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RESUMEN

En el presente articulo se realiza una apro-
ximacién de derecho comparado —en
Colombia, Espafia y en los sistemas comuni-
tarios andino y europeo— a la vulgarizacién
de la marca y a su caducidad como efecto
estabilizador del mercado. Asi, se llega a
proponer una ruta de estudio que aborda
desde la pérdida de distintividad hasta las
exigencias de un mercado global, el cual
requiere una efectiva adecuacién de las poli-
ticas de proteccién y promocién de los signos
distintivos, con el fin de garantizar un libre
acceso de la competencia teniendo como
prioridad el rol de los consumidores.
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ABSTRACT

In this article a comparative law approach is
made — in Colombia, Spain and the Andean
Community and European systems — to
the generic trademark of the brand and its
expiration as market stabilizing effect. So, a
path of study is proposed, one that approa-
ches from the loss of distinctiveness to the
demands of a global market, which requires
effective targeting of policies to protect and
promote the distinctive signs, in order to
ensure free access to the competition focu-
sing on the role of consumers.
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REsSumo

No presente artigo realiza-se uma aproxi-
magio de direito comparado —na Colombia,
Espanha e nos sistemas comunitdrios andino
e europeu— a vulgarizagio da marca e a sua
caducidade como efeito estabilizador do
mercado. Assim, chega-se a propor uma rota
de estudo que aborda desde a perda de distin-
tividade até as exigéncias de um mercado
global, o qual requer uma efetiva adequagio
das politicas de protecio e promogio dos
signos distintivos, com o fim de garantir um
livre acesso da competéncia tendo como prio-
ridade o rol dos consumidores.
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direito de marcas, distintividade, uso da
marca, vulgariza¢io marcdria.
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INTRODUCCION

La vulgarizacién marcaria en un entorno de globalizacién, siempre cambiante, merece una especial atencién por parte
de la doctrina debido a las problemadticas que esta figura plantea. Y es que a raiz de la experiencia jurisprudencial
europea, mediante la sentencia que se aborda, pionera en este 4mbito, es posible ver cémo figuras otrora ignoradas
adquieren un papel relevante en el tratamiento juridico de los signos distintivos afectados por el fenémeno de la vul-
garizacion. Cabe, por otra parte, aclarar que la labor aqui plasmada se realiza sin mayor pretensién que la de estudiar
un cambio de paradigma en un régimen con vocacién empresarial, pues, entre otros aspectos, por primera vez y de

manera muy especial, se incluye la figura del consumidor en un escenario en el que era cominmente ignorado.

No obstante la anterior mencién a este nuevo aspecto inclusivo del derecho de marcas, a lo largo del texto, los autores
prefieren dejarlo en unas menciones especiales, aunque con la intencion de desarrollarlo en un futuro con el rigor
metodolégico que exige un tema de esta envergadura. Y es que aunque ha de tenerse presente que el régimen marca-
rio no tutela al consumidor, toda vez que no es su eje de accién, ya que este es un derecho de cardcter subjetivo que
tienen los titulares, siendo por supuesto una herramienta legal que permite una sana competencia, lo que queremos
es justamente dejar las puertas abiertas a un futuro debate que permita establecer en el quehacer de los funcionarios
de las oficinas de marcas una obligacion de supervisién que vaya mds alld, esto es, que se inmiscuyan en la 6rbita de
la proteccién del consumidor, valorando de esta manera aspectos tales como la confusién que eventualmente pueda

existir en el mercado y que afecta directamente los intereses de un consumidor medio.

En cuanto al eje de la discusién que cimienta los pilares de este texto, es de resaltar que este gira en torno a la conducta
del titular de la marca y a su relacién con el fenémeno de la vulgarizacion. Como se verd mas adelante, la marca puede
estar o bien en un estadio de inactividad que fomente su pérdida de distintividad y, por consiguiente, la aparicién del
ya mencionado fenémeno, o bien en un estado activo que propugne por una autoestabilizacién del mercado a través
del disefio y ejecucién de estrategias preventivas que aborden los usos indebidos de la marca, evitando con ello que la

marca llegue a enmarcarse como un signo potencialmente caducable.

