio, pero consideradas notorias en ese pais por el sector'
al cual dirigen su oferta. La proteccion dispensada a la marca notoria
debe romper necesariamente con el principio de la territorialidad, no asi
con el de especialidad.

V. CONCEPTO Y PROTECCION JURIDICA DE T.A MARCA RENOMBRADA

Tradicionalmente la marca renombrada o famosa adquiria gran conoci-
miento entre el pablico consumidor merced a la gran calidad de los pro-
ductos o servicios que distinguia, asi como a la permanencia del signo en el
mercado a lo largo del tiempo (Sanz de Acedo 2000).

En la actualidad, hay que agregar a los elementos antes sefialados la
gran difusion de la marca a través de campanas publicitarias, que se rea-
lizan con objeto de lograr una rapida y masiva implantacién del signo en
el pablico consumidor.”

13 Asi lo dispone el Convenio de Paris (articulo 6 bis) y lo acepta la mayoria de la

doctrina, entre ellos Kors (1999).

4 A este respecto, Casado Cervifio (2000, 103) sefiala que el “sector pertinente” del
publico comprende —no necesariamente de forma limitativa— los consumidores o usua-
rios reales y potenciales del tipo de productos o servicios distinguidos con la marca, los
participes en sus canales de distribucion, y los circulos comerciales que se ocupen de tales
productos o servicios. Coincide también con esta opinién Marco Arcala (1999), quien afir-
ma que los sectores interesados o pertinentes son aquella parte del publico que consume o
recibe de alguna forma, productos o servicios del mismo tipo.

15 A este respecto, Monteagudo (1995), sefiala que el éxito de un producto en el mer-
cado depende, cada vez en mayor medida, de la creacion de una imagen atractiva asociada
a la marca, que caracteriza y personaliza al correspondiente producto o servicio respecto a
productos o servicios analogos de los competidores. La creacion de esta imagen no es de

Esta obra esta bajo una Licencia Creative Commons
Atribucion-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional, 11J-UNAM.
Boletin Mexicano de Derecho Comparado, ntm. 157, enero-abril de 2020, pp. 193-220.

Universidad Nacional Autbnoma de México, 11J-BJV, 2020
http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/issue/archive



Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx https://revistas.juridicas.unam.mx
DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484873e.2020.157.15229

PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS... 201

Por tanto, el elemento indispensable para considerar a una marca
como renombrada o famosa no es su calidad,'® uso o registro, sino el co-
nocimiento generalizado del pablico en el producto o servicio."’

Asi, mientras la marca notoria sblo es conocida por el sector al cual
dirige primordialmente su oferta, la marca renombrada o famosa es cono-
cida por sectores a los que no dirige su oferta directamente.'®

Se puede decir que la marca renombrada o famosa abarca la genera-
lidad de los sectores que forman parte de una actividad econémica, cons-
tituyendo asi una suma de multiples notoriedades expandidas por todo el
trafico mercantil (Haro 2019).

Con base en estos razonamientos podemos definir a la marca renom-
brada o famosa como el signo distintivo que es conocido por la generali-
dad del publico de un Estado, independientemente de su calidad, uso o
registro en el lugar donde se demanda su proteccion.

Por esta razon, la tutela de la marca renombrada debe romper como
regla general con los principios de territorialidad y especialidad en los pai-
ses donde sea conocida por la generalidad del pablico."

modo alguno casual, sino que responde a estrategias de marketing y a cuantiosos desembol-
sos. En el mismo sentido, Lefebvre (2005), senala que la conversion de una marca ordina-
ria a notoria o renombrada acontece con motivo del éxito del producto o de una amplia
campana de publicidad que realice el titular de la misma.

16 Para algunos autores (Ruiz 2009), la marca renombrada o famosa debe poseer ne-
cesariamente un prestigio entre los consumidores, que constituye un bien juridicamente
independiente de la marca que debe ser protegido. De la misma opinién es Pacon (1993),
quien senala que una marca renombrada debe despertar en el publico consumidor una
asociacion con una alta calidad, una larga tradiciéon en el mercado y una empresa desta-
cada.

17" No obstante, hay antecedentes que indican que la fama debe ser considerada en el
producto o servicio al que se aplica la marca y no procede automaticamente, aun cuando
la persona sea famosa. En este sentido, la Corte de Apelaciones de EU (véase Koplow y
Nelson 2019) resolvié que la fama de la cantante “Lady Gaga” no era suficiente para im-
pedir el registro de la marca “Gaga Jeans” a nombre de un tercero, pues considerd que st
bien “Lady Gaga” es una persona famosa, la marca “Lady Gaga” para ropa no lo es; alega
que para que una marca se considere famosa, la denominacién de la misma debe tener un
reconocimiento que lo vincule con los productos que ampara.

18 Asi lo mantienen entre otros Bercovitz (2006), Botana (2002), Otero Lastres (1997),
Gonzélez (2005) y Vargas (2019) en el sentido de que una marca renombrada o famosa
generalmente tiene mas valor que una marca notoria.

19" Fl renombre o fama de una marca puede llegar a tal extremo que el ptblico con-
sumidor lo asocie con el propio producto o servicio, fenémeno conocido como “vulgari-
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Cabe senalar que actualmente en la mayoria de las legislaciones na-
cionales e internacionales se exige acreditar diversos factores para otorgar
tutela a las marcas renombradas; por ejemplo, que el afectado pruebe un
riesgo de confusion y/o, conexion y/o, asociacion con la marca del terce-
ro que le afecta, o bien demostrar que el tercero causa una dilucion® y/o
menoscabo y/o perjuicio del caracter distintivo de la marca renombrada.
En mi opinioén, la proteccion de la marca renombrada, una vez acreditado
fehacientemente tal caracter en el Estado, deberia proceder automatica-
mente sin necesidad de que su titular acredite ninguno de los supuestos
antes senialados (confusion, asociacion, conexion, menoscabo, dilucion,
perjuicio, etcétera) si las marcas en conflicto son idénticas.

