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INTRODUCCION

La marca es un signo distintivo de gran importancia a nivel mundial, pues con ella
cualquier empresario o conjunto de empresas pueden reforzar su posicién en ¢l mercado
captando a clientes actuales o potenciales, distinguiéndose de su competencia, y
defendiendo los intereses de Jos empresarios asi como de los consumidores quienes del
mismo modo podran verse perjudicados por la confusidn respecto del origen empresarial

de los productos o servicios gue con la marca se distinguen.

De este modo es claro que, un signo marcario podria significar un activo imprescindible e
diferentes consumidores. Esto ultimo es €l caso de las marcas notorias y renombradas, que
tienen como especial caracteristica, entre otras, el haberse insertado en el conocimiento de
un publico de consumidores interesado y sector econdmico determinado asi como dentro
del piblico en general sin importar el sector al que dichos signos pertenecen, y el poder
romper toda clase de principios por los que se rige el sistema marcario de los diferentes
paises, entre ellos Espafia y Perd. De manera que, los fitulares de las marcas notorias y
renombradas buscaran posicionar dichos signos con el proposito de alcanzar un
reconocimiento importante a nivel internacional habiendo para ello invertido considerables
cantidades de dinero ya sea en publicidad o mejorando los distintos productos o servicios
que con estos signos distintivos cada vez mas valiosos se distinguen, y, beneficiando no
solo a sus titulares sino también a los consumidores al generar competencia entre los
diferentes agentes econdémicos. Siendo asf es un hecho indiscutible que en la actualidad las
marcas notorias y renombradas estdn teniendo una injerencia importante a nivel mundial,
siendo por tanto cada dia mas necesaria su proteccién fiente al intento de aprovechamiento,
explotacién, y apoderamiento por parte de terceros quienes sin efectuar esfuerzo alguno

buscaran obtener un provecho indebido.

Sin perjuicio de ello, dentro de esta clase de signos se esconde una problemdtica juridica
que radica en la falta de precisién de los conceptos de notoriedad y renombre, los cuales ni
la doctrina ni la jurisprudencia han podido brindar un significado que permita efectuar su

diferenciacion y por ende determinar su nivel de proteccion. De este modo es de precisar



que, al existir dentro de un ordenamiento juridico marcas notorias y renombradas sera
importante que el juzgador en cada caso concreto sefiale si se estd ante uno u olro signo, va
que asi, como se menciond, se podra determinar el alcance de proteccion de cada signo
contra el riesgo de dilucion, aprovechamiento indebido del prestigio de la marca y el riesgo
de confusion, lo que permitird poder conocer el grado de rompimiento del principio de
especialidad. Por lo tanto, en el presente trabajo lo que se buscard sera establecer si es 0 no
relevante efectuar una diferenciacion entre una marca notoria o renombrada, y si en caso
ello sea negativo eliminar la existencia de la marca renombrada colocandola en la misma

posicion de las marcas notorias, pero teniendo presente su especial posicion.

Ahora bien, la absolucién de la problematica mencionada se efectuara teniendo presente el
marco normativo que dio paso al nacimiento de estas clasessde _marcas, conociendo sus
caracteristicas y particularidades especiales, ngase a un andlisis comparativo entre dos
legislaciones, que aunque similares en muchos aspectos relacionados con su tratamiento,
diferentes en cuanto a que uno de ellos no contempla en su legislacién a las marcas
renombradas. Asi pues, dentro del primer supuesto se encuentra la normativa espafiola
sobre propiedad industrial y en el segundo el régimen de propiedad industrial de la
comunidad andina al que pertenece el sistema normativo peruano en materia de propiedad
industrial. Por ende, para efectos de la resolucion a los cuestionamientos formulados

hemos dividido el presente trabajo en tres capitulos,

El primer capitulo se referird al marco normativo general aplicable a las marcas notorias y
renombradas que sera trabajado desde distintos planos juridicos siendo éstos los siguientes:
(1) El Derecho Internacional, a la luz de una serie de dispositivos normativos y agentes
internacionales en materia de propiedad industrial, tales como, el Convenio de la Unién de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883, el Reconocimiento conjunto
relativo a disposiciones sobre la proteccion de las marcas notorias, el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que pretende dar reconocimiento a la
marca renombrada, la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, y la Organizacion
Mundial del Comercio; (ii) El Derecho Comunitario Europeo, cuyo fin ha sido buscar un
acercamiento y armonizacién de las leyes nacionales asi como de la jurisprudencia de los

diversos tribunales de los paises que conforman la Comunidad Buropea que, con el tiempo



dard nacimiento a una serie de directivas y reglamentos para el acercamiento de las
legislaciones de los estados de dicha Comunidad. De tal forma es importante precisar que,
serd en base a los esfuerzos mencionados que en el afio 2001 se dara lugar a la unificacion
de la actual Ley 17/2001 de Marcas Espafiola con las disposiciones comunitarias de la
Union Europea y con ello a la proteccion reforzada de las marcas tanto notorias como
renombradas; (iii} El Derecho Espaiiol, en este acapite se podran apreciar las razones que
justificaron la reforma de la Ley 32/1998, de Marcas, que dio paso a la actual Ley 17/2001,
de Marcas, considerada como una de las legislaciones mds avanzadas en la proteccion de
las marcas notorias y renombradas que, incluso, establece o intenta establecer una
definicién de estos conceptos; (iv) El Derecho de la Comunidad Andina en material de
propiedad industrial, cuyas normas son aplicables a todos los paises que conforman dicha
comunidad, entre el que se encuentra Pertl, y que posee una legislacion especial en materia
de propiedad industrial como lo es la Decision 486 — Régimen comtn de la propiedad
industrial; finalmente, (v) El Derecho pernano, cuyo dispositivo normativo aplicable en
materia de propiedad industrial es el Decreto Legislativo 1075 que complementa la

Decision 486, previamente mencionada.

En el segundo capitulo podra notarse una explicacion clara y detallada de las marcas
notorias y renombradas, pudiendo observarse la definicién y diferenciacion de esta clase de
marcas asi como su importancia dentro del mercado y lo que significa el rompimiento del
principio de especialidad. Del mismo modo, se explicard la proteccién que reciben las
marcas notorias y renombradas contra el riesgo de confusién, dilucién de la fuerza

distintiva, y aprovechamiento indebido del prestigio adquirido.

En el tercer y ultimo capitulo, una vez explicado el porqué de la importancia de las marcas
notorias y renombradas, y con ello los distintos elementos que rodean a estos signos se
procedera a indicar el tratamiento de las marcas notorias y renombradas bajo los alcances
de la actual Ley de Marcas Espafiola y la legislacion de propiedad industrial de la
Comunidad Andina que contiene el derecho marcario peruano. En definitiva, lo que se
buscara sera efectuar un analisis a través de las normas internas de Espaiia y Perd y en base

a la yurisprudencia de cada pais.



Es de acotar que, el interés por la presente materia de investigacion se debi6 a que en la
legislacion de la Comunidad Andina, que es directamente aplicable al ordenamiento
juridico peruano, no existe un tratamiento claro sobre ¢l alcance e importancia de las
marcas renombradas como si sucede en el Reino de Espafia cuya legislacion es considerada
como una de las méds avanzadas en la proteccidn de las marcas notorias y renombradas. Sin
embargo, aun asi existe la duda sobre la necesidad de regular de manera distinta a las
marcas renombradas en comparacién con las marcas notorias. A continuacién damos paso

al analisis mencionado.



CAPITULO1

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS MARCAS NOTORIAS Y
RENOMBRADAS

1. Derecho Imternacional: Convenio de la Unién de Paris, Reconocimiento
conjunto relativo a disposiciones sobre la proteccion de las marcas notorias, y,

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Los signos distintivos en general, entre los que s¢ encuentran las marcas, a lo largo de la
historia han tenido una importancia trascendental que se remonta desde practicas muy
antiguas. De este modo es posible apreciar como en épocas muy lejanas algunos artesanos
firmaban sus productos elaborados a base de ceramica, o al marcado de ganado que dio
origen a la palabra "brand” cuya traduccién al espafiol se deriva del verbo “quemar”; o
como a fines de la Edad Media se dio paso a las marcas obligatorias que en dichas épocas
sirvieron para identificar a las compafiias; o como en la época del renacimiento surgié la
practica de usar marcas!; entre otros sucesos posteriores que significaron el nacimiento de
las marcas, como es el caso de la utilizacién de estos signos por las monarquias, y tras la
revolucion industrial por las empresas quienes empezapéfhﬂa darle nombre a sus productos,
un claro ejemplo de esto Gltimo se dio en 1875 con el registro de la cerveza inglesa “Bass™

bajo la denominacion “marca de cerveza™.

Por ello fue que el 20 de marzo de 1883 se adopté el Convenio de la Union de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Industrial® (Convenio de Paris), el mismo que tiene aplicacion

! Econlink (30 de Mayo de 2014), "1.1. Origen y Evolucién Histérica del surgimiento de las Marcas y las
Marcas Colectivas”, en hitps://www.econlink.com.ar/marcas-colectivas-1 (visitadoo ¢l 17 de Mayo de 2017).
Es importante acotar que, el Renacimiento ¢s un nombre que tiene sus origines en un movimiento cultural
nacido en el campo de las artes y las ciencias humanas y naturales en Europa Occidental, especificamente en
[talia, entre los siglos XV y XV, el cual dard paso a la Edad Moderna tras la transformacién de la sociedad
preindustrial, rural, y tradicional en una sociedad industrial y urbana que tuvo sus origines tras la Revolucién
Industrial y el trivnfo del capitalismo. ¥id. BARBOSA NINO, D.F., “Renacimiento y modemidad”,
publicado el 25 de octubre de 2012, en hitp://dabani0806.blogspot.com.es/ (visitado el 17 de mayo de 2017).
2 El Mercurio Mediacenter, “La historia tras las marcas y ¢l nacimiento del marketing moderno”, publicado el
16 de mayo de 2016, en hitp://www.elmercuriomediacenter.cl/ (visitado el 17 de mayo de 2017).

3 El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 fue revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, Washington el 2 de junio de 1911, La Haya el 06 de noviembre de
1925, Londres el 2 de junio de 1934, Lisboa el 31 de octubre de 1958, Estocolmo el 14 de julio de 1967, y
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en 176 paises contratantes, entre los que se encuentran Espaiia® y Petti®>. Con el referido
documento se establecieron criterios minimos de proteccion en materia de Propiedad
Industrial al que deben ajustarse las legislaciones internas de los paises a €l adscritos. Es de
precisar que, de dicho convenio surgieron una infinidad de convenios sectoriales o por
materias® que actualmente repercuten en distintos dispositivos normativos a nivel
internacional buscando proteger, entre otros, €l goodwill y la difusién de las marcas fuera

de las fronteras nacionales’.

Con relacién a las marcas notorias, el articulo 6° bis® del Convenio de Paris® constituye el

primer antecedente seguro, cierto, y firme de proteccién de las marcas notorias a nivel

enmendado el 28 de septiembre de 1979. (Informacién extraida del Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial, en http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/irt_paris_001es.pdf. (visitado
el 17 de noviembre de 2016). Por otro lado, €l Convenio de Paris tiene disposiciones fundamentales que
pueden dividirse en tres categorias principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. El
trato nacional se refiere a que los Estados Contratantes deberdn conceder a los nacionales de los demas
Estados Contratantes la misma preteccién que concede a sus propios nacionales,

* Espaiia firmo ¢l Convenio de Paris el 20 de marzo de 1883 y lo ratifics el 06 de junio de 1884 entrando en
vigor el 07 de julio de 1884. Asimismo, ratifico el Acta de Estocolme el 10 de enero de 1972, firmé el Acta
de Lisboa et 31 de octubre de 1958, se adhiri6 al Acta de Londres el 20 de diciembre de 1953, y ratificé el
Acta de La Haya el 01 de mayo de 1928 sobre registro intemacional de modelos y dibujos industriales.

v “fnformacion  extraida de la  Organizacién Mundial de la  Propiedad Intelectual, en
http://www. wipo.int/portal/es/ £visitado el 17 de noviembre de 2016),

> Perd se adhirio al Convenio de Paris €l 11 de enero de 1995 entrando en vigor el 11 de abril de 1995,
Asimismo se adhirié al Acta de Estocolmo el 11 de enero de 1995, que entro en vigor el 11 de abril del
mismo afio. (Informacidn extraida de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en
http://www.wipo.int/portal/es/. Visitado €l 17 de noviembre de 2016}

¢ PEREZ DE LA CRUZ, A, “Capitulo 17. La Propiedad Industrial e Intelectual. (1). Teorfa General. Signos
Distintivos™, en URIA, R. y MENENDEZ A., Curso de Derecho Mercantil f, Estudio colectivo, Civitas,

Madrid, 1999, p. 359.

