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INTRODUCCION

La propiedad industrial es una categoria Juridica cuya
ensefianza, en nueatro medio, ha ocupado un papel secundario. El
mismo profesional del Derecho, cuando no se dedica con frecuencia
a asuntos relacionados con la misma, casi sisopre ignora 1los
rasgos fundamentales que presenta su estudio.

De ahi el interés de investigar al respecto. Dentro de
todas las materias que 1la propiedad industrial ofrece, he
escogido el tema de la marca por ser el signo distintivo por
excelencia. La marca es uno de los mecanismos fundamentales que
hacen posidle la diaria competencias econbmica.

La propiedad industrial, y en concecuencia 1la  marca,
presentan rasgos y una naturaleza tan peculiar, que ya las
categorfas jurfdicas tradicionales, particularmente los derechos
reales, son insuficientes para explicar gran variedad de
aspectos. Este hecho, que hoy es admitido por 1la doctrina
moderna, dificulta encontrar 1l4mites precisos al derecho de
aplicar signos distintivos &a los productos que se fadbricanm o
expenden o a los servicios que se prestan.

Es por ello que dentro de todo el conjunto de cuestiones que
presenta la marca, he preferido concentrarme en lo que comsidero
es su aspecto esencial: 1la apropiacién que convierte al signo en
marca. Dada 1la naturaleza de ésta, ;qué signos deben ser
susceptibles de - apropiarse y qué otros dedben gquedar a la
disposicién de cualquiera? ¢qué sistemas establecen las
legislaciones para reconocer que una persona ha adquirido el
derecho exclusivo al uso de un signo para une determinada clase
de productos o servicios? Dado el creciente desarrollo econbémico
y s8social, ;qué sistema cumple mejor con las exigencias de 1la
Justa y adecuada competencia econémica?

Este tradajo busca encontrar respuestas a tales
interrogantes. Para ello, empieza con el desarrollo de algunos
conceptos fundamentales, y el tema central aparece dividido en
dos partes: a) los seignos apropiables; b) 1la apropiacibn
respecto al sistema de adquisicién del derecho.

JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO
Guatemala, junio de 1986




CONCEPTOS FUNDAMENTALES:

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA MARCA
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A) UBICACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL B INDUSTRIAL:

Ha sido lo mAs frecuente, en la doctrina juridica
tradicional, remitir las categorias de la propiedad intelectual e
industrial & los moldes existentes. De esta forma, se ha dicho
que se trata de un verdadero derecho real de propiedad.

Al estudiar el problema de cudl es el objeto de los derechos
subjetivos, la doctrina ha discutido sobre 1la conclusién clésica
que considera dos los objetos, segQn el derecho de que se trate.
Asf, el objeto de los derechos personales es la conducta del
obligado a la prestacién, y el de los reales, las cosas. 1)

Al congiderar que la propiedad intelectual e industrial
representan un - derecho real de propiedad como cualquier otro,
simplemente se ha extendido el concepto de "cosa" (las cosas son
el objeto de los derechos reales) para comprender en 81 no sdlo
las materisles, sino también las incorporales.

No es aqui spropisdo discutir la validez de la teoria del
objeto de los derechos subjetivos y su divisién bipartita. Basta
entender 1la concepcidén que ha servido largo tiempo para asimilar
los derechos de propiedad intelectual e industrial a los moldesa
tradicionales.

Si bien como se dijo hay quienes consideran que se trata de
verdaderos derechos reales de propiedad, (2) buena parte de la
doctrina moderna ha demostrado la imposibilidad de mentener la
asimilacién mencioneda, sobre todo ante el desarrollo
impresionante de la propiedad industrial. Se han evidenciado
grandes diferencias y peculiaridades, provocando el surgimiento
de una tercera categoris de derechos, distinta de la de 1los
reales y personales, basada en la competencia econbémica y en los
derechos exclusivos creados por la ley para hacer - dicha

competencia factibdble. (3 Piénsese, por ejemplo, en la
proteccién Jjuridica de un derecho de propiedad sobre ocosa
material. Dicha proteccién también es material. Mientras wun

usurpador detenta la cosa, el legitimo duefio se ve privado de su
posesidn y el problema es precisamente obtener su restitucibn.
Dentro de la propiedad intelectual e industrial, en cambio, 1la
proteccién jJurfdice es ficticia. El usurpador de un signo
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distintivo, por ejemplo, no impide su utilizacién por el
legitimo duefio. Le proteccién no busca la restitucidén de 1la
cosa, sino mantener la exclusividad creada artificialmente por la
ley, de tal manera que dicha cosa puede verse poseida o utilizada
simultdneamente por dos o mds sujetos. Estos aspectos se ponen
de manifiesto también en el Amdito penal. El delito de hurto
(articulo 246 del C8digo Penal) castiga & quien toma cosa mueble

ajena s8in 1la debida autorizacién. Como lo seflala el Cédigo
Civil, 1los signos distintivos son bienes muebles (muebles por
analogia). Sin embargo, no puede cometerse hurto de una marca

porque algulen la tome para distinguir sus productos. Ello es
asi no 88lo por la naturalezs incorporal de 1la marca, sino
también porque el wuso de la misma hecho por quien no es su
propietario, no excluye el uso simulténeo por quien s{ es el
duefio legitimo (no se ve desposeido de su cosa mueble,
simplemente ve violado su derecho exclusivo sobre el signo
distintivo).-

Todo lo anterior demuestra también la dificultad del 4&mbito
objetivo de los derechos. No hay duda sobre las facultades de un
propietario de cosa corporal. La extensidn de los derechos que
confieren la propiedad intelectual e industrial, en cambio, no es
tan clara. ©Se trata de facultades creadas formalmente por la ley
Y que en cada caso concreto son de dificil determinacién
(piénaese en la extensibén de la exclusividad que representa el
derecho sobre 1la marca, frente a otras denominaciones y usos
comerciales). Esta dificultad proviene, entre otras cosas, del
peligro que representarian las concesiones excesivas, es decir,
la protecoidn desmedida de 1la ley a favor de productores,
inventores, etc., pues en tal caso, con el pretexto de mantener
una competencia leal, se entorpeceria el desarrollo social. Es
una dificultad derivada, pues; de los mGltiples intereses que 1ls
regulacién legal dede conciliar .-

El +tratamiento wunitario de 1la propiedad intelectual e
industrial, mediante la creacibén de una nueva categoria juridica,
es cada vez mAs frecuente. Ello obedece a las caracteristicas
especiales que tienen en comfin, frente a los derechos sobre cosas
corporales. Lo anterior no quiere decir que tanto la propiedad
intelectusl como la industrial deban ser estudiadas al amparo de
loa mismos principios. Si bien tienen caracteristicas comunes,
tambdién las separan profundas diferencias. Aun cuando a veces se
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pretente incluir ambos tipos de derechos dentro de la
denominacidén de "propiedad intelectual"”, esas diferencias les
hace ser objeto de estudios separados. De esta forma, la
distincién entre propiedad intelectual e industrial se mantiene.
Los principios comunes no les ha hecho perder su individualidad.-

Los temas aqui tratados merecerian una discusidn mucho més
amplia y profunda, s8i fueran parte de este traba jo. 3i bien no
han quedado s&agotados, es conveniente tenerlos presente al
analizar esta clase de derechos, pues ubican al estudioso en el
problema que representa su estructura y naturaleza jurfdica.-

B) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIPERENCIAS CON LA PROPIEDAD

IITBLECTUAE; CONCEPTO Y DEPINICION:

Diferencias ocon la propiedad intelectual: existe abundante
discusién sobre la forma de llamar & cada uno de estos géneros de
derechos. Como ya se dijo, hay quienes propugnan por denominar
propiedad intelectual a todos estos bienes inmateriales
(incluyendo a la propiedad industrial) y no sélo a las creaciones
literarias y artisticas. Ya hablaremos un poco sobre el término
de "propiedad industrial™, que es el que més nos interesa. DBasta
aqui sefialar que posiciones como la mencionadas no han tenido
mucho éxito. Prédocticamente la totalidad de la doctrina mantiene
la diferenciacién terminolégica entre propiedad intelectual y
propiedad industrisl. Es la terminologia que se utilizaré en
este trabajo.- (%)

Por otro lado, la doctrina italiena utiliza cada vez con més
frecuencia el término "Derecho industrial”™ para designar a unsa
nueva rama del Derecho que comprenderia el conjunto de normes
"(...) relativas a la actividad concurrencial, & la propiedad
intelectual y a la propiedad induetrial (...)". (5> Admitiendo
que tal denominacién representa més un contenido convencional que
seméntico, va ganando paertidarios entre los estudiosos de estas
disciplinas.-

Ya hemos dicho que la propiedad intelectual e industrial
presentan similitudes y es por ello que algunos propugnan por su
tratamiento unitario, doctrinal y legislativo. En ambos casos,
se trata de verdaderos derechos exclusivos creados por le ley al
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conceder a su titular facultades determinadas. Sin embargo,
estamos en presencia de instituciones con profundas diferencias.-

En términos generales, dice Ladas (6) que "La propiedad
artistica y literaria es el derecho creado por la ley para los
autores de toda formas de creaciones artisticas y 1literarias.
Propiedad industrial es sbélo un nombre colectivo para un agregado
de derechos relativos a la actividad comercial o industrial de

una persona. Con el préposito de mejorar sus intereses
econémicos, el hombre 1inventa, crea, planea o usa cosas
distintas. Inventa un nuevoe producto o un nuevo proceso de
fabricacibdn. Crea un nuevo disefio o modelo. Adopta una marca

distintiva para sus productos o utiliza un nombdre comercial o el
nombre del lugar donde su negocio estd establecido, etoc. Es s
todos estos aspectos de la actividad de un hombre que el término
propiedad industrial se aplica",. En términos similares, dice
Cauqui (7) que "(...) la propiedad intelectual concierne a los
logros de tipo artistico o netamente inteleoctuales, sin
aplicacién ‘per se’ en la industria, wmientras que la propiedad
industrial se refiere a las consecuciones de 1la inteligencia
destinadas & solucionar prodlemas o a aportar nuevas alternativas
en la industria y en el comercio".-

Pero ademéds de la diversidad de materias reflejada en las
consideraciones anteriores, hay diferencias conceptuales
importantes. Las creaciones literarias y artisticas representan
realidades materiales ya existentes cuando la norma jurfdica les
otorga protecciény se trata de algo ya realizado, &aun ocuando
puede repetirse. En la propiedad industrial, en cambio, no es el
antecedente material el que sirve de base para 1la proteccidn
Juridica, sino la deseripcién o el grupo de condiciones que
formula el titular. Es decir: en el primer caso, las futuras
posibilidades de repeticién parten de la forma ya modelada y
existente; en el segundo caso, esas posibilidades parten del
grupo de condiciones o elementos descriptivos formulados por el
titular.-

Con base en las afirmaciones anteriores, llegamos a una
diferencia més concreta: en la propiedad intelectual, no se
protegen las ideas en s{ mismas, sino de acuerdo a la forma que
el autor les ha dado en su realizacién material, es decir, tal y
como quedaron plasmadas en la obra (no se protege una idea,
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expresada en cualquier forma). En 1le propiedad industrial,
sucede todo lo contrario. La proteccidn legal no se dirige a una
realidad material concreta y existente (no se dirige a una forms
determinada), sino a ideas y concepciones, cualquiera que fuere
la forma en que se expresen. Aun en los dibujos y diseflos
industrisles, cuya ubicacibén en la propiedad industrial algunos
dudan, persiste una diferencia fundamental, pues la sola creacidn
es 1insuficiente para descubrir sus peculiaridades; es necesario
aplicarla al producto al que servird para apreciar su verdadera
configuracién (se trata de creaciones formales, pero destinadas y
concebidas para la industrias). (8).-

Parsa enfatizar las anteriores diferenciaciones, dice
Bercovitz (9) que "por ello la propiedad intelectual no  sirve
para proteger la tecnologia, porque no impide que los +terceros
puedan poner en préctica libremente lo que se describe en la obdbra
protegida. El autor +tiene solamente el derecho de exclusiva
sobre la reproduccibédn de su odbra, y, por supuesto, el derecho 2
disponer de la misma. Al no proteger la propiedad intelectual
las ideas en 8!l mismas consideradas, sino en la forma concreta
en que han sido expresades, es incluso posible incluir 1las
mismas ideas en otra obra distinta, siempre que se trate de wuna
obre original desde el punto de vista subjetivo, aunque ocomo
decimos, 1las ideas que se exponen fueran ya conocidas. No puede
ignorarse, sin embargo, que en ocasiones la propiedad intelectual
puede constituir el Gnico medio de proteger guias o manuales de
instrucciones u otras obras que contienen indicaciones para el
uso de una tecnologia determinada". En ausencia de otros medios
de protecciédn (como patentes), "(...) serd aconsejadble protegerla
como propiedad intelectual, pues aunque esa propiedad no otorga
el monopolio sobre la tecnologia descrita, proporciona, por lo
menos, el derecho a impedir que los terceros puedan reproducilr

libremente la obra realizada".-

Concepto y definicibdns Segln se dijo antes, la exactitud del

término "propiedad industrial" para designar el conjunto de
derechos que se le atribuye, ha sido fuertemente discutida. La
palabra "propiedad" no es adecuada si se niega el cardcter real
de estos derechos. La palabra "industrial", por otro lado, es

demasiado amplia y vagae. A pesar de lo anterior, sin embargo, la
doctrina ha convenido en aceptar 1auterminologia en cuestidn,
otorgdndole un significado mids convencional que seméntico. La
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paladra Mpropiedad"”, ademds, se emplea como equivalente =
"sefiorio" o "poder de disposicién" y no necesariamente
equipardndola al derecho real de propiedad.-

Ya hemos dicho que la propiedad industrial, como una de sus
caractoristicas mé&s importantes, representa una serie de derechos
exclusivos, creados por 1la 1ley, para hacer 1la competencia
econdmica factibdle. Las normas que regulan los derechos de
propledad industrial deben oconciliar una serie de intereses.
Ladas (10) 1loe resume asi{: "a) los intereses, demandas y
pretensiones de aquéllos que han inventado nuevos productos o
procesos enriqueciendo nuestra vida, o que han c¢reado nuevos
diseflos ornamentando y embelleciendo nuestros productos, o que
han adoptado marcas, nombres comerciales, u otros elementos
distintivos con los cuales identifican su origen y garantizaen 1la
calidad de 1los productos que adquirimos; b) 1los intereses,
demandas y pretensiones de inventores, disefiadores, fabricantes o
comerciantes competidores que puedan haber hecho invenciones o
. disefios similares o adoptado marcas o creaciones distintivas
parecidas, o que desean utilizar descubrimientos, creaciones o
simboleés de otros como instrumentos efectivos para la promocibn

que dessa prevenir monopolios o restricciones excesivas o
indebidas entre quienes compiten en el mercado o gozar las
ventajas de una competencia sin obstéculos y bajos costos de las
buenas cosas de la vida; d) los intereses Yy pretensiones del
plblico que desea evitar el fraude en el valor u originalidad de
lo que compra, sin ser victima de la confusién y el error; e) los
intereses de 1los O&rdenes social y legal del pais que serian
fatalmente afectados s8i cesaran de apoyar el espiritu de
invencién y creacidn y si permitieran la competencia desleal y el
libre uso del tradbajo creativo de otros", La proteccidédn de los
derechos de propiedad industrial, por lo tanto, representa un
verdadero proceso de evolucibdn en donde todos estos intereses
mencionados deben entrelazarse.-

Tres s8son 1los objetos que se consideran tradicionalmente
incluidos dentro de le propiedad industrial: 1las invenciones y
los modelos de utilidad, los dibujos y disefios industriasles y los
signos distintivos. Con pocas variantes, casi todo concepto o
definicidén Ddbusca abarcar estos tres elementos (algunas veces se
incluye también todo lo relativo a competencia desleal). El
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articulo 1lo. del primer Convenio de 1la Unién, s8egin sus
revisiones (La Haya 1925, Londres 1934), dice asi{: "La proteccién
de 1la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de
invencibén, los modelos de utilidad, 1los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fAbrica o comercio, el nombdre
comercial y las indicaciones de procedencia o de origen, asi como
la represidén de la competencia desleal™ (11). En términos muy
parecidos, 1la ley espafiola sobre propiedad industrial del 26 de
Julio de 1929, dice que propiedad industrial "es 1la que adquilere
por s8i mismo el inventor o descubridor, con 1la creacibn o
descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria;
Yy también 1la que adquiere el productor o comerciante con la
creacidén de signos especiales con los que aspira a distinguir de
los similares los resultados de su trabajo" (12).-

Modernamente, ademés, cobra fuerza el tratamiento juridico
del llamado "know-how" a través de la proteccidn de los secretos

industriales no patentables o patentables, pero no patentasdos, y
la regulacidén de la transferencis tecnolégica (13).- :

Garrigues y Diaz-Cafiabate (14), por otro lado, destaca la
indisoluble relacidén de la propiedad industrial con la empresa.
Todos 1los objetos que normalmente se incluyen en la propiedad
industrial, son de alguna manera instrumentos o mecanismos
destinados a 1la empresa. Aun cuando los inventos puedan ser
realizados fuera de la misma, la explotacién industrial se
realiza siempre a través de una empressa.-

Nuestra regulacién legal en materia de propiedad industrial
se encuentra reunida en dos cuerpos legalea: a) El Convenio
Centroamericano para lea protecocién de la propiedad; b) la nueva
Ley de patentes de invencién, modelos de utilidad, dibujos y
disefios industriales. El Convenio se refiere a 1los signos
distintivos y comprende c¢omo tales: & las marcas, nombres
comerciales y expresiones o sefiales de propaganda. La nueva ley
de patentes comprende a las patentes de invencién y modelos de
utilidad, por un lado, y a las creaciones formales de aplicacibdn
industrial, por el otro (dibujos y disefios industriales). Con lo
anterior, nuestra legislacién regula los tradicionales objetos de
la propiedad industrial. Hemos dicho que algunos conceptos
agregan con igual rango que los anteriores a la represibén de la
competencia desleal. En mi opinién, la represién de 1la
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competencia desleal no es més que un objeto indirecto o bien un
instrumento de los objetos directos o principales Y que si Ybien
es de gran importancias para todo el Derecho mercantil, no cabe
mencionarla a la par de los otros objetos. Es decir, representa
un mecanismo que busce hacer posible el eficaz funcionamiento de
aquéllos.-

Con base en las afirmaciones anteriores, puede decirse que
la propiedad industrial es el conjunto de derechos en virtud de
los cuales 1la 1ley confiere facultades exclusivas de uso ¥y
explotacién comercial y/o industrial, por cierto tiempo o
indefinidamente, & los inventores o a los creadores de didbujos y
diseflos de aplicacidén industrial o de signos distintivos de
productos o servicios, con el objeto de facilitar y promover la
competencia econémica.-

€) LA MARCA COMO MODALIDAD DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. QUE E3 1A
MARCA. LAS FUNCIONES DE LA MARCA. CLASES DE MARCAS:

Qué es la marcas Ya hemos dicho que los derechos de
propiedad industrial, como derechos sobre cosas inmateriales, son
de naturaleza muy discutida, especialmente en razén de la crisis
que padece la divisién romana del Derecho civil patrimonial en
derechos reales y derechos personales. La naturaleza Juridica de
la merca como signo distintivo presentar4, entonces, similares
problemas (15). S6lo interesa aquf recordar la gran dificultad
que presenta equiparar estos derechos al derecho de propiedad
ordinario y 1la consecuente formulacién de nuevas categorias
Juridicas para ubicarlos adecuadamente.-

Al mencionar los tres objetos tradicionales de la propiedad
industrial, 4incluimos en tercer lugar a los signos distintivos.
Cauqui (16) define a los signos distintivos como "todos aquellos
que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar
de las manifestaciones o actividades homblogas de los demda, 1las
propias actividades, servicios, productos o establecimientos™.
Por su propia naturaleza, a diferencia de las patentes, 1los
signos distintivos se protegen normalmente por tiempo indefinido.