Asi pues, primero se estudiard la figura de la vulgarizacién de la marca y su alcance en el derecho comparado, en el que
los autores se valen tanto de aportes jurisprudenciales, asi como de la lectura de varios autores que con notable profun-
didad intentan abordar varios de los temas acé planteados. A continuacion, se aborda la caducidad en su fundamento
y concepciones subjetivas y objetivas, teniendo siempre presente la actitud que el titular de la marca tiene respecto al
manejo de la misma, ello dentro de un escenario que estd en permanente innovacién y que a la vez fomenta nuevos

productos y servicios en esta dindmica global de corte capitalista.

Por ultimo, se estudiard la sentencia que imprime la pauta en este debate y que sienta las bases de un “derecho marca-
rio del consumo” o de un “derecho del consumo de las marcas”, términos que aunque nominalmente no puedan tener
compatibilidad alguna, por la misma estructura marcada de ambos regimenes, si pueden permitirle al lector tener un

primer acercamiento a un nuevo derecho garantista.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA VULGARIZACION MARCARIA

La marca es definida, en general, como un signo apto para diferenciar productos y servicios de un empresario respecto de
los de otro en el mercado, situacién que es reconocida tanto en normas comunitarias como en ordenamientos juridicos
nacionales. Asi, en el derecho comunitario de la Unién Europea se consagra su proteccién en la Directiva 2008/95/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas. En el articulo 2 de la citada directiva se establece que puede considerarse marca todo signo suscep-

tible de representarse graficamente, siempre y cuando sea apropiado para distinguir productos o servicios en el mercado.
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En sentido similar, en el derecho comunitario andino, la Decisién 486/2000 de la Comunidad Andina de Naciones
sefiala en su articulo 134 que se constituird como marca todo signo que sea apro para distinguir productos o servicios en
el mercado. La Decisién 486 de 2000 es un instrumento juridico que regula la proteccién de la propiedad industrial
en los Estados miembros de esta comunidad (Bolivia, Ecuador, Pert, Colombia y en su momento Venezuela), en
observancia de la obligacién impuesta a los Estados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Abpic) de incorporar en sus legislaciones disposiciones
legales que garanticen los minimos de proteccién exigidos por el acuerdo.

Por su parte, en Espafia la Ley 17 de 2001, que transpone al ordenamiento nacional la Directiva 89/104 CEE, define
la marca como “todo signo susceptible de representacion gréfica que sirva para distinguir en el mercado los productos
o servicios de una empresa de los de otras”. En efecto, un andlisis de la definicién de marcay del sistema de proteccién
que se le otorga permite concluir, como lo han sostenido la doctrina y la jurisprudencia,' que la funcién esencial de
la marca como signo distintivo precisamente consiste en distinguir unos productos o servicios respecto de otros en el

mercado, indicando el origen empresarial de los mismos.

Esta funcién representa desde el punto de vista del consumidor una gran ventaja, pues este tiene la posibilidad de
manifestar su conformidad o inconformidad con el producto o servicio de manera eficaz, mediante la ulterior adquisi-
cién o no del producto, o la utilizacién o no del servicio, ya que conoce su procedencia empresarial. Por otro lado, si el
producto satisface las necesidades o requerimientos del consumidor el empresario podra tener la creencia razonable de

que aquel adquirird en el futuro los productos o servicios identificados con la marca, reportando beneficios econémicos.

Sin embargo, es posible que con el transcurso del tiempo esa funcién diferenciadora e indicadora del origen empre-
sarial poco a poco vaya perdiendo su fuerza, por lo que se produciria en la mente del consumidor el efecto de que una
denominacién que en realidad constituye una marca es el nombre genérico de los bienes o servicios que se identifican
por medio de los signos distintivos. Dicho efecto es denominado por la doctrina y la jurisprudencia como vulgariza-
cion de la marca. Asi, siguiendo a Ferndndez Novoa, por vulgarizacion hemos de entender aquella situacién en la cual
“un signo que inicialmente denotaba origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere
uno nuevo, que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el
producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo” (2009, pp. 559-560), esto ultimo en

atencién a su origen empresarial.