Asi, los Estados deben establecer mecanismos para que los titulares de
marcas renombradas puedan acreditar que su marca es conocida por la
generalidad del publico del Estado donde demandan proteccién.

VI. FUNDAMENTOS PARA LA PROTECCION LEGAL
DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Por lo general los Estados conceden una tutela a las marcas usuales, pero
esta protecciéon quedaria incompleta si no se otorga adicionalmente defensa
a las marcas notorias y renombradas.”!

zacion”. Asi, marcas lideres como “Tefléon”, “Likra” “Bimbo” o “Celofan” pueden ser
consideradas genéricas del producto o servicio, lo que pudiera conllevar a su pérdida de
capacidad distintiva, y en muchas legislaciones a su cancelacion. A efecto de prevenir la
“vulgarizacion” de este tipo de marcas, véase Casula (2017).

20" En Estados Unidos, en la sentencia de Jada Toys, Inc. vs. Mattel, Inc., 518 E3d 628,
634 (9th Cir. 2007), se establecié que para reclamar la diluciéon de una marca, el deman-
dante debia alegar necesariamente que su marca era famosa y distintiva, pues la dilucién
es propia de este tipo de marcas. Véase Ball y Bittman (2016).

2 Fernandez-Novoa (2004) afirma que la proteccién de la marca renombrada frente a
su utilizacion respecto de productos o servicios no similares constituye una pieza indispen-
sable del sistema de marcas. Esta tutela especial, sin embargo, no ha sido fruto de la casua-
lidad, sino del esfuerzo de la doctrina y sobre todo de la jurisprudencia, que han permitido
su progresivo reconocimiento. Dentro de este reconocimiento, hay que destacar la labor
creadora desarrollada por los tribunales alemanes, que ha hecho posible que la proteccién
de la marca renombrada mas alla de la regla de la especialidad sea actualmente uno de
los pilares basicos del derecho europeo de marcas. En esta evolucién jurisprudencial es
importante destacar los siguientes precedentes: en primer lugar, la Sentencia del Reichsge-
richt, del 12 de enero de 1927 (véase GRUR 1927), que concedi6 por primera vez a una
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Muchos son los elementos que pueden justificar la proteccion a las
marcas notorias y renombradas,? consistente en dotar a las marcas noto-
ria y renombrada de un régimen de proteccion reforzada; dentro de los

marca (Salamander) una proteccién que se extendia mas alla de la regla de la especialidad.
En segundo lugar, la Sentencia del Reichsgericht de 26 de febrero de 1945 (véase GRUR
1951), en la que el Tribunal Supremo del Reich —apoyandose en normas civiles sobre la
protecciéon del nombre— mantuvo que a pesar de no ser similares los productos diferen-
ciados por las marcas enfrentadas, era indudable que la fuerza distintiva de la marca de la
demandante resultaba debilitada como consecuencia del uso de la marca por parte de
la demandada. En tercer lugar, y en una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial,
el Tribunal Supremo aleman (Bundesgerichtshof) en diversas sentencias (Fernandez-Noévoa
2004 y Monteagudo 1995) continué protegiendo las marcas renombradas mas alla de
la regla de la especialidad, ramificando su criterio en dos lineas: una que, apoyandose
en las normas civiles sobre responsabilidad extracontractual, redoblaba la protecciéon de
la marca renombrada (beriihmte Marke) frente al riesgo de debilitamiento, y una segunda
que, basandose en la clausula general prohibitiva de la competencia desleal, protegia la
marca conocida (bekannte Marke) contra el aprovechamiento de su prestigio por parte de
un tercero. Por altimo, es necesario sefialar que el tribunal aleman continué tutelando la
marca renombrada mas alla del principio de la especialidad, no sélo por entender que
la utilizacion de la misma por parte de un tercero, para diferenciar productos o servicios
diversos, determinaba el debilitamiento de su fuerza distintiva, sino también para evitar
actitudes parasitarias de terceros con la intenciéon de aprovechar su prestigio. Véase Con-
cepcion (2003)

22 A este respecto, Bercovitz (2002) menciona que la proteccién de la notoriedad o
renombre de un signo se debe establecer en dos puntos fundamentales. En primer lugar,
en la eliminacién de la necesidad de registrar la marca notoria o renombrada para tener
proteccion juridica. En segundo lugar, en la supresion de la aplicacion de la regla de la es-
pecialidad para este tipo de signos, por lo que su protecciéon abarcard productos o servicios
mas alla de los registrados con la marca notoria o renombrada. Por su parte, Massaguer
(2003) mantiene que la proteccién de las marcas notorias y renombradas, primeramente
fue adoptada por la legislacion de competencia desleal, pero hoy en dia se ha consolidado
en el seno del sistema de marcas, tanto entre las prohibiciones de registro como en la fija-
cién del alcance del derecho de marca reconocido a su titular y, en particular, mediante la
extension de unas y otro a casos distintos de los que afectan a productos o servicios simila-
res y entraflan un riesgo de confusion. Asimismo, Rangel (1993) sostiene que la proteccion
a la marca notoria se justifica por tres razones: en primer lugar, en beneficio del dueno de
la marca: por su inversion, por la introduccion del producto y la apertura, conservacion
e incremento del mercado, por la calidad de la mercancia, por la fama y prestigio de la
marca, y por el valor econémico del signo. En segundo lugar, por el beneficio a los con-
sumidores: para evitar ser enganados en cuanto al origen del producto y para evitar ser
defraudados por la diferente calidad. Y, en tercer lugar, para evitar el desvio de la clientela
a favor del competidor, impedir el enriquecimiento ilegitimo del competidor y prevenir el
descrédito que su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria.
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que destacan los siguientes: /) la protecciéon al consumidor de una marca
notoria o renombrada; 2) la imagen de calidad del producto o servicio que
ostenta una marca notoria o renombrada; 3) el aprovechamiento indebido
del renombre o notoriedad de una marca y, por altimo, 4) la dilucion de
una marca notoria o renombrada.