Debe tenerse presente que no todo signo distintive goza de
proteccién Jjuridica. La legislacién consagra Gnicamente aquéllos
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que por ser mAs o menos permanentes, estables y de una clars
configuracién formal, permiten fhAcil acceso a los registros y
controles piblicos (17). En los demds casos, serd la disciplina
de la competencia desleal el Gnico mecanismo protector.~

La marce es el signo distintivo por excelencia. Recuérdese
cémo en el 1lenguaje corriente con frecuencia se resume el
contenido de 1la propledad industriel mediante la expresibdn de
"marcas y patentes". La razén salta a la vista: 1la funcién
distintiva de la marca es uno de los pilares que hace posible la
diaria competencia econdémica. No faltan autores que propugnan
por un Derecho marcario con autonomfia cienti{fica, legislativa vy

didfctica (18).-

La marca, pues, es un signo. A diferencia de los demés
signos distintivos, estd destinado a materializarse en envases,
productos, material publicitario, etc., para ser apreciado por el
pOGblico, con el esencial propbsito de identificar productos o
servicios. A diferencia de las invenciones, "(...) una marca no
tiene ninglna valor intrinseco, no es valiose por sl misma, sino
sblo por el prestigio que vaya recibiendo de los productos a cuya
distincibén se aplica "(19). Es por ello que la proteccién legal
no se dirige en realidad al signo en si mismo, =sino a lo que el
signo representa y realiza como medio de identificaciébn.-

Son muchas las definiciones que se han dado acerca de la
marcea, todas ellas muy parecidas. Rangel (20) distingue cuatro
corrientes principales: "la que sefiala & la marca un papel de
signo indicador del lugar de procedencia de la mercancia; aquella
que considera a la marca como un agente individualizador del
producto mismo; una mds que reGne los rasgos distintivos de 1las
dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesie mixta ya indicada
enfoca la esencia de la marca en funcion de 1la clientela™.
Rangel omite considerar aquellas definiciones que ven a la marca
no sélo como un derecho del comerciante o productor, sino también

como un interés del piblico consumidor. Estas definiciones, aun
cuando son escasas, presentan en mi opinién la verdadera esencisa
de 1la marca. La tendencia de buena parte de la doctrina es

estudiar la naturaleza y funciones de la marca %tomando como razdn
de su proteccidén juridica el aseguramiento a los productores de
la fécil identificacién de sus mercancfas o servicios (21).
Seplilveda (22) resalta el otro aspecto y sefiala que las marcas
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cumplen un doble propésito. El primero, "(...) permite
distinguir los productos o servicios de los de un competidor, ¥y
por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para
conservar su crédito y orientar la eleccién del plblico hacia los
artfculos que elabora o expende. Por el otro, constituye 1la
marca una garantia para los consumidores, que pueden obtener el
tipo y la calidad de mercancias y servicios que desean obtener, y
que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto
y . por la calidad de. los servicios como por el precio, asi como
por sus experiencias - personales anteriores en relacién a las
mercaderfias y a su prestigio, a los servicios y su eficacia."-

FPerndndez-Novoa (23) afiade un elemento al concepto de marca
que tampoco es usualmente apreciado: el perfil sicolégico del
consumidor. Las facultades del titular de la marca recaen sobre
el  signo, relacionado con una especifica clase de productos o
servicios (principio de especialidad, en virtud del  ocual, a
diferencia de 1lo que sucede en las patentes. de 1invencién, el
sefiorio del titular no es absoluto, pues Bu derecho se
circunseride a una determinada clase de productos o servicios).
Pero . ademds, la marca representa una unidén entre ese signo y el
producto o  a3ervicio, en cuanto esa unién es captada por el
consumidor (perfil sicolégico). Cuando el consumidor es capaz de
apreciar esa unibn, surgen en su mente una serie de
representaciones relativas a calidad, prestigio, etc. Por ello,
dice . Fernéndez-Novoa, "(...) la consolidacién definitiva de 1la
marca depende, en (Gltima instancia, del otro gran protagonista
del proceso formativo de 1la marca: el pGblico de los
.consumidores”. Cuando deje de existir el perfil sicolégico se
produce .lc que el autor mencionado llama "vulgarizacién" de 1la
marca. Ello ' sucede cuando el consumidor asocia ésta con un
género de productos y no con los producios gque la marca estaba
supuesta a distinguir. <Cita como ejemplo clésico el caso SINGER,
que = empezdé a emplearse en Estados Unidos como designacién de una
clase: genérica de méquinas de coser (y ya no como designacién de
una especifica méquina de coser). Los Tribunales estimaron que
la ‘palabra SINGER habia perdido su “"status" de marca. . Este no
fue - recuperado, 8ino en virtud de una gran campafia publicitaria
‘que ~ hizo surgir nuevamente la respectiva asociacibén en la mente
del consumidor.-

. Uno de los principales requisitos de la marca, pues, es su



eeal3..,

fuerza distintiva. Por ello la marca no necesariamente es una
creacibn. Precuentemente se emplean paladras existentes en el
idioma (que por lo tanto no son originales o nuevas), pero que
otorgan fuerza distintive a la marca, ej): NARANJA para marce de
ropa. No +tendria fuerza distintiva sl se empleara para un Jjugo
de frutas). El Convenio Centroamericano para la proteccién de la
propiedad industrial define lo que es marca en su artficulo 73
"para los efectos del presente Convenio, marca es todo signo,
palabra o combinaciédn de palabras o cualquier otro medio gréfico
o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de
distinguir claramente los productos, mercancias o servicios de
una persona natural o juridica, de los productos, mercancies o
serviolos de la misma especie o clase, pero de diferente
titular”. La definicién del Convenio hace énfasis en la Tuerzae
distintiva de la marca (... que por sus caracteres especiales es
susceptidle de distinguir...) 'y en el principio de especialidad
(...de la misma especie o clase, pero de diferente titular...).
Tiene, pues, los dos aspectos que hemos considerado importantes.
Ademds, no incurre en el error de presentar a la marca como un
derecho creado para el exclusivo beneficio de su titular.-

las funciones de 1la marca: como dijimos en el apartado
anterior, 1la fuerza distintiva es uno de los matices esencisles
de la marcsa. Es en virtud de ella que el consumidor asocias al
signo con una determinade clase de productos o servicilos. En
términos generales, pues, es8 la distintiva la principal funcidn
de la marca. Ahora bien, al cumplir con esa funcibén y lograr por
lo tanto que el consumidor efectivamente asocie, surgen en 1la
mente de éste una serie de representaciones que son las que se
conocen ocomo funciones especificas de la marca.

Normalmente, se habdla de 1las siguientes funciones
~eapecificas: ,

a) Puncién de 1indicacién de ls procedencia empresarial: el
consumidor tiene 1la seguridad de que todos 1los productos o
servicios de una misma clase que lleven le misma marca, tienen la
misma procedencia empresarisal. En opinién de algln sector de 1la
doctrina, se trata de una funocién en crisis. Se dice que en el
presente estado de cosas en que el mercado de bienes y servicios
aumenta dia a dia, el consumidor ya no se interesa en un producto:
o s8ervicio de una marca determinada porque haya sido fabricado o
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sea prestado por clerta empresa. Ademds, se dice también,
abundan. los productos que no contienen ninguna indicacién sobre
su procedencia empresarial (24). Para otros, en camdbio, las
mencionadas criticas son infundadas. Ferndndez-Novoa (25), con
acierto, opina que 1la circunstancia de que la identidad de 1la
empresa no sea conocida para el consumidor, no signifieca que
dicha identidad sea indiferente. El consumidor puede desconocer
la identidad del empresario que utiliza la marca, pero confia en
que sea quien fuere, serid siempre el mismo. El referido autor se
apoya en la jurisprudencia norteamericana. Esta declara que
"(...) la principal funcién de la marca consiste en garantizar a
loa compradores que cuando adquieren productos dotados con 1la
marca obtendrén productos que tienen el mismo origen (aungue ses
anénimo) que 1los productos de 1la misma marca anteriormente
adquiridos®. Como puede verse, oxiste en alguna medida una mala
compresién de esta funcibén por quienes pretenden restarle
importancia. Su esencia radica no en el conocimiento directo de
la identidad del empresario (aun cuando en algunos casos exista),
sino en la certeza de que la misma marca aplicada a un producto o
servicio de la misma clase, corresponde a una misma procedencia
empresarial .-

En  otro orden de ‘ideas, Rangel (26) hace notar que si esta
funcién no fuera importante, no interesarfa a la ley reprimir las
prdcticas comerciales en que un empresario usurpa o se - atribuye
la identidad de otro. Tampoco seria explicable por qué
legislaciones como la nuestra (artfculo 16 del Convenio) exigen
indicar la procedencia empresarial.-

b) Funcidn de indicacién de la ocalidad de 1los productos o
servicios o funcién de garantfia de ocalidad: es wuna funciébn
aceptada por la casi totalidad de la doctrina. Una determinada
marca aplicada & un determinado producto o servicio, le
representa al consumidor la idea de una cierta calidad. Para el
consumidor, +todos los productos o servicios de una misma marca y
correspondientes a la misma clase, tendrdn el mismo grado de
calidad. Algunos opinan que esta funcidén no tiene relevancia
juridica, sobre todo, porque normalmente no existen mecanismos
para obligar a un empresario & mantener una cierta calidad (puede
variarla cuando 1lo considere conveniente), ¥y cuando 1los - hay,
cumplen otras finalidades (alimentacién, salubridad, etc.). No
debe olvidarse, ain embargo, que los signos distintivos, y por
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tanto 1la marca, tienen sentido en los sistemas en donde @8
factible la competencia econdmica, siendo el titular de la marca
el principal interesado en mantener o mejorar la oalidad de sus
productos o servicios para ganar el favor del consumidor.-

c) Puncién publicitaria: es lo que la doctrina

norteamericana conoce como "selling power" de la marcs. Ciertas
denominaciones, independientemente de la calidad del producto o
servicio, atraen 1la atencién del consumidor. Si bien algunos

niegan esta funcidén, es indudable que un nombre atractivo, por
cualquier razén (lo que sugiere, 1lo que representa, facilidad de
recordar y pronunciar, etc.), puede ganar el favor del consumidor
antes de que &ste compruebe la calidad del producto (piénsese en
el complejo vitaminico ASTROTON, por ejemplo).-

d) Punoidn de protecoidn al oconsumidor: esta funcién aparece
en algunos tratados. En mi opinién, va impliocita en las denmés
funciones. Se protege al consumidor cuando la marce es en verdad
distintiva y por lo tanto hace surgir en la mente del consumidor
las representaciones de una cierta proocedencia empresarial,
determinada calidad, etc.

e) Puneibén oondensadora del eventual "goodwill"™ o Dbuena
fama: se trata de -una funcidn que =aparece desarrollada por
Ferndndez-Novoa (27). Emplea la palabra "goodwill" porque su
introduccién como funcién de la marca se debe a la docirina
norteamericana. El "goodwill" es la buena fama o prestigio que
los productos o servicios han ganado ante el oconsumidor. Por
ello su existencia es eventual y normalmente coincide con la
buena calidad de los productos o servicios. BEn opinién del autor
mencionado, tres factores contribuyen a forjar el "goodwill": a)
la buena calidad de los productos o serviciosy; ©b) la publicidad
desarrollada por el empresario; o) el propio "selling power" o
fuerze publicitaris del signo. Creo que es adecuado mencionar al
"goodwill" como funcibén eventual de la maroca. Su importancia
resulta clara en un medio como el nuestro, en que es8 frecuente el
uso o inscripcién de marcas ajenas que han logrado una imagen de
prestigio en el consumidor, parae velerse, precisamente, de esa
imagen (abundan en nuestro medio empresarios que lucran con el
prestigio ajeno).-’

" f) Puneibn distintivas vale la pena mencionarla porque en
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algunos tratados aparece como funcibn especifica. Sin embargo,
ya dijimos al principio de este apartado, que Trepresenta en
realidad la funcidn genérica y esencial de la marca, =a partir de
la cual se aprecian las demés.-

Clases de marces: las marcas admiten diversos criterios
clasificatorios. El mds comin y quizéd el més importante, es el
que atiende a la estructura del signo. Segln este criterio, las
marcas pueden ser denominativas (o nominativas), gréficas o
nixtas.-

a)Denominativas o nominativas: para Cavelier (28) ™"Las
marcas son nominativas si se distinguen exclusivamente por su
cardcter auditivo o fonético, independiente de su distincién
grifica o visusl™. Es frecuente referir este grupo de marcas
como aquéllas que se componen exclusivamente de wuna o més
palabras (29), o bien de una o varias 1letras (30). Amdbas
afirmaciones s8son inexactas. La primera, porque se incluye en
eate grupo & las denominaciones de fantasia (que no son palabras,
sino més bilen términos creados o inventados inexistentes en el
idiomsa). La segunda, . porque 1los nGmeros son también marcas
denominativas. Lo 'que interesa, pues, es que se trate de un
término pronunciadble caracterizado exclusivamente por esa
pronunciabilidad Yy no por elementos gréficos, visuales o
figurativos.-

Perndndez-Novoa (31) distingue +tres subtipos de marca
denominativas sugestivas (aluden a la naturaleza [}
caracteristicas del producto o servicio); ardbitrarias (tienen un
significado en el idioma, pero que no guarda relacién con el
producto o serviocio. Vr. : 1la cerveza GALLO; de fantasia
(términos elaborados, inexistentes en el idioms, o bien
existentes, pero cuya lejania en el tiempo o en el espacio 1les
hace desconocidos por el consumidor). En mi opinién, les marcas
sugestivas suelen ser también de fantasia, pues wuna palabra
existente en el idioma, empleada para productos o servicios cuya
naturaleza la marca sugiere, normalmente carecerid de fuerza
distintiva (carece de fuerza distintiva el ejemplo que ya hemos
mencionado, de emplear 1la palabra NARANJA para un Jugo de
frutas). Lo més frecuente, en cambio, es construir el término
con &alguna particula sugestiva, convirtiendo a 1la marca en
fantasfa (ejemplo: la marca GERIATON, para distinguir un producto
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farmacbéutico destinado sl tratamiento geridtrico). Por otro
lado, nbétese que la marca de fantasia puede producirse como
consecuencia de palabras existentes, pero lejanas en el tiempo
(latin, por ejemplo) o en el espacio (en ruso, por ejemplo). Aun
cuando existen, siguen siendo de fantasia porque el consumidor
las desconoce. Es por ello tan criticada nuestra Ley de Defensa
del Idioma Espafiol, que constantemente aplica el Registro de 1la
Propiedad Industrial (comentaremos sobre esto més adelante) .-

b)Grédficass son aquéllas que se caracterizan porque se
componen, exclusivamente, de dibujos o figuras, que aun cuando
evoquen alghn concepto, no son en s8i mismas un término
pronunciabdble. No son de cardcter auditivo o fonético (como las
denominativas), s8ino de cardcter visual. Con frecuencia se
distingue entre 1la marca grédfica propiamente dicha y la
figurativa. La primera no evoca concepto alguno. La segunda
evoca el concepto que corresponde al dibujo o figura, de tal
manera que el nombre con que se conoce el concepto es también el
nombre con que se conoce la marce (ejemplo: la figura de un gallo
en la cerveza de ese nombre). Algunocs colocan en este grupo a la
marca numérica. En mi opinién, se trata, en principio, de una
merca denominativa, pues representa un término pronunciable. En
la ocomparacién de marcas, sin embargo, debe procederse con
cautela, pues en ocasiones el riesgo de confusidén puede derivarse
de la configuracién grdfica del nGmero.-

¢) Mixtas: constituyen uns mezcla de las dos anteriores (hay
elemento denominativo y elemento grédfico). Esta clase de marcas
hace variar los criterios que se utilizan en la comparacidén de
marcas. Cuando una marca denominativa tiene un elemento gréfico,
une probable similitud denominative puede verse eliminada por
diferencias visuales o grAficas (32). Por otro lado, es
fundamental en esta clase de marcas determinar cudl es su
dimensién caracteri{stica (33), lo que también resulta importante
en el procedimiento de comparacién (es decir, si prevalece el
elemento denominativo o el elemento gré&fico).-

Otros autores, dentro de las marcas mixtas, afladen a las
ideativas o evocativas. En ellas, al combinarse los elementos
denominativo y grédfico, surge un tercer elemento conceptusal, una
ides, gque no corresponde con exclusividad a ninguno de los dos
primeros (ni al denominativo ni al grafico). Ejemplo t{pico es
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la. marca constituido por la leyenda "Emulsién de Scott"” y el
dibujo de un hombre que lleva un gran pez sobre su espalda (34).-

Tomando como base la dimensionalidad se clasifica a 1las
marcas en bidimensionales y tridimensionales. Es criterio ya
aceptado por la doctrina y la legislacién (en cuenta la nuestra)
que las figuras tridimensionales (como los envases
caracteristicos) pueden constituir marca.-
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PIES DE PAGINA DE "CONCEPTOS FUNDAMENTALES".