? VILLACRESES REAL, F., £l régimen de la notoriedad de las marcas en la comumidad anding, Maestria
en derecho de mercado, Universidad Andina Simén Bolivar, FEcuador, 2004, p.7, en
hitp://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2613 (visitado el 14 de marzo de 2017). Es de precisar que, la
tesis en mencion fue publicada pudiendo consultarse dicha obra en: VILLACRESES REAL, F., La marca
notoria en la CAN, Corporacion Editora Nacional, Edicienes Abya- Yala, Universidad Andina Simén
Bolivar, Serie Magister Volumen 84, Quito, 2008, en htip://repositorio.uasb.edu.ec/ (visitado el 14 de marzo
de 2017).

% Segiin el articulo 6 bis del Convenio de Paris, los paises_de la Unién, refiriéndose a la Unién de Paris, se,
comprometen, ya sea de oficio 0 a.instancia del.interesado, a rehusar o invalidar el registro, asi como a
prohibir el uso de aquellas marcas de fabrica o de comercio Giié constituyan la reproduccién, imitacién o
traduceion, ¥ que en virtud de ello sea susceptlb]e de crear confusién con una marca registrada en algiin pais
del Convenio o donde se estime su uso. La autoridad competente del pais del regisiro o del uso podra
determinar y estimar la notoriedad de la marca y su utilizacién por parte de terceros para producios idénticos
o similares. Del mismo modo podra determinar si la parte esencial de la marca constituye la reproduccion de
la marca’ notoriamente conocida o una imitacién que sea susceptible de crear confusion con ésta. La
reclamacién de la anulacién de 1a marca registrada y confundible con la marca notoriamente conocida debera
efectuarse en un plazo minimo de cinco afios contados a partir de la fecha de registro. Sin perjuicio de ¢llo,
no existird un plazo para reclamar la anulacién o prohibicion de uso de marcas registradas o utilizadas de
mala fe.



11

internacional, el cual precisa y reconoce el concepto de notoriedad sefialando, a grandes

rasgos, que se podra prohibir, invalidar o rehusar el uso y registro de una marca que

constituya la reproduccion, imitacién o traduccién, y que sea susceptible de crear

confusién con una marca que la autoridad competente del pafs del registro o del uso

estimare que la misma g$ ;mynotorlamente conocida. Del mismo modo, el referido articulo

establece que deberd concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha de

registro para reclamar la anulacién de la marca'® E] articulo 6 bis del Convenio de Paris

otorga al titular de una marca notoria tres facultades (1) poder diri 1glrse ante la autoridad A0

competente donde la marca es notoriamente conocida para que rechace ¢l registro de una 55‘0

marca solicitada por un tercero que constituya una reproduccion, imitacion o traduccion de ¢ S, ‘ -

la marca notoria; (ii) solicitar la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante a-la
)

marca notoria; y, (iii) ejercitar las acciones pertinentes para que se prohiba el uso de la »° {;,«»QIYA

marca que resulta ser confundible con la marca notorlamente conocldd,L’l norma en \:-."“\:(.!—"-.

-mencmn se refiere solamente a las marcas de; fabl ica y de comelclq*ma% no a las de "T,Js‘_ iﬂ'”\‘ ob
servicio, pem los QESHEESS miembros del Convenio podl.an decidir brindarles o no [
proteccion. "Ahora bnéﬁﬁ la proteccion indicada se limita a los casos en donde se genere
confusion entre los productos que distinguen los su,?os en confhclo y no para plOdUC[OS (el
dlfe:cntes'{h & SN NO Luwdm mnwf‘”\fdkﬂt“ " (\’r:{_:;\_i;;rif SENGES
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Asi pues del Convenio de Paris y de determinadas revisiones del mismo, como ¢s el caso
de la Conferencia de revision del Convenio de Paris celebrada en Lisboa en 1958 y en
Estocolmo en 1967, se observa que dicho documento solo protege a las marcas
notoriamente conocndas y dentro de los Ilmltes del principio de especialidad sin haberse

introducido ninguna dlSpOSlClOﬂ protectora a las marcas l‘enombradas12 Posteriormente, y

% E] texto legal de la norma fue introducido en la Conferencia de Revisién de la Haya en 1925, modificado
posteriormente por las Conferencias de Londres en 1934, Lisboa en 1958 y Estocolmo. La proteccion del
Convenig de Patis tuvo como propdsito evitar que se consolide ilegitimamente un derecho de Propiedad
Industrial buscando garantizar al titular del derecho el gjercicio de acciones encaminadas, entre otras, a
invalidar el registro, siendo ¢l Convenio una de las primeras legislaciones internacionales en intentar proteger
los derechos de los t1m1arcs de las marcas notorias. VILLACRESES REAL, F., £/ régimen de la notoriedad
de las marcas.. ., op. cit., p.84 (visitado el 14 de marzo de 2017).

0 yid Organlzacwn Mundia! de la Propiedad Intelectual, en http://www.wipo.int/portal/es/ (visitado €] 18 de
noviembre de 2016).

1 PACON, AM., “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputacién”, en Derecho PUCP:
Revista de la Facultad de Derecho, n® 47, 1993, pp. 313 y 314,

12 SANZ DE ACEDO HECQUET, E., Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet en torno a la
ciberpirateria, Civitas, Madrid, 2001, p. 30, La catedratica Etienne Sanz de Acedo precisa que las tentativas
de proteccion de la marca renombrada se remonta al Congreso de la AIPPI (Asociacién Internacional para la
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con la asimilacion del Convenio de Paris en los diferentes ordenamientos juridicos
surgieron una serie de dispositivos normativos dotandole a la Union de Paris una Asamblea
y un Comité Ejecutivo, y, correspondiéndole a Ja primera establecer el presupuesto bienal
por programas de la Secretaria de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI) en lo que respecta a la Unién de Paris,

Por otra parte, la OMPI constltuye un foro mundial en lo que atafie a servicios, politicas,
cooperacion e mfor;nacmn en materla de propiedad 1nte]ectual siendo un organismo de las
Naciones Unidas autofinanciado que cuenta con 189 Estados miembros cuya misién es
llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual. De
igual manera, la OMPI es el organismo responsable de registrar las marcas
internacionales'?, al cual se adhirié Espafia'* en 1970 y Peri'® en 1980, encargdndose de

a;lminis_trar 26 tratados incluyendo e] Convenio de la OMPI, el Convenio de Paris, entre

proteccion de la prepiedad industrial o su traduccién en inglés International Association for the Protection of
Intellectual Property) celebrado en Brusetas en 1954, en donde se habria adoptado una Resolucién por la cual
se proponfa la infroduccién de un nuevo parrafo en ¢l articulo 6 bis del Convenio de Paris tendente a proteger
las marcas notoriamente conocidas mas alla del principio de especialidad en aquellos casos en los cuales el
uso del signo por un tercero pudiera generar confusion, aprovechamiento indebido o perjuicio efectivo al
cardcter disiintivo o del poder atractivo de la marca anterior. Asimismo, se propusieron y discutieron tres
opciones para: 1) introducir la proteccién de las marcas renombradas en el articulo bajo comentario, 2)
Introducir un nuevo apartado en ¢l articulo 10 bis del Convenio de Paris, o, 3) erear un nuevo articulo. Sin
embargo, pese a que.¢l-Comité de Redaccidn.llegd a proponer un nuevo articulo 10 ter, la_propuesta de
proteccién de la marca renombrada no llegé a prosperar,

> El autor CASADO CERVINO indica que, a nivel internacional a través del sistema de registro
internacional de marcas previsto en el Arreglo de Madrid y su Protocolo, los nacionales de los paises
firmantes o las empresas establecidas pueden presentar una solicitud de proteccion de su marca en cualquiera
de los paiscs signatarios de dicho Arreglo o de su Protocolyy y asi beneficiarse de dicho sistema
internacional. Vid. CASADO CERVINO, A., £l Sistema Comumitario de Marcas: Normas, Jw isprudencia y
Prdctica, Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 36.

¥ Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en http:/Avww.wipo.int/portal/es/ (visitado el 18 de
noviembre de 2016). Cabe mencionar que, Espaiia se adhirié a los siguientes tratados de propiedad industrial
en materia de marcas administrados por la OMPI: Convenio de Paris en vigor el 7 de julio de 1884; Aireglo
de Madrid (marcas) en vigor el 15 de julio de 1892, relativo al registro intemacional de marcas; Arreglo de
Niza en vigor el U8 de abril de 1961; Convenio de la OMPI en vigor el 26 de abril de 1970; Protocolo de
Madrid en vigor el 01 de diciembre de 1995, relativo al Registro internacional de marcas; Tratado de
Singapur en vigor el 18 de mayo de 2009, sobre ¢l Derecho de marcas; Tratado sobre el Derecho de Marcas
(TLT) en vigor el 17 de marzo de 1999; entre otros.

'* Qrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, en http:/Awrww. wipo.int/portal/es/ (visitado el 18 de
noviembre de 2016). Cabe mencionar que, Pert se adhiri6 a los siguientes tratados de propiedad industrial en
materia de marcas administrados por la OMPI: Convenio de ta OMPI en vigor el 04 de septiembre de 1980;
Convenio de Paris en vigor el 11 de abril de 1995; Tratado de Nairobi no se menciona fecha de vigor, sobre
la proteccidn del signo olimpico; Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) en vlgor el 06 de noviembre de
2009; entre otros,

i
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otros'S, Por consiguiente, el objetivo comiin tanto del personal de la OMPIL, los Estados
miembros, y los sectores interesados fue lograr y alcanzar un sistema de Propiedad
Intelectual eficiente y accesible que genere un beneficio para todos'”,

Sin perjuicio de las normativas a las que se han hecho referencia, los sistemas marcarios
han tenido que modificar sus legislaciones internas a éstas normas internacionales, siendo
ese el caso de Espafia y Pert quienes ademds de tener en consideracion las disposiciones
del Convenio de Paris y los tratados internacionales diversos han tenido presente, entre
otros, la Recomendacion conjunta relativa a disposiciones sobre la proteccion de las

T Te———— e —r———— M.

marcas notorlas rf:conc:)clr:las'8 (Recomendamén OMPI) el cual fue aprobada por la
Asamblea de la Unién de Paris y la Asamblea General de la OMPI'’, En la referida
Reconjganda(:mn OMPI se establecieron una serle de consejos y/o sugerencias propuestas
por las Asambleas mencionadas para que sean adoptadas por los estados miembros para la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas, asi pues, dentro de Ja Recomendacion
OMPI se encuentran: los criterios para determinar si una marca €s notoriamente conocida y
los alcances de proteccién que deben recibir las marcas notoriamente conocidas®. La
Recomendacién OMPI propone que se tenga presente cualquier circunstancia de la que se

infiera que una marca es notoriamente conocida y sugiere que la autoridad respectiva y

competente tome en cuenta la particular informacion relativa a una serie de factores que se

¢ Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, en hitp://www.wipo.int/portal/es/ (visitado €l 18 de
noviembre de 2016). En 1a pagina materia de consulta se podra observar que la OMPI administra, entre otros,
el Tratade de Singapur sobre el Derecho de Marcas, y el Tratado sobre el Derecho de Mayeas (TLT).

17 Vid. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, en http://www wipo.int/portal/es/ (Visitado el 16
de enero de 2017).

¥ Segiin la Recomendacion OMPI es la primera vez que la OMPI aplica una propuesta a fin de adaptarse a
los cambios en el A4mbito de propiedad industrial, y considerando nuevas opciones para acelerar la
elaboracidn de principios internacionales comunes y armonizados.

1 LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad y Renombre de la Marca”, en:
FERNANDEZ LOPEZ, J. M. (Dir.}, Propiedad Industrial, Estudios de Derecho Judicial 49-2003, Consejo
General del Poder Judicial Centro de Documentacion Judicial, Madrid, 2004, p. 293. Cabe sefialar que, la
regulacion contenida en la Decision 486 del Régimen Comin de la Comunidad Andina, cuya explicacion.se
dard a conocer més adelante, tiene como fundamento de manera general el ADPIC vy particularmente la
Resolucion Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Proteccién de las Marcas Notoriamente
Conocidas, que como se indicé fue aprobada por la Asamblea de la Uni6n de Paris para la Proteccién de 1a
Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, celebrada en 1999, en la que un Comité de Expertos
delined los parametros sobre los alcances y limitaciones de las marcas notoria. Vid. VILLACRESES REAL,
F., El régimen de la noforiedad de las marcas..., op. cit., p. 11 (visitado el 14 de marzo de 2017).