1. La proteccion al consumidor de una marca notoria o renombrada

Una de las funciones principales de la marca es diferenciar productos
o servicios de su competencia, con objeto de que el publico consumidor
pueda identificar indubitablemente el producto o servicio que esta ad-
quiriendo. Es lamentable la situacién en que un consumidor adquiere un
producto o servicio pensando que esta obteniendo otro, en virtud de que
el producto conseguido ostenta una marca igual o parecida en grado de
confusioén a una marca notoria o renombrada.”

Pues bien, las legislaciones de cada Estado deben evitar que el pablico
consumidor caiga en el error de confundir una marca usual con una mar-
ca que en el propio Estado ha adquirido notoriedad o renombre.?*

23 Una marca puede llegar a ser notoria o renombrada sin necesidad de estar en uso
en el Estado donde se pretende obtener proteccion en contra del registro y/o uso por parte
de un tercero. En efecto, los medios de comunicacién (en especial Internet) han permitido
que el conocimiento de un signo trascienda fronteras, independientemente de su uso fuera
del pais donde se originé el signo. A este respecto, Lefebvre (2005) mantiene que el grado
de conocimiento de una marca a lo largo del territorio de un Estado para determinar su
notoriedad y renombre pude estar dado entre otros factores por la publicidad realizada
a través de prensa escrita, radio y television, publicaciones como consecuencia del patro-
cinio de eventos deportivos, participaciones en congresos, o bien panfletos publicitarios.
Por su parte, Otamendi (1999) considera que gracias a la publicidad, las marcas cada dia
tienen mayor difusién internacional. De esta manera, la transmisiéon de programas de tele-
visioén, noticieros y eventos deportivos, asi como la circulaciéon de gran cantidad de revistas y
diarios extranjeros, permiten el conocimiento de marcas cuyos productos no son vendidos
en el pais que recibe la publicidad.

2+ La proteccién tutelada a las marcas notorias debe romper con el principio de terri-
torialidad, pero no con el de especialidad. En cambio, la tutela a las marcas renombradas
no debe estar limitada ni por el principio de territorialidad ni por el de especialidad.
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2. La imagen de calidad del producto o servicio que ostenta
una marca notoria o_famosa

Otra funcién primordial en una marca es atesorar un prestigio en
favor de su legitimo creador. En efecto, la marca no sélo permite que el
consumidor distinga un producto o servicio de su competencia, sino que
adicionalmente, si el producto o servicio al cual se aplica posee buena cali-
dad, permitira a la marca ir acumulando un prestigio, primeramente ante
el pablico consumidor y posteriormente ante el pablico en general de un
Estado.” Este prestigio, ademas, puede trascender fronteras y llegar a ser
conocido incluso en lugares donde la marca no es usada.”

Asi las cosas, la buena reputacion que obtienen las marcas notorias y
renombradas transmiten al piblico consumidor una informacion sobre
la calidad del producto o servicio ofertado.?” Esta informacién es fruto
normalmente de diversos factores, entre los que destacan: /) inversion;
2) promocion; 3) publicidad, y 4) uso del signo.”

25 Las caracteristicas de las marcas renombradas o famosas es que llegan a ser conoci-

das por la generalidad del publico, independientemente de que tal pablico sea consumidor
de la marca. Por ejemplo, aunque la mayoria del ptiblico no sea consumidor de la marca
“Ferrari” en automoviles, llega a conocer la fama y prestigio de la misma. En contra de
esta opinion se manifiesta Nava (2012). En efecto, este autor sefiala que necesariamente el
conocimiento de la marca debe ser en el publico consumidor, y no en el ptiblico en general.

26 Normalmente, este conocimiento se logra a través de medios globales de comuni-
cacién, como son Internet, radio, televisién o publicidad en publicaciones de circulaciéon
mundial.

27 Como bien indica Vargas (2006), la calidad o reputacién no es un factor que distin-
ga entre una marca notoria y una renombrada.

28 Como acertadamente opina Monteagudo (1995), la notoriedad o renombre de una
marca hoy en dia no se debe exclusivamente al uso de la misma. En efecto, los masivos
desembolsos publicitarios y las cuidadas estrategias de marketing de los titulares de marcas no-
torias y renombradas han suplantado los laboriosos afios de dedicacién para posicionar un
signo en el pablico. En el mismo sentido Ruiz (2009) mantiene que la proteccion especial a
la marca renombrada es un premio “extra” que debe ser otorgado a su titular, por el buen
uso de la publicidad y por su propia calidad, sujeto siempre a que el propio propietario del
signo acredite ante la autoridad respectiva los requisitos legales para que dicha marca sea
considerada bajo esa categoria.
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Por tal razon, es indudable que debe existir una protecciéon especial
para este tipo de signos, en contra del aprovechamiento indebido de la
imagen de calidad por parte de terceros.”