TRATAMIENTO JURIDICO EN COLOMBIA Y ESPANA

En Colombia se puede ver como la figura de la vulgarizacién marcaria se ha presentado. Basta analizar casos? como los
de Xeroxcopias o Icopor para ver la forma en que esta figura ha permeado. De hecho, para no apartarnos de esta realidad,
cabe precisar que en Colombia basta con ponderar las situaciones presentadas con las marcas Xerox e Icopor, en las
cuales se evidencié la intencidén de ambos titulares de que estas pervivieran en el mercado colombiano. En el primer
caso, ante la existencia de la acepcion xeroxcopias en varios establecimientos, el titular de la marca, Xerox de Colombia

S.A., entablé una feroz batalla con los pequefios comercios, lo que le permitié conservar la marca.

Empero, la situacién de Icopor (titularidad de la Industria Colombiana de Porosos, S.A.) nos demostré como una

marca puede “morir de éxito”, pues es tanta la recordacién y la vinculacién de la esta con el producto especifico, que

1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas decisiones ha argumentado que la funcicn de identificacion tiene primacia sobre las demds posibles funciones que puedan atribuirse a la marca,

en Interpretacion Prejudicial del 7 de marzo de 1997 sostuvo: “Las marcas como medio de proteccion al consumidor, cumplen varias funci (distintiva, de i ificacion de origen de los bienes y servicios, de

%)

garantia de calidad, funcion publicitaria, competitiva, etcétera). De ellas [...] la es la funcion distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiria el signo marcario”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-
2004, Interpretacion Prejudicial del 7 de marzo de 1997. En la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (posteriormente Tribunal de Justicia de la Union Europea), puede verse la prioridad

que se otorga a la funcion indicadora del origen en el Asunto C-10/89, Sentencia del 17 de octubre de 1990, SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG, caso HAG I1.

2 Entre otros, podemos encontrar casos célebres como: “Creolina’, “Chicle’, “Yogurt”, “Saltinas’, “Corn Flakes”, ‘Harinapan’, “Termo”, “Gillete’, Jeep”, “Vaselina’, “Celofin”y Aspirina’.



paulatinamente se convierte, en forma permanente, en una designacién forzosa y necesaria para el mismo (Velasco
Ordofiés, 2011m p.8). Este tltimo caso se puede analizar atendiendo a la argumentacién que nos presenta el mismo
Velasco Ordofiez. Normativamente, la figura se regula en el articulo 169 de la Decisién 486/2000 de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) que afirma:

En Espaifia, en la Ley 17 de 2001, la caducidad de la marca por vulgarizacién estd contemplada en el articulo 55.1
literal d), que sefiala textualmente: “1. Se declarard la caducidad de la marca y se procederad a cancelar el registro: [...]
d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designacién usual de

un producto o de un servicio para el que esté registrada”.?

Sin embargo, el contenido de ambos articulos es el mismo, pues exigen los mismos requisitos de configuracién de la
vulgarizacién. De acuerdo al planteamiento general de este apartado, consideramos que el alcance de la vulgarizacién
de la marca ha de estructurarse en tres ejes argumentativos, que para efectos metodolégicos denominaremos flancos.
El primero de ellos es el supuesto dado por la ley en el que esta otorga la proteccién marcaria correspondiente al
signo distintivo si, y solamente si, su titular al forjarla no descuida la funcién de identificar productos o servicios en
el mercado; lo que es apenas 16gico, puesto que una vez el signo pierde su capacidad distintiva debe terminar la tutela

garantizada por el ordenamiento juridico.

El segundo flanco se presenta por medio de un cuestionamiento, y es que si, por otra parte, continia garantizdndose
el derecho de exclusividad al titular de una marca vulgarizada, se le estaria permitiendo entonces crear un monopolio
sobre el producto o servicio, ya que se priva a los competidores de denominar justamente a este producto o servicio
por el nombre con el que es reconocido por los consumidores. Esta situacién se hace mds gravosa en los supuestos en

que un producto o servicio es solo o principalmente conocido por ese nombre (Shipley, 1978).