2 Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las marcas notoriamente
Conocidas, en: http://www.wipo.int. También se puede consultar en: FERNANDEZ- NOVOA, C, y
GARCIA VIDAL, A., Derecho de Marcas. Legislacion. Jurisprudencia Comunitaria. Marcial Pons, Madrid,
200t.
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pueden observar en el articulo 2° del referido instrumento. Diches autores. establecen-
también.que-algunas legislaciones de marcas introducen paramelros para la determinacion
de marcas notorias que suelen ser transcripciones integras de la Recomendacion OMPI, y,
otras legislaciones incorporan distintos pardmetros a los indicados en la Recomendacion
OMPI. Asimismo afirman-que, de acuerdo a las Recomendacioneso ‘f’:‘lrc\onochniemo de la
marca no es un posible resultante del alcance geografico del uso o de otras causas sino que

qotp_ria,)(?or dltimo-indican-que, la Recomendacién OMPI no llega a definir qué es

notoriedad y no utiliza el término renombre?'.

Sin perjuicio de lo expuesto y siguiendo con la asimilacidén de las normas internacionales,
en el plano juridico la adhesion de los paises a la Organizacién Mundial del Comercio?
(OMC), cuyo responsables ¢s el Consejo del Comercio de Mercancias (CCM) y que
ademds se encuentra integrado por representantes de todos los paises miembros?® de la
mencionada Organizacion®, en la Ronda de Uruguay iniciada en 1986 y concluida con el
Acuerdo sobre la Organizacion Mundial del Comercio celebrado el 15 de abril de 1994 en
Marrokesch se abordé6 el estudio de una regulacion conjunta para los mas de 100 paises
miembros bajo la denominacién unitaria sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual
(APDIC) cristalizado en un Cédigo o instrumento internacional que contiene los derechos
de propiedad intelectual e industrial llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual {Acuerdo APDIC), relacionados con el Comercio®®. A todo ello,

en el particular sobre marcas notorias y renombradas, el Anexo 1 C del Acuerdo APDIC

' NOMEN CALVET, E., y MONTANA MATOSAS, 1., Evaluacion del renombre ¥ la notoriedad de
mareas. [nstituto de anélisis de intangibles, Madrid, 2007, pp. 26 a 30.

* Antes conocido con el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio —~GATT. Al
respecto, a decir de VILLACRECES, una de las finalidades del GATT 1994 fue la adopcién de medidas que
reduzcan las barreras en ¢l comercio y las distorsiones que afectan la competencia internacional, siendo uno
de los pilares fundamentales del GATT el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados
con ¢l Comercio (ADPIC). Vid. VILLACRESES REAL, F., £f régimen de la notoriedad de las marcas... op.
cit., p. 72 y 93 (visitado el 14 de marzo de 2017),

3 Espafia 1° de enero de 1995 (GATT: 29 de agosto de 1963) y Pert 1° de enero de 1995 (GATT: 7 de
octubre de 1951). Consultar en: hitps://www.wto.org/spanish/. Visitado el 21 de noviembre de 2016.

M ¥id. Organizacion Mundial del Comercio, en: https://www.wto.org. Visitado el 21 de noviembre de 2016.
La Organizacion Mundial del Comercio funciona desde el afio 1995, y es el resultado de [a Ronda de
Uruguay, la que concluyd en Marruecos en ¢l afio 1994 en donde se consolid6 el Acuerdo General sobre
Tarifas y Comercio - GATT - 1994, como un tratado multilateral del que forman parte la gran mayoria de
paises del mundo. Vid, VILLACRESES REAL, F., £/ régimen de la notoriedad de las marcas... op. cit., p.
93 (visitado el 14 de marzo de 2017).

¥ PEREZ DE LA CRUZ, A, “Capitulo 17. La Propiedad industrial e Intelectual...op. cit., p. 355.
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buscod otorgar mayor protecciéon a las distintas modalidades de propiedad intelectual
respecto de convenios y tratados anteriormente suscritos conociéndosele como PARIS

PLUS?.

Por otro lado, el Acuerdo APDIC obligd a los paises miembros de la OMC a promulgar
normas internas que se ajusten a sus estandares o lineamieiitos minimos exigidos
&;blendose tutelar los derechos de propiedad industrial?’. La marca notoria se encuentra
regulada en el numeral 2 y 3 del articulo 16°® y en el numeral 7 del articulo 24°, como se
puede observar de dichos articulos el Acuerdo APDIC no hace mencién alguna a las
marcas renombradas ni tampoco define qué debe entenderse por marca notoria, pero, si
representa un avance de las disposiciones del Convenio de Paris. Asimismo, en las
dlsposwloncs del articulo 6° bis del Convenio de Paris se ven confirmadas y ampliadas por
el numeral 2 del articulo 16° del Acuerdo APDIC, que junto con el numeral 3° del articulo
16° del mismo cuerpo normativo reconocen una proteccién que va mas alla de los limites
del principio de especialidad. De este modo, el precepto mereceria ser valorado

positivamente por cuento supone el reconocimiento de la proteccion de la marca

renombrada en el plano internacional®®,

Por lo expuesto, es evidente que la asimilacion de normas internacionales e incluso
recomendaciones sobre temas marcarios se ha hecho importante y patente dentro de varias
legislaciones a nivel internacional debiendo las legislaciones internas encontrarse acordes

con las exigencias de origen extraterritoriales. No obstante ello, un punto importante a

% Pid VILLACRESES REAL, F., El régimen de la notoriedad de las marcas.... op. cit. p. 9.

2 VILLACRESES REAL, F., £l régimen de la notoriedad de las marcas... op. cit., pp. 9 y 72 (visitado el 14
de marzo de 2017).

28 Seofin los numerales 2 y 3 del articulo 16° del Anexo 1 C del Acuerdo APDIC, sobre Derechos conferidos,
el articulo 6 bis del Convenio de Paris de 1967 es aplicable mutatis mutandis a: (i) los servicios. De modo

i que, al determinarse si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida los Estados miembros

deberan tomar en cuenta dicha notoriedad en el sector pertinente del piblico, e incluso tener en consideracion
la notonedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como consecuencia de la promocion de la marca
hotoria, y, ii} a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cudles una marca de fabrica o
de comercio ha sido reglstrada con la condicion de que el uso de la marca en relacién con los bienes o
servicios indique una conexidn entre los bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condicion de
que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada,

% SANZ DE ACEDO HECQUET, E., Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet..., op. cit., p.
31. El mismo razonamiento ha sido efectuado por VILLACRECES, quien mencionad que el ADPIC
garantiza la proteccion de las marcas notoriamente conocidas pretendiendo también proteger los derechos de
las marcas renombradas en contra del aprovechamiento del prestigio y la dilucion del signo. Vid.
VILLACRESES REAL, F., Ef régimen de Ia notoriedad de las marcas...op. cit., p. 96 (visitado el 14 de
marzo de 2017).
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resaltar es que ni la Recomendacion OMPI, p,i’el Convenio de Paris, y, pi’el Acuerdo
ADPIC llegan a definir qué debe entenderse por marca noloria ni tampoco a utilizar el

término renombre°.

2. Derecho Comunitario Europeo: Directiva 89/104 CEE, de 21 de diciembre de
1988, y Reglamento (CE) num. 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de
199331,

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado 1 precedente sobre el tratamiento internacional
de las marcas, en concreto de las marcas notorias Sy Tenombradas, otro tema de gran
relevancia es el referido a la europeizacién del Derecho de marcas o sistema de la marca
comunitaria 0 Derecho de marcas en la Unién Europea®. Sobre ello se sefiala que, la
europeizacion del Derecho de marcas es una realidad inminente que se ha buscado a lo
largo de los dltimos decenios y que ha generado un proceso de acercamiento y
Europea asi como de la jurisprudencia dictada por los Tribunales de los diversos estados de
la Uni6n Europea en materia de propiedad industrial. Asi pues, la progresiva europeizacion

en materia de marcas fue naciendo gracias a tres vias: 1. La jurisprudencia del Tribunal de

' NOMEN CALVET, E., y MONTANA MATOSAS, J., Evaluacion del renombre y la notoriedad... op. cit.,
p. 27.

3! Los dispositivos aqui mencionados se encuentran actualmente derogados. No obstante ello, en el caso de la
Directiva, su importancia radica al ser la primera Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas. Vid. ARRIBAS HERNANDEZ, A, “Doctrina de los Juzgados
de o Mercantil en materia de propiedad industrial; Andlisis de tres cuestiones practicas”, en Fernandez-
Ldpez, J.M., (Dir.), Propiedad Industrial 1f, Consejo General del Poder Judicial Centro de documentacién
judicial, Estudios de Derecho Judicial 99-2006, Madrid, pp. 239 a 240,

32 Es importante establecer que, la Unidn Europea constituye una asociacidén econdémica y politica compuesta
por veintiocho (28) paises europeos que abarcan en su conjunto una gran parte del contienen, encontrandose
su origen en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Las primeras acciones de la Unién
consistieron en impulsar la cooperacién econémica con la idea de que, conforme aumentara la
interdependencia econdmica entre los paises, disminuiria las posibilidades de conflicto. De este modo, en el
afio 1958 se cred¢ la Comunidad Econémica Europea, la cual desde un inicio establecia una cooperacién
econdmica mas cercana entre Alemania, Bélgica, Francia, ltalia, Luxemburgo y los Paises Bajos. Luego, con
el tiempo fue que se creé un gran mercado Unico que sigue avanzando. Informacidn extraida de:
http://europa.eu/european-union (visitado el 28 de noviembre de 2016). De acuerdo con la informacion que
figura en la pagina de la Unién Europea los paises que integran la Unién Europea son: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Paises Bajos, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Repiblica
Checa, Rumania, Suecia. Es de acotar que, si bien en la lista de los paises miembros figura Reino Unido,
dicho pais solicit6 retirarse de la Unién Europea. Fid. Noticias Parlamento Europeo, “Las lineas rojas en la
negociacién del Brexit” (05 de abrl de 2017), en http://www.evroparl.europa.ewnews/es/news-room/
(visitado el 13 de junio de 2017).
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Justicia de las Comunidades Europeas; 2. La aprobacion de la Directiva 89/104 CEE, de 21
de diciembre de 1988, de Marcas, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros en materia de marcas; y, 3. La implantacién del sistema comunitario de
marcas emanado del Reglamento (CE) num. 4011994 del Consejo, de 20 de diciembre de
19933,

De este modo es de saber que, la Unién Europea tuvo como fin la creacion de un mercado
unico debiendo para ello adoptar toda clase de medidas especificas con ¢l fin de eliminar
los obstaculos a Ja libre circulacion de mercancias y a la prestacion de servicios debiendo
crearse y mantenerse las condiciones juridicas necesarias para que las empresas puedan
adaptar sus actividades de fabricacién y comercializacién a una dimensidén unitaria del
mercado comunitario. Entre los medios que precisan las empresas para alcanzar los
objetivos trazados figuran los derechos de propiedad industrial que vendrian a ser una
herramienta para actuar de manera unitaria en toda la Unién Europea siendo las marcas una
de ellas y debiendo, por tanto, elaborarse un sistema de marcas en el ambito europeo. Por
consiguiente, la marca comunitaria debia ser vista como un titulo encaminado a la
proteccidn de las empresas que permita la identificacion de los productos o servicios de
forma igualitaria en toda la comunidad europea y sin necesidad de tener en cuenta las

fronteras en las que cada pais se encuentra®, por lo que, la Directiva 89/104/CEE*

3% FERNANDEZ - NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edicién, Marcial Pons,
Ediciones Juridicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p. 50.