(1) Hay 1incluso gquienes excluyen las cosas y distinguen entre
objeto mediato o inmediato; s8élo las conductas son objeto
inmediato; 1las cosas son objeto mediato en los derechos reales y
en los derechos personales que conllevan obligacién de dar.
Véase, por ejemplo, Rafael Rojina Villegas. Derecho civil
mexicano, Editorial Porréa, S.A. México, D.F. 1981, tomo III, pp.
19 y siguientes.-

(2) Véase, por ejemplo, Manuel Diaz Velasco. (Concepto de 1la
propiedad industrisl. Estudios e informes sobre propiedad
industrial, Grupo Espafiol de la A.I.P.P.I., Barcelona 1977, pp.
27 y sigulenties.-

(3) Véase Hermenegildo Baylos Corroza. Tratado de Derecho
industrial, Editorial Civitas, S.A. Madrid 1978, pp. 63-72.-

(4) También es la admitida en la doctrina norteamericana. Véase
Stephen P. Ladas. Patents, Trademarks and Related Rights,
Harvard University Press, Cambridge, Messachusetts 1975, tomo 1,
p. t.-

(5) Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., pp. 110-114.-

(6) Stephen P. Ladas, ob cit., p. 2.-

(7) Arturo Cauqui. La pro iedad industriasl en Espafia, Editorisl
Revista de Derecho Privado, Madrid 19718, P-3.- :

(8) Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., pp. 568-571.-
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PARTE 1I.

LOS SIGNOS APROPIABLES




CAPITULO I

LAS PROHIBICIONES MAS IMPORTANTES:  SISTEMAS LEGALES  PARA
DPETERMTNAR QUE SIGNOS SON REGISTRABLES.  LAS PROHIBICIONES ~DEL
ARTICULO 10  DEL CONVENIO CENTROAMBRICANO PARA LA PROTECCION DE
IX PROPI - -

EDAD INDUSTRIRTL.

1) SISTEMAS LEGALES PARA DETERMINAR QUE SIGNOS SON REGISTRABLES:

Para determinar qué signos son registrables como marca Yy
cudles no lo son, las leyes no puede més que establecer criterios

muy generales. Como précticamenté es un asunto de imaginacidén e
inventiva empresarial, esos criterios no pueden ser rigidos ni
taxativos. Este hecho lo demuestra abundantemente la

jurisprudencia de los distintos paises.-

Ahora bdien, pars establecer dichos criterios generales, los
sistemas son ‘diversos. La doctrina (1) encuentra DbéAsicamente
tres sistemasn: a) la ley enumera qué signos pueden ser
registrados, aunque no de manera taxativa; b) la ley 8élo
especifica qué signos no pueden constituir marcaj ¢) la ley
enumera qué signos son registrables y a 1la vez seflala las

prohibiciones. Precisamente por 1lo ya dicho al principio
(imposiblidad de imponer criterios rigidos o taxativos), la mayor
parte de paises siguen el segundo o tercer sistema. El Convenio

Centroamericano para la proteccidn de la Propiedad Industrial es
manifestacién de este Gltimo (tercer criterio), pues ai bien el
articulo 10 fGnicamente indica qué signos son de registro
prohibido, el artfculo 7 contiene una definicién de lo que debe
considerarse es una marca. De esta forma, proporciona  un
enunciado general (Gtil para saber si ciertos signos pueden
considerarse marca) y luego especifica los signos que no pueden
considerarse tales.-

Vale aqui recordar la oclasificacién de marcas explicada en
la parte general de este trabajo. Atendiendo & la estructura del
signo, el Convenio admite marcas denominativas, grificas o mixtas
(con sus correspondientes divisiones), asi como marcas
bidimensionales o tridimensionales.-

En los siguientes apartados, se analiza detenidamente el
articulo 10, pues representa la gufa més importante respecto al




o024,

tema que nos ocupa. De esta forma, seguiré el criterio negativo,
por considerarlo el Gnico que proporciona directrices concretas
(es imposible enumerar taxativamente lo que puede constituir una
marca).

2) LAS PROHIBICIONES DEL ARTICULO 10 DEL CONVENIO CENTROAMERICANO
PARA LA PROTECCION DE LA "TA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

2.1) LA PUERZA DISTINTIVA COMO CRITERIO RECTOR. CLASES DE
PROHIBICIONES:

Hemos ya mencionado que la fuerza distintiva es uno de 1los

elementos esenciales de la marca. Contrario a lo que pudiera
parecer, sin embargo, "fuerza distintiva"™ es en realidad un
concepto muy amplio. Frecuentemente se le entiende 8dlo con

relacién a 1la posibilidad de confusién o no entre dos o més
marcas. Pero en rigor, todos los signos que la ley sefiala como
no apropiables carecen de fuerza distintiva, sl ©bien por
distintas razones. Tomando como base esas razones, la dootrina
agrupa las clases de prohibiciones que contienen las diferentes
legislaciones. En mi opinibn, para presentar un cuadro completo,
deben abarcarse dos criterios clasificatorios: a) atendiendo al
fundamento de 1la prohibicidén (lo que ya mencionddbamos, es decir,

segin las razones Jjuridicas que hacen al signo no apropiable)s b)
atendiendo a sus efectos.-

a) Atendiendo al fundamento de la prohidiocién: Baylos (2)
considera aqui tres grupos de prohibicioness signos no
monopolizables legalmentes signos de adopcién 1licita, por
consideraciones de moral o de interés u orden pGblicos, y signos
lesivos de derechos ajenos. En mi opinién, 1los +tres grupos
representan en realidad signos no apropiadles legalmente.
Atendiendo &l Convenio Centroamericano, propongo la siguiente
clasificaciéns

- Signos no apropiables por razones de moral o de interés u orden
pGblicos (incisos a,b,c,d,e,f,g). Quedarfan en este grupo:
banderas nacionales, escudos e insignias de otros estados o de
organizaciones internacionales, disefios de monedas o billetes de
curso legal, signos contrarios a la moral, etc.j
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- Signos no apropiables por pertenecer al dominio privado (inciso
h). Quedarian en este grupo los nombres, firmas, patronimiocos y
retratos de personas distintas de la que sclicita el registro,
salvo con su consentimiento o el de sus parientes;

- Signos no apropiables por pertenecer al dominio plblico
(incisos 1i,J,k,1,11,m,n,fi,r). Quedarfan en este grupo 1los
nombres técnicos o comunes de los productos, los signos que hayan
pasado al ‘uso general, adjetivos calificativos o gentiliciosn,
frases descriptivas, los envases del dominio pfiblico, los colores
aislados, 1las indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen, los mapasj

- Signos no apropiables por ser susceptibles de inducir a error o
confusidn (incisos j,A,o,p ¥ T). Quedarian en este grupo los
distintivos ya Tregistrados por otras personas para productos o
servicios comprendidos en 1la misma clase o bien que por Bu
seme janza grédfice, fonética o ideolégica, puedan originar
confusién; las falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o
cualidad; los adjetivos gentilicios; 1las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, y 1los mapas. Las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, los mapas
y los adjetivos gentilicios aparecen también en el tercer grupo.
lLe razbn, como se verd mis adelante, es que hay un doble interés
en juego: el derecho de las demds personas a utilizarlos y la
posibilidad de confundir al plblico consumidor.- e

b) Atendiendo & sus efectos:s prohibiciones absolutas y
relativas. Algunas legislaciones, dJe manera expresa o tdcita,
hacen esta distincién, entre prohibiciones absolutas y relativas.
En términos generales, son absolutas las que debe examinar de
oficio el Registro y relativas las que sbélo considera a instancia
de parte. En las relatives se incluye todo lo atinente a la
confundibilidad de marcas. El convenio no hace tal distincién y
todas 1las prohibiciones son objeto de un anédlisis previo y de
oficio que hace el registrador.

2.2) LAS PROHIBICIONES:

a) 8ignos no apropiadles por raszones de moral o de interés u
orden pGblicos:
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No es diffcil comprender el por qué al Estado le interesa
prohibir 1la utllizacidn comercial y con cardcter distintivo de
los signos que hemos incluido en este grupo. Las banderas,
escudos e insignias nacionales o de los estados contratantes,
tienen un destino especifico que incluso expresa aspectos
histéricos. Nadie ©puede pretender apropiarse de esta clase de
signos en el 4Ambito comercial e industrial, pues quedaris
desnaturalizado su destino, tanto nacional como
internacionalmente. En el caso de otros estados, ademds, entra
en juego la armonia de las relaciones internacionales. Similares
observaciones cabe hacer respecto de las denominaciones o siglas
de organismos internacionales, incluyendo la Cruz Roja y oiras
entidades religiosas o de beneficencis reconocidas en el pais.
Es de interés plblico que tales distintivos o insignias conserven
su carécter internacionalmente reconocido, para que su funcién Yy
naturaleza guarden 1la imagen pGblica que corresponde & su
destino.

En cuanto a los signos que tiendan a ridiculizar a personas,

ideas, religiones o simbolos nacionales o de entidades
internacionales, o que sean contrarios a la moral, al orden
plblico o 1las buenas costumbres, su prohibicién posee un

fundamento comGn a todas las ramas del Derecho: .1la armonia, el
bienestar y el respeto en el orden social interno y la deferencia
debide internacionalmente a los simbolos de otros estados y de
organizaciones internacionales.-

No creo que valga la pensa profundizar en eastas
prohibiciones.-

b) 84ignos no apropiadbles por pertenecer al dominio privado:

Hemos incluido en este apartado al inciso h) del artficulo 10
del Convenio: "los nombres, firmas, patronfmicos y retratos de
personas distintas de 1la que solicita el registro sin su
consentimiento o, si han fallecido, de sus ascendientes o
descendientes de grado mds prdéximo". Por la forma como redacta
el Convenio esta prohibicién, hemos considerado a los respectivos
signos como pertenecientes al dominio privado. La primersa
caracteristica que se presenta, pues, es que para usar alguno de
ellos deben corresponder al solicitante. En caso contrario, es
necesario obtener la autorizacibdn del titular.-
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El tratamiento aparte y especial que nuestra legislacién y
la, mayoria de legislaciones extranjeras dan a estos signos, se
debe a que se trata de derechos estrictamente personales. Como
todo el mundo tiene la posibilidad legitima de identificarse en
el mercado con su propio nombre, firma, etc., 1interesa gque no
cualquiera pretenda apropiarse de nombres, firmas, retratos, que
no le corresponden (salvo, naturalmente, que medie la
autorizacidn del titular). A este interés (que descansa sobre el
cardoter personal de estos signos), se afiade también el de evitar
aprovechamientos ilegitimos de nombres, apellidos, retratos o
firmas ajenas que gozan, por alguna razbén, de prestigio o
renombre entre el piblico consumidor.-

Entonces: por tratarse de signos intimamente unidos a la
persona, la ley 1limita su uso a la misma (directamente o
indirectamente por medio de una autorizacidn), 'con tres objetos:
proteger 1la esfera personal de quien posee estos signos, pues
obviamente lo identificang evitar crecientes apropiaciones,
conservando el derecho inherente a toda persona de usar
comercialmente dichos signosjy evitar aprovechamientos ilegitimos
de fama y prestigio y el consecuente engafio al consumidor.-

Las anteriores consideraciones presentan un conflicto de
intereses, pues el deseo legitimo de quien busca utilizar en el
mercado los signos que lo identifican personalmente, debe ser
conciliado ocon el interés del competidor de usar sus proplos
signoas personales iguales o similares. Este problema se presenta
especialmente con relacién al nombre (3). Pueden encontrarse dos
grupos de solucioness:s por un lado, aquéllas que buscan resolver
el conflicto, proponiendo una comparacién de marcas mucho mA s
benévola que en un caso corriente, al momento de analizar el
riesgo de confusidn. Por otro lado, aquéllas que centran su
atencién, exclusivamente, en el consumidor, sin buscar resolver
el conflicto planteado (en tal virtud, para evitar confusién en
el mercado, al analizar el riesgo de confusién entre dos nombres,
el tratamiento es igual al de cualquier otro caso). Ejemplo del
primer grupo es la legislacibén inglesa; ejemplo del segundo lsa

norteamericana. En Espafia, Ferndndez-Novoa (4) encuentra wuna
Jurisprudencia oscilante. Algunos fallos sostienen que por los
derechos tan especiales que estdn en juego, ablo una

confundibilidad grave e inequivoca puede provocar el rechazo de
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une segunda marca. Otros fallos, en cambio, sostienen que al
analizar el riesgo de confusién debe prescindirse del hecho de
que se ‘trata de derechos de 1la personalidad con cardcter
especial, sometiendo cualquier ulterior solicitud al anélisis de
confundibilidad que se realiza en cualquier caso.=

La ley francesa ha introducido wuna variedad. Otorgs
proteccibén a quien ulteriormente desee utilizar su nombre, igual
o semejante a otro ya inscrito como marca (en cierta forma,
adopte la primera solucién), imponiendo (nicamente algin elemento
diferenciador para no dafiar al titular registral. Sin embargo,
deniega la solicitud cuando el pretensor gestiona al registro con
evidente mala fe, para aprovechar la fama y prestigio adquiridos
por el titular (5).-

El Convenio.Centroamericano no contiene una solucién expresa
a estos problemas. Sin embargo, no hay norma que. autorice
aplicar . un criterio més flexible cuando se comparan marcas
consistentes en nombres u otros signos personales. Los incisos
0) y p) del articulo 10, prohibiciones relatives a las marcas
idénticas o similares que induzcan a confusién, no contienen
excepcién alguna y deben por lo tanto aplicarse de _maners
indiscriminada, sin distingos de ninguna especie. Este es,
ademés, ‘el criterio que me parece més correcto. Si bien wuna
persona tiene el derecho legitimo de identificarse en el mercado
con su nombre o su firma, por ejemplo, el hecho de que sean &stos
derechos personales, no impide, que al entrar al &4mbito de 1la
propiedad industrial (vajo 1la forma de marcas), deban
aplicédrseles los -criterios y fundamentos que inspiran esta
disciplina Jjuridica (uno de cuyos elementos més importantes es 1=
fuerza distintive ya tentas veces mencionada)..

En cuanto a la novedad que introduce la ley francesa (de
analizar s8i el pretensor solicita la marca con el 4é&nimo de
aprovecharse de su crédito comercial), segin la solucién que
hemos dado para nuestra ley, no seria ya un problema a considerar
(porque nunca serd factible registrar dos marcas iguales o
similares confundidles).

c) Signos no apropiables por pertenecer al dominio pGblico:

Las denominaciones genéricas:
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El Convenio Centroamericano no contempla ningin inciso con ese
nombre. En el Derecho comparado, s8in embargo, son innumerables
las legislaciones que llaman asi a ciertas prohibiciones. Su
concepto no siempre estd bien delimitado. Rangel (6), por
ejemplo, refiriéndose a la legislacién mexicana, distingue como
prohibiciones diferentes a las denominaciones genéricas, 1los
nombres técnicos de los productos, nombres vulgares de los
productos y nombre propio de los mismos. En mi opinién, podria
hablarse de "denominaciones genéricas", en un sentido amplio,
incluyendo todas aquéllas que no son apropiables por pertenccer
al dominio. phblico. Pero en sentido més restringido y
verdaderamente congruente con la significacién gramatical del
término, la mayorfa de la doctrina concuerda en que se trata de
las formas con que el pGblico consumidor designa a los productos
o servicios. La Jjurisprudencia espafiola, por ejemplo, es
conteste al decir que "(...) para calificar una voz de genérica
es preciso que elle constituya la denominacién necesaria y
corriente como modo de designar los productos a ‘que trata de
aplicarse (...)" (7). Baylos Corroza (8), en similar sentido,
dice que "Se entiende por denominacién genérics aquélla con que
en el 1lenguaje . usual es conocido y designado el producto o
servicio que la marca esté destinada a distinguir. Una marca que
consistiera en el propio nombre del producto al que identifica
Tareceria naturalmente de aptitud distintiva y serfia inapropiadle
(...)". Nave Negrete (9) sefiala que "(...) desde un principio la
doctrina se preocupd por establecer con-toda claridad y precisién
la imposidilidad jurfdica manifiestsa de que un fabricante o
comerciante pudiera adoptar como marca pare distinguir sus
productos la denominacidén tGnica de é&stos". Rangel (10), por su
parte, opina que "Para reputarse genérica en la acepoién legal,
la denominacién debe ser empleada de un modo general por el
pliblico, por el comercio o por ambos, pues precisamente se
considera que carece de cuffo distintivo, y no puede ser adoptada
como marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de
mercancia es conocido en el mercado".

El fundamento de esta prohibicién, pues, gqueds expuesto en
los conceptos citados. No puede permitirse que se constituya un
monopolio del lenguaje a favor de personas determinsada.-

Como se ve estamos en presencis de los incisos i) Yy 3) del
Convenio Centroamericano: "i) Los nombres técnicos o comunes de
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los productos, mercancias o servicios, cuando con ellos se
pretenda amparar articulos o servicios que estén comprendidos en
el genéro o especie a que correspondan tales nombres; j) 1los
términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y
que sirvan para indicar 1la naturaleza de los productos,
mercancias o serviecios (...). No se entenderd que han pasado al
uso general las marcas que se hayan popularizado o difundido con
posterioridad a su registro".