Finalmente, un tercer flanco nos lleva a sostener que la proteccién de marcas genéricas crea confusion en el consumi-
dor, quien puede creer que el producto o servicio identificado con la marca genérica posee caracteristicas diferentes
de las de otros productos y servicios que en realidad son idénticos, por lo cual se restringe el derecho que tienen los
consumidores de tomar una decisién racional en la seleccién de las prestaciones de una u otra empresa (Shipley, 1978).
De hecho, en la normativa comunitaria europea la caducidad de la marca por vulgarizacion esta regulada en el articulo
12.2, literal a), de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en

materia de marcas, y en la disposicién 51, literal b), del Reglamento (CE) 207/2009, sobre marca comunitaria.

Shipley, por su parte, enuncia algunas repercusiones negativas para la libre competencia de la proteccién juridica de
marcas vulgarizadas: a) la empresa competidora no tendrd el mismo éxito y crecimiento que potencialmente podria
alcanzar en el mercado si se extingue el derecho de marca, los competidores tendrdn que hacer una mayor inversién en
publicidad para promover sus marcas en el intento de sobrepasar las barreras impuestas por la marca genérica; b) las
pequefas empresas se verdn obligadas a salir del mercado si no puede sufragar los costos de publicidad y promocién

referidos; ¢) se desincentiva la entrada en el mercado de nuevos competidores (1978, p. 12).

3 Hay que precisar que en la sentencia del caso Bio, Sentencia 1229/2008, que se analizard mds adelante, el Tribunal Supremo de Espaiia aplica el articulo 53 literal b) de la Ley 32 de 1988 de marcas, vigente

en el momento de ocurrencia de los hechos ¢ interposicion de la demanda. | 1 3 1
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LA CADUCIDAD COMO RESPUESTA NORMATIVA A LA VULGARIZACION

De las disposiciones citadas se colige que la consecuencia juridica de la vulgarizacién de la marca es la declaracién de
caducidad (Llobregat Hurtado, 2007, p. 145), por lo que la autoridad competente procede bajo la comprobacion de
ciertos presupuestos —que varian dependiendo de la legislacién de cada Estado— a ordenar la cancelacién del regis-
tro. Como consecuencia légica se dard la extincion del derecho de exclusiva del titular de la marca, quien ya no tendra
derecho a prohibir el uso (Palau Ramirez, 2005, p. 197) por terceros de la denominacién en el mercado, ni oponerse al

registro o solicitar la nulidad de marcas que estén conformadas en parte por la palabra o expresion.

La Ley de Marcas Espafiola desarrolla el concepto de caducidad no automdtica de marca a través del articulo 55.1, literal
b), en el cual son reguladas las causales, que deben ser declaradas por los tribunales competentes en cada caso. De esta
forma, Costa Sansaloni las trae a consideracion para abordar la vulgarizacién como presupuesto (2006, p. 107), no sin
antes referirse a la misma caducidad como un fenémeno de absorcién de parte del producto hacia el signo. En efecto,
son previstas una serie de medidas utiles para contrarrestar este efecto, entre ellas se resaltan: el empleo sistemdtico del
nombre del producto junto con la marca, logrando asi que esta actte distintivamente; el uso de la marca como adjetivo;

la restriccion de plurales; y el uso de simbolos diferenciadores, tales como ® o ™.

Respecto a la accién de cancelacién, en Colombia, el articulo 165 establece que esta se debe realizar a solicitud del
interesado y “cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los paises miembros,
por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios consecutivos prece-
dentes a la fecha en que se inicie la accién de cancelacién”. Sobre esta condicién apenas cabe resefiar el esfuerzo del
legislador comunitario para estructurar una norma que contiene parimetros valorativos aplicables a los supuestos en

que opere la cancelacién marcaria.