¥ CASADO CERVINO, A., El Sistema Comunitario de Marcas... op. cti., p. 33. Fl sistema comunitario de
marcas inicio su operatividad desde el 1 de abril de 1996 surgiendo a partir de dicha fecha un nuevo sistema
regional que permite registrar una misma marca en todo el territorio comunitario, y prevé la creacién de una
inica Oficina comunitaria de marcas con autonomia propia. Asimismo, el Reglamento sobre la marcas
comunitaria {Reglamento nim. 40/94 - RMC) permite al solicitante recurrir las decisiones de la Oficina
mediante la interposicion de recursos ante las Salas creadas, Vid CASADO CERVINO, A., Ef Sistema
Comunitario de Mareas... op. cti., pp. 55 a 36, Por otro lado, entre las principales caracteristicas de la marca
comunitaria, segan €l autor CASADO CERVINO, se encuentra: a) Toda persona o empresa de practicamente
cualquier lugar del mundo puede solicitar una marca comunitaria, b) la marca comunitaria supone un sistema
de tasa Gnica, c) una empresa que desea presentar una solicitud de marca comunitaria no necesita haber
solicitado o registrado previamente una marca nacional, d} todo lo que pueda ocumir con una marca
comunitaria regisirada tendra el mismo efecto en toda la comunidad, €) la ebligacién de uso establecida en la
norma se satisface siempre que la marca sea efectivamente usada en “algin lugar” de la Comunidad, f) con el
fin de asegurar la defensa de la marca comunitaria, el RMC prevé la creacién de Tribunales de marcas
comunitarias, dichos Tribunales serdn designados entre los Tribunales nacionales de los Estados miembros.
Las resoluciones sobre validez y violacion de marcas comunitarias producirdn efecto y se extenderan al
conjunto de la Comunidad. Para mayor informacién sobre la marca comunitaria véase €l Capitulo 11 del libro:
CASADO CERVINOQ, A., Ef Sistema Comunitario de Marcas...op. cit,

3 De conformidad con ta Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativaala
aproximacién de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas; las legislaciones que se
aplican a las marcas de los Estados Miembros contienen algunas disparidades que pueden obstaculizar: la
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constituye la “piedra angular del Derecho europeo de marcas ¥ que busca la unificacion
P /4

sustancial de las leyes nacionales de marcas de los estados de fa Unidn Europea.

Respecto a Espaiia la unificacién de la normativa espafiola con la Directiva en mencion se
produjo recién con la Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de Marcas alcanzando la
armonizacidn que incluso se buscé con la Ley de Marcas de 1988 derogada. A saber que,
la Ley 17/2001 tuvo por finalidad completar la adaptacion del régimen de propiedad
industrial,espaﬁola a la Directiva comunitaria. Entre las cuestiones que fueron adaptadas en
la actual Ley de Marcas Espafiola gracias a la Directiva se encuentran, entre otras, las
siguientes: a) La nocién de marca contenida en ¢l articulo 4 de la Ley actual se asemeja
con el articulo 2 de la Directiva haciéndose alusién a que la marca constituye un signo
“susceptible de representacidn grafica”; by La Ley de 1988 no incluia la proteccion més
extensa a las marcas renombradas. Con la actual Ley de Marcas Espafiola se reguld de
manera clara y detenida los derechos atribuibles a las marcas notorias y renombradas en
sus diferentes articulos como son: articulo 8 y 34.2.c) y 5; q'):\_Se adecuo las disposiciones
en materia de limitaciones al derecho de marca condicionando las mismas a que el uso del
signo se realice conforme a las practicas leales tanto en materia industrial como comercial,
y ya no en base a la buena fe (articulgB7 de la Ley de Marcas Espafiola); d) Sobre el
agotamiento del derecho de la marca éste se producird para productos que se hubieran
comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento que no
debera ser necesariamente expreso (articulo 36 de la Ley de Marcas Espafiola)®’. Del
mismo modo, se menciona que dentro de la Directiva existen normas imperativas que
deben ser trasladadas a los estados miembros y otras de caracter facultativo cuya

incorporacion no es obligatoria®®.

libre circulacion de mercancias, la libre prestacion de los servicios, y, falsear las condiciones de competencia
en ¢l mercado comin. Por dicho hecho es necesario, en aras del establecimiento y el funcionamiento del
mercado, acercar las legislaciones de los Estados miembros. Del mismo modo, se considera fundamental,”]
para efectos de facilitar y agilizar la libre circulacién de los productos y [a prestacién de los servicios, que las (
marcas registradas gocen de la misma proteccién en las legislaciones de todos los Estados miembros, sin /{
perjuicio quey dichos Estados tengan la facultad de conceder una proteccién més amplia a las marcas que
hayan adquirido renombre. Vid. Eur-Lex Access to European Union law, en http://eur-lex.europa.cu/legal-
content (visitado el 28 de noviembre de 20106).

36 FERNANDEZ - NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., ap. ¢it., p. 51.

*7 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas de
2001”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial
Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 75 a 77.

¥ FERNANDEZ - NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 5L
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Posteriormente se implementé el Reglamento (CE) 40/1994* cuyo fin fue la creacion de
una marca de dimensiéon comunitaria®® habiéndose dado nacimiento a la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (OAMI), con ello surgié la necesidad de que las leyes
nacionales de marcas de los estados de la Unién Europea establezcan normas de conexion
con la marca comunitaria. Ahora bien se dice que, la regulacion de Ja marca comunitaria es
auténoma de la regulacion de las normas internas de los paises de la Comunidad Europea,
de modo que, el reglamento comunitario no necesitard de norma interna alguna para su
aplicacién, entre ellas la Ley de Marcas Espafiola. Sin embargo, con la actual Ley de
Marcas se adecuo ¢l ordenamiento juridico interno al Reglamento en mencion existiendo

una coordinacion entre las marcas nacionales y las marcas comunitarias®!.

Con relacién a la normativa espafiola, una solicitud de marca comunitaria podrd ser
presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM} asi como ante ¢l
servicio central de la propiedad industrial de cuvalquiera de los Estados miembros. La

presentacion de la solicitud de una marca comunitaria ante la oficina espafiola surtird los

¥ Dicho Reglamento fue completado y desamrollade por tres Reglamentos posteriores y por un conjunto de
Decisiones, Comunicaciones y Directrices. ¥id. CASADO CERVINO, A., Ef Sistema Comunitario..., op.
cit., p. 36

% Entre los principios de la marca comunitaria se encuentra: a) El principio de la unidad de la marca
comunitaria: La marca comunitaria tan solo puede ser solicitada y concedida para todo el temitorio de la
Unién Europea, si la solicitud de una marca fracasa por una oposicion entablada por el titular de una marca
nacional anterior, la marca comunitaria serd denegada, asimismo, una vez concedida la marca comunitaria
ésta solamente podrd ser cedida, anulada o caducada en relacion con todos los Estados de la Unién Europea.
De ¢llo se desprende que, 1a marca comunitaria produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad,
salvo disposicion contraria del Reglamento. También se puede prohibir el uso de la marca comunitaria en
base a un signo distintive de alcance local; b) El principio de la autonomia de la marca comunitaria: De
acuerdo a este principio la marca comunitaria estd sometida a [as normas del Derecho Comunitario pero no a
las normas nacionales de los Estados Miembros; ¢} El principio de la coexistencia de la marca comunitaria
con las marcas nacionales: El Sistema comunitario de Marcas coexiste con los Sistemas nacicnales de
Marcas, aungue con distintos matices; v, d) El principio de la permeabilidad entre la marca comunitaria y la
marca nacional paralela: Se establece cierta permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional
que ¢s antecesora o sucesora de la misma. Vid. FERNANDEZ - NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., op.
cit., pp. 57 a 59.

4 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas de
2001”7, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANOQ, A. (Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial
Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, pp. 78 v 79. Segiin BERCOVITZ en la normativa actual se
regula: a) aquellos supuestos en los que se solicita una marca comunitaria reivindicando la antigliedad de la
marca espaiiola, pudiendo declararse la nulidad o caducidad de la marca espaiiola cuya antigiiedad se
reivindicé por la marca comunitaria; b) el procedimiento para la transformacién de una solicitud o de una
marca comunitaria en solicitud de una marca espafiola; ¢) la norma mas importante gue fue incorporada en la
Ley de Marcas fue la incorporacidn de la denominada “restablecimiento del derecho”, con ello se busca dar
inicio a un procedimiento cuyo fin es restituir los derechos a un solicitante o titular de una marca que por
causas que escapan a su voluntad no hubiera respetado un plazo ante ta Oficina correspondiente. fbidem,
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mismos efectos que si se hubiera presentado ante la OAMI*. Sin perjuicio de ello, la
OAM]I, con sede en Alicante, desempefia funciones de gran importancia que no solamenle
se circunscriben a la concesion de la marca (examinadores) puesto que también es et
orgamismo competente para declarar la nulidad y caducidad de la marca comunitaria
contando con una serie de organismos administrativos, como son: las Divisiones de
Oposicion; la Division de Administracién de marcas y cuestiones juridicas; las Divisiones
de Anulacion (caducidad y nulidad); destacando las Salas de Recursos, que resuelven los
recursos formulados contra los organismos antes mencionados. Cabe sefialar que, las
resoluciones de las Salas de Recursos podran ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (TJCE). No obstante, en caso de acciones por violacion del
derecho de la marca comunitaria serd aplicable el derecho intemo para todo lo relativo a
legitimaciones, acciones, e indemnizaciones*. En virtud de lo indicado es que, el sistema
de ]a marca comunitaria expuesto se ha convertido en el principal sistema de derechos de
propiedad inielectual que brinda una proteccién unitaria en toda la Unién Europea siendo
un sistema regional comprendido por sus estados miembros, lo que supone que dichos
estados sean tratados como un territorio imico. Asimismo, dicho sistema regional permite a
los nacionales y a las empresas de todo el mundo proteger sus marcas en el conjunto de la

Unién Europea siendo el nicleo operativo la OAMI*.

Ahora bien, la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, de Marcas, establecié
que los estados miembros de la comunidad europea tienen la facultad de conceder una
proteccién mas amplia a las marcas que hayan adquirido renombre o sean notoriamente
conocidas. Asi pues, de acuerdo al_JjE:ral d) del numeral 2 del articulo 4° de la Directiva, el
registro de una marca sera denegado o se podré declarar su nulidad cuando las marcas sean
notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del articulo 6 bis del
Convenio de Paris. Por el contrario, con respecto a las marcas renombradas el numeral 3
del articulo 4° de la Directiva sefiala que el registro de una marca se denegar o podrd
declararse su nulidad si es idéntica o similar a una marca comunitaria anterior y si estd

destinada a ser registrada o ha sido registrada para productos o servicios que no sen

42 FERNANDEZ -NOVOA, C. Tratado sobre Derecho..., op. cit., pp. 59 y 60.

43 BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho Mercantil, editorial Tecnos, 22 va
edicidn, pp. 280 y 281.

4 CASADO CERVINO, A. £/ Sistenta Comunitario..., op. ¢it. p. 36
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similares aquellos en los que la marca comunitaria anterior esté registrada cuando la marca
comunitaria anterior goce de un renombre en la comunidad, y si el uso sin motivo
justificado pueda originar un aprovechamiento desleal o un perjuicio de aquella
distintividad o renombre de la marca. Por otro lado, si bien el citado precepto posee una
redaccion confusa ha reforzado la proteccion de las marcas renombradas comunitarias al
romper el principio de especialidad por el hecho de no exigirse la similitud de productos®.
Del mismo modo, el literal a) numeral 4 del articulo 4° y el numeral 2 y 5 del articulo 5°
del dispositivo normativo arriba comentado hacen mencién expresz; 5 la protéé(':ién de las
marcas notorias y renombradas. Por su parte, el Reglamento (CE) 40/1994 reconoce la
existencia de las marcas notorias y renombradas, encontrandose éstas reguladas en ¢l literal
c) numeral 2, el numeral 5 del articulo 8°, y el literal ¢) numeral 1) del articulo 9° del
Reglamento en mencién. Con relacion a las marcas renombradas dicho concepto se hace
referencia en las notas de pie de pagina 23 y 25 del Reglamento (CE) 40/1994. Lo tltimo
mencionado se debe a la existencia de un error de traduccién de la version espafiola recaida

en el Reglamento dado que se estaria haciendo un uso incorrecto del término notoriamente

conocido cuando debié decirse renombrado?®,

Por cierto, es importante acotar que ¢l TIUE tiene entre sus funciones la de interpretar la
LeEisl_acién de la Union Europea, entre ellas Ia Directiva y ¢l Reglamento de Marcas antes
expuesto, con el propésfto-'cié garantizar que en todos los paises miembros de la Unidn se
aﬁiiqhe la misma Iegislabién y se resuelvan materias litigiosas pudiendo también los
particulares, empresas y organizaciones que vean wulnerados sus derechos por una
institucion de la Unidn Europea acudir a dicho Tribunal. Adicionalmente, el TIUE consta
de dos drganos siendo el Tribunal General quien resuelve los recursos de anulaciéon que
interpongan ya sea particulares, empresas, o gobiernos nacionales, sobre marcas
comerciales”’. Un ejemplo de lo sefialado es la STJUE de 10 de mayo de 2012, asunto C-
100/11 P, Rubinstein y L’Oréal/OAMI*. Como se ha visto existe una evidente proteccion

de la marca renombrada que se extiende de la regla de especialidad constituyende-una

4 LLOBREGAT HURTADO, M.L., Temas de propiedad industrial, La Ley, Madrid, 2002, pp. 86, y 87.

46 CASADO CERVINO, A, El Sistema Comuniiario..., op. cif., p. 87,

47 Vid. https://europa.cu/eurcpean-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es (Visitado ¢l 16 de
enero de 2017).