3. La dilucién de una marca notoria o renombrada

La dilucién es un problema que normalmente padecen las marcas
que tienen un prestigio o calidad ganada ante el piblico consumidor. En
efecto, las marcas con buena reputaciéon en el mercado son apetecibles
a terceros ajenos que desean aprovecharse indebidamente del reconoci-
miento que la marca tiene en el mercado, lo que conlleva necesariamente
a una pérdida o disminucién del caracter distintivo del signo en favor de
su legitimo creador.”

Las marcas notorias y renombradas, al ser consideradas “marcas
fuertes”,®! se encuentran dotadas de un elevado caracter distintivo. En
efecto, es indudable que a medida que aumenta el grado de reconoci-
miento de una marca por parte del publico consumidor, se incrementara
correlativamente la aptitud de la marca para diferenciar en el mercado los
correspondientes productos o servicios (Fernandez-Névoa 2004)

El caracter distintivo de una marca renombrada se ve fortalecido si
existe unicidad en el signo; esto es, si en los restantes sectores del mercado
—alos que no dirige su oferta primordialmente— no existen marcas idén-
ticas (Fernandez-Novoa 2004). En el caso de la marca notoria, la unicidad
del signo se puede configurar como la no existencia de marcas idénticas

29 Sobre este tema, Massaguer (2003) mantiene que el titular de una marca renom-
brada tiene el derecho de apropiarse de las oportunidades de negocio que le brinda la
implantacién y reputacion de su marca en el trafico econémico, fruto del propio esfuerzo,
en virtud de que el desarrollo de una marca renombrada exige una decidida politica de
promocioén y calidad, y es resultado de una exitosa estrategia empresarial basada en la
creatividad e innovaciéon que requiere la realizacion de importantes inversiones.

30 En este sentido, Delvasto (2015) mantiene que las marcas famosas o populares en el
mercado son atractivas para que terceros busquen obtener un beneficio propio (problema
polizén o también llamado free rider). Este uso por parte del tercero ocasiona un detrimento
en la imagen de la marca original, que independientemente de que el ptablico consumidor
se confunda o no, necesariamente le causa una dilucién en su distintividad.

31 De acuerdo con Ferndndez-Névoa (2004), la fortaleza de una marca puede tener
su origen en dos causas: la estructura intrinseca del signo, o bien la amplia difusién de la
marca entre el publico como consecuencia de un uso intensivo de la misma.
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para productos o servicios similares, aunque pertenezcan a diversas clases
del clasificador oficial. En el caso de la marca renombrada o famosa, la
unicidad se obtiene con la no existencia de marcas idénticas para cual-
quier clase de productos o servicios.

En este sentido, el aprovechamiento indebido del cardcter distintivo
de una marca notoria o renombrada por parte de un tercero ajeno es un
fenémeno intimamente vinculado con el aprovechamiento indebido de la
notoriedad o, en su caso, renombre.

Dicho con otras palabras, si el ptblico consumidor comprueba que
la marca renombrada es usada por un tercero con relaciéon a productos
diferentes de aquellos a los que viene aplicandose tal marca, se origina ne-
cesarlamente una asociacion en su mente, pues el publico recordara a la
marca renombrada, y —si no logra confundirse— percibira que la misma
no es usada unicamente por el titular originario, lo que afectara necesaria-
mente el caracter distintivo y el potencial publicitario de la marca renom-
brada (Fernandez-No6voa 2004).

Por otro lado, y en relacién con la marca notoria, también es viable
pensar que perdera distintividad el signo si el ptblico consumidor del sec-
tor al cual se dirige primordialmente encuentra en el mercado marcas
idénticas para productos o servicios similares, que no tienen el mismo
origen empresarial.

Asi las cosas, el hecho de permitir el uso en el trafico econoémico de
marcas idénticas a la renombrada, a través de diversos empresarios —aun-
que sea en productos o servicios diferentes a los que la marca renombrada
dirige primordialmente su oferta—, afectara sin duda a la unicidad de la

32 La afirmacion la hace Fernandez-Névoa (2004) refiriéndose exclusivamente a las
marcas renombradas.

33 En este sentido, Monteagudo (1995) opina que la necesidad de proteger a la marca
renombrada se justifica —entre otras razones— por la dilucion del valor atractivo del
signo, por la forma en que es usada por terceros v. gr: cuando pierde buena parte de su
dimension distintiva y se aproxime al caracter banal, fruto de su proliferacién como distin-
tivo para multiples clases de productos o servicios. El propio autor (1995) agrega que en el
caso de que la marca renombrada sea utilizada por un tercero en conexién con productos
o servicios de naturaleza incompatible o de mala calidad, la marca resultara erosionada
y perdera credibilidad, afectando notablemente a su propio valor atractivo respecto a la
oferta originaria.

Esta obra esta bajo una Licencia Creative Commons
Atribucion-NoComercial-SinDerwvar 4.0 Internacional, 11J-UNAM.
Boletin Mexicano de Derecho Comparado, ndim. 157, enero-abril de 2020, pp. 193-220.

Universidad Nacional Autbnoma de México, 11J-BJV, 2020
http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/issue/archive



Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx https://revistas.juridicas.unam.mx
DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484873e.2020.157.15229

208 JOSE MANUEL MAGANA RUFINO

marca renombrada, a su imagen positiva (prestigio o goodwill),** asi como a
su caracter distintivo, que necesariamente sufrird un menoscabo.”