En este punto, es conveniente enfatizar dos aspectos: el
primero de ellos se relaciona con el criterio de algunos autores
espafioles en cuanto a que no deben considerarse denominaciones
genéricas aquellas voces que por pertenecer a una cierta
especialidad, no son conocidas por el plblico consumidor, sino
inicamente por un reducido grupo de personas. Buena parte de la
Jurisprudencia espafiola se pronuncia también en este sentido,
diciendo, por ejemplo, que cierto término farmacéutico no debe
estimarse genérico "(...) por ser esencialmente técnico utilizado
por los especialistas y que en cambio resulta desconocido para el
pGblico _en- .general (...)" (11). En el caso del Covenio
Centroamericano, 1la .norma en sentido contraric—es- clars., El
ineiso 1) ya transcrito se refiere a—"los nombres téenicos o
comunes”, El hecho de que no - sean empleados co cardcter
general, s8ino por un reducido grupo de personas (es nEEEI?, el
‘hecho de —que  sean técnicos), no los convierte en signos

P

eglistrables. - ) T

El segundo punto que conviene enfatizar, es el relativo a 1la
inclusién del ineiso j) (relativo a términos, signos o locuciones
que han pasado al uso general) dentro de las denominaciones
genéricas. Algunos autores distinguen 1las denominaciones
genéricas de las llamadas denominaciones "vulgarizades" (a las
que se reflere el inciso jJ). En mi opinién, sin emdargo, no las
separe mAs que una diferencia circunstancial. Mientras que las
denominaciones genéricas propiamente dichas lo son
gramaticalmente hablando, las vulgarizadas lo son en virtud de un
proceso de conversién llevado a cabo por el propio consumidor.
Ramella (12), por ejemplo, nos dice que "Es denominacién vulgar
usual, aquello que no fue originalmente el verdadero nombre del
producto, pero que ha terminado por quedar consagrada como tal
por el uso, y ha en:rado én el'ighguaje corriente como apelativo
de 1la mercancia". Hablaremos con mAs detalle sobre el fenbmeno



de la vulgarizacién. Basta ahora recalcar que en nuestro
criterio, no hay diferencia gque permita separar a las
denominaciones genéricas de las que han pasado al uso general
(vulgarizadas). Estas (ltimas deben quedar incluidas dentro de
aquéllas. :

El principio Jjurfdico que excluye a las denominaciones
genéricas como marcas, tiene también limitaciones. En primer
lugar, debe conjugarse con el principio de especialidad que hemos
seflalado como esencial a la marca. Una denominacién es genérica
con relacién a la clase de productos o servicios que estd llamada
a distinguir. Seglin el ejemplo que hemos utilizado en otras
oportunidades, la palabra NARANJA seria - genérica si
pretendiéramos distinguir oon ella un jugo de frutas, pero no si
la wutilizdramos para prendas de vestir. Este principio no
slempre es bien comprendido, y aunque pareciera poco probable,
hay fellos en la jurisprudencia espafiola que aplican el principio
en cuestién de una manera general, vy cualquier palabra que esté
en el diccionario es rechazada, independientemente de 1los
productos o servicios que esté llamads a distinguir (13).. El
Convenio Centroamericano conjuga claramente el princéipio de
especialidad con la prohibicién de las denominaciones genéricas,
pues indica que la limintacién existe "(...) cuando con ellos se
pretenda amparar articulos o servicios que estén comprendidos en
el genéro o especie a que correspondan tales nombres". En cuanto
al inciso J}), relativo a las denominaciones que han pasado al uso
general (vulgarizadas), el Convenio Gnicamente indica que deben
servir "(...) para indicar la naturaleza de los productos,
mercancias o serviecios (...)". En mi opinién, por la forma como
aparece redactado el inciso, este agregado busca hacer relacién
al principio de especialidad. No es genérico cualquier término
que haya pasado al uso general, sino sélo aquél que sirva para
indicar la naturaleza del producto o servicio, que represente una
designacidn del propio producto o servicio.

En segundo lugar, para que haya genericidad la denominacibn
debe ser usual y precisa (no la hay si es inususl o remota). No
debe olvidarse que la genericidad se excluye en razén de la falta
de fuerza distintiva del signo. Por ello debe ser éste el
criterio rector y apreciarse con adecuadas limitaciones (la
designacibdn, como ya dije, ~debe ser habitual, directa y precisa
en el medio comercial). De ello resulta, como dice Ladas (14)
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que s8i bien el diccionario es una ayuda valiosa para determinar
el significado de 1la palabra, no 1lo es pare llegar a 1la
conclusidn final de si una denominacibén es o no genérica, pues no
indica 8i dicha denominacién es efectivamente 1la designacién

comin y directa en el reepectivo medio o pais.

Aqui también surge el problems de las marcas con raiz
genérica. Casi la totalidad de la doctrina acepta esta clase de
marcas, con base en las afirmaciones anteriores. Cavelier (15)
"aclara este extremo con un ejemplo. Nos dice que "(...) cuando
lee palabra o raiz genérica est4 unida a nuevos elementos
arbitrarios que eviten confusién con ella misma, ai es
registrabdle. Tal sucede con la palabra PYRIDIUM, cuyo primer
elemento, PYRID, por 1la razén que se acaba de exponer, es una
expresidén genérica, un simple apécope de la sustancia piridenal,
pero que al serle agregads la terminacidén IUM viene a formar un

conjunto novedoso y por tanto 8{ registrable”. Una denominacién
genérica, acompafiada de elementos grédficos o nominativos
distintivos, puede, entonces, convertirse en un conjunto

registrable. Si el elemento distintivo es nominativo, se trata
de las marcas denominativas sugestivas. Si es grédfico, se
tratard de marcas mixtas. Fernéndez-Novoa (16) menciona otro
ejemplo muy ilustrativo a este respectos "(...) el Registro de la
Propiedad Industrial habias denegado la inscripcién de 1la marca
DON  KILOVATIO scolicitada para distinguir aparatos e instrumentos
eléctricos, alegando que la marca solicitada estaba incursa en la
prohibieidn (...). El Tribunal Supremo estimé, por el contrario,
que debia registrarse la marca solicitada. La sentencia declard
con carécter general que ‘a veces la combinaciédn de dos o més
vocablo:s comunes puede originar, y de hecho asi sucede en
numerosas ocasiones, un conjunto con propia sustantividad y 1la
carga expresiva suficiente para cumplir esa misidn especifica de
orientar, sugerir y atraer la atencién del consumidor’. Con
respecto a la marca enjuiciada, la sentencia sostuvo que la misma
constituye una construccibén metaféd4rica donde las paladbras son
utilizadas con un sentido distinto del suyo propio habitual; pero
que guarda con éste una relacién descubierts por la imaginacién,
con un ostensible cardcter artificioso, caprichoso o de fentasiea,
cuya originalidad 1le dota de una clara eficacia distintiva e
identificadora...tal combinacién de palabras aisladamente
genéricas adquiere asi un velor diferencial distinto del de sus
miemdbros integrantes, como efecto inmediato y directo de 1la
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estructura sadoptada que crea una imagen sugestiva e idénea
funcionalmente para cumplir la misién orientadora".-

Vale 1la pena comentar, por otro lado, 1los alcances del
inciso J), en cuanto & lo que hemos llamado las "denominaciones
vulgarizadas". Un término, signo o locucidn puede pasar al uso
general por cualquiera de dos razones: en primer lugar,
tratdndose de signos originalmente utilizados como marcas (marcas
no registradas, pues en caso contraric se aplicaris la segunda
parte del inciso j), que por virtud de la difusién salcanzads
entre el phblico, éste 1llega a identificarlas no ya con un
producto o servicio determinado, sino con todo un género de
productos o servicios. En segundo lugar, +tratdndose de signos
que nunca nadie ha utilizado como marca, pero que por obra del
propio plblico pasan a designar un género de productos o
servicios. El primer <caso, es lo que ha dado en 1llamarse
"proceso de vulgarizacién de la marca". Es tipico el caso SINGER
(que ya hemos mencionado anteriormente), en que dicha
denominacién perdié su fuerza distintiva, ya que el phblico
designaba SINGER a cierta clase de mdquinas de coser y no sbélo a
las fabricadas por SINGER (17). Las causas de la vulgarizacién
pueden ser miltiples, pero normalmente se trata de campafias
publicitarias mal enfocadas o de excesivae tolerancia hacias 1la
publicidad de otros competidores. Kozak (18) sefiala que utilizar
la marca como sustantivo (en vez de aplicarle un +término
descriptivo como "cdmaras Kodak") o como verbo, debilita su
fuerza distintiva. Asi sucedié en los cesos NYLON, ASPIRINA,
CELLOPHANE. Cuando la vulgarizacién se produce, muchas
legislaciones, ante 1la pérdida de fuerza distintiva del signo,
establecen mecanismos paras desconocer el derecho & quien era el
titular de la marca vulgarizade (as{ sucedid en Estados Unidos
con el caso SINGER. El derecho no se recuper$, sino gracias a
una tenaz campafia publicitaria). En el caso de México, por
ejemplo, Ranggl (19) seflala que al solicitar el titular 1la
renovacidén de la marca, es la oportunided en que el Registro, de
oficio o a solicitud de parte, debe negarse a reconocer el
derecho (y no efectuar la renovacidn). En el caso del Convenio
Centroamericano, 1la seguynda parte del inciso J) es clara al
establecer que "No se entenderé que han pasado el uso general las
marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a
su registro”. Una vez la marca esté registrada, entonces, 1lsa
vulgarizacién de 1la misma no implica la pérdida del derecho
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vulgarizacién de 1la misme no implica la pérdida del derecho
exclusivo que tiene a su favor el titular. Si bien esta excesiva
proteccidédn podria censurarse ante 1la falta de uno de 1los
-requisitos esenciales de la marca (la fuerza distintiva), es
comprensible si se toma en cuenta que el sistema del Convenio
Centroamericano se basa absolutamente en 1la adquisicidn de
derechos por medio del registro.-

Tratindose de signos que ha vulgarizado el propio
consumidor, sin que nadie haya usado como marca, Rangel (20)
menciona como ejemplo la denominacibn "cubdba libre”.
Gramaticalmente, no se trataria de una denominacién genérica si
con ella se tratara de distinguir ©bebidas alcohblica. Sin
embargo, es un término que el propio piblico ha convertido en
genérico para designar una clase especial de bebidas
alcohélicas.- v

En otras legislaciones, se plantea también el prodblema de
las denominaciones genéricas en idioma extranjero. La discusién
existe en cuanto a 8i debe estimarse que poseen fuerza
distintiva, por estar en otro idioma y ser desconocidas por el
pGblico, o s8i deben considerarse un simple ardid para violar 1la
prohibicién respectiva y por tanto denegarse. Ademéds, se plantea
también 1la posidilidad de que se engafie al plidblico haciéndole
pensar que los productos o servicios son de procedencisa
extranjersa, o bien en los productores extranjeros, que no podrian
ya usar esa denominacidén genérica si desean penetrar al mercado
local. Del lado de los empresarios, por otro lado, se dice que
en muchos casos, el término extranjero es més una denominacidn de
fantasia, pues el pidlico no lo conoce ni lo asocia con un idioma
extranjero.-

En algunos paises, como México, el problema se resuelve
prohibiendo toda denominacién genérica, incluso las formuladas en
otros idiomas. En otros paises, como Espafia, _se han buscado
soluciones 1intermedias (21), y se admiten estas denominaciones
cuando son evidentemente desconocidas por el piblico (en todo
caso, 8in embargo, se exige que el envase muestre.claramente la
procedencia del producto). Se deniegan, en cambio, cuando son
familiares al consumidor local (como "Babyfood", para designar
comida de bebé).-
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En  Guatemala, el Convenio Centroamericano no dice nada al
respecto. Sin embargo, tenemos dos disposiciones locales que
establecen una prohibicién absoluta para las marcas de origen
nacional consignadas en idioma extranjero: Ley de Defensa del
Idioma (decreto 1483 del Congreso): "(...) todo nombre, ensefla,
rétulo, aviso de negocio, profesién o industria (...) se dirén y
escribirdn en lengua espafiola, salvo aquellos que por constituir
nombres propios o nombres industriales fordneos, no son
traducibles ni convenientemente variables. En este dltimo caso
de marcas exdticas registradas, se indicard entre paréntesis su
pronunciacidn correspondiente o su traduccién, de ser posidble, y
siempre estardn en espafiol las explicaciones pertinentes al
objeto de la marca en cuestiédn” (articulo 1o0.). Decreto 398 del
Congreso: "Queda expresamente prohibido el uso de idiomas
extranjeros para anuncios y propaganda de articulos fabricados en
el pais; asimismo para las etiquetas, marcas, rétulos o anuncios
de cualquier género, 1los cuales deben ir en espafiol o lengua
indigena" (artfculo 20.). Ya hablaremos mds adelante sobre estas
leyes y la discusidn que existe sobre su vigencia.~-

Pinalmente, debe tenerse presente lo relativo a las marcas
gréficas figurativas. Ya dijimos que en esta clase de marcas, el
elemento grdfico representa un concepto, de tal manera que la
marca se conoce también con el nombre de ese concepto. Por esta
especial naturaleza, & las marcas grdficas figurativas son
aplicables 1las limitaciones que hemos mencionado respecto a 1las

denominaciones genéricas. De esta forma, 1la figura de una
naranja no seria registrable pars designar un jugo de frutas, a
menos que le acompaflaran elementos caracteristicos Y

suficientemente distintivos (grdficos o denominativos).-

Figuras, denominaciones o frases descriptivaes. Ad jetivos
califiocativos:

Para Ladas (22) las palabras descriptives son aqubdllas que
"(...) describen las caracteristicas, propiedades o cualidades de
un articulo determinado. Su descripciédn puede referirse a 1la
composicién o destino del producto, a su naturaleza, su calidad,
valor, ingredientes y cualquier otra propiedad o caracteristica”.
Se "trata, pues, no del nombre o designacién misma del producto o
servicio, sino de un elemento que describe cualquiera de osus
caracteristicas o cualidades. Rangel (23) menciona como ejemplos
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de palabdbras descriptivas: analgésico, antirreumdtico,
impermeable, crema de almendras, leche de magnesia, etc. Son
pelabras, pues, que aunque algunas veces lleven consigo el nombre
o designacién dsl producto (crema de almendras, por ejemplo),
presentan algln elemento descriptivo (crema de almendras). El
elemento descriptivo, por su parte, hace "(...) aTusidn dlrecta e
inequivoca a los atributos y composicién (...), es decir, la
especie, la calidad, cantided, destino, valor, presentacién o
época de elaboracidén de los productos o de prestacién de 1los
servicios” (24).-

El fundamento de esta prohidicién es el mismo relacionado en
las denominaciones genéricas: no puede permitirse a nadie
monopolizar palabras del lenguaje, necesarias para referirse a
los productos o servicios correspondientes a una determinada
clase.-

En el Convenio Centroamericano, 1la prohibdicién estéd inmersa
en 1los incisos k) y 1) y en los adjetivos calificativos a que se
refiere el inciso J). No hay en realidad una rezén para
separarlos de esta manera. Segln lo que hemos explicado, los
adjetivos calificativos y los signos a que se refiere el ineiso
1, no son més que formas concretas de descridbir a los
correspondientes productos o servicios.-

Bl 1inciso k) se refiere a "Las . figuras, denominaciones o
frases descriptives de los productos, mercancias o servicios que
tretan de ampararse con la marca, o de sus ingredientes,
cualidades, caracteristicas fisicas o del uso a que se destinan™.
El inciso 1) ya s8e refiere concretamente a "Los signos o
indicaciones que sirven para designar la especie, calidad,
cantidad, valor o época de elaboracién de los productos o
mercancias, o de 1la prestacién de los servicios, & menos que
vayan seguidas de dibujos o frases que 1los singularicen". El
inciso j), finalmente, menciona a los adjetivos califjcativos.-

Le descripcién, por otro 1lado, no s8blo existe cuando
gramaticalmente hablando 1la 2 frase, palabra o signo sean
descriptivos en el sentido ya indicado. Puede tratarse tambdién
de palabras utilizadas _ por la generalidad para describir algo
relacionado con ciertos productos, o Dbiemn de un signo no
directamente descriptivo en sentido estricto, pero que si{ cause
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esa primera impresién en el consumidor.-

Asi{ también, esta prohibicibén tiene sus 1limitaciones. Al
jgual que las denominaciones genéricas, podemos encontrar dos
limitaciones fundamentales: en primer lugar, debe tenerse
presente el principio de especialidad. La ley no persigue evitar
cualquier frase o denominacién descriptiva, sino sélo aquéllas
que lo sean con relacién al producto o servicio de que se trate.
Por ejemplo, no seria apta la palabra TOSTADO para galletas, pero
s{ para aparatos eléctricos (en este (ltimo caso, 1la paladbra es
descriptiva, pero no se relaciona con los productos que estéd
llamada a distinguir). El Convenio menciona este principlo en
los incisos k) y 1), al referir la prohibicién a los productos o
servicios correspondientes a la descripcibn. En cuanto a 1los
adjetivos. calificativos, el inciso J) los contempla llanamente,
sin ninguna referencia al principio de especialidad. Sin
embargo, éste debe entenderse incorporado. En el ejemplo
mencionado, no tendris sentido prohibir el uso de 1la palabra
TOSTADO para distinguir aparatos eléctricos (la palabra no es
descriptive respecto a esos productos). No debe olvidarse, sin
embargo, que ciertos adjetivos calificativos (bueno, excelente,
superior, etc.) pueden usarse o son aplicables respecto a
cualquier producto o servicio. Unicamente en estos cascs
careceria de relevancia el principio de especialided.-