48 Vid. http://curia.europa.eu/jems/upload/docs/application/pdf72012-05/cp12005%es.pdf (Visto el 16 de enero
de 2017). En la referida Sentencia el TICE confirma la anulacién de las marcas comunitarias «BOTOLIST»
y «BOTOCY L» por la existencia de la marca notoria constituida por la denominacién «BOTOX»,
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pieza actual clave del Derecho europeo de marcas siendo posible hablar de un modelo
europeo de proteccion de la marca renombrada®. Por cierto, no debe dejarse de lado la
impoitancia e interés que deben tener los Estados miembros de las Comunidades Europeas
por aquellas jurisprudencias dictadas por el TICE, entre dicha jurisprudencia y para el caso
de la proteccion reforzada de las marcas notorias y renombradas se puede hacer mencién a
la STJUE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, “General Motors Corporation
contra Yplon, S.A”%

2 FERNANDEZ -NOVOA, C. Tratado sobre Derecho..., op. cit., pp. 394 y 396.

\**JBARBERO CHECA, IL., “Articulc 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombradas
registradas”, en: GONZALES - BUENO, C. (Cord.), Comentarios a fa Ley y al Reglamepto.de Marcas,
Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 182-183. De conformidad con el considerando 19 de Iam_ lel caso
General Motors Corporation'y tontra Yplon, la Comision propuso interpretar el concepto de «marca
renombradan refiriéndose por-tal a una marca que goce de una reputacién entre el piblico interesado.
Afiadiendo que dicho concepto es menos exigente que el de marca «notoriamente conocida, el cual debe ser
interpretado en sentido del articulo & bis del Convenio de Paris. De manera que, para que estemos ante una
marca renombrada bastard con que la misma lo sea en una parte sustancial del territorio del Benelux, puesto
que las marcas que gozan de renombre regional merecen tanta proteccion como las que tienen rénombre en
todo ese tertitorio, Ademads segin los considerandos 23, 24, 25, 26, 28, 30, y 31; a diferencia del articulo 5 R
apartado 1, el articulo 5 apartado 2 de la Directiva protege las marcas registradas para productos o servicios
que no sean similares, siendo el primer requisito impuesto la existencia de un cierto grade de conocimiento
de la marca anterior entre el piiblico. Por consiguiente, s6lo en el supuesto en que }a marca sea conocida en, N
grado suficiente el piiblico, confrontado con la marca posterior, podra incluso para productos o servicios que ~ I
no sean similares establecer una relacion entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, resultar [
perjudicada la marca anterior. De modo que, el publico entre el cual la marca anterior debe haber adquirido
renombre es el interesado por esta marca pudiendo tratarse del gran publico o de un publico mds
especializado, como por ejemplo un sector profesional determinado; sin que sea necesario exigir el
conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del pablicoe asi definido. Segl la Sentencia, ¢l grado
de conocimiento necesario se alcanzard cuando una parte significativa del publico interesado por los
productos o servicios amparados por la marca anterior conoce dicha marca. Sobre el ambito territorial, el
requisito se cumplira cuando, segiin los términos del articulo 5 apartado 2 de la Directiva, la marca adquicra
renombre deniro del Estado miembro, por lo que, al no proporcionar la disposicién comunitaria precisiones
en este sentido no serd posible exigirse que el renombre exista a lo largo del temitorio del Estado miembro
bastando con que exista en una parte sustancial de éste. Por lo tanto, el Juez al momento de analizar el
cumplimiento del requisito referente al renombre, tanto en le que respecta al publico interesado como al
territorio de que se trate, deberd proceder analizar el sxanien del segurclo requisite previsto en el articulo 5
apartado 2 de la Directiva como es la existencia de un perjuicio a Ja marea anterior registrada sin justa causa.
Al respecto debe observarse que, entre mayor sea el caracter distintivo y el renombre de la marca anterior
més facilmente podra admitirse la existencia del perjuicio mencionado. En conclusion y en base a lo
expuesto, para que una marca registrada disfrute de una proteccion ampliada a productos o servicios no
similares deberd conocer dicho signo marcario wna parte significativa del piblico interesado_por los
productos o servicios amparados por ella en el territorio del Estado miembro, bastando con que la marca sea
conocida por una parte significativa del publico interesado en una parte sustancial del temitorio que
corresponda, 0 en otro caso en una parte de uno de los paises que lo componen. Como se puede apreciar en la
Sentencia se rechazé que fuera necesario un conocimiento generalizado para que se reconozca el caracter
renombrado de 1a marca. Vid, HLLESCAS RUS, AV, “Andlisis de la aplicacion, en juzgados y Tribunal, del
articulo § de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, en FERNANDEZ-L()PEZ, 1M, Propiedad
Industrial I, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentacién Judicial, Estudios de Derecho
Judicial 99-2006, Madrid, p. 286. Asimismo de acuerdo con FERNANDEZ-NOVOA, de la Sentencia se
desprende que no seria exigible que la marca renombrada deba ser conocida por el publico en general, sino
que dicho requisito Unicamente deberd concurrir cuande la marca que pretenda obtener el cardcter de
renombre diferencia productos o setvicios en de los cudles el “gran piblico” o piblico en general se
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Una consideracion adicional a mencionar es que, la Directiva 89/104/CEE fue derogada
por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas, la misma que fue publicada el 8 de noviembre de 2008, y cuyo literal d),
numeral 2 del articulo 4°' sobre marcas notorias es similar al de la Directiva derogada. Del
mismo modo, la Directiva actual manifiesta lo mismo que la Directiva derogada sobre las
marcas renombradas, como puede observarse en el numeral 3 y 4 del articulo 432 arriba
sefialado, asi como en el numeral 2 y 5 del articulo 5. Por otro lado, ¢l articulo 166 del
Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca
comunitaria, derogé el Reglamento (CE) 40/94 el cual quedé medificado por los actos
enumerados en el anexo I. Consecuentemente respecto a las marcas notorias y
renombradas, el Reglamento actual no ha modificado el literal ¢} del numeral 2, el numeral
5 del articulo 8, ni el articulo 9 del Reglamento derogado. No obstante ello, posteriormente

¢l Reglamento {(UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre

encuentre interesado. En virtud de ello, el articulo 8.3 de la Ley de Marcas Espaiiola para FERNANDEZ-

" NOVOA resultaria criticable al no haber contenido en su intento de definicion de marca renombrada el rasgo

esencial para ésta clase de marca que se vincularia con el alto prestigio o goodwill y fuerza atractiva de fa
misma basada en la alta calidad de los productos o servicios, en la politica publicitaria del titular, y en la

© posible fuerza atractiva que podria poseer. Por lo tanto, el no haberse incluido el prestigio como rasgo
" definidor de la marca renombrada, y por ¢l contrario constituir éste como un factor determinante de la

notoriedad, debe ser considerado un grave error al que habria incurrido el legislador. ¥id. FERNANDEZ-
NOVOA, F., “Capitulo XXXHI La proteccion reforzada de. .. op cir., p. 624.

31 El articulo bajo comentario establece, entre otras, que una de las causas de denegacion o de nulidad de
marcas relativas a conflictos de marcas con derechos anteriores se generari cuando la marca solicitade o
registrada sea idéntica a una marca anterior y cuando fos productos o servicios para los que fue solicitada o
registrada sean idénticos con aquellos a los que la marca anterior protege, asimismo, cuando exista un riesgo
de confusion o asociacion por parte del pablico. Las marcas con derechos anteriores comprenden las marcas
que, en la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marcas o, en su caso, en la fecha de prioridad
que haya sido invocada en apoyo de la solicitud de registro sean notoriamente conocidas en un Estado
miembro, de conformidad con el articulo é bis del Convenio de Paris.

52 Se denegara el registro de la marca o su nulidad, en caso la marca haya sido registrada, cuando sea idéntica
o similar a una marca comunitaria anterior y para productos o servicios que no sean similares a aquellos para

los que fue registrada, siempre que la marca comunitaria anterior goce de renombre en.la Comunidad y /'

cuando con ¢l uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
caracter distintivos 0 renombre de la marca COmunltarla antenor ose pueda causar peqmuo De igual modo,
suceda los hechos indicados en el presente parrafo.

33 Segiin los numerales 2 y 5 del articulo bajo comentario son derechos que se confieren por la marca:
prohibir a cualquier tercero €l uso, sin su consentimiento, de la misma dentro del trafico econémico de
aquellos signos idénticos o similares a la marca para productos o servicios que no sean similares a aque!losf'
para los que fue registrada y smmpre que la marca goce de renombre en el Estado miembro y con lal
utilizacién del signo realizada sin justa causa que pretenda obtener una ventaja desleal del cardcter distintivo |
o del renombre de la misma, o se obtenga un aprovechamiento indebido del cardcter distintivo o del
renombre de la marca, o cuando le cause algun perjuicio.

o
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de 2015 modificard las disposiciones del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo v el
Reglamento (CE) 40/94, entre las que se encuentra el numeral 5> del articulo 8 y ¢l literal

¢)> del numeral 2 del articulo 9, al hacerse mencion expresa a las marcas renombradas.

3. Derecho Espaiiol: Ley 17/2001, de Marcas.

De acuerdo con la exposicién de motivos®® de la Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de
Marcas (Ley de Marcas Espafiola y/o Ley 17/2001), que derogé la Ley 32/1988%7, de 10 de
noviembre, de Marcas (Ley de Marcas 32/1988), son tres las razones que justificaron la
reforma de la Ley de Marcas 32/1988 siendo éstas las siguientes®®: 1. Dar cumplimiento a

la Sentencia del Tribunal Constitucional de Espafia 103/1999%°. 2. Incorporar a la

> De acuerdo ¢on el numeral 5 del articulo 8 en cuestion se seffata que de‘ solicitar oposicion k el titular de una
marca registrada se denegaré el registro del solicitante cuando la marca sea idéntica o similar a una marca
anterior, con independencia de los productos o servicios para los que la marca fue solicitada y la marca
anterior registrada, que la marca de la Unidn o nacional anterior gozara de renombre en la Unién o en el
Estade miembro, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se buscara obtener una ventaja desleat
del caracter distintivo o del renombre de la marca anterior, o si dicho uso fiera perjudicial para el caracter
distintivo o dél renombre.

578on derechos conferidos por la marca de la Unidn, sin perjuicio de los derechos adquiridos por sus titulares
antes de Ta fecha de presentacion de la solicitud o fecha de prioridad de la marca de la Unidn, prohibir a
cualquier tercero sin su consentimiento e t},o en el trafico econdémico de cualquier signo en relacion con
prodiictos o servicios, cuando, entre_otros, &l signo sea_idéntico o similar a la marca de Ta Unién_e
mdepcndlentememc si los productos o servicios sean idénticos o no a los de la marca registrada en la Unlén

si es que goza de renombre en ésta tltima, y si con el uso sin justa causa se obtenga una ventaja desleal o sea
perjudicial para el caracter distintivo o el renombre de la marca.

% Tey 17/2001, de 07 de diciembre, de marcas, publicada en BOE nitm. 294, de 08 de diciembre de2001, en
https:.//www .boe.es/

57 8in perjuicio de la Ley 32/1988, la primera regulacién modema sobre marcas del ordenamiento espaiiol fue
¢l Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, el cual fue posteriormente derogado por la Ley de Propiedad
Industrial de 1902, cuyo nacimiento tuvo lugar por la existencia de la Convencién de Paris de 1883 y el
Arreglo de Madrid de 1891 asi como su Protocolo. La Ley de Propiedad Industrial de 1902 fue derogada en
su totalidad por el Eslatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto — ley de 26 de julio de 1929
que fue el antecedente de la Ley de Marcas Espaiiola actualmente derogada por la Ley de Marcas ahora
vigente. Vid. PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capitulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual. ., op. cit., p.
360.

* BROSETA PONT M. y MARTINEZ SANZ F. Manual de Derecho..., op. cit, p. 262. En el referido libro

_ podran apreciarse las razones por las cudles se derogd la Ley de Marcas de 1988.