En este mismo sentido, y con relaciéon a la marca notoria, también se
puede decir que el uso de marcas idénticas por parte de terceros, en pro-
ductos o servicios similares, afectara igualmente su distintividad y afecta-
ra su unicidad, prestigio y caracter distintivo. Consecuentemente, se vera
afectada también la imagen positiva que habia ganado dentro del sector
del pablico al cual se dirige.

Por las razones antes expuestas, y a efecto de evitar un menoscabo en
la distintividad de las marcas renombradas y notorias, que afecte la ima-
gen positiva que han implantado en el publico consumidor, es importante
otorgarles una tutela especial que proteja el esfuerzo e inversion de sus
titulares.”

VII. CONCEPTO DE MARCA NOTORIA EN LA COMUNIDAD ANDINA
DE NACIONES Y AUSENCIA DE LA FIGURA DE LA MARCA
RENOMBRADA O FAMOSA

El articulo 224 de la Decision 486 relativa al régimen comtn de propiedad
industrial (D 486) en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)* hace re-
ferencia a la marca notoria como “notoriamente conocida”, e indica que es
aquella que es reconocida como tal en cualquier pais miembro dentro del

3 Fernandez-No6voa (1978) afirma que es innegable que el ordenamiento juridico
debe reconocer y proteger adecuadamente las marcas de productos o servicios en su fun-
c16n condensadora de goodwll.

35 En este punto, Fernandez-Névoa (2004) considera que al invocar el menoscabo en
el renombre de la marca, el titular de la misma deberad probar, en primer término, que
su marca posee una imagen positiva en el trafico comercial, ademas de que el uso de un
signo idéntico o semejante por parte de un tercero provocaria un menoscabo o perjuicio
de la imagen positiva de la marca renombrada. El propio autor (1984) opina que un factor
basico del debilitamiento de la marca renombrada lo conforma el supuesto de que un ter-
cero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar
productos de bajo precio o de calidad inferior.

36 Monteagudo (1995) mantiene que es inobjetable exigir una proteccién extraordina-
ria para la marca implantada en la generalidad del ptblico consumidor, frente al riesgo de
dilucién o aguamiento.

37 Decision 486. Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (s. d.), “La Comisién
de la Comunidad Andina”, disponible en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/
can012es.pdf (consultado el 20 de enero de 2018).
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sector pertinente,” independientemente del modo en que el signo hubiera
sido conocido.

Asimismo, el articulo 229 D 486 prescribe con acierto que para
determinarla calidad de una marca notoriamente conocida no es necesario
el uso o registro de la marca en algun Estado miembro de la CAN.

De lo anterior se colige:

a) que basta que algun Estado miembro de la CAN declare a una
marca como notoriamente conocida para que tal declaratoria surta
efectos en todos los paises miembros;

b) que la marca notoriamente conocida no debe ser conocida por la
generalidad del publico, sino exclusivamente por el sector del pu-
blico pertinente (al cual dirige de manera principal su oferta), y

€) que no es necesario el uso o registro de la marca notoriamente co-
nocida para determinar su notoriedad sino que basta que se acre-
dite el conocimiento del signo en el sector pertinente.™

Por otro lado, considero un error que el articulo 228 a) D486 senale
que uno de los factores para acreditar la notoriedad de la marca es el
grado de conocimiento entre los miembros del sector, siendo que el grado
de conocimiento en el sector es el objetivo principal a demostrar a efecto de
acreditar la notoriedad del signo; es decir, el grado de conocimiento en el
sector no es un factor mas de prueba, sino que constituye la finalidad que
se debe buscar con los demas elementos de pruecba enunciado en dicho
articulo (Magana Rufino 2010, 83).*

38 El articulo 230 D486 define al sector pertinente como: “a) los consumidores reales
o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; b) las personas
que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de productos o
servicios a los que se aplique el signo; v, ¢) los circulos empresariales que actiian en giros
relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique la
marca”.

39 La marca pudo haber sido conocida en el sector por publicidad a través de televi-
sion, radio, revistas, Internet, actores o deportistas que usan el signo, competiciones a nivel
mundial, etcétera.

40 No obstante, autores como Fernandez-No6voa (2004) mantienen que el grado de
reconocimiento de la marca notoria en el ptblico es un elemento mas a considerar. En
efecto, tal autor argumenta que adicionalmente a este reconocimiento se debe considerar
la duracién, magnitud, promocion, alcance geografico del uso de la marca, asi como el
valor asociado a la marca y reconocimiento como tal por parte de la autoridad.
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Por ultimo, la D 486 CAN no define ni regula a la figura de la marca
renombrada o famosa,*' y s6lo concede una tutela especial a la marca no-
toria a efecto de protegerla contra el uso o registro indebido en cualquier
clase de productos o servicios (articulos 136 h), 155 ¢) y f) y 226 D486).

Asi, se puede afirmar que en el régimen comunitario andino el re-
nombre o fama se protege a de manera “adoptiva” a través de la figura de
la marca notoria (Haro 2019).

VIII. PROTECCION CONTRA EL REGISTRO DE MARCAS
NOTORIAS O RENOMBRADAS EN LA COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES

Los articulos 136 h), 225, 227 y 235 de la D 486 CAN tutelan protec-
cién a la marca considerada notoriamente conocida (notoria) en la CAN
en contra del registro indebido por parte de un tercero ajeno al signo. La
proteccion implica la reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion
o transcripcion total o parcial del signo.