La segunda limitacién es que la descriptividad debe ser
directa y precisa, no remote o indirecta (25). Es deocir, debe
intuirse o apreciarse en una primera impresién y no después de
una operacidén mental por parte del consumidor. En este segundo
supuesto entramos ya en el campo de las marcas sugestivas. Un
juez inglés (26) puso claramente de relieve este extiremo,

diciendo, con relacién al caso concreto: "(...) podrifa decirse
que la palabra debe ser tenida como descriptiva porque podria
sugerir alguna idea al que escucha. La misme no debe ser

descriptiva, pero no necesita ser absolutamente insugestiva". 8i
por una referencia remota & elementos descriptivos se rechazara
la marca, précticamente no existirian las marcas descriptivas.
Pero icudndo una marca es descriptiva y cudndo meramente
sugestiva? Ladas (27) seflala un criterio que puede resultar
orientador: "Cuando una marca es rechazada o atacada con basse en
que es descriptiva, puede también decirse de ella que es
engafiosamente descriptiva cuando busca cubrir bienes respecto de
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los cuales el plblico podria resultar defraudado dada la
descripeidn involucrada (...). Una palabra no descriptiva no
puede engafiar. El engafio implica una promesa. Ello no existe si
la paladbra no describe". Tratdndose de una palabra meramente
sugestiva, entonces, 1la promesa tendria que provenir no de 1la
palabra misma, sino de una operacién mental del piblico (que
capta lo que el productor le quiere sugerir). Con frecuencia la
sugestidn se construye combinando dos ° mis palabras
descriptivas. Ladas (28) menciona el caso de la marca TRAKGRIP,
destinada a 1llantas de hule para vehfculos motorizados. El
Registro habia dicho que la mareca ers descriptiva porque hacia
referencia directa a 1la cualidad de 1los productos (TRAK, se
refiere a TRACK, s8inénimo de camino; GRIP es agarre, es decir,
agarre el camino). La Corte, -en cambio, estimbé que se itrataba de
un conjunto registrabdble.-

Respecto a 1las denominaciones o signos descriptivos, 1la
doctrina también discute su validez cuando se presentan en idioma
extranjero. Valen ‘aqui 1los mismos comentarios hechos en este
sentido al tratar las denominaciones genéricas.-

La forma usual y corriente de los productos:

Estamos en presencia de 'las marcas tridimensionales.
Mientras en algunas legislaciones su admisibilidad atn se
discute, en la nuestra no hay lugar a dudas. En primer lugar,
porque los incisos '11) y n) del articulo 10 del Convenio
Centroamericano 86lo prohiden las formas o envases usuales o del
dominio piblico (hay una aceptacién tdcita de 1las que s8i
representan formas o envases novedosos). En segundo lugar,
porque tienen cabida en la definicidn del artfculo 7 sobre lo que
es marca: "(...) es todo signo, palabra o combinacién de ralabras
o cualquier otro medio gréfico o material (...)".-

En la doctrina moderna, se acepta que la palabra "signo"
tenga un sentido amplio. Tradicionalmente 1la marca no se
considerabda tal s8i no iba adherida al producto. La marcsa
tridimensional es prdcticamente el producto mismo y no una
palabre o figura adherida a é1. Sin embargo, se dijo, la botella
de COCA COLA, por ejemplo, es tan distintiva como el nombre
mismo. 81 es esa la funcibn principal de la marca (distinguir)
épor qué no puede ser la forma de la botella una marca en si
misma?



tenido que salvar otro obsthculo: ;en qué se diferencian con los
modelos o diseflos industriales? Es esta diferenciacibén y las
dificultades para establecerla de una manera contundente lo que
quizé ha hecho més arduo el proceso de admisidén de 1las marcas
tridimensionales, sobre todo si se toma en cuenta que los modelos
industriales tienen un origen histérico anterior. Tanto cuando
se habld  por primera vez de las marcas tridimensionales como
ahora, hay corrientes doctrinarias que no encuentran una
diferencia - sustancial entre ambas figuras juridicas. Ledesma
(29) "dice que los modelos ornamentales estdn conformados "(...)
por los contornos, 1lineas y relieves que otorgan al objeto una
forma pléstica especial que lo adorna y atrae al consumidor como,
por ejemplo, las formas de las alhajas, muedles, vasos, jarras,
ete." Ests definicidn coincide con la que formulan la mayoria de

autores. A diferencis del modelo de wutilidad, el modelo
industrial no otorgas ‘'una mayor utilidad o mejora técnica al
producto. La funcionalidad sigue siendo la misma, Gnicamente lo
embellece. ' En el modelo de utilidad, como dice Bercovitz (30) se
aporta. a. la funcidén & que el objeto estd destinado "(...) wun

beneficio o efecto nuevo, una economia de tiempo, energia, mano
de obra o-una mejora de las condiciones higiénices de trabajo".-

. Be por las consideraciones anteriores que todavia discute la
doctrina si el modelo industrial no debe pertenecer al &mbito de
los derechos intelectuales (ya discutimos este extremo al hablar
de 1las diferencias entre propiedad intelectual e industriel, el
principio dé este trabajo).-

Si los modelos o diseflos industriales no son més que formas
originales 'y novedosas que Unicamente ornamentan a los productos
déndoles uns configuracién peculiar, ison las marcas
tridimensionales un concepto distinto?

“En realidad 1las diferencias son més conceptuales que
précticas, al menos en la forma que ambas instituciones se
regulan en nuestras leyes. El arti{culo 50 de la Ley de patentes
de invenciédn, modelos de wutilidad, dibujos Yy disefios
industriales, dice que "(...) se considera como dibujo industrial
toda reunién de 1lineas o de colores, y como diseflo o modelo
industrial, toda formsa ©pléstica, asociada o no a 1lineas o
colores, que puedan aplicarse a un producto industrial o de
artesania, siempre gque den una apariencia especial a dicho
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producto y puedan servir de tipo o patrén pare su fabricacign”.
El modelo industrial, si bien estd destinado & un género més o
menos amplio de productos (el hecho de no . ser una creacién
abstracta es 1lo que le hace permanecer dentro de la propiedad
industrial), posee un dmbito mds amplio que la marca
tridimensional, cuya finalidad es exclusivamente distintiva
(destinada s6lo a uno o varios productos semejantes). Por ello
8e dice que la originalidad y novedad son los requisitos bésicos
del modelo industrial, mientras que la inconfundibilidad es un
requisito exclusivo de la mareca. (31) Ademés, basta con que haya
una forme muy parecide o igual en el mercado para que el modelo
de utilidad no sea registrable (aun cuando esa formsa preexistente
no eaté registrada bajo ningln concepto). Por ejemplo: la forma
especial de una linterna como modelo industrial, se concede para
que durante un término (cinco afios, en el caso de Guatemala),
s6lo el creador pueds fabricar linternas con esa forma original y
nueve que ha ornamentado al producto (como en los derechos de
sutor, se prohide 1la reproduccidn). La marcs tridimensional
existe para que esa forma de linterna distinga una marcsas
especifica de linternas (las linternas XX). Otro ejlemplo: wun
envase original y novedoso para toda clase de bebidas. El
derecho del modelo industrial protegeria 1la reproduccidn del
envase para toda clase de Dbebidas. La marca tendria- que
registrarse en varias clases para alcanzar esa proteccidén y su
finalided serfa nicamente distintiva.- .

Como puede verse, si bien hemos hecho notar diferencias de
concepto y sobre todo de finalidad (finalidad ornamental versus
finalidad distintiva), 1los efectos précticos son casi 1iguales.
En realidad, 1lo 4nico que diferiréd serd la clase de examen del
Registro, para determinar si uno u otra son registrables (ello en
atencién a sus distintas finalidades: en un caso, la forma
ornamental tendrd tendrd que ser original y novedosa; en el otro,
la forma tendrd que ser suficientemente distintiva Y por lo tanto
inconfundible). Otras diferencias, como el 4mbito mis amplio de
los modelos 1industriales, se resuelven en términos précticos;:
basta registrar la marca en dos o mis clases.-

En ml opinién, si 1la forma redne los requisitos de ambas
figuras juridicas, no hay impedimento en nuestrs ley para que se
registre en ambos conceptos y goce de doble proteccibdn.-

Las conclusiones anteriores (coexistencia de ambas figuras)
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Las conclusiones anteriores (coexistencia de ambas figuras)
hacen también que una marce tridimensional no sea registrable por
falta de fuerza distintiva, si esa forma o una muy parecida
aparece protegida <como modelo industrial (ello al amparoc del
inciso N del Convenio).

En cuanto a la regulacién que el Convenio hace acerca de las
marcas tridimensionales prohibidas, lo criticable es haber
desdoblado la prohibicién en dos 1incisos que s8e refieren
pricticamente a lo mismo (el inciso LL prohibe registrar "la
forma wusual y corriente de los productos o mercancifas". El
inciso n prohibe registrar "los envasee que sean del dominio
pliblico o se hayan hecho de uso comfin en cualesquiera de 1los
estados contratantes, y en general, aquéllos que no presenten
caracteristicas de originalidad o novedad"). En realidad 1la
inica diferencia estd en que la forma usual y corriente de 1los
productos 8se refiere a cuando es esencial o necesaria dada su
naturaleza o destino, y el inciso n se refiere a los envases que
hen pasado a ser del wuso comin (similar a lo que en las
denominaciones genéricas hemos llamado "vulgarizacién") o carsecen
de originalidad o novedad. Esta diferencia, en mi opinibén, no
Justifica el trateamiento separado.-

Los colores aislados:

El inciso m) del Convenio Centroamericano prohibe registrar
o utilizar como marca "los simples colores aisladamente
considerados, a menos gque estén comdinados o acompafiados de
elementos tales como signos o denominaciones que tengan un
cardter particular y distintivo". Esta prohibicién es 1légica,
sobre todo si se observa que los colores puros son en realidad
escasos. Ademés, pretender apropiarse de un color equivaldria a
pretender apropiarse de una paladbra del idioma respecto & un
producto cuya designacién normal, por ejemplo, corresponde a esa
palabra. En realidad, 1los colores vienen a ser para las marcas
grédficas lo que las denominaciones genéricas o descriptivas son
.para las nominativas.-

Pero a8l 1igual que en las denominaciones genéricas, una
combinacién de <colores o una mezcla de éstos con otros signos
pueden volverse un conjunto registrable (salvedad que hace el
propio convenio en el inciso mencionado).-
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El problema existe, sin embargo, porque normalmente los
colores se presentan combinados entre sf{ o con otros signos.
Nadie intentard registrar como marca un color aislado. El color
ird acompafiado de alguna figura, por sencilla que ésta sea (un
simple recténgulo, por ejemplo). Se trata entonces de determinar
cudndo 1la combinacién introduce verdadera fuerzsa distintiva y
cudndo su pobreza hace que en realidad 1lo que se pretenda
registrar sea un color aislado (ejemplo: una etiqueta cuadrade o
rectangular con fondo rojo, a pesar de la combinacién, no seria
registrable, pues en realidad 1lo que 8se pretende inscribir es el
color mismo. §4 1lo seria 1la figura de un tridngulo y un
rectdngulo, entrelazados, pintados de color rojo) (32).-

Las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen,

adjetivos gentilicios y mapas:

Ya hemos mencionado que la discusién sobre la admisibilidad
de 1los llamados "nombres geogréficos" descansa en la existencia
de dos intereses: a) el derecho de otros productores o
comerciantes para hacer referencia al origen de los bienes o
serviclios, sobre todo cuando ese origen imprime calidad en 1la
mente del consumidor. En este aspecto, se discute sobre 1a
necesidad de que estas denominaciones sean del dominio phbdlico;
b) el derecho del pGblico consumidor a no ser engafiado respecto
al origen de los productos o servicios. £En este sentido, se dice
que estos signos no deben ser apropiables ante esa posibilidad de
fraude.-

Las distintas legislaciones buscan conciliar los intereses
mencionados. Las férmulas no pueden ser rigidas porque no es
fdcil apreciar cuéndo, efectivamente, ambos aspectos se ven
satisfechos.- '

Se sostiene a veces que no todo nombre geogrdfico representa
una indicacién de procedencis, siendo m&s bien uns designacién
arbitrarisa.

Ello sucederé& cuando el nombre no es afamado ni el lugar se
caracteriza por los productos o servicios que se quiere
distinguir. En tales casos, no se verlan afectados ninguno de
los dos intereses en juego. Al contrerioc, si la marca llegara a
reunir fama y prestigio gracias a su empleo por el titular en
productos o servicios de calidsd (y no por virtud de 1la
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indicacibén de procedencia), admitir que otros la usaran seria
tolerar un aprovechamiento ilegitimo del prestigio ajeno y
entonces el plblico si serfa engafiado.-

La postura anterior es caracteristica de algunos fallos
ingleses y norteamericanos. Segln los primeros, "Las palabras
‘nombre . geogrédfico’ no equivalen a “nombre de un lugar’. Es
decir, el hecho de que haya un lugar en el mundo llamado igual
que la marca propuesta, no convierte a ésta en nombre geografico,
a menos se evidencle que los productos tienen alguna conexibén con
el lugar" (33).-

En Estados Unidos, donde el derecho sobre 1la marca se
adquiere por el uso, 8l se establece que el nombre geogréfico
utilizado ha adquirido fuerza distintiva, 1la protecciédn se
otorga. Ello sucede precisamente cuando la designacién es més
bien arbitraria (el lugar no es safamado y en &l no es
caracteristica la fabricacidn o comercializaciédn de los productos
o servicios). En estos casos, se dice, no se viola el derecho de
otros productores o comerciantes, se protege & quien ha ganado el
prestigio, y el —consumidor no resulta engafiado con una falsa
indicacién de procedencia (porque el nombre no le sugiere una
cierts procedencia).-

De acuerdo a otras opiniones, en cambio, no debe concederse
derecho exclusivo sobre el nombre de un lugar, aun cuando en el
presente ese lugar sea desconocido y no se caracterice por los
productos o servicios que se quiere distinguir. La razdén de ello
es que s8e vedaria a cualquier futuro interesado que . quisiera
instalarse en ese lugar o a quienes ya estuvieren instalados, 1la
posibilidad de referir sus propios articulos o servicios con ese
nombre o indicacién. En este sentido, Ferndndez-Novoa (34) opina
que "la notoriedad o renombre de un lugar geogré&fico o de los
productos alli elaboradados no debe entenderse en el sentido de
que la notoriedad o fama del nombre geogrdfico es un requisito
inexcusable = para prohibir su registro como marca individual de
una empresa. Lo Unico que a este efecto debe exigirse, es que el
correspondiente nombre geogrédfico designe una localidad o zona en
la que estén asentadas una pluralidad de empresas dedicadas a la
elaboracién o fabricacién de los correspondientes productos. Si
ademds de concurrir este requisito, sucede que la zona y sus
productos son notoriamente conocidos o incluso afamados, esta
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denegar el registro del correspondiente nombre geografico como
marca de una empresa concreta™, Y mds adelante seflala que 1la
prohibicién debe "(...) extenderse a 1las indicaciones de
prodecencia potenciales siempre que existan indicios razonables
de que en un futuro més o menos préximo pueden ser cultivados o
fabricados los productos correspondientes en la localidad o zona
cuyo nombre se solicite como marcae individual de un empresario”.
Este autor, pues, piensa que los intereses de los productores
deben protegerse no sélo cuando el lugar cuyo registro se
pretende es de renombre, sino en general por el simple hecho de
que haya otros fabricantes de ese producto en la localidad o
existan posibilidades concretas de que vaya a haberlos (en estos
casos, debe protegerse el derecho de todos ellos a utilizar 1la
indicaciédn de procedencia).-

Por otro 1lado, se sefiala también, cualquier designacién
geogrédfica es normalmente considerads por el phbdblico como
indicacidn de procedencia (aunque se sostenga que es8 una
designacién arbitraria sin ninguna conexién con 1a fama del
lugar), y ello puede originar confusién.-

El Convenio Centroamericano prohibe los ad jetivos
gentilicios en el inciso j). El inciso 1) prohibe "las simples
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, salvo
lo dispuesto en el literal b) del articulo 35". El inciso 1r),
finalmente, prohibe "los mapas. Estos podrdn, 'sin embdbargo,
usarse como elementos de las marcas, si corresponden al pais de
origen o procedencia de las mercancias que aquéllas distinguen".
Lo que hasta aqui se ha dicho es aplicable por igual a las tres
prohibiciones. En todas ellas el problema tiene su rafz en los
dos intereses en juego, ya mencionados (por ello, al clasificar
las prohibiciones, dije que quedaban incluidas tanto en los
signos que pertenecen al dominio pGblico como en los que son
susceptibles de originar error o confusién).-

El Convenio concilia los intereses referidos de la siguiente
forma: a) protege el derecho de cualquier productor o comerciante
a wutilizar 1la indicacién de procedencia de sus productos o
servicios, prohibiendo la apropiacibén individual de dichsa
indicacién, en todo caso (independientemente de que el lugar
tenga o no renombre), <y autorizando su registro Gnicamente como
marca colective (esa es la excepcién del articulo 35, inciso b).
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Ello significa que el nombre geogrdfico podrd wutilizarse como
marca s8dlo si deciden adoptarlo "(...) las empresas establecldas

en una  determinade demarcacién politico-territorial, para
distinguir un determinsdo producto, mercancia o servicio peculiar
de dicha demarcacién" (articulo 35, inciso b). El Convenio,

entonces, no admite que los nombres geogrdficos puedan ser
simples designaciones de fantasfia, sin ninguna conexién con el
lugar; b) protege al plblico consumidor exigiendo que quienes
adopten la marca, correspondan a la demarcacidn territorial de la
cual es peculiar el ©producto o servicio, y refuerza esta
proteccidn prohibiendo que 8e registrem como marca "los
distintives que pueden inducir a error por indicar una falsa
procedencia (...)" (inciso q).-

La solucidén del Convenio es acertada, pero un tanto rigida.
Los nombres geogréficos deberfian quedar prohibidos y sélo sujetos
a marca colectiva, cuando son y se perciben como tales. No hay
ninguna razén, sin embargo, para prohibirlos cuando efectivamente
su utilizacidén es arbitrarias (el lugar no es de renombre ni 1los
productos o servicios tienen relaciédn con él). La jurisprudencia
de algunos paises muestra claramente la existencia de estos
nombres arbitrarios. En Inglaterra, por ejemplo, se admitid 1la
marca SAN RAFAEL ‘para vinos medicinales (35). Lejos de
significar una indicacién geografica o de procedencia, esta marcsa
es en realidad arbitraria y posee fuerza distintiva sin violar
ninguno de los intereses en Jjuego.=-

En cuanto a la prohibicidn relativa a los mapas, me parece

innecesaria la segunda parte del inciso que permite registrarlos
como elementos de marcas, si los productos o servicios tienen el

origen que el mapa sugiere. En ningin caso podréd reclamarse
apropiacidédn del mapa. Al igual que las denominacines genéricas,
descriptivas, etc., pueden formar parte de marcas sl van

acompaflados de elementos que otorguen fuerza distintiva al
conjunto, pero sin gozar de proteccién sislada.