*® De conformidad con el Fundamento Juridico 7 de la Sentencia 103/1999, de 03 de junio, Tos numerales 2 y
3 del articulo 15 y el numeral 1 del articulo 75 de la Ley 32/1988 resultan contrarios a la Constitucidn
Espaiiola en razén a que: i) se invadirian las competencias de las Comunidades Auténomas que han asumido
la ejecucion en materia de propiedad industrial (entre ellas las de recepcnén de solicitudes), ii) las solicitudes
puedan seguir siendo presentadas a través del Registro nacional; sin perjuicio que siga siendo posible que el
Estado, en el ejercicio de la distribucion legislativa, determine los puntes de conexién necesarios para el
gjercicio de la distribucién de competencias disefiadas. Del mismo modo, segiin el Fundamento Juridico 9,
deberd estimarse la impugnacion contra los articulos 24.1 y 45.1 de la Ley de Marcas en cuestion sobre los
defectos en la documentacion de las solicitudes de Regisiro de Propiedad Industrial las cuales serian formales
y separables de la resolucién de fondo acerca de la concesién o denegacién de la inscripcién sin que la
facultad de declarar en suspenso la inscripcion por parte de las Comunidades Auténomas sea la consecuencia
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legislacién marcaria de Espafia las disposiciones de caracter comunitario ¢ internacional al
que estaria obligado o se habria comprometido. 3. La conveniencia de introducir en su
ordenamiento juridico ciertas normas de caracter sustantivo y procedimental aconsejadas
por la experiencia de la Ley anterior, las practicas seguidas por otras legislaciones y la
necesidad de adaptar ¢l sistema de registro de marcas a las exigencias actuales. A propésito
de lo mencionade en el punto 2 precedente, la exposicion de motivos de la Ley de Marcas
Espafiola menciona que la derogacion de la Ley 32/1988 se produjo por la necesidad de
adecuar y armonizar la legislacion interna de propiedad industrial con los compromisos
que habia asumido el estado espafiol frente a la normativa de la Comunidad Europea e
Internacional previamente indicadas®, En vista de ello, el articulo 8° de la Ley 17/2001,
dicho articulo no sélo se remite a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que
fueron contraias por Espafia, sino ademds armoniza la legislacion interna con las normas de
la comunidad europea ¢ internacional generando que la legislacion espafiola se sitle en el
grupo de cabeza de las legislaciones més avanzadas en materia de proteccion de las marcas

notorias y renombradas®’.

De este modo, entre las medidas especificas que fueron adecuadas por la Ley 17/2001 se
encuentra la proteccion reforzada de las marcas notorias y renombradas. En concordancia
con ello, la exposicion de motivos sefiala que por primera vez la Ley de Marcas Espafiola

establece una definicién legal del concepto de marca notoria y renombrada®, fijando asf el

necesaria de [a competencia para examinar si existe o no defectos de forma, por lo que no concurriria
ninguna razén que justifique la atribucién competencial a una instancia unitaria, Por su parte, el Fundamento
Juridico 12 establece que deberd declararse inconstitucional el articulo 45.1 y el parrafo segundo del articulo
85 de 1a Ley de Maicas en la medida que atribuye al Estado competencias ejecutivas que corresponden a la
Comunidad Auténoma. En vista de ello, el Tribunal Constitucional de Espafia decidié estitar parcialmente
los recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Catalufia frente a
la Ley 32/1988, v en consecuencia: 1° declard que corresponde a las Comunidades Autdénomas recurrentes las
competencias de ejecucién en materia de Propiedad Industrial de los articulos 15.2 ¥ 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85,
pérrafo segundo de la mencionada Ley; y, 2° desestimé el recurso en todos los demds extremos, Vid,
Sentencia del Tribunal Constitucional de Espafia, Sentencia 103/1999, de 03 de junio, en
hitp://hj.tibunaleonstitucional.es/es/Resclucion/Show/3845 (Visto ¢t 13 de marzo de 2017},
60 |.a Primera Direciiva 89/104/CEE del Consejo, al Reglamento (CE) niimero 40/94 del Consejo del 20 de
diciembre de 1993, al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, al Acuerdo APDIC que forma parte
integrante del Acuerdo por el que se establece la OMC, asi como al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su
Reglamento adoptado en el marco de la OMC de la Propiedad Intelectual.

q_f" BARBERO CHECA, J.L., “Articulo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y... op. cit.,, p. 184,

: 2 Autores como MARIA LUISA LLOBREGAT HURTADO consideran que la ventaja de la actual Ley de

{ Marcas Espafiola radica en la definicién del concepte de marca notoria y renombrada, asi como al haberse

“t establecido las caracteristicas del renombre, evidencidndose con ello que la nueva Ley refuerza de manera

* considerable la proteccion de esta clase de signos que en la ley derogada solamente se encontraban tutelados.

© Vid LLOBREGAT HURTADO, M.L., Temas de propiedad..., op. cit, p. 90. La misma linea de
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alcance de su proteccion y superando la deficiencia técnica de la legislacion anterior al
otorgar un mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas
tal y como figura en el inciso c) del literal 2 del articulo 6°, articulo 8°, 9°, 34°, literal 2 del

articulo 42°, y en la Disposicién Adicional Decimocuarta de la Ley 17/2001.

A modo de resumen, la nueva regulacién realizada por el sistema marcario espafiol
respecto de los signos notorios y renombrados merece una valoracion positiva dado ques3:
(1) Constituye un enorme acierto que el legislador haya decido dar un concepto de lo que
debe entenderse por notoriedad y renombre. Es de destacar que, la Ley de 32/1988 solo
recogia el concepto de marca notoria haciendo caso omiso a la marca renombrada®, (ii) La
materia ha sido regulada con gran generosidad colocandose a la cabeza de los
ordenamientos juridicq&i%}ionde con mayor intensidad se manifestaria la regulacién de las
marcas renombradas, (iii) La nueva normativa supera desde el punto de vista de la técnica
legislativa las grandes deficiencias de la Ley 32/1988 pues dota de un régimen completo a
las marcas renombradas; y, (iv) Se superd la anomalia consistente en que la legislacion
derogada facultaba al titular de una marca notoria o renombrada registrada a oponerse al
registro de una marca idéntica o semejante para productos o servicios no similares pero no
para ejercitar ante los Tribunales las pertinentes acciones que pusieran fin a un uso en el

mercado de signos idénticos o semejantes para productos o servicios no similares.

A ello se debe sumar que, en Espaiia la doctrina mayoritaria consideraba que la marca
notoria era por definicién una marca no registrada a la cual le era de aplicacion el principio
de especialidad, mientras que, la marca renombrada era una marca registrada para ciertos
productos o servicios perv cuya proteccion trascendia de los sectores en los que se
encontraba registrada debido a su conocimiento generalizado por el publico en general.

Dichas creencias, como bien se sefialé, seran modificadas por la actual Ley de Marcas

pensamienio puede observarse en HERRERA & ASOCIADOS, Factbook Propiedad Industrial, Aranzadi &
Thomson, Navarra, 2002,

8 GONZALES - BUENO, C., Marcas Notorias y Renombradas, en La Ley y la Jurisprudencia, La Ley,
Madrid, 2003, pp. 39 a 40.

& DE JAVIER ESTEBAN, L., “La proteccién de la marca notoria y la marca renombrada. Evolucidn del
tratamiento jurisprudencial”, en FERNANDEZ LOPEZ J.M. (Director), Propiedad Industrial I Consegjo
General del Poder Judicial, Madrid, 2006, p.253. DE JAVIER menciona que la ausencia de doctrina respecto
del alcance de proteccién de las marcas notorias y renombradas fue producto de la ausencia de conceptos
legales claros, asi como por la inexistencia de marcas notorias y renombradas espafiolas, siendo limitada la
proteccion de la marca notoria y renombrada dispuesta por la Ley de Marcas de 1988 respecto de la Directiva
de la Union Europea de marcas.
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Espafiola dado que ésta dlstmgue entre marcas notorias no registradas, marcas notorias

e e aren e

reglstradas y marcas renombradas Del mismo modo, es de’ agregar que con la actual Ley

.

de Marcas Espaﬁo]a se reconoce al usuario de la marca notoria no registrada la facultad de

oponerse al registro de otras marcas, y se otorga un ius prohibiendi pleno al titular de la
marca notoria no registrada, asimismo que, se aporta un nuevo régimen para las marcas
notorias y renombrada mas fortalecido y estructurado®. Cabe resaltar que, la actual Ley
17/2001 traslad6 a su regulacién interna las previsiones que se encontraban contenidas en

la Directiva 89/104/CEE asi como en el Reglamento (CE) 40/1994%,

Por otro lado, y no menos importante a ser manifestado es que en el sistema interno
espafiol la OEPM®’ es el organismo encargado de la concesion de signos distintivos
careciendo de competencia para declarar la caducidad y nulidad de una marca, siendo el

ente responsable de ello los Tribunales ordinarios®®,

4. Derecho de la Comunidad Andina: Decision 486 — Régimen Comun sobre

Propiedad Industrial.

La Comunidad Andina (CAN) es una comunidad de paises que se unieron con el objetivo
de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y auténomo a través de la integracion andina
suramericapa y latinoamericana. Dicha comunidad en la actualidad se encuentra )
90nformada por cuatro pafses suramericanos como lo son: Bolivia, Colombia, Ecuador y

Perfi, quienes se han trazado una serie de objetivos y metas comunes®. Asimismo, la

¢ LOBATO M., Comentario a la Ley 17/200], de Marcas, Civitas Ediciones, Madrid, 2002, pp. 314 y 315.
¢ Segfin LLOBREGAT la diferencia entre el articulo 8.1 de la nueva Ley de Marcas Espafiola y el articulo
8.5 del Reglamento (CE) nim. 40/1994 radica en ¢l 4mbito de aplicacidn de 1a norma, esto quiere decir que,
si se solicita una marca en Espaiia dicho signo no deberd ser igual o semejante a una marca o nombre
comercial notorio en Espafia, mientras que en el caso de la marca comunitaria no deberdn existir signos
distintivos que sean iguales o semejantes a marcas notorias o renombradas en varios paises integrantes de la
Unién Europea, Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., Temas de propiedad ..., op. cit., p. 90.

7 La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo Auténomo del Ministerio de
Industria, Energia y Turismo encargado de impulsar y apoyar el desarrollo tecnolégico y econémico,
otorgando asi proteccién juridica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesion
de; patentes y modelos de utilidad (invenciones); disefios industriales (creaciones de forma); marcas y
nombres comerciales (signos distintivos) y titulos de proteccion de las topografias de productos
semiconductores, Entre sus misiones se encuentra la de conceder los diversos titulos de propiedad industrial,
tras ¢l examen de las solicitudes correspondientes. Vid. Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en
hitp:/ivww.oepm.es/esisobre_oepm/quienes_somos/objetivos_finciones/

% BROSETA PONT M. y MARTINEZ SANZ F. Manual de Derecho..., op. cit., pp. 280 a 281.

% Comunidad Andina, en http://www.comunidadandina.org (visitado ¢l 19 de diciembre de 2016).
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Comunidad Andina tuvo su origen en el aflo 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena
de los paises previamente indicados junto con Chile. La finalidad del Acuerdo fue mejorar
¢l nivel de vida de sus habitantes mediante la integracion y cooperacién econdmica y social
entre todos los paises miembros, y crear asi un mercado comin que trascendiera de Ja zona
de libre comercio™ poniéndose en marcha el proceso andino conocido como Pacto Andino,
Gruﬁo Andino o-Acuerdo de Cartagena, al cual se adhirié Venezuela en el afio 1973, se
retiré Chile en el afio 1976 y posteriormente Venezuela en el 20067!. En julio de 2011, en
la Cumbre de Lima, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Peri acordaron
fortalecer y renovar el proceso andino de integracién, para ello, emprendieron un
proceso de revisién de la estructura institucional y funcionamiento del Sistema Andino
de Integracion (SAI). Asimismo, en el mes de noviembre de ese mismo afio acordaron
ratificar dicho acuerdo en la Cumbre de Bogotd™. Otro logro de gran envergadura de la
Comunidad Andina que completé el Acuerdo de Cartagena, y a través del cual fue
posible alcanzar los objetivos propuestos, fue la creacion del Tribunal de Justicia de Ja
Comunidad Andina (Tribunal Andino) a través del llamado Tratado de Creacion del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal Andino fue creado el 28 de mayo de 1979 mediante la suscripcién del Tratado
de Creacién del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dicho Tribunal inicié sus

actividades el 02 de enero de 1984 y recibi6 el referido nombre mediante el Protocolo de

7 Los paises se comprometieron en alcanzar una tarea ambiciosa como fue conformar un arancel extemo
coman acompafiado de cuatro libertades fundamentales: libre circulacion de mercancias, de servicios,
capitales y personas. Vid. FARIAS MATA, L. H. “Importancia de la Regulacién de la Propiedad Intelectual
por el Derecho Comunitario Andino”, en furis Dictio. Revista del Colegio de Jurisprudencia, n® 4, 2001, p.
64, en http2//vlex.ec/vid/ (visitado el 18 de Enero de 2017),

' Comunidad Andina, en http://www.comunidadandina.org (visitado el 19 de diciembre de 2016). La salida
del gobierno venezolano de la CAN fue anunciada el 22 de abril del 2006, habiendo sido calificada por
algunos analistas como un “golpe mortal™ para el bloque det Grupo que conformaba la Comunidad Andina de
Naciones, significando dicha salida para Venezuela, segin el presidente de la Camara de Integracion
Econémica Venezolano-Colombiana (Cavecol), ¢l Sr. Luis Alberto Russian, una incertidumbre puesto que de
haber tenido un esquema avanzado como es el de la CAN, *“(...) con normas originarias, y normas de
derechos derivado, un esquema profundo, con institucionalidad (...)” entrara a algo que no saben hacia donde
va. Vid. El Tiempo.com.ve., “Analisis AP: Venezuela deja la CAN en medio de incertidumbre”, 21 de abril
de 2011, en htip://eltiempo.com.ve/venezuela/economia/analisis-ap-venezuela-deja-la-can-en-medio-de-
incertidumbre/19268 (Visitado el 18 de enero de 2917), En una publicacién del Diario La Nacién se sefiala
que el presidente venezolano Hugo Chavez decidié retirarse de la CAN porque Colombia y Pert suscribieron
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Vid. Diario La Nacién, “Venezuela y la CAN”,
27 de febrero de 2015, en http://lanacionweb.com/columnas/opinion/venezuela-y-la-can/ (visitado el 18 de
enero de 2017).

7 Comunidad Andina, en hitp://www.comunidadandina.org (visitado el 19 de diciembre de 2016).
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Cochabamba del 28 de mayo de 19967, El Tribunal Andino es un 6rgano supranacional y
jurisdiccional de la Comunidad Andina, de caricter permanente, supranacional y
comunitario, fue creado, entre otras razones para declarar la legalidad del derecho

comunitario v asegurar su interpretacién y aplicacion igualitaria en todos los Paises

Miembros. Asimismo, cuenta con competencia territorial en los cuatro paises para conocer

Ty,

gontroversias, efectuar interpretaciones prejudiciales™ del ordenamiento juridico
comunitario, y aplicar asi el Derecho Comunitario. Se ubica como la tercera corte
internacional mas activa luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y el TICE”.
Con la creacion del drgano judicial de la Comunidad Andina, dicho organismo regional
encontré la forma de poder acercar las normas juridicas de su creacion a los paises
miembros de la comunidad, lo que dio lugar a que las instancias judiciales nacionales
colaboren con el Tribunal en cuanto a la aplicacién normativa. Asi pues, fue gracias a la
Comunidad Andina que los pafses miembros sufrieron un cambio importante € impactante
en sus ordenamientos juridicos internos, toda vez que dicho organismo regional transfirid,
enriquecié y unificé a los ahora cuatro paises que lo conforman con sus normas
comunitarias y jurisprudencia producida por el Tribunal Andino. De forma que, las normas
comunitarias tienen sobre los paises miembros una aplicacién directa en cada uno de sus
ordenamientos nacionales, no ingresando a éstos sino primando sobre ellos, pudiendo
ademas desplazar aquellas normas que se le opongan y ocupando un lugar en los sistemas
normativos nacionales con caracter principal siendo posible hablar de la primacia de la
normativa comunitaria. De este modo, la regulacidn comunitaria se volvio comin para los
paises de la comunidad creando derechos y obligaciones para los particulares quienes no
podran l')p_onerse a su cumplimiento. Con respecto al &mbito de la propiedad intelectual las
normas comunitarias andinas también se han trasladado a los ordenamientos juridicos
internos de los paises miembros surgiendo asi siper leyes comunitarias como son las
Decisiones, las cudles han sido dotadas de caracteristicas, recursos y acciones (medios

procesales) utilizados por los particulares para la defensa de sus derechos de propiedad

7 Ihidem (visitado el 20 de diciembre de 2016).

™ Hasta el afio 2015 ¢l Tribunal Andino ha conocido de 3460 interpretaciones prejudiciales solicitadas
por los jueces nacionales. Vid. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
http://www.tribunalandino.org.ec/ (visitado el 21 de diciembre de 2016).

7 Comunidad Andina, en http://www.comunidadandina.org/ (visitado el 20 de diciembre de 2016).
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industrial’®. Con relacién a las Decisiones y a las vias de acceso al Tribunal Andino, dicho
organismo emite interpretaciones prejudiciales”” previa solicitud efectuada por los jueces
nacionales de los paises miembros, siendo la finalidad de ellas garantizar la adecuada
aplicacion e interpretacion del derecho andino por parte de los jueces nacionales de los

paises miembros con el propésito de resolver los conflictos internos de manera uniforme”,

Respecto a las interpretaciones prejudiciales, de acuerdo con el Proceso N° 157-1P-2004,
de 2 de febrero de 2003, se debe tener en cuenta: Primero, que la interpretacion prejudicial
es un mecanismo de gran importancia del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina
ya que con el Tribunal Andino no solo asegura la aplicacion uniforme de las normas que
conforman el ordenamiento andino, sino también convierte de forma automatica a los
Jueces nacionales en jueces comunitarios. Segundo, que la interpretacion del Tribunal
Andino Unicamente se limita a precisar el contenido y alcance de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto, no
pudiendo interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni mucho menos calificar
los hechos materia del proceso. Tercero, que todo aquello que se resuelva con la
interpretacion prejudicial tendra cardcter obligatorio y deberd ser adoptado por el juez
consultante y por todos aquellos que conozcan del caso en el marco de sus competencias.
consulta facultativa, los jueces nacionales que conocen un proceso en el que debe aplicarse
0 s¢ controvierta alguna norma comunitaria del ordenamiento juridico andino podran
solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretacién del Tribunal Andino

acerca de dichas normas siempre y cuando la sentencia sea susceptible de recurso en

7® FARIAS MATA, L. H. “Importancia de la Regulacién de la Propiedad Intelectual...op. cit., pp. 65 y 66
(visitado el 18 de Enero de 2017). A mayor abundamiento, de acuerdo con FARIAS MATA, son vias de
acceso al Tribunal: el recurso de anulacidn, la accion de incumplimiento, la interpretacion prejudicial, el
recurso de omision, lo atinente a la jurisdiccion laboral y la posibilidad de acudir a arbitraje.

7 Debe entenderse por interpretacién prejudicial a la interpretacién de las normas que son parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina cuyo fin es asegurar su aplicacién en el territorio de los
Paises Miembros. Vid. “Iribunal Andino de Justicia, en http://www.tribunalandino.org.ec/ (visitado el 21 de
diciembre de 2016).

78 Ibidem (visitado ¢l 21 de diciembre de 2016). FARIAS en su articulo sobre “Importancia de la Regulacion
de la Propiedad Intelectual por el Derecho Comunitario Andino™ sefiala que las interpretaciones prejudiciales
estan reservadas para los jueces nacionales con ¢l fin de crear una especia de didlogo entre éstos Gltimos con
¢l Tribunal Andino desentrafiando el sentido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico
comunitario y logrando la uniformidad en la aplicacién del ordenamiento, siendo obligacién de los jueces
nacionales acatar las sentencias del Tribunal en materia de interpretacién emitida por el Ttibunal Andino.
Vid. FARIAS MATA, L. H., Importancia de la Regulacién de la Propiedad Intelectnal..., op cit, p. 66,
(visitado ¢l 18 de Enero de 2017).
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derecho interno. De no recibir el juez nacional la interpretacion, y llegado el tiempo de
dictar la correspondiente sentencia, el juez podrd y debera decidir la resolucion del
juez nacional conoce de un proceso en el que la sentencia es de linica o ultima instancia, no
sllgcépt ible de recurso de derecho interno, y través del cual se aplica o contravenga alguna
norma de la Comunidad Andina. En este caso el juez deberd suspender €l procedimiento y
solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretacion del Tribunal Andino™. De
modo que, en la consulta obligatoria el proceso interno quedara suspendido hasta que se

reciba la interpretacion prejudicial solicitada.

Por otro lado y como ya fue mencionado, la Comunidad Andina posee una normativa
especial en materia de Propiedad Industrial habiendo formado parte de ella como primera
de las normas la Decision 85 del afio 1979, la cual fue reemplazada por la Decision 311
cuya vigencia solo duro dos meses hasta la entrada en rigor de la Decision 313 del 14 de
febrero de 1992, la que del mismo modo fue sustituida por la Decisién 344 “Régimen
Comuin sobre Propiedad Industrial”®® y ésta a su vez por la norma comunitaria actual como
lo ¢s la Decisién 486 — Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (Decision 486) cuya
vigencia data del 01 de diciembre del 2000. La Decision 486 regula los conocimientos
tradicionales, disefios industriales, esquemas de trazado de los circuitos integrados,
indicaciones geograficas, informacién no divulgada (secretos comerciales), marcas,
modelos de utilidad, nombres comerciales, observancia de las leyes de Propiedad Industrial
y leyes conexas, patentes (invenciones), propiedad industrial, y, recursos genéticos;

teniendo como tratado conexo el Convenio de Paris®!.

Con la aprobacion de la Decision 486 no solo se dio una “buena sefial” a los inversionistas
nacionales y extranjeros, sino también se establecié una mejor proteccion a los derechos de

propiedad industrial y se constituyé procedimientos é4giles y transparentes para los

" Vid Proceso N° 157-IP-2004, de 2 de febrero de 2005, y Tribunal Andine de Justicia, en
http://www.tribunalandino.org.ec/ { visitado el 21 de diciembre de 2016).

80 KRESALJA ROSELLO, B., “Modificaciones al Régimen Comin sobre Propiedad Industrial”, en: Themis
Revista de Derecho, n° 27-28, 1994, p.7. en Dialnet,
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109827 (visitado el 20 de diciembre de 2015).

81 World Intellectual Property Organization, en http://www.wipo.int/ (Visitado el 19 de diciembre de
2016).
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registros de marcas y el otorgamiento de patentes®2. La Decision 486 en la Comunidad
Andina, vigentc en la actualidad, vincula y afirma sus raices sobre el sistema atributivo en
razon del cval: a) el registro confiere derechos sobre una marca, b) el principio de
especialidad garantiza €l registro de signos idénticos o similares a otros protegidos con
anterioridad siempre y cuando no se genere riesgo de confusion en et mercado, y, c) el
principio de territorialidad, el cual reconoce la vigencia de los registros dentro de un pais
determinado. Como se apreciard mas adelante, la figura de las marcas notorias v
renombradas superan los tres pilares antes seflalados®>. Por otro lado, de acuerdo con el
Informe Andino, la aprobacién de la Decision 486 reforz6 la capacidad negociadora andina
con terceros paises, y tuvo como propdsito adecuar el régimen comun con lo estipulado en
el Acuerdo APDIC relacionados con el Comercio, habiendo sido las marcas notoriamente
conocidas® uno de los temas sustantivos que tuvieron que ser modificados para adecuarse
a la_normativa.internacional. Con relacién a las marcas notoriamente conocidas, la
evolucién sufrida de estos signoé a lo 1argo de la normativa comunitaria ha sido notable
toda vez que en la Decision 313 no se contemplaba esta clase de signos los cudles fieron
recién reconocidos y protegidos a partir de la Decisién 344 hasta el surgimiento de la
Decisibn 486, disposicién dltima que establecié un titulo independiente para su

tratamiento®®,

Es importante precisar que, las marcas notoriamente conocidas se encuentran reguladas en
el inciso j) del articulo 135°, inciso h) del articulo 136, incisos e) y f) del articulo 155°, ¥
en los articulos 224° al 236° del Titulo XIIl de la Decision 486. De dichos articulos se
Elebe destacar la definicion del signo notoriamente conocido, el sector pertinente, el uso no

autorizado del signo, y, los criterios para delerminar su notoriedad,

32 Vid. Comunidad Andina, en http://www.comunidadandina.org/ (visitado el 19 de diciembre de 201 6).

% VILLACRESES REAL, F., El régimen de la notoriedad de las marcas...op. cit, p. 10 (visitado el 14 de
marzo de 2017).