Por su parte, el articulo 233 D 486 CAN protege al titular de una
marca notoriamente conocida (notoria) en la CAN, cuando hubiera sido
inscrito indebidamente en cualquier Estado miembro de dicha Comu-
nidad como parte de un nombre de dominio o una direccién de correo
electrénico por un tercero no autorizado.*

Cabe sefialar que en virtud de que no existe la figura de la marca re-
nombrada o famosa en la CAN;, este ordenamiento no prevé una tutela

41 No obstante, hay autores (Vargas Mendoza (2006) que opinan que no hay necesidad
de distinguir entre marca notoria y renombrada en la Comunidad Andina, puesto que la
D 486 CAN protege a cualquier signo notorio contra su dilucién y uso parasitario. A este
respecto, es necesario senalar que si no se hace la distincién entre estas figuras en la CAN,
al menos se debe regular de manera diferente cuando la marca notoria llega a ser conocida
por la generalidad del publico (mayor proteccion) que cuando la marca sélo es conocida por
el sector al cual dirige su oferta (menor tutela).

*2 El propio articulo 233 D 486 CAN indica que a peticiéon expresa del titular de
la marca notoriamente conocida (notoria) la autoridad nacional competente ordenara la
cancelacion o la modificacion de la inscripcion del nombre de dominio o direccion de co-
rreo electronico, siempre que el uso de ese nombre o direccion fuera susceptible de tener
alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo pérrafos del articulo 226 D 486

CAN.
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expresa de proteccion contra el registro indebido por parte de un tercero
ajeno.

No obstante, la D 486 CAN concede una protecciéon ampliada a la
marca notoriamente conocida (notoria) —a efecto de evitar el registro por
parte de un tercero— que aplica de modo general a todos los productos o
servicios siempre y cuando exista un riesgo de confusion o de asociacion
con el legitimo creador o comercializador del signo notorio, o exista un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, o bien una dilu-
ci6n de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (articulos
136 h)y 227 D 486 CAN).

Acorde con lo anterior, podemos obtener las siguientes conclusiones:

1. LaD 486 CAN so6lo prevé una tutela general en contra del registro
indebido de una marca notoriamente conocida (notoria) por parte
de un tercero. Esta proteccion no distingue si ese tercero pretende
registrar la marca notoriamente conocida (notoria) en los mismos o
similares productos o servicios o en productos o servicios diferentes
a los que se aplica primordialmente la marca notoriamente cono-
cida (notoria).

2. Laproteccion que la D 486 CAN concede a la marca notoriamente
conocida (notoria) en contra del registro indebido por parte de un
tercero exige que su legitimo creador acredite que el tercero —con
la concesion del registro— causard confusiéon o asociacion con los
productos, servicios, o bien con el titular de la marca notoriamen-
te conocida (notoria), o que obtendra un aprovechamiento injusto
del prestigio del signo notorio, o bien le causara una dilucién de su
fuerza distintiva o un perjuicio en su valor comercial publicitario.

3. La D 486 CAN no prevé una tutela que aplique en forma directa
para proteger al titular de una marca notoriamente conocida (no-
toria) en contra del registro de una marca idéntica por parte de un
tercero en productos o servicios iguales o similares.

4. En virtud de que en la D 486 CAN no existe la figura de la marca
renombrada o famosa, se concede a la marca notoriamente cono-
cida una protecciéon excesiva —propia de la marca renombrada
o famosa— en el registro de la marca por parte de un tercero en
cualquier producto o servicio cuando se acrediten diversas conduc-
tas (riesgo de confusiéon o asociacién, o aprovechamiento injusto
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del prestigio del signo notorio, o dilucién® de su fuerza distintiva o
de su valor comercial o publicitario).

5. La obligacién que impone la D 486 CAN al legitimo titular de una
marca notoriamente conocida (notoria) en el sentido de acreditar
en lodos los casos conductas de aprovechamiento injusto del prestigio
del signo notorio, y/o diluciéon de su fuerza distintiva y/o pérdida
de su valor comercial publicitario, para conceder proteccién en
contra del registro de la marca notoriamente conocida (notoria)
por parte de un tercero, s6lo conlleva a que se abran muchos liti-
gios, y a que en cada uno se presenten las mismas pruebas, situa-
cién que puede ser evitada si la D 486 CAN estableciera procedi-
mientos para que los titulares de marcas notoriamente conocidas
(notorias) de cualquier parte del mundo pudieran acreditar el ca-
racter notorio de su marca en la CAN, y una vez probado tal carac-
ter se concediera una proteccion directa (sin necesidad de demos-
trar conductas de confusion, aprovechamiento injusto de la marca,
dilucién o pérdida de su valor comercial) en contra del registro
de la misma marca notoria por parte de un tercero en productos o
servicios iguales o similares.

6. Por altimo, cabe senalar que el articulo 235 D 486 CAN concede
la posibilidad a las oficinas locales de los Estados miembros del
CAN, de cancelar un registro de marca considerado notoriamente
conocido en dicho Estado al momento en que fue solicitado por
un tercero ajeno, siempre y cuando la propia legislacion del pais lo
prevea, y el registro sea idéntico o similar al considerado notorio.

# La falta de la figura de la marca renombrada o famosa en la CAN acarrea errores
de confusiéon como en el caso de la Resolucion nam. 2531-2008/ TPI-INDECOPI del 16 de
octubre de 2008, emitida por el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual) del Pert con relacién a la figura de
la dilucién —propia de las marcas renombradas o famosas—: “si bien —de acuerdo a la
doctrina antes citada— la figura juridica de la dilucién sélo se aplica a marcas renombra-
das, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la
condiciéon de notoria, dado que en la actual norma andina —entiéndase la Decision 486
no se hace distincioén entre marcas notorias y renombradas”. Véase Rodriguez (2010).
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IX. PROTECCION CONTRA EL USO DE UNA MARCA NOTORIA
O RENOMBRADA EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Los articulos 155 e) y f), 225, 226, 227, 231, 232 y 234 de la D 486 CAN
tutelan proteccion a la marca considerada notoriamente conocida (notoria)
en la CAN en contra del uso indebido por parte de un tercero ajeno al
signo.