d)Signos no apropiables por ser susceptibles de inducir a error o
confusibn:

Hemos incluido en este apartado los incisos J (en cuanto a

los adjetivos gentilicios), f (indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen), 0 y P (distintivos iguales o]
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denominaciones de origen), O y P (distintivos iguales [+)
semejantes a otros ya registrados), Q (indicasciones de falsa
procedencia, naturaleza o cualidad) y R (los mapas). Todos han
sido tratados en el apartado anterior (por tener un fundamento
mixto), con excepcién de los distintivos iguales o seme jantes a
otros ye registrados y las indicaciones de falsa procedencia,
naturaleza 0 cualidad. Estos serédn objeto del capitulo
siguiente. la razén es que su importancia ha originado 1la
llamada TEORIA DEL RIESGO DE CONPUSION, cuyo estudio merece ser
tratado aparte. :
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CAPITULO II

TEORIA DEL RIESGO DE CONFUSION

Hemos reservado para este capitulo los incisos o), p) y q)
del Convenio Centrosamericano, que prohiben el registro de
distintivos iguales o semejantes & otros ya registrados por otras
personas pars distinguir productos, mercancias o servicios
comprendidos en la misme clase, y las 1indicaciones de falsa
procedencia, naturaleza o cualided.-

He decidido abarcar aqui{ prohibiciones que tienen un mismo
denominador comin: el error a que pueden inducir al consumidor.
‘Sin embargo, también las separan diferencias: los incisos o) y p)
se refieren concretamente a la comparacién entre solicitudes de
registro y distintivos ya registrados, mientras que el inciso gq),
como veremos, puede abarcar el supuesto de comparacibén de signos,
pero sblo como una de sus variantes.-

Los 1incisos o) y p) integran lo que normalmente 8e conoce
como el binomio esencial de la marcas . el doble requisito de 1la
novedad y 1la especialidad. Para que la marca sea - confundible
debe no 8dlo ser igual o semejante a otro distintivo ye
registrado, sino también abarcar productos o servicios
comprendidos en la misme clase que distingue aquél. Asi - lo
entiende el propio Convenio en su articulo 93, que manda efectuar
un examen de novedad para determinar si concurren o no las
prohibiciones que establecen los incisos o) y p) mencionados.-

Ya hemos dicho que en rigor la novedad es més bien un
requisito de las creaciones industriales (invenciones, modelos de
utilidad, etc.,) pues la marca no tiene que ser original ni
nueva. Pueden registrarse palabras conocidas o existentes en el
idioma, pero que poseen fuerza distintiva respecto. de los
productos o servicios que se pretende proteger (recuérdese el
ejemplo de la marca NARANJA, que no seria distintiva para Jugo de
frutas, pero si para prendas de vestir). Es por ello que resulta
més propio hablar del requisito de inconfundibilidad.-

El término "inconfundibilidad" es incluso todavia més
amplio, pues va mids alld de ese doble aspecto mencionado (novedad
y especialidad), que s8e traduce normalmente en la comparacién
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entre signos existentes, y solicitudes de registro para la misma
clase de productos o servicios. Abarca también supuestos
especiales, en que perteneciendo los productos o servicios que
busca amparar la solicitud & clases muy diversas de las que
comprenden los distintivos ya registrados, pueden aun as{ inducir
a error, o bien supuestos en que el motivo de rechazo es un
distintivo notorio o renombrado, pero que ni siquiera esti
ingcrito en el pais. Es por ello que desde todo punto de vista
el término inconfundibilidad resulta mucho més spropiado para
trater toda esta teoria del riesgo de confusidn.-

As{ entendido, la  inconfundibilidad (también llamada
incompatibilidad) la define Durédn Olivella (1) como ."la causa que
impide que dos marcas puedan existir libremente ¥ sin mutuo
perjuicio para sus titulares y para el péblico consumidor".
Unicamente debo aclarar que el inciso p) del Convenio extiende la
prohidbicién al caso de que ls marca solicitada ses confundible
con cualquier otro distintivo ya registrado, es decir, marcas,
nombres comerciales y expresiones o seflales de propaganda.-

Por otro lado, 1las reglas que inspiran la teoria del riesgo
de confusién, no pueden ser mAs que generales y . un tanto
variadles, segln el pais cuya jurisprudencis se sanalice. La
razbén  es obdbvia, 81 se comprende que el andlisis recmse sobre
situaciones de hecho, imposible de enumerar, puesto que los
conflictos pueden ser tan distintos como vasto es el lenguaje vy
la inventiva empresarial.-

1) RIESGO DE CONFUSION ENTRE DISTINTIVOS QUE PERTENECEN A LA
MISMA CLASE (incisos O y P): ‘

En opinién de Ferndndez-Novoa (2) son tres 1los factores
determinantes para decidir si existe riesgo de confusién entre
una marca y otro signo distintivo: 1la comparacién de los signos,
la existencia de similitud o conexién competitiva de los
productos y el grado de atencién del consumidor ante las marcas.
Los principales son en realidad los dos primeros y representan el
binomio que ya hemos mencionado de novedad-especialidad. El
tercero es mds bien un criterio auxiliar, como se veré.-

Muchas de 1las pautas que aquif se sefialardn son también
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aplicables a los riesgos de confusidén que se mencionan en el
nGmero 3 de este capitulo (relativo a signos pertenecientes a
clases distintas o marcas notorias o renombradas no inscritas).
Sin embargo, aqui hadblaremos sobre el riesgo de confusidn tipico
que 8e basa en los factores ya sefialados y que entiende al
principio de especialidad como referido a las distintas clases de
la nomenclatura oficial. La razdén es que en esos términos
aparecen redactadas las prohibiciones de los incisos o) y p).-

El inciso p) menciona 1las tres clases de semejanzas:
grdfica, fonética o ideolbgica. Nava Negrete (3) las conceptta
asis "a) fonética, cuando dos palabras vienen a pronunciarse de
modo similar; ©b) grdfica, cuando dos palabraes se pronuncian de
modo diverso y se escriben de modo andlogo, ¥y <c¢) conceptual,
cuando siendo las palabras fonética y grédficemente diversas,
expresan el mismo concepto”, En realidad, 1la anterior es su
conceptuacibdn pura. Sin embargo, en un sentido mAs amplio, las
seme janzas fonética y grdfica son de difficil separacién, pues
casi aiempre la pronunciacién similar se debe a su escrifura
anfloga. Por ello, 1los fallos Jjudiciales normalmente invocan
ambas semejanzas a la vez.-

Para apreciar las similitudes, como ya s8e dijo, debemos
partir de principios generales, s8in poder llegar a formular
normas concretas. Los principios generales mds importantes, sin
embargo, gozan de aceptacidén prdcticamente wuniversal. Breuer
Moreno (4) los resume asi: ‘

"(1) La confusidn Tresults de la impresidén general de ambas

marcas. El consumidor no se detiene a analizar la marca del
producto que compras 8b6lo verifica instantdneamente si es 1la
marca que pidié. A diferencia de la labor wusual del Jjuez,

calladamente ponderando los pros y los contras, es la primers
impresidén lo que cuenta.

(2) Las marcas deben ser examinadas sucesiva Y no
simultineamente. Si las ponemos una al lado de la otra, natural
e instintivamente las comparamos y encontramos diferencias, que
es precisamente 1lo que no debe hacerse. El consumidor +tiene
frente a s8f 88lo una de las marcas y la ve sblo segln 1lo gque
recuerda de la otra. Este recuerdo se reduce a wuna vcierts
impresibn.
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(3) El punto de vista del presunto comprador debe adoptarse al
apreciar la marca y la naturalezs del producto debe tomarse en
consideracibn. La naturaleza del producto indica la capacidad
del presunto comprador.

(4) Son las semejanzas y no las diferencias que existen entre las

.marcas lo que debe tomarse en consideracién. Dado que es dificil
para quien juzga evitar comparar y encontrar diferencias en los
elementos de las marcas, es importante tener presente esta regla.
En la mayorfis de casos, la similitud entre dos marcas no . es
fortuita. Los inescrupulosos, para defenderse a si mismos,
incluirdn elementos diferenciasdores en la marca. Quien Jjuzga
debe estar alerta y considerar si la marca del demandado pudo
haber sido ideada sin tener en mente la marca de quien se
opone” .-

Los anteriores principios podrian ser enunciados de 1la
siguiente forma:

(1) Es 1la impreeién general, instanténea y de oconjunto, 1lo
que cuenta.  El consumidor, normalmente, no analiza con detalle
ni descompone las marcas;

(2) Debe aplicarse el examen sucesivo y no simulténeo. En
términos de Poulliet (5) "No hay que olvidar que el consumidor no
tiene frente & sus ojos las dos marcas cuando el producto
revestido de una de ellas le es ofrecido y que aquél que quiere
aprovecharse de imitacidén més o menos hdbil se cuida de presentar
al lado de su marca, aquélla que &l se esfuerza de imitar®y

(3) En principio, debe partirse tomando en cuents la visién
del consumidor medio (ni demasiado descuidado ni muy perspicasz);

4) El1 ané&lisis debe apreciar las seme janzas y no las
diferencias.-

En cuanto a la primera regla, debe observarse que esa vieidn
general, instantdnea y de conjunto no debe ser Sbice para que a
veces se aprecie que en las marcas puede haber uno o varios
elementos dominantes o preponderantes, cuya similitud determina
la semejanza absoluta. Esto puede suceder en marcas simples,
pero se da con mhs frecuencia en marcas compuestas por dos o mas
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paladbras (una de ellas es dominante y en la misma debe centrarse
el andlisis, en su mayor parte). As{ lo entienden numerosos
autores (6).-

En cuanto a la tercers regla, debe ser objeto de algunas
aclaraciones. La visién del consumidor medio es aplicable a la
mayoria de casos. Sin embargo, no es un principio absoluto y
tanto 1la doctrina como la jurisprudencia de muchos paises, han
hecho ver que la naturaleza de los productos y otros factores
como s8u precio, son determinantes para establecer el grado de
atenciédn del consumidor. Prente al consumidor medio, que no es
en extremo perspicaz, cabe hablar de un consumidor mds cuidadoso
y menos susceptible al riesgo de confusién. Ello sucede en el
caso de productos que normalmente se compran por expertos o gente
especializada y/o en el caso de artficulos demasiado caros. Estas
marcas, entonces, no pueden ser apreciadas, en su comparacién,
con €l mismo rigor aplicable a otros casos.- '

Por otro lado, se manifiests en la doctrina otra regla que a
mi Jjuicio es importante y debe afiadirse a las ya mencionadas: la
irrelevencia de 1las particulas genéricas o desoriptivas de 1las
marcas. Ya en su oportunidad dejamos establecido que si bien las
denominaciones genéricas o descriptivas son por si mismas
inapropiadblea, pueden ir acompafiadas de otros elementos, que por
otorgarles fuerza distintiva, convierten al conjunto en
registrable, dando origen casi siempre a una marce sugestiva.
Pero al tratar de establecer si dos marcas son o no semejantes,
es l4gico que deba prescindirse de aquel o agquellos elementos que
por si{ solos son inapropiables, centrdndose la atencién de quien
Jjuzga en los que otorgan fuerza distintiva al conjunto. En este
sentido, por eJjemplo, 1los Tribunales mexicanos han estadlecido
que "Cuando 1las dos marcas cuya posible oconfusién se examina
contengan un elemento comQn, que resulte en alguna forma
descriptivo del origen de los productos de sus caracteristicas o
propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el caso del
elemento ‘vita’ tratdndose de medicinas ¥y preparaciones
farmacéuticas (...), dicho elemento debe ser considerado con poco
énfasis al hacer 1la comparacién, 1la que debe centrarse-  con
atencibén acentuada en el otro elemento que contengan las marcas
en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciacién
elimina la posible confusidn entre las marcas (...)" (7).-
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FPinalmente, deben tenerse presentes. las semejanzas que
pueden presentarse, segln las clases de marcas en conflicto:

a) Entre marcas denominativas: la semejanza puede ser gréfiecs,
fonética o ideolégica (conceptual). Esta Gltima: (semejanze
ideolégica o conceptual) sdlo existird cuando 1las marcas son
sugestivas o arbitrarias (pues en ambos casos- la <dsnominaciédn
representa una idea, aun cuando en las arbitrarias esa idea nada
tenga que ver con 1los productos o servicios que la marca
distingue). No existe en las de fantasia, pues la designacién no
representa idea alguna; b) Entre marcas grédficas: la semejanza
puede ser - grédfica o conceptual. La semejanza conceptual _sélo
podré tener 1lugar c¢cuando las marcas son emblemdticas o
figurativas, pues éstas protegen "(...) no solamente la forma que
se - haya adoptado en la solicitud del registro, sino cualquiersa

otra que suscite la misma idea" (8); ¢) Entre marcas
denominativas y grédficas: sélo puede existir 1la semejanza
ideolégica o conceptual. Pare ello, 1la marca grafica debe

reprodueir el concepto de una denominativa sugestiva o ardbitraria
(la reproduccidén debe ser -la forma usual y corriente de :la
denominacién), o bien la marca denominativa debe reproducir el
concepto. de una grdfica figurativa (la reproduccién debe ser 1la
denominacién usual y corriente de la grdfica); d) Cuando una o
ambas marcas son mixtas: debe determinarse previamente si alguno
de los elementos es preponderante (grdfico o denominativo) y
luego proceder segln los criterios anteriores.-

: 2) LAS FALSAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA, NATURALEZA -0
CUALIDAD (Inciso Q): -

Esta prohibicién es wun enunciado muy general, incluida
quizds para evitar dejar fuera casos de verdadera confusién, pero
que. no .aparecen en ningln otro inciso (es casi imposibdble
pretender hacer una enumeracién taxative concreta). De . esta
forma, el Convenio coloca en manos del Jjuzgador un mecanismo para
rechazar solicitudes, que por cuaslquier razén, puedan induecir a
error al  consumidor, por -indicar una falsa procedencia,
naturaleza o cualidad.-

Se trata, pues, de un supuesto amplisimo. Uno de.  tantos
ejemplos puede ‘apreciarse en la denominacién ASPIRRAPID, para
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distinguir medicamentos <c¢on propiedades analgésicas. i el
producto respectivo fuese en realidad a base de acetaminofén y no
de aspirina, tal denominacién ser{a engafiosa en cuanto a 1la
naturaleza y cualidad del producto.-

Como dije al principio de este capitulo, algunos de 1los
supuestos que tienen cabida en este inciso, se refieren al riesgo
de confusién entre distintivos que pertenecen a clases distintas
o ante la existencia de un distintivo notorio o renombrado no
registrado. A estos casos, que considero sumamente importantes,
dedico al numeral siguiente.-

3) RIESGO DE CONPUSION ENTRE DISTINTIVOS QUE PERTENECEN
CLASES DISTINTAS 0 ANTE LA EXISTENCIA DE UN DISTINTIVO NOTORIO
RENOMBRADO NO REGISTRADO:

En el ntmero 1 de este capfitulo, nos referimos al supuesto
tradicional, en que las solicitudes se rechazan por su semejanzsa
con marcas ya inscritas y siempre que los productos o servicios
pertenezcan a la misma clase de la nomenclatura oficisl. ‘Estos
son los supuestos que contemplan los incisos o) y p) del Convenio
Centroamericano.-

(ol

La doctrina moderna, sin embargo, plantea problemas que cada
vez son més frecuentes: ;cudl es el verdadero valor de las clases
de productos y servicios que contienen las nomenclaturas? * ;Qué
sucede cuando por alguna razén (canales de comercializacién,
clase de pOblico que adquiere el producto, etc.) se aprecia
riesgo de confusibén entre marcas o distintivos que pertenecen a
clases distintas? y en cuanto a las marcas notorias o renombradas
éno es su mismo cardcter de notoriedad y prestigio rauzédn
suficiente para que cualquier otra marca igual, aun cuando busque
amparar productos distintos o aun cuando la primera ni siquiera
esté registrada, deba ser rechazada ante la posible confusién
sobre <calidad y procedencia empresarial de 1los productos o
servicios?