Por otra parte, en el articulo 169 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la sancién de caducidad
de la marca, en nuestra consideracion, es apenas proporcional a la pérdida de distintividad marcaria; claro esta, siempre

y cuando se logre demostrar negligencia u omisién por parte de su titular en su defensa.

En este orden de ideas, lo que se busca es regular un parimetro de determinacién de relevancia de la marca sobre el
hecho de que esta sea potencialmente cancelada, o por lo menos asi lo ha entendido la doctrina.* Tal es el caso de
Velasco Ordofiez,” quien entiende sobre esta interpretacién extensiva que no todo uso lo es propiamente en su acep-
cién desde el punto de vista estrictamente marcario, y que al abordar el tema de la vulgarizacién resulta, por tanto,

pertinente hablar de uso suficiente y no simplemente de wso.

En cuanto al alcance de la vulgarizacién, Velasco Ordofiez (2011) sefiala que como consecuencia del notable incre-
mento de esta “la legislacién en materia de propiedad industrial y, particularmente, la legislacién marcaria, ha permiti-
do exigir a los titulares de marca que hagan uso honesto y consecuente con las reglas del libre mercado, de los registros
marcarios que han obtenido, so pena de que los mismos lleguen, eventualmente, a ser cancelados”. Ello se entiende,
por supuesto, a instancias de quienes puedan tener un interés legitimo sobre el mismo. Este es, pues, el origen mismo
de las acciones de cancelacién en el derecho colombiano, el cual permite una estabilizacién en la circulacién marcaria

y por consiguiente logra, entre otros efectos positivos, una sana competencia y un acceso equilibrado a los mercados.®

4 Respecto al alcance de este efecto estabilizador véase Brookman, 1999, p. 8-16 (supp).

5 Velasco (2011) también senala que esto opera en modo tal que no sea posible caer en un error ivo respecto a cualquier clase de utilizacion de la marca, como un uso amparable y justificable desde una

perspectiva marcaria.

6 Asi, Ferndandez Novoa seriala, en atencion a un paralelo con las nuevas invenciones, que ‘con el propdsito de evitar una prolongacion i ida de situacion listica, los competidores aleguen que al

expirar el derecho de patente, se ha extinguido también por virtud de la vulgarizacion sobre el derecho de la marca registrada” (2009, J2 302).



La propia norma interna requiere, sin embargo, que para que la vulgarizacién lleve a la caducidad sea necesaria una
conducta (positiva o negativa)’ del titular registral, la cual haya llevado, o contribuido a llevar, al signo hacia esa carac-
teristica no tutelada. Sobre este particular debe precisarse que este tipo de vulgarizacién es de cardcter general, esto es,
en el mercado y no respecto a un competidor concreto; y que proviene, en definitiva, de un criterio del consumidor,
lo que elimina la oposicién alegada por las partes demandadas. Esto acurre en el anterior caso y en el procedimiento
acumulado basado en la alegacion de anudar la caducidad al plazo de prescripcién de las acciones marcarias, al no
poderse hablar de inactividad del titular tabulario mientras no hubiera prescrito la accién.

CONCEPCION SUBJETIVA Y CONCEPCION OBJETIVA DE LA CADUCIDAD

Ahora bien, en los ordenamientos juridicos que contemplan la caducidad de la marca por vulgarizacién se adoptan
diferentes concepciones o sistemas: una concepcién objetiva y una concepcién subjetiva. La primera da primacia al
comportamiento y a los habitos de consumo de los consumidores y usuarios, de tal manera que si estos consideran
que un término o expresién no indica el origen empresarial de un producto o servicio determinado, sino que es la
denominacién general de todos los productos o servicios del mismo género independientemente del origen empre-
sarial, se considera que hay una vulgarizacién de la marca, y es procedente declarar su caducidad, sin exigir requisitos
adicionales. Esta concepcién es proteccionista del consumidor porque se dirige a evitar que se genere un riesgo de
confusién. Esta es la concepcién que se adopta en la jurisprudencia en Estados Unidos. En la seccién 14 del Lanham
Act (1946) se establece la posibilidad de solicitar la cancelacién del registro marcario en todo momento si la marca
registrada se convierte en el nombre genérico para los productos o servicios, sin exigir ningtn requisito adicional.® Sin
embargo, después pareciera aproximarse a una concepcion subjetiva (v. Lanham Act, 1946), pues se considera que la
marca estd desprotegida o abandonada cuando por cualquier conducta del registrante, incluyendo actos de omisién asi
como de comisién, la marca se convirtiera en el nombre genérico de los productos o servicios o pierda su significado
como indicacién de origen,’ por lo que resulta relevante no solo la conducta del consumidor, sino también la del titular

de la marca.