La proteccion antes sefialada —a diferencia de la protecciéon en con-
tra del registro, cuya tutela es tnica— se divide en dos vertientes.

a) proteccion en contra del uso por parte de un tercero en productos
o servicios iguales o similares a los aplicados por la marca notoria-
mente conocida, y

b) proteccion en contra del uso por parte de un tercero en productos o
servicios diferentes a los que dirige de manera primordial su oferta
la marca notoriamente conocida.

1. Proteccidn en contra del uso por parte de un tercero en productos o servicios
1ouales o similares a los aplicados por la marca notoriamente conocida

De conformidad con el articulo 226 D 486 CAN, para la procedencia
de esta tutela, el titular de la marca notoriamente conocida (notoria) re-
quiere acreditar que el uso de la marca por parte del tercero causa confu-
sidn con relacion al establecimiento, la actividad comercial o industrial, o
bien los productos o servicios en el publico consumidor.

Cabe senalar que el uso por parte del tercero implica la utilizacion
igual o similar del signo notorio, en su totalidad o en una parte esencial,
asi como la reproduccion, imitacion, traduccion, transliteraciéon o trans-
cripcién total o parcial del mismo.

Con relacion a la proteccion que dispensa la D 486 CAN en contra
del uso ilegitimo de una marca notoriamente conocida (notoria) por parte
de un tercero en productos o servicios iguales o similares a los que aplica
el signo notorio, podemos obtener las siguientes conclusiones:

a) a)La D 486 CAN no prevé una tutela que aplique en forma auto-
matica para proteger al titular de una marca notoriamente conoci-
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da (notoria) en contra del uso idéntico de su marca por parte de un
tercero en productos o servicios iguales o similares.

b) b) La D 486 CAN prevé una tutela adecuada para proteger al ti-
tular de una marca notoriamente conocida (notoria) en contra del
uso de un signo similar por parte de un tercero en productos o
servicios iguales o similares. En efecto, en este caso el articulo 226
D 486 CAN exige de manera correcta que el afectado demuestre
supuestos de confusion entre los signos en conflicto, lo cual consi-
dero es loable.

2. Proteccion en contra del uso por parte de un tercero en productos o servicios
diferentes a los aplicados por la marca notoriamente conocida

Acorde con los articulos 155 e) y f), y 226 D 486 CAN, para la tutela
de este supuesto, el titular de la marca notoriamente conocida (notoria)
requiere acreditar alguno de las siguientes causales: a) que exista un riesgo
de confusion o de asociacion con el titular del signo, o con sus estableci-
mientos, actividades, productos o servicios; b) que el uso del signo realiza-
do por parte del tercero le causa un dano econémico o comercial injusto
al titular del signo notorio por razéon de una dilucion de la fuerza distin-
tiva o del valor comercial o publicitario del signo, o bien, ¢) que existe un
aprovechamiento injusto —por parte del tercero usuario— del prestigio o
del renombre del signo.

El uso por parte del tercero —antes referido— implica la utilizacién
igual o similar del signo notorio, en su totalidad o en una parte esencial,
asi como la reproduccion, imitacion, traduccion, transliteraciéon o trans-
cripcién total o parcial del mismo.

Cabe senalar que la protecciéon otorgada en el articulo 155 e) y f) D
486 CAN, en mi opinién es innecesaria ante la tutela que concede el ar-
ticulo 226 D 486. En efecto, la protecciéon dictada por el articulo 155 e)
y f) CAN requiere forzosamente del registro de la marca notoriamente
conocida (notoria) en cualquier Estado miembro CAN, pero el articulo
226 D 486 CAN no precisa de un registro para conceder una proteccion
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ampliada;** incluso el propio articulo 229 D 486 CAN senala claramente
que no se negara la calidad de notorio a un signo —y por ende no se ne-
gara la proteccion contenida en el titulo XIII D 486 CAN-— aun cuando
no se encuentre registrado en algin pais miembro de la CAN.

Con relacién a la proteccion que dispensa la D 486 CAN en contra
del uso ilegitimo de una marca notoriamente conocida (notoria) por parte
de un tercero en productos o servicios diferentes a los que se dirige pri-
mordialmente la marca notoriamente conocida (notoria), podemos obte-
ner las siguientes conclusiones:

1. En virtud de que en la D 486 CAN no existe la figura de la marca
renombrada o famosa, se concede a la marca notoriamente conoci-
da una proteccion excesiva —propia de la marca renombrada o fa-
mosa— en el uso de la marca por parte de un tercero en cualquier
producto o servicio, cuando se acrediten alguna de las siguientes
conductas: a) riesgo de confusion o de asociacion con el titular del
signo, con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
b) un dano econémico o comercial injusto al titular del signo por
razon de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario del signo, o bien, ¢) que exista un aprovechamiento
injusto del prestigio o del renombre del signo por parte del tercero
(articulo 226 D 486 CAN).

2. La D 486 CAN no prevé una tutela que aplique en forma especi-
fica para proteger al titular de una marca notoriamente conocida
(notoria) en contra del uso idéntico de su marca por parte de un
tercero en productos o servicios diferentes a los que aplica la marca
notoria.