En cuanto a la primera cuestién (valor de la nomenclatura y
posibilidad de confusién entre productos pertenecientes a clases
distintas), s8se sostiene cada vez con més frecuencia que las
cuarenta y dos clases que contiene la clasificacién internacional




e 56,

(adoptada ya por la mayoria de legislaciones), no son mas que una
guia administrativa para apreciar, en cada caso concreto, el
principio de especialidad y as{ determinar 1los . riesgos de
confusibén posidbles. Durdn Olivella (9), por ejemplo, dice que
"(...) la semejanza o disparidad de entre dos productos no
depende realmente de que se hallen encuadrados en una misma clase
o en dos diferentes, s8ino a la propia naturaleza de aquellos".
En igual sentido, se pronuncia Fernéndez-Novoa (10). Cita fallos
del Tribunal Supremo Espafiol, uno de los cuales sefiala claramente
que 1la "(...) disparidad de productos no debe ser apreciada de
modo exclusivo en razén de pertenecer o no a la propia clase del
Nomenclétor oficial...ya que 1lo principal 1o constituyen 1los
factores que intervengan en cada caso partiocular Yy nuy
especialmente los que revelen similitudes reales entre productos
por naturaleza, estructura, afinidad aplicativa”. Con base en la
jurisprudencia mexicana, Nava Negrete (11) afirma también que son
irregistrables las marcas relativas a productos o servicios
"(...) que por su similitud puedan ocasionar o hacer nacer algin
riesgo de .confusidén en el espiritu de la clientela, aun cuando se
encuentren en clases distintas de la clasificacién oficial”,
Igual principio parece regir en-la Jjurisprudencia colomdiana.
Cavelier (12) reselta algunos fallos en este sentido, entre los
cuales uno considera 1lo siguiente: "Es evidente gque. dada 1la
funcién caracteristica de las marcas, cual es la de identificar
los productos que bajo ellas guedan amparados, en el sistema de
la tutela de los derechos consiguientes debe regir el principio
de la especialidad, que tiende a eliminar la indeterminacién de
las mercaderfias y a clasificarlas en forma que su confusién no se
presente. De ehi que en 1la legislacién marcaria se hayan
agrupado en diferentes clases los productos, y se exija para 1la
concesidédn del registro la determinacién de la clase con respecto
a la cual se eleva la solicitud respectiva. Pero también no es
menos8 cierto que tal clasificacién no puede hacerse en forms que
elimine completamente toda confusiédn, y por eso el legislador no
ha hecho una descripcién limitativa sino enumerativa de 1los
‘productos, con el fin de que el juzgador pueds interpretar y
definir 1los conflictos que se presenten, con sujecibébn a los

principios generales que informan el derecho marcario”. En 1la
doctrina norteamericana, dice Ladas (13) que "(...) 1la
clasificacidén de bienes no determina por si sola ls semejanza de
los mismos. Su propdésito es administrativo, para efectos de

registro (eos) Los Tribunales deben tener el poder de
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determinar semejanza en casos concretos".-

La difusién de la postura mencionada, pues, ha sido grande.
En nuestro medio, 1los términos en que aparecen redactadas las
prohibiciones de 1los incisos o) y p), han sido objeto de wuna
interpretacién literal (ambos incisos se refieren a productos o
servicios comprendidos en la misma clase). Dado nuestro sistema
Juridico y 1los criterios de interpretacién legal que impone 1la
Ley del Organismo Judicial, creo que no queda otro camino. Sin
embargo, el Registro de la Propiedad Industrial ha ignorado sl
inciso Q, que prohibe el registro de marcas "(...) que pueden
inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o
cualidad”. Ya hemos visto que algunas de las principales
funciones de la marca son la funcién indicadora de la procedencia
empresarial y la funcién indicadora de calidad. Si un
distintivo, aun cuando pertenezca a clase distinta de 1la
nomenclatura, es susceptible de informar erréneamente al
consumidor sobre 1la procedencia empresarial o calidad de 1los
productos, este 1inciso permite rechazar su inscripoiédn. Elle
puede suceder en casos como que los productos "(...) se expenden
en los mismos establecimientos comerciales del ramo, que sean
consumidos por parte de un mismo pGblico, que se utilicen uno
como materia prima para la fabricacidn o constitucidén del otro o
porque sea empleado uno de ellos durante el funcionamiento. o uso
del otro producto™ (13). Piénsese, por ejemplo, si existiendo la
marca BAYGON para insecticidas agricolas, quisiera otra persona
registrarla para alimentos de animales.-

El 4inciso Q, pues, seria un mecanismo (til para salvar el
exceso de rigor de los incisos o) y p).. Sin embargo, . tanto las
decisiones del Registro como las del Ministerio de Economia
cuando conoce en alzada, basan su criterio, exclusivamente, en
las clases de la nomenclatura oficial.-

En cuanto a las marcas notorias y renombradas, el problema
presenta nuevos matices, ademds de los mencionados. ~ Pueden
suceder dos cosas: &) que la marca esté registrada, pero para
productos incluidos en una clase distinta que los que pretende
abarcar la solicitud motivo del conflicto; b) que la marca ni
siquiera esté registrada en el pais. Obviamente, en el primer
caso, serdn aplicadbles los comentarios hechos con anterioridad
respecto de cualquier marca. Pero vamos aqui a considerar a
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estas marcas notorias o renombradas, en atencidn {(nicamente s
dicho cardcter.-

En el caso de marcas comunes pertenecientes a distintas
clases, dijimos que el fundamento del rechazo debia provenir del
riesgo de confusién. En el caso de las marcas -notorias o
renombradas, el fundamentoc es doble: no sbdlo la confusibén en
cuanto a 1la procedencia  empresarial y la calidad de los
productos, sino también el aprovechamiento ilegitimo de 1la fama y
prestigio ajenos. Claro que ambos aspectos tienden a coincidir
en este clase de marcas (la confusién se deriva del
aprovechamiento de 1la fama de una marca preexistente, pues el
pGdlico asume que los productos que ampara 1la marca ilegitima
provienen del titular de la otra y poseen la misma calidad).
Pero recuérdese que la marca cumple un doble cometido, que se
traduce en la proteccidn tanto del productor o comerciante como
del pGblico consumidor.-

En este sentido, - sefiala Ladas (15) que "(...) ya por muchos
afios ha 8ido reconocido por  1la teorfa Juridicea y los
pronunciamientos Judiciales que la regla general de la semejanza
de 1los productos de las dos partes es inadecuada respecto a 1la
proteccién de ciertas marcas que gozan de reputacién especiml, y
que esas marcas deberian ser protegidas contra su uso por otros,
aun para productos diatintivos". En estos casos, continGa més
adelante, "(...) 1la marca es algo mlds que un signo distintivo
para productos determinados. Se convierte en el reflejo de 1la
fama y reputacibdn del fabricante de los productos (...). Se
trata de proteger ese reflejo y atracciédn y 1los valores que
involucra, cuando son injustamente utilizados por - otros, - sin
importar los productos - especificos".-

Hay miltiples decisiones Jjudiciales en otros pafses que
siguen los criterios expuestos. Por ejemplo, los casos
WINCHESTER y CHEVROLET, en Argentinay CADILAC, PONTIAC y OMEGA,
en Brasil; LILLY (propiedad de la Compafila Farmacédutica "Eli
Lilly), contra su uso para articulos de tocador, en México (16).-

En Espafia, es ilustrativo el caso COCA-COLA, que relata

Durédn  Olivella (17): "EL Registro de la Propiédad Industrial
concedid, en el afio 1962, 1a marca KOLA-KOKA para distinguir

colas, concesidén que fue recurrida por la firma propietaria de



las marcas COCA-COLA que distinguen bebidas ténicas, Jarabes y
similares. El Tribunal Supremo consideré que las marcas
enfrentadas ofrecian claro parecido y que, no obstante distinguir
productos completamente diferentes, su convivencia originaria
errores en el mercado respecto a la procedencia de 1los mismos,
con lo que vino a sentar que la marca KOLA-KOKA incidia en 1lea
prohibdbiciédn (...). En efecto, no cabe duda de que, aunque se
quiera prescindir del grafismo de las marcas en cuestién, sus
fonemas tienen gran semejanza (...). Por lo tanto, considerd el
ponente del Supremo que la marca KOLA-KOKA para distinguir colas
exteriorizaba un propbésito imitativo de 1la marca COCA-COLA
designativa de Dbebidas, y venia a Dbeneficiarse del renombdre
notorio y del crédito de esta Gltima, con riesgo, a la vez, de
perjudicarla si los productos de la marca KOLA-KOKA no alcanzaran
favorable acogida y reputacién en el mercado, por 1lo cual
establecid aquel alto organismo la nulidad de la marca
recurrida".-

Con lo que ha quedado expuesto, se hace obvio que 1lsa
confusibédn en el consumidor, respecto a dos marcas iguales o
parecidas, pucde existir aun cuando no haya conexién alguna entre
los productos. Dicha confusién, aqui también, existiré
fundamentalmente respecto a la procedencia empresarial y calidad
de los productos o servicios, pero en razén de la fama, prestigio
y reputacidén alcanzadas por éstos.-

Fl inciso Q debiera ser también en estos casos, el mecanismo
protector. Si 1la marca goza de tal renombre que el registro de
una igual o parecida, no importando los productos que proteja,
hace presumir que confundird al péblico haciéndole percidbir wuna
procedencia y wuna calidad que no corresponden, este inciso
debiera servir de fundamento para un rechazo de plano, aun cuando
la marca notorisa o renombrada ni siquira estuviera inscrita en el
pais. Esta proteccidn, perfectamente razonaeble y ajustada =
derecho, habria evitado la creciente usurpacién del prestigio
ajeno que ha ocurrido en Guatemala desde hace muchos afios. El
Registro de la Propiedad Industrial, aduciendo que los productos
tienen que pertenecer a le misma clase (s8i la marca esth
registrada) o que en nuestro medio la propiedad se adquiere por
el registro (si la marca no estéd registrada), ha permitido que
personas ajenas registren marcas famosas, lucrando indebidamente
y ocasionando un engafio total al pGblico consumidor.-
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La proteccién del inciso Q, por otro lado, es efectiva, pero
imperfecta. Ello porque ya dijimos que no es s8lo al consumidor
a quien debe protegerse, sino también al empresario que ve
ilegitimamente aprovechada la fama por &1 alcanzada., Creo que
por ello la proteccién 1legal debe ser +también positiva
(preceptiva) a favor del fabricante, y no 86lo negativa (a modo
de prohibicién) en beneficio del consumidor. Hablaré més a este
respecto en la segunda parte de este tradajo (proteccién de 1las
marcas notorias y renombradas).-
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CAPITULO III

DENOMINACIONES EN IDIOMA DISTINTO DEL ESPANOL (LEY DE PROTECCION
DEL IDIOMA Y DECRETO 398 DEL CONGRESO)

He creido conveniente hacer alguna referencia a estias
disposiciones, pues para algunos integran también prohibdiciones
de registro, =si bien estdn en cuerpos legales distintos (digo
"para algunos", pues veremos que se discute su vigencia).-

Ya - noe referimos, en 1la parte correspondiente, a las
denominaciones genéricas y descriptivas en idioma extranjero.
Los casos que aqui tratamos, en camblo, se refieren a cuando no
concurre prohibicidn alguna de las del articulo 10 del Convenio.
La  denominacién seria registrable si no fuera por aparecer en
otro idioma distinto del espafiol.-

El articulo 1o. de la Ley de Defensa del Idioma establece:
"Los documentos que  correspondan a actuaciones de cardcter
oficial, asi como todo nombre, ensefia, rétulo, aviso de negocio,
profesidén o industria y las artes, modas o deportes al alcance
comQin, - se dirdn y escribirédn en lengua espafiola, salvo aquéllos
que :-por constituir nomdbres propios o nombres industriales

for&neos, no son traducibles ni convenientemente variables. En
este - 1ltimo caso de marcas exbdticas registradas, se indicaré
entre .  paréntesis su pronunciacidn correspondiente a su

traduccién, de ser posible, y siempre estardn en espaflol las
explicaciones pertinentes al objeto de la marca en cuestidn”.-

Al tenor de esta ley, pues, sbdlo las marcas constituidas por
nombres propios extranjeros o las originarias .del extranjero,
pueden aparecer en idioma distinto del espafiol.-

) El articulo 20. del Decreto 398 del Congreso, por otro lado,
determinas . "Queda expresamente prohibido el wuso de idiomas
extranjeros para anuncios y propaganda de articulos fabricados en
el pais; .asimismo para las etiquetas, marcas, rétulos o anuncios
de ocualquier género, 1los cuales deben ir en espaficl o lengua
indfgena".- :

En sentido pridcticamente igual a la Ley de Defensa del
Idioma, el Decreto 398 sb§lo admite marcas en idioma extranjero si
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los articulos no son originarios del pais.-

La ley de Defensa del Idioma ha sido ceriticada y violada
constantemente, haciendo patente que un idioma no puede
protegerse a través de un decreto. Su supervivencia, en el
dmbito comercial, depende de factores que no estén al aloance del
legislador.-

El fundamento del Decreto 398, en cambio, no deja de  ser
razonable, pues su objetivo primordial es proteger al consumidor
contra 1los errores sobre la procedencia de 1los productos o
servicios. Asi, su Gnico considerando dices "Que es plblico y
notorio el abuso de comerciantes e industriles que, - con
propbésitos esencialmente mercantilistas, colocan en sus productos
determinadas marcas y etiquetas que hacen suponer su procedencia
extranjera lesionando con este proceder intereses
guatemaltecos" .-

"8in embargo, 1la disposicién no deja de ser rigida. La
prohibicién s8dlo se justifica en cuanto la marca sea susceptidle
de inducir a error al pGbdlico consumidor sobre la procedenclia de
los productos. Hay marcas, acufiadas con base en otros idiomas,
pero que - s todas luces parecen mhs bien designaciones de
fantasia. Le proteccién al pOblico queda reforzada, ademhs, si
se eoxige efectivamente que el producto contenga, ®©en letras
grandes y visibles, el lugar de procedencia o fabricacibén (lo
exige el propio decreto 398, en su articulo 1o., y el Convenio
Centroamericanc, en el articulo 16).-

Bl rechazo, entonces, deberfa producirse siempre que 1la
marca, por aparecer en otro idioma, sea capaz de inducir a
confusibdn al consumidor. En este sentido, el decreto 398 es no
sbdlo rigido en exceso, sino también imperfecto, pues sdlo se
refiere a los articulos fabricados en el pais. Un articulo
fabricado en cualquier otro pais de habla hispana puede presentar
el mismo probdlema. Es por ello que creo més efectiva 1la
prohibicién del inciso Q del articulo 10 del Covenio, - pues
permite adecuar el andlisis al caso concreto, partiendo del
espiritu de 1la legislaciédn marcaria (recordar que el inciso Q
prohibe 1los dintintivos que pueden inducir a error por 1indicar
una falsa procedencia, naturaleza o cualidad).-
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Las tesis del Registro de la Propiedad Industrial han sido
oscilantes. En algunos casos, rechaza solicitudes por aparecer
las denominaciones en idioma extranjero, independientemente de
que den apariencia de procedencia forédnea o no. En otros casos,
acepta algunas solicitudes en que la denominacién extranjera
parece més de fantasia, sin dar idea de procedencia forénesa.
Recientemente, el Registro parece adaptarse al criterio que desde
hace algunos meses sostiene el Ministerio de Economia, en los
recursos de revocatoria que conoce. En este sentido, es
ilustrative 1la resolucién dictada por dicho Ministerio el 29 de
Julio de 1985, que estimé improcedente el rechazo de la marca
LLETIGRE (el Registro habia dicho que no era registrable por
estar en idioma francés), cuyo segundo considerando dice:
"CONSIDERANDO: Que la Direccién de Asuntos juridicos, en funoién
de Consejo Técnico, en dictamen nimero 050/85 del quince de mayo
de mil novecientos ochents y cinco, opinéd, en relacién a 1loa
decretos 398 y 1483 del Congreso de 1la  Repiblica, que de
conformidad con el inciso ¢) del artfculo So. de 1la Ley del
Organismo Judicial, una ley se derogs totalmente cuando otra
nueva ley regula, por completo, la materia considerada por la ley
anterior con 1lo que las disposiciones del decreto 398 quedaron
subrogadas por el Decreto 1483, al ser emitido este Gltimo, de
manera que el primer Decreto no estd vigente y el segundo no es
aplicable al 4mbito marcario, en razén de que para las marcas,
nombres comerciales y expresiones de propaganda, rige Gnicamente
el Convenio Centroamericano para la protecciédn de la Propiedad
Industrial, pues al ser aprobado por el Decreto 26-73 del
Congreso de 1la Replblica, quedd incorporado dentro de nuestro
ordenamiento Jjuridico como ley nacional de obligatorio
cumplimiento en toda la Replblica, con lo que el Decreto 1483 no
es aplicable a ninguna situacién regulads por el Convenio, al
tenor de lo que establece en su articulo 230 al sefialar que "MAl
entrar en vigor este Convenio en la forma prescrita en el
articulo 237, quedardn sin efecto las leyes de cada Estado
Contratante relativas a las materias que aquél reguls
expresamente” y, concluye indicando, que si el Convenio reguls
expresamente todos los requisitos y procedimientos a que esté
sujeto el registro de una marca, 1la autoridad administrativa no
puede aplicar ninguna ley local que establezca otras condiciones,
prohibiciones o limitaciones sobre la materia, porque hacerlo
significa indiscutible violacién al propio Convenio, al romperse
unilateralmente 1la igualdad y unidad que debe mantenerse - entre
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todos los Estados Contratantes ©para asegurar 1la eficacia y
correcta ejecucibdn de lo pactado".-

En cuanto a la vigencia de estas disposiciones (ya
analizamos loe inconvenientes de 1la forma como - aparecen
redactadas sus normas), me parece que este nuevo criterio - que
sostiene el Ministerio de Economia es el acertedo, ©pues el tenor
del articulo 230 del Convenio, quedarfan sin efecto 1las leyes
internas que regularan aspectos contenidos en la regulacién del
propio Convenio. Esto implica que todo lo relativo a -marcas,
nombres = comerciales y expresiones o seflales de propaganda, sae
rige, exclusivamente, por el Convenio, y si éste no contiene una
prohibicién relativa al idioma de 1as denominaciones, tal
l1imitaciédn no existe. . No debe olvidarse, sin embargo, que la
prohibicién del inciso Q del articulo 10 del Convenio, ‘puede
resultar un instrumento eficaz en aquellos casos en que la
denominacién extranjera usads para productos nacionales,
generaria una clara confusién en el consumidor "sobre la

procedencia de aquéllos.-




LA APROPIACION RESPECTO AL SISTEMA DE ADQUISICION DEL DERECHO
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CAPITULO IV

SISTEMAS PRINCIPALES

Las soluciones 1legislativas, en cuanto al nacimiento del
derecho sobre la marca, no pueden agruparse perfectamente en unos
cuantos sistemas con caracteres bien delimitados. Mas bien cabe
hablar de tendencias hacia una u otra solucién.- :

“Analizando las distintas regulaciones, creo que pueden
distinguirse, fundamentalmente, tres sistemas bdasicos:

a) Adquisicidn del derecho exclusivamente por el uso;
b) Adquisicién del derecho exclusivamente por el registro;
¢) Soluciones intermedias.-

No cabe duda que el crecimicnto de 1las actividades
comerciales, tanto en lo interno como a nivel internacional, ha
provocado variantes en las legislaciones. ‘Hoy dia, por ejemplo,
la adquisicién del derecho exclusivamente por el uso,
caraocteristica del "comon law", ya 86lo es mantenidas por escaso
nimero de paf{ses como Estados Unidos (ni siquiera Gran Bretafia lo
ha conservado).-

El sistema a que nos referimos es el que ha dado en llamarse
*declarativo". Se fundamenta en el cardcter instrumental de la
marca, pues no posee un valor en si{ misma (contrario a lo que
sucede con las invenciones, por ejemplo), sino con relacibn = los
productos o servicios que distingue. En este sentido, debe
protegerse s86lo mientras efectivamente cumpla esa labor de
distineidn comercial y s8e aplique a 1los correspondientes
productos ¢ servicios.-