No obstante, para fallar los casos, los tribunales solamente tienen en cuenta la percepcién del consumidor acerca de si
una palabra o expresién es considerada una marca particular de un empresario o si es entendida como la denomina-
cién comun del género de productos o servicios de los que se trate. Asi, en el caso Anti-Monopoly vs. General Mills
Fun (1977), en el que el demandante alegaba la vulgarizacién del término “Monopoly” para juegos de mesa sobre

bienes comerciales —o real estate trading games—, el Noveno Circuito afirmé:

10

La segunda concepcion establece el comportamiento del titular de la marca como requisito esencial para considerar
que una marca se ha vulgarizado, asi, se exige que su actividad o inactividad contribuyan a la vulgarizacién o “generi-
cidad” de la marca de la que es titular (Llobregat Hurtado, 2007. p. 146). En efecto, la concepcién subjetiva es la que
ha sido acogida por el legislador espafiol, como se sefial6 arriba, el articulo 53 literal b) de la Ley 32 de 1988 exige que

concurran dos requisitos o elementos:

7 Véase la Sentencia 1229 del Tribunal Supremo de Esparia del 22 de diciembre de 2008.

8 A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including
as a result of dilution under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905: At any time if the

registered mark becomes the generic name for the goods or services”.

9 “When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or
otherwise to lose its significance as a mark”. Lanham Act, § 45,15 U.S.C. § 1127.

10 La doctrina norteamericana sefiala que en el caso Bayer Co. vs. United Drug Co. se establece como criterio fundamental para determinar el cardcter genérico de una marca: “What do the
buyers understand by the Word for whose use the parties are contending” (Shipley, 1978, p. 8). l 1 33
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® Elemento objetivo: que la marca en el comercio se haya convertido en la designacién usual del

producto o servicio en relacién con el cual la marca ha sido registrada.

®  Elemento subjetivo: que la generalizacién del signo se deba a la actividad o inactividad del titular de

la marca.

En relacién con el elemento subjetivo existen dos conductas que puede asumir el titular de la marca para contribuir a
la vulgarizacién de la misma: la inactividad o la actividad. La inactividad tiene lugar cuando el titular de la marca no
despliega ninguna accién que evite o impida el proceso de utilizacién del término o expresién que conforma la marca

para el género de productos o servicios que identificaba la marca.

La inactividad doctrinalmente es una conducta relevante en la gran mayoria de los supuestos, asi, Ferndndez Novoa
arguye: “Son mds relevantes en este punto las omisiones; esto es, el non facere o inactividad del titular de la marca.
Lo decisivo en este punto es justamente que, en vez de adoptar una conducta pasiva o tolerante que se traduciria en
la inactividad, el titular de la marca amenazada por un riesgo de vulgarizacién adopte medidas tendientes a parar la

transformacién de la marca” (2009, p. 662), esto tltimo respecto a un signo genérico.

La otra conducta a la que se refiere la Ley de Marcas de Espafia es la actividad del titular de la marca que genera la
vulgarizacién de la misma. En este supuesto el titular debe desplegar acciones que impliquen la utilizacién del signo
como designacién usual del producto o servicio. Como sefiala la doctrina, estos casos son poco comunes, pues el titular
de la marca querrd que esta conserve la funcién primordial de indicacién del origen empresarial, pues de ello deriva

beneficios econémicos.