3. Solo en el caso de que las marcas en conflicto no sean idénticas, y
un tercero ajeno pretendiera usarla en productos o servicios dife-
rentes a los que se dirige en modo primordial la marca notoriamen-
te conocida (notoria), el titular de la marca notoriamente conocida
(notoria) deberia acreditar: a) el conocimiento de su marca por la

# La proteccion que concede el articulo 155 €) y f) D 486 CAN aplica cuando el ter-
cero usa un signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida (notoria); mientras
que la tutela del articulo 226 D 486 CAN concede, ademas de la utilizacion del signo
igual o similar a la marca notoria, otras conductas, como son la reproduccién, imitacion,
traduccion, transliteracién o transcripcion total o parcial del signo notoriamente conocido.
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generalidad del publico en cualquier Estado miembro de la CAN,
y b) exclusivamente supuestos de similitud o parecido en grado de
confusion para el pablico.

En mi opinién, en ningun caso el titular de la marca notoriamente
conocida (notoria) deberia acreditar causales relativas a dafio econémico o
comercial injusto al titular del signo por razoén de una dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o la existencia de
un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo por
parte del tercero para la procedencia de la tutela legal.

X. PROPUESTA DE REFORMAS A LA D 486 CAN

1. Incluir enla D 486 un procedimiento de declaratoria de marca no-
toria, a efecto de que los interesados puedan presentar toda clase
de pruebas para acreditar el conocimiento de su marca en el sector
al cual dirigen primordialmente su oferta, con objeto de obtener tal
declaratoria por parte de la CAN que les conceda certeza juridica
de la notoriedad de su marca ante cualquier Estado miembro. La
declaratoria debera ser temporal (se sugiere cinco anos) y sujeta a
renovacion si el titular acredita que siguen vigentes las condiciones
que la propiciaron, es decir, que la marca es conocida por el sector
o la generalidad del ptblico.

2. Una vez concedida la declaratoria de notoriedad de la marca por
parte de un Estado miembro de la CAN, otorgar proteccion al sig-
no en contra del uso o registro de la misma marca por parte de
un tercero, en productos o servicios iguales o similares de forma
directa (sin necesidad de que el titular de la marca notoriamente
conocida deba presentar ninguna clase de pruebas).

En caso de que el uso o registro por parte del tercero sea de una
marca no idéntica, pero similar, entonces el titular de la marca noto-
riamente conocida (notoria) deberd acreditar de forma exclusiva su-
puestos de similitud o parecido en grado de confusién para el pabli-
co —entre las marcas en conflicto— a efecto de obtener proteccion.
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3. Incluir la figura de la marca renombrada o famosa —y su procedi-
miento de Declaratoria— a efecto de protegerla en contra del uso
o registro por parte de terceros en cualquier producto o servicio.
Una vez concedida la declaratoria de renombre o fama de la mar-
ca por parte de un Estado miembro de la CAN, se debera otorgar
proteccion al signo en contra del uso o registro de la misma marca
por parte de un tercero, en cualquier producto o servicio de forma
automatica (sin necesidad de que el titular de la marca notoriamente
conocida deba presentar ninguna clase de pruebas) si los signos en
conflicto son idénticos.

Es decir, si las marcas en conflicto son idénticas, en ningan caso el
titular de la declaratoria de marca renombrada o famosa deberia
acreditar causales relativas a dano econémico o comercial injusto
al titular del signo por razéon de una dilucion de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario del signo, o la existencia de un
aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo por
parte del tercero para la procedencia de la tutela legal.

En caso de que el uso o registro por parte del tercero sea de una
marca no idéntica, pero similar, entonces el titular de la declaratoria
de marca renombrada o famosa debera exclusivamente acreditar
supuestos de similitud o parecido en grado de confusion para el pa-
blico —entre las marcas en conflicto— a efecto de obtener protec-
cion.

4. En caso de no incluir la figura de la marca renombrada o famosa
en la D 486, se debera permitir que los titulares de marcas no-
toriamente conocidas (notorias) puedan acreditar el conocimiento
generalizado de su marca en algin Estado de la CAN, y una vez
acreditado lo anterior, se debe conceder protecciéon de forma di-
recta (sin necesidad de comprobar ningan supuesto relativo a dafio
econémico o comercial injusto al titular del signo por razén de una
dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
del signo, o la existencia de un aprovechamiento injusto del pres-
tigio o del renombre del signo por parte del tercero) en contra del
uso o registro de un tercero de la misma marca.

Si el uso o registro por parte de un tercero es de una marca similar a
la marca notoria que ha acreditado conocimiento generalizado del
publico en cualquier Estado miembro de la CAN, entonces se debe
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requerir que el titular de la marca notoria acredite exclusivamente
supuestos de parecido en grado de confusion para el pablico de las
marcas en conflicto, a efecto de conceder proteccion en contra del
uso o registro en cualquier producto o servicio.

En este caso no se debe obligar al titular de la marca notoria a acre-
ditar causales relativas a dano econémico o comercial injusto al ti-
tular del signo por razéon de una dilucion de la fuerza distintiva o
del valor comercial o publicitario del signo, o la existencia de un
aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo por
parte del tercero para conceder tutela en contra del uso o registro
por parte de un tercero de una marca similar a la notoria.

5. Cambiar los supuestos contenidos en los articulos 136 h), 155 e) y f)
y 226, D 486 (pues son dificiles de acreditar en la practica) por “el
conocimiento de la generalidad del publico en un Estado miem-
bro de la CAN”; asi, el legitimo creador de la marca notoriamen-
te conocida (notoria) sélo tendria que acreditar ante la oficina de
marcas de cualquier Estado miembro de la CAN, que su signo es
conocido por la generalidad del ptblico para que procediera la tu-
tela automatica en toda clase de productos o servicios en cualquier

pais miembro de la CAN.
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