8 HERZKA, C., y ARAOZ M., “Informe Andino Ne.1”, en TACCONE, J.J. y NOGUEIRA, U, (Dirs.),
mforme Andino, Intal, Buenos Alres, 2002, p-116, en
hitp://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/3531 1235 pdf (visitado el 21 de diciembre de 2016).
® PUIG, F., “Régimen comin sobre Propiedad Industrial. Analisis Comparativo entre las Decisiones 344 y
486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en Juris Dictio, n° 4, vol. 2, 2001, p. 60, en
http:/irevistas.usfq.edu.ce/ (visitado el 20 de diciembre de 2016).
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5. Derecho Peruano: Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba “Disposiciones
Complementarias a la Decision 486 de la Comunidad Andina que establece el

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”

El 28 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto
Legislativo N° 1075- Decreto Legislativo que aprueba “Disposiciones Complementarias a
la Decisién 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial” (Decreto Legislativo 1075), la misma que entré en vigencia a partir
del 01 de febrero del 2009 en razén a la entrada en vigor en esa misma fecha del Acuerdo
de Promociéon Comercial suscrito entre Perl y Estados Unidos de Norteamérica
habiéndose, por consiguiente, derogado el Decreto Legislativo 823 - Ley de Propiedad

Industrial (Decreto Legislativo 823)%¢.

A saber el objetivo fundamental del Decreto Legislativo 1075 es facilitar €l acceso a la
proteccion de lqg_(_lgrp_(;‘hps de propiedad industrial y dinamizar sus procedimientos y/o
t“r'gﬁiiésd,ﬁés'iﬂcomo adecuar la normativa a lo dispuesto en el Acuerdo de Promocion
Comercial mencionado en el parrafo precedente®’. En vista de ello, el Decreto Legislativo
1075, actual y vigente, tiene en consideracion todas las disposiciones contenidas en la
Decision 486 resultando una norma complementaria a la Decisién sefialada®. Asimismo,
en el Decreto Legislativo 1075 se suprimieron las disposiciones del Decreto Legislativo
823, cuyas disposiciones ya se encontraban reguladas en la Decision 436, entre ¢llas, la

regulacion especifica para las marcas notorias®. De este modo, la marca notoriamente

36 ZAMBRANO ZEGARRA, 1., Novedades de! Decreto Legislativo 1075 relativas a signos diferenciadores,
en: BARDALES MENDOZA, E., Blog de Enrigue Bardales Temas de Propiedad Intelectual y Derecho de
la Competencia, 17 de Agosto de 2009, en http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/ (visitado el 20 de
diciembre de 2016).

87 tbidem. Consultar 1a exposicién de motivos del Decreto Legislativeo N° 1075, en el cual se establece, entre
otros, que resultard necesario generar un marco normativo a través del cual: (i} se facilite el acceso a la
proteccion de los derechos de propiedad industrial, (i) se dinamice los tramites establecidos para ello, con el
fin u objetivo de generar procedimientos efectivos, y (iii) se posibilite una proteccion efectiva de los derechos
de propiedad industrial otorgando a las autoridades las facultades necesarias para ello. Asimismo, el Decreto
Legislativo tiene en cuenta las disposiciones contenidas en la Decisién 486 de la Comision de fa Comunidad
Andina Ja cval establece el Régimen Comin scbre Propiedad Industrial resultando una norma
complementaria a ésta vltima.

8 Vid, Decreto Legistativo N° 1075.

8 BARDALES MENDOZA, E., “Comentarios a ultimo disparaie juridico contenido en el precedente de
observancia obligatoria: caso Kent”, en Blog de Enrigue Bardales Temas de Derecho de Propiedad
Intelectual ¥ Devecho de la Competencia, 2010, en http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales (visitado el
31 de marzo de 2017).
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conocida se encuentra contemplada entre otros, en el literal b) del articulo 89°, inciso h}

del articulo 99° del Decreto Legislativo 1075.

Cabe mencionar que, con fecha 09 de noviembre de 2009 el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual (Tribunal de Indecopi) emitié, en el Expediente
N® 288129-2009, la Resolucion N° 2951-2009/TPI-INDECOPI® que constituye
precedente de observancia obligatoria con relacion a los criterios que la autoridad marcaria
debera tener en cuenta al momento de evaluar si una marca goza de la calidad de
notoriamente conocida, asi como al aplicar el inciso h) del articulo 136° de la Decisién
486.

En el ordenamiento juridico peruano la entidad encargada de administrar el sistema de
derechos sobre marcas de productos o de servicios, nombres y lemas comerciales y de
cualquier otro signo distintivo es la Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI)®". Dentro del INDECOPI es la Comision de Signos Distintivos quien tiene la
responsabilidad de conocer y resolver en primera instancia administrativa los procesos
contenciosos relacionados con los derechos sobre marcas y los procedimientos por

infraccion a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos®.,

% Constituye un precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas en relacion a: la
carga de la prueba para demostrar la notoriedad de un signo, la proteccion amplia que deben recibir dichos
signos, el principio de especialidad y territorialidad frente a las marcas notorias, el riesgo de dilucién del
poder distintivo de las marca notoria, y el aprovechamiento de su reputacion. Vid. Indecopi, en
https://www.indecopi.gob.pefes/ (visitado el 26 de mayo de 2017).
"' De conformidad con el numeral 2, 4 y 5 del articulo 4 del Decreto Legislativo N°® 1309 — Decreto
Legislative de simplificacién de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual
seguidos ante los 6rganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion
de la Propiedad Intelectual (Indecopi), vigente el 01 de enero de 2017, la Direccion de Signos Distintivos. es
el érgano competente para conocer y resolver en primera instancia todo 16 relative, a marcas de producto o de
servicio, nombres cometciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificacién y
denommacsones de ougen incluyendo los procedimientos contenciosos en la via administrativa sobre. lq
materia ciue son’ ccnocldos por la Comisién de Signos Distintivos. Del mismo modo, ta Direccion de Signos
Dislintivos tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el
registro de contratos de transferencia de tecnologia. Asimismo, la Direccién de Signos Distintivos, a lravés;
de su respectiva Comision, conoce en segunda y (ltima instancia los recursos de apelacion_interpuestos
contra las resoluciones de ptimera instancia recaidas en procedimientos no contenciosos. En aquellos casos
contémplados en los numerales 4.3. y 4.4 del Decreto Legislativo 1309 las resoluciones emitidas por las
respectlvas conisiones agotan la via administrativa.

*2Vid. Indecopi, en hitps://www.indecopi.gob.pe/ (visitado el 21 de diciembre de 2016).
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Ahora bien, el Tribunal de Indecopi®, a través de la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual (Sala Especializada), es el organo funcional encargado de resolvcr en Gltima y

definitiva instancia administrativa las apelacmnes de los procesos seguidos ante la

Direccion y Comisiones de Signos Distintivos. Cabe indicar que, dicha Sala se encuentra

L

conformada por cinco vocales y tiene entre sus atribuciones establecer precedentes de
observancia obligatoria a través de las resoluciones que expide en casos concretos®. Sobre
el particular, se menciona que con la modificacion del Decreto Legislativo 1075 por el
Decreto Legislativo 1309 - Decreto Legislativo de simplificacion de los procedimientos
administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los érganos resolutivos
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual (Decreto Legislativo 1309), en particular el articulo 4.4 lo que busca es la
celeridad en la emision de las resoluciones en casos de recursos de apelacion en
procedimientos no contenciosos; asf, mientras que la Sala Especializada contard con un
plg};o de 180 dias hébiles para resolver apelaciones, la Comisién de Signos Distintivos, que
resolvera en segunda instancia las apelaciones en procedimientos no contenciosos, deberd
resolver los recursos en un plazo de 30 dias hébiles; siendo asi, las resoluciones emitidas
por la Comisién de Signos Distintivos se efectuaran en segunda y definitiva instancia y
agofarén la via administrativa siendo posible inicamente interponer contra ellas una accion
en la via judicial. En consecuencia, los recursos emitidos contra las demas resoluciones no
contempladas en el articulo aqui comentado del Decreto Legislativo 1309 se seguiran
resolviendo por la Sala Especializada en segunda y Gltima instancia®.

Finalmente, como puede notarge,en el Perdi es la autoridad administrativa la encargada de
velar por los derechos de los"'pi'zll'liwiares en materia de propiedad industrial pudiendo
expedir resoluciones administrativas con calidad de cosa juzgada. Ahora bien, contra
dichas resoluciones se podra interponer una accién contencioso administrativo prevista en

el articulo 148° de la Constitucién Politica del Perg, la cual tiene por finalidad el control

9 De conformidad con ¢l numeral 6 del articulo 4 del Decreto Legislativo N® 1309 — Decreto Legislativo de
simplificacién de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los
organos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual (Indecopi), la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi, con la
salvedad de lo sefialado respecto a los procedimientos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4 de la norma en
cuestion, conocerd y resolverd en segunda y Gltima instancia administrativa los recursos de apelacién,

9 pid. Indecopi, en https:/www.indecopi.gob.pe/ (visitado el 21 de diciembre de 2016).

S3¥id. Barreda Moller escribe, en hitp://www.barredamoller.com/2017/05/decreto-legislativo-1309-algunas-
modificaciones-al-decreto-legislativo-1075/ (visitado el 19 de mayo de 2017).
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Juridico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administracion piblica sujetas al
derecho administrativo para asi velar por la efectiva tutela de los derechos ¢ intereses de

los administrados®,

% Articulo 1° de la Ley N° 27584 — Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.
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CAPITULO I

CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES DE LAS MARCAS NOTORIAS
Y RENOMBRADAS

6. Concepto, funciones y caracteristicas de la Marca

La marca” a lo largo de la historia ha tenido y sigue teniendo en la actualidad un papel
trascendental en todos los diferentes ordenamientos juridicos normativos, ello debido a que
éste 51gn0 mmaterlal98 y dlstmtwo de ]as mercaderias y de los servicios posee dos
caracterlstlcas basmas la prlmcra la de ser un signo aplicable a un objeto o servicio con el
propésito de distinguirlo; y, la segunda, la de distinguir el producto o servicio de una
élﬁprésa en el mercado®. De éste modo, se debe tener en cuenta que la marca tiene entre
sus funciones mas importantes y relevantes, como ya se menciond, la de identificar,
distinguir, y diferenciar en el mercado o trafico mercantil los productos o servicios
idénticos o similares procedentes de una empresa, grupos de empresas, ¢ persona natural

que realizan una actividad econdmica, de aquellos otros bienes o servicios de empresarios,

% ELIZABETH BRIONES GOMEZ menciona, a modo general, que existen dos corrientes en la doctrina
para definir el concepto de marca de acuerdo a su funcién principal, siendo asi: 1. Para la corriente clisica es
un medio distintive que diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares, cuyo propésito es
garantizar al pablico su procedencia y permitir reconocer la fabrica de la que proviene o la casa comercial
que los expende (el comprador se guiara por el origen del producto). 2. Del otro lado, la corriente maderna
que define a la marca como el medio que distingue, identifica y diferencia a [os productas o servicios de otros
iguales o similares - sean elaborados o vendidos por diferentes fabricantes o vendedores (el comprador
consumird de acuerdo al signo individualizador). 3. Hay quienes indican que las marcas ¢asi nunca
constituyen una indicacion de procedencia si no que reflejan el prestigio que se crea gracias a la calidad del
producto o en la campaiia de publicidad que satisface a los consumidores. De lo visto,.el consenso de la
doctrina y jurisprudencia se centran en proteger juridicamente.a la marca por su funcién distintiva.y no de
ghranua de calidad. Vid. BRIONES GOMEZ, E., “Acerca de la Confusion, la Proteccion al Titular de la
Marca y al Piblico Consumidor® en Themis Revista de Derecho, 26, 1993, p. 132, en
hitp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/ (visitado el 20 de marzo de 2017).

% Sobre el concepto de marca como bien inmaterial puede consultarse en la obra de FERNANDEZ -
NOVOA, C,, Tratado sobre Derecho..., op. cit., pp. 27 a 30,

9 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Articulo 4. Concepto de marca”, en BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANOQ, A. (Dir,), Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor
(Navarra), 2003, p. 118. Segin BERCOVITZ, el articuio 4.1 de la actual Ley de Marcas Espanola define a la
marca GOmo un signo que sirve para distinguir unos productos existiendo dos elementos definitorios, ¢l