Se permite la subsanacién de la caducidad por vulgarizacién, es decir, si el término o expresién que corresponde a la
marca se ha convertido en la designacién usual del género de productos o servicios que identificaba la marca, el titu-
lar podra evitar la declaracién de la caducidad si, antes de que el juez competente ordene la extincién, ejecuta actos
efectivos que permitan que el signo recupere su identidad. Este proceso inverso a la vulgarizacién es el conocido como

secondary meaning o distintividad sobrevenida (v. Lobato, 2007, p. 957).

LA SENTENCIA 1229/2008 DEL 22 DE DICIEMBRE: EL CASO BIo

Habiendo ya resefiado la importancia de esta sentencia en el acépite introductorio, consideramos que la tesis sostenida
acerca de la vulgarizacién producida por la actividad del titular de la marca, no por su inactividad, es un importante
aporte para el desarrollo juridico de este fenémeno en el dmbito comunitario europeo y espafiol. Procedemos entonces

a incluir un andlisis de la misma, fijando asi su real 6rbita de accién como sustento jurisprudencial de aqui en adelante.

Sobre los hechos, basta con resefiar que la empresa demandada, Danone, lanzé al mercado un producto con una pu-
blicidad en virtud de la cual utilizaba dos marcas. Una de ellas era la marca objeto del litigio, la denominada Bio, signo
utilizado por la demandada mas para identificar el género del producto en si, esto es, el tipo de yogur fermentado con

bifidus activo, que para distinguir al producto frente a los demds de la misma clase e indicar el origen empresarial.

Es decir, en algunos anuncios publicitarios, envases del producto, entre otros instrumentos de publicidad y promocién,
no se utilizaba la palabra 4io como marca, sino como denominacién genérica. El otro signo que se utilizaba en la pu-
blicidad junto con bio era Danone, que si era utilizado como marca, situacién que se corroboraba, por ejemplo, en que
los demids productos de la empresa no tenian el signo bio, solo Danone. De tal forma, en consideracién del Tribunal
Supremo (en adelante T'S), con toda la publicidad desplegada por la demandada, la marca Bio perdié su significado



como marca y devino en la denominacién usual del producto en el comercio. En ese sentido, el titular de la marca

adopté una posicién que posibilité que la marca se transformara en designacién usual.

En este punto es necesario recordar que, como se mencion6 atrds, uno de los fundamentos para que el ordenamiento
juridico contemple la sancién juridica de caducidad de la marca (Ferrindiz y O’Callaghan Mufioz, 2007, p. 250)
—y para que termine el derecho de exclusiva que otorga la proteccién marcaria—, en los casos de vulgarizacion, es
impedir al titular de una marca genérica o vulgarizada monopolizar el uso de una palabra o expresién, prohibiendo a
sus competidores usar para sus productos o servicios el tnico término por el que los consumidores lo reconocen en el

mercado, con las posibles consecuencia para la competencia, expuestas en el primer apartado.

Esto es lo que parece afirmar el Tribunal Supremo espaiiol en el caso Bio, pues argumenta que la demandada utili-
zaba la palabra 4io como denominacidn genérica, aun antes de registrarla como marca, para un producto licteo con
propiedades benéficas para la salud. Una vez registré la marca pretendié impedir su uso por empresas competidoras,
manteniendo la publicidad en la que se mostraba el signo como denominacién genérica. Asi, parece sefialar el TS que
Danone buscaba obtener una ventaja en el mercado mediante conductas anticompetitivas.

El recurrente alega que una vez se percaté de la vulgarizacién de la marca, y unos cuantos meses antes de la inter-
posicién de la demanda, ejecuté actos idéneos y adecuados para recobrar la distintividad de la marca; en especifico,
mediante avisos publicitarios. Afiadié que su conducta no contribuyé a la vulgarizacién de la marca y que prueba de
ello era la “existencia de una intensa actividad de defensa judicial de la marca que se tradujo en 114 procesos conten-

cioso-administrativos y civiles contra sus competidores”.