El . fundamento es acertado, ©poro en términos prédcticos el
sistema "ya no es efectivo. Quien quiere adoptar un signo como
marce, no tiene forma de saber si con ello va & infringir o
violar los derechos de  otra u otras personas. Cuando
efectivamente sucede, ademés, el pGblico también resulta
perjudicado, pues habrd confusién respecto a la procedencia
empresarial de unos y otros productos o servicios.-
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En Estados Unidos, como dije,  este sistema declarativo

. persiste. En términos de Ladas (1), "(...) 1la proteccién
marcaria descansas fundamentalmente en el ‘common law’. El
derecho sobre la marca lo cres el uso y la proteccidn del ’common
law’ se basa en ese derecho, independientemente del registro™.
El hecho de registrar le marca otorga algunos beneficios, como la
posidilidad de acudir a Tridbunales federales contra cualquier
infractor, sacceso & los remedios que prevé la ley especifica
contra las infracciones al derecho, y la posibilidad de registrar
la marca en aquellos paises que requieren inscripcibn de la misma

en el pais de origen (2).-

En cuanto al concepto de lo que debe entenderse por uso,
Ladas (3) destaca dos criterios principales:t el universal y el
territorisl. Segln el primero, el derecho se adquiere con el uso

de 1la marca en cualquier pais. De acuerdo al segundo, es
necesario el wuso en el territorio del paf{s donde se reclama el
derecho. Las soluciones han variado, @pero en 1los aflos més

recientes parece prevalecer el criterio territorial.-

En los propios Estados Unidos, el sistema declarativo parece
subsistir ante la imposibilidad de implementar un mecanismo més
adecuado que abarque & todos los eastados de la Unién. La razén
es que ello tendrfa que hacerse s través de 1las legislaciones
propias de cada estado, pues la Constitucién no .otorga al
Congreso potestades legislativas en materia de marcas. Su
Jurisdiccidébn se 1limita a casos relacionados con el comercio
interestatal o internacional (tendrian que ponerse de acuerdo las
legislaciones de todos los estados) (3).-

La adquisicién basada exclusivamente en el uso, pues, tiende
a desaparecer. Entre sus inconvenientes, Nava Negrete (5) sefiala
"(...) el hecho de que el que se sirve de una marca ya idealizada
por otro se le presume que ha obrado de mala fe. Sin embdbargo,
esta presuncidén puede ser inexacta, pues se excluye la
posibilidad que el uso mAs antiguo sea poco importante y por
consiguiente que haye quedado ignorado del tercer usuario®.-

El sistema de adquisicién del derecho exclusivemente por el
registro, es la reaccidn opuesta al sistema anterior. Se conoce
también como "constitutivo", pues el interesado no posee derecho
alguno en tanto no registra su marca (el registro no es
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declarativo, sino constitutive del derecho).-

Su rigor 1le hace también ser imprédctico, pues a8l Ybien
solventa muchos problemes del sistema declarativo, permite la
competencia desleal y el aprovechamiento ilegitimo del trabajo de
otros. Si bien la confianza plena en lo que consta en el
registro da certeza al tréfico, desde otro punto de vista
posibilita no sélo el aprovechamiento ilegitimo, sino también el
consecuente engafio al consumidor.-

Estas observeciones parten del hecho de que no es razonable
obligar & wuna persona a regisirar su marca en todos los paises
donde probablemente le vaya & interesar proteger su derecho.
Normalmente, el comerciante sujeta los productos y su marca @&
pruebas de mercadeo para saber sl en Gltima instancia habré
aceptacién de parte del consumidor. Muchas veces, no es 8ino
hasta que los productos empiezan a adquirir fama y reputacién,
que le interess al fabricante proteger la marca en distintos
paises. Desconocer que en ciertos casos el primer usuario de un
signo adquiere derechos por su celidad de tal, es enormemente
injusto y contrario a la armdénica competencia econdémica.-

Es por ello que este sistema, en su concepcidn pura, tiende
también a desaparecer. Las soluciones intermedias varian, desde
la enumeracidn de ciertas excepciones a la norma general que basa
el derecho en el regisiro, hasta la estructuracién de sistemas
que constituyen una verdadera mezcla, tomando las ventajas del
registro y reconociendo ciertos derechos al usuerio.-

En todo caso, conviene destacar que la mayoria de
legislaciones conceden relevancia al uso en el caso de las marcas
notorias o renombradas. Independientemente de cémo estructuran

su sistema intermedio, este es ya casi un principio general. Lo
adoptan Alemania, Italia, Francis, Gran Bretafia, Espafla y otros

(6).-

Dentro de los sistemas intermedios, el méds 1importante es

quizé el llamado "de 1la <consolidacién" o "del registro
inimpugnado". Es una solucidn que busca la seguridad del
registro y la justicia del uso. "En esencia, el registro crea la

propiedad de la marca cuando aquél no se impugna en un periodo de
tiempo establecido por 1la ley (...). la ley se rehisa otorgar
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proteccién & la persona dormida que despierta despuds de cierto
nimero de aflos, pues la publicaciédn o uso de 1a marca del
registrante ha estado esperando impugnaciones al registro durante
todo ese tiempo" (7).~

La conaolidacién del derecho, pues, tiene lugar cuando vence
el -‘perfodo que seflala 1la ley sin que se hayan presentado
impugnaciones, o bien éstas han sido declarades sin lugar.-

Los efectos de la consolidacién no son igusles en todos
lados. Lo més frecuente es que el usuario que no impugné el
registro conserve su derecho, ‘'a la par del que lo adquirié. Sin
embargo, algunas leyes lo limitan al territorio en que usaba la
marca antes del registro de la otra.-

Un' bduen  ‘ejemplo - de este sistema es Espafia °(8). " La
legislacidén espafiola, partiendo del registro constitutivo, admite
1a posidilidad  de wuna accién de nulidad  interpuesta  por .un

usuario, - dentro  de los -tres aftos siguientes al registro. ‘Bl
titular registral, para consolidar su derecho, debe durante ese
término  usar efectivamente y de buena fe la marca. Cumplidos

ambos requisitos (no impugnacién o impugnacién desechada, y uso
de la marca), el interesado adquiere plenamente su derecho.-
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CAPITULO ¥

EL SISTEMA DEL CONVENIO CENTROAMERICANO. LA CONVENCTION
TRTERAMERICANA Y LAS MARCAS NOTORIAS O RENOMBRADAS.

El Convenio <Centroamericano adopta el sistema de la
adquisicidén del derecho exclusivamente por el registro. El
artfculo 17 establece que "La propiedad de una marca se adquiere
por el registro de la misma de conformidad con el presente
Convenio y se prueba con la certificacién de registro, extendida
por la autoridad competente”. Si vien para que se reconozca el
derecho de propiedad sobre la parca ésts debe inscribirse en cada
pais contratante, al efectuar la inscripcién en el pais de origen
de la misma, automdticamente surge un derecho de prioridad a
favor del titular, para registrarla con preferencia en los otreos
estados contratantes (articulos 18 y 19).-

En tal virtud, el registro es constitutivo del derecho. Ya
dijimos que cada vez tiene menos partidarios este sistema, pues
ai bien otorga la seguridad que representa el registro, desconoce
totalmente cualquier derecho derivado del uso. Y como dejamos
eatablecido, no hay duda que en ciertos casos, el uso merece y
debe ser protegido, sobre todo en materia marcaria. Lo contrario
engendra perjuicios no sblo al usuario, sino también al pGdblico
consumidor.- )

En muchos pafses, 1la rigidez del sistema en cuestién se
suaviza ante la existencia de convenios internacionales (como 1la
Unién de Paris) que benefician, sobre todo, a los titulares de
marcas notorias o renombradas. Pero en nuestro caso, el Gnico
convenio de importancia es la "Convencidén General Interamericana
de Proteccién Marcaria y Comercial", ratificada hasta la fecha
por Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemals, Hait{, Honduras,
Nicaragua, Panamé, Paraguay y Perl.-

Bl articulo 1o0. de esta Convencién otorga igualdad de trato
en cada estado contratante, a los nacionales de los otros y e los
extranjeros domiciliados que poseen en ellos un establecimiento
fabril o comercial o una explotacién agricola. Los articulos To.
y 8o. son quizéd los més importantes respecto a la materia que nos
ocupa, por lo que me permito transcribirlos:
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"Articulo 7o0. Todo propietario de una marca legalmente protegida
en uno de los estados contratantes, conforme a su legislacién
interna, que tenga conocimiento de que alguns persona o entidad
use o0 pretende registrar o depositar una marca sustancialmente
igual a la suya o susceptible de producir confusiédn o error en el
adquirente o consumidor de los productos o mercancias a que se
aplican, tendrd el derecho de oponerse al wuso, registro o
depésito de 1la misma, empleando los medios, procedimientos Yy
recursos legales establecidos en el pais en que se use o pretenda
registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la
usa o intenta registrar o depositar, tenia conocimiento de 1la
existencia y uso en cualquiera de los estados contratantes, de 1la
marca en que se funde la oposicién y que ésta se usaba y aplicabdba
y continia uséndose y aplicéndose a productos o mercancias de 1la
misma clase; y en consecuencia, podrd reclamar para si el derecho
a usar preferente y exclusivamente, o a 1la prioridsd para
registrar o depositar su marca en el pais de que se trate,
siempre que llene las formalidades establecidas en la legislacién
interna y en esta Convencidén";

"Articulo 8o. Cuando el propietario de una marca solicite su
registro o depbésito en otro de los estados contratantes distinto
al del origen de la marca, 'y se le niegue por existir un registro
o depbésito previo de otra marca que lo impide por su identidad o
manifiesta semejanze, capaz de crear confusidn, tendrd derecho a
solicitar y obtener la cancelacién o anulacién del registro o
depbsito anteriormente efectuado, probando, conforme a 1los
procedimientos legales del Estado en que se solicite 1la
cancelacién: a) Que gozaba de proteccidn legal para su marca en
uno de los estados contratantes, con anterioridad a la fecha de
la solicitud del registro o depésito que trata de anular; y, b)
Que el propietario de la marca, cuya cancelacién se pretende,
tenia conocimiento del uso, empleo, registro o depbésito en
cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se
funda la accién de nulidad, para los mismos productos o
mercancias a que especificamente se aplique, con anterioridad e
la adopcidén y uso o & la presentacién de la solicitud de registro
o depbésito de la marca que se trate de cancelar; o c¢) Que el
propietario de la marca gque solicite 1la cancelacién basado en un
derecho preferente a 1la ©propiedad y uso de 1la misma, haya
comerciado y comercie con o en el pais en que se solicite 1la
cancelacién y que en éste hayan circulado y circulen 1los
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productos o mercancias sefinlados con su marca desde fecha
anterior a la presentacién de la solicitud de registro o depbsito
de la marca cuya cancelacién se pretende, o de la adopcidén y uso
de la misma".-

De esta forma, se persigue evitar 1la usurpacién de derechos
constituidos al amparo de las leyes de uno de 1los estados
contratantes. Debe notarse gque prActicamente se reconoce
cualquier sistema dé adquisicién del derecho, pues basta que é&ste
exista de acuerdo al sistema que adopta el pafis contratante del
cual es originaria 1la marca, para gque deba otorgarse la
proteccibén ya mencionada en cualquiera de los otros.-

Nétese, también, que paras que la proteccién se produszca,
debe demostrarse la mala fe de quien pretende registrar o ya ha
registrado una marca igual o seme jante.-

Puera del &mbito de 1ls Convencién, 1la rigidez del Convenio
Centroamericano ha servido para una gran cantidad de maniobras
{l4citas en Guatemalsa. Es impresionante la cantidad de marcas
notorias o renombradas que aparecen regisiradas a favor de
quienes no son sus verdaderos titulares.-

Y es que al igual que muchas legislaciones, el Convenilo
Centroamericano debidé haber reconocido la eficacia del wuso, al
menos en el caso de las marcasd notorias o renombradas. Ya
dijimos que en nuestra opinién, el inciso Q del articulo 10 del
Convenio Centroamericano es un mecanismo perfectamente aplicable
para rechazar ‘solicitudes o anular inscripciones de marcas que
constituyan en realidad una usurpacién. Pero como también
gseflalemos, hace falta una proteccién positiva & favor de 1los
perjudicados (el inciso Q es una estipulacibédn negativa, creada en
favor del consumidor). Ello porque no sélo es al consumidor a
quien debe defenderse de cualquier error o confusién. En el
registro de estas marcas, se violan también los derechos de los
productores o fabricantes, que ven su prestigio y reputacién
ilegfitimamente aprovechados por terceros.-

El reconocimiento de eficacia al uso, =al menos respecto de
las marcas notorias o renombradas, seria un mecanismo adecuado
que frenerfia la competencisa desleal y el engafio descarado al
consumidor.-
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En el dmbito internacional, 1la Convencidén General de Paris
establece en su artfculo 6 bis (relativo a marcas renombradas):
"(1) Los paises de la Unién 8¢ comprometen, "ex officio” si su
legislacién 1o permite, o & requerimiento de parte interesada, a
rechazar o cancelar el registro y. a prohibir el uso de marcas que
constituyan reproduccién, imitacién o traduceciédn, susceptibles de
crear confusién, de marcas consideradas “por la autoridad
competente del pais del registro o uso, como renombradas en ese
pais, en cuanto g constituir marcas de una persona sujeta a los
beneficios .de esta Convencién y ser usadas .para productos
1dénticos o similares. Estas disposiciones se aplicardn también
cuando le parte esencial de 1la marca constituya reproduccidn de
tales Barcas renombdbradas o imitacién susceptible de crear
confusién.- : ' ,

(2) Un periodo de por 1lo menos cinco afios, contados a partir de
1la fecha de registro, . debe concederse pare solicitar 1la
cancelacibén . de las marcas mencionadas. Los paises-de la. Unién
puéden establecer un: perfodo dentro del cual 1s prohibicién del
uso debe ser solicitada.- : : : : a

(3) No debe existir tiempo limite para solicitar 1a cancelacién o
prohibicién del uso de marcas registredae o usadas de mala fe".-
P ; T~ . : S .
Lo anterior es un eJemplo de laprevccupacién irnternacional
proteger a las marcas notorias o renombradas. Los . mecanismos
pueden variar pero 1lo importante es evitar el lucro ilegitimo, 1sa
falta de &tica comercial Y el engafic al consumi PR

Guatemala no es pais miembro de ests Convencién.- -
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CONCLUSIONES
A las conclusiones hemos llegado en la exposicién de  las
distintas partes de este trada jo. Aqui inicamente
recapitulamos las méds importantes:

1) La doctrina moderna ha desmostrado la imposiblidad de asimilar
la propiedad industrial al derecho real de propiedad. Sus
caracteres tan peculiares hacen que se hable de una categoria de
derechos distinta de las de los derechos reales y personales;

2) En le propiedad industrial (a diferencia de la propiedead
intelectual, en que la proteccién juridica se otorga a realidades
materiales ya existentes), no es el antecedente material al que
sirve de base para la proteccibébn Juridica, sino la descripecidén o
el grupo de condiciones que formula el titular. Por ello, dicha
proteccién se dirige & idees y concepciones que tengan aplicacidn
industrial o comercial, no importa la forma en que se expresen
(en la propiedad intelectual, en cambio, no se protegen ideas en
af mismas, sino de acuerdo a la forma que el autor les ha dado en
su realizacién material);

3) La marca, como parte de la propiedad industrial, es el signo
distintivo por excelencia. A diferencis de los deméas signos
distintivos, estéd destinade & materializarse en envases,
productos, material publicitario, ete.., con el esencial
propésito de identificar productos o servicios. Es por ello que
originalmente no posee un valor en si misma, sino de acuerdo al
prestigio o aceptacién que vayan recibiendo 1los productos o
gservicios a los cuales se aplicaj

%) Para determinar qué signos son apropiabdles, el criterio
negativo es el mAs aceptado. Enumerar taxativamente los
distintivos que pueden constituir marce es imposible, pues es una
cuestidén de imaginacibén e inventiva empresarialj;

5) Es por ello que siguiendo el criterio sustentado en 1la
conclusidén anterior, dentro del articulo 10 del Convenio
Centroamericano para 1la proteccién de la propiedad - industrial,
pueden encontrarse las siguientes clases de prohibiciones: a)
signos no apropiables por razones de moral o de interés u orden
pGblicos; b) signos no apropiables por pertenecer al dominio
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privadoy c¢) signos no apropiables por pertenecer al dominio
plblico; d) signos no apropiables por ser susceptibles de inducir
& error o confusidn; ) S

6) Es importante seflalar que con base en el inciso r).  del
articulo. 10 del Covenio (que prohibe como marcas los distintivos
que puedan indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad),
pueden rechazarse no sélo signos confundibles que pertenecen a 13
misma clase, sino también aquéllos que por cualquier
circunstancia pueden inducir a error  al consumidor, aun
perteneciendo a clases distintas de 1la nomenclaturag

7) El rechazo puede tener lugar también con base en la exfistencia
de una marca notoria o renombrada igual o parecida, aunque ni
siquiera esté inscrita en el pais;

8) En cuanto a los sistemas de adquisicién del derecho sobre 1a
marca, la préctica ha demostrado 1a inseguridad que representan
los sistemas basados exclusivamente en el uso o exclusivamente en
el registro. Por ello, hoy dias son cada vez méis aceptados 1los
sistemas mixtos, destacando dentro de ellos el de la
consolidacidén (registro sujeto a que durante cierto tiempo no se

presente alglin usuario de marca igual o seméjante que tenga un
derecho prioritario); ) -

9) El1 sistema del Covenio Centroamericano se basa exclusivamente
en el registro. El Gnico atenuante a este sistema lo representa
la. Convencién General Interamericana de Proteccisn Marcaris Yy
Comercial, pues reconoce derechos previamente adquiridos en otros
paises, aun cuando en ellos tales derechos existan con base en el
ugoj; -

e

10) La Convencién de Paris es un buen ejemplo de la preocupacién
internacional por defender a las marcas notorias o renombradas;

11) A la luz de la doctrina Y 1legislacién modernas, se ‘hace
patente la necesidad de revisar 1la regidez del Convenio
Centroamericano y los inconvenientes que presenta.-
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