Sin embargo, el TS contintia considerando que la conducta de Danone es anticompetitiva y arguye que:

En relacién con la conducta activa del titular de la marca en coadyuvar a su generalizacién, la sentencia hace un aporte
relevante, pues el TS parte del razonamiento de que no resulta necesario que la vulgarizacién de la marca se haya
producido unicamente por la actividad publicitaria y comercial del titular marcario, sino que basta con que este haya
contribuido de alguna manera a ese efecto, al grado de convertir la marca en la designacién usual del producto. Sin
embargo, consideramos que la sentencia no aclara en qué porcentaje debe contribuir el titular de la marca a la vulga-
rizacion, o cuales son conductas del titular calificadas como idéneas en la contribucién de la generalizacién del signo.

En la sentencia bajo estudio, el T'S analiza la mayor susceptibilidad de las marcas renombradas y notoriamente cono-
cidas a vulgarizarse, pues la demandada recurrente alega que la marca no se ha convertido en la designacién comin
del tipo de productos para los que fue registrada, sino que aumento el prestigio y notoriedad de la marca Bio en el
mercado. Fernindez Novoa afirma, en este sentido, que las marcas renombradas son las que estin expuestas a un
mayor riesgo de vulgarizacién, debido al elevado grado de conocimiento y difusién de la marca entre el pablico en
general, lo que puede ocasionar que se empiece a utilizar como denominacién genérica de los productos o servicios
identificados con la marca (2009, p. 662).

Asi pues, el TS en el caso concreto establece que: el hecho de que se haya producido un aumento del prestigio de
la marca no es argumento suficiente, salvo que se haga supuesto de la cuestién para sostener que no ha perdido su
cardcter distintivo, pues la vulgarizacién de una marca se produce habitualmente en estrecha relacién con el aumento
del prestigio comercial del producto que designa y de lo que se trata en realidad es precisamente de determinar si ese
aumento de prestigio va acompafiado de su vulgarizacién.
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En este caso puede verse como existe también un riesgo mayor de que la marca se generalice cuando con esta se
designa un nuevo producto, como el yogur fermentado con bifidus activo, pues no existe en el lenguaje una palabra
concreta y préictica que lo identifique. Asi, en el fallo se declara la caducidad de la marca Bio por su vulgarizacién, al
haber pasado a ser la designacién usual del producto en relacion con el cual la marca habia sido registrada, situacién
a la que contribuyd su titular con la utilizacién publicitaria y comercial de la marca Bio conjuntamente con la marca
Danone, como denominacién apta para designar este tipo de yogur, sin que el ejercicio ius probibendi inherente a la
titularidad de la marca neutralice la vulgarizacién.

PERSPECTIVAS DE DEBATE

Al analizar estas tensas relaciones entre consumidores y titulares de marcas, en torno a la problemitica que plantea
la vulgarizacién y su efecto legal inmediato, la caducidad, quedan varios asuntos zanjados. Mis alld de ser abordados
como conclusiones, estos asuntos deben ser tratados como puntos de partida para la construccién de politicas publicas
traducidas en normas capaces de satisfacer las verdaderas necesidades de un mercado que ha de ser capaz de responder
a las dindmicas de una sociedad druckeriana de la informacién, que con una increible inmediatez pueda conectar a los

potenciales productores y proveedores de servicios con su zarget de compradores y usuarios.

En otra balanza, evidenciamos que mds que respuestas, a raiz de la experiencia espafiola y de la sentencia analizada,
quedan varias preguntas: ;Debe contribuir el titular de la marca en algin porcentaje a la vulgarizacién?; de ser asi, sen
qué porcentaje? o ¢qué tipo de conductas pueden ser catalogadas asi por el juez, para que el titular sea responsable en
la contribucién a la generalizacién de la marca? Y es que si algo quedé claro es que no resulta del todo necesario que
la vulgarizacién se dé Gnicamente por la falta de actividad publicitaria y comercial del titular marcario. En todo caso,
entendemos que la conducta del titular acerca de la circulacién de su marca va a ser una actitud crucial para que este
sea encuadrado en el estadio de inactividad necesario para la declaracién de pérdida de distintividad que le lleve a

tener una marca vulgarizada.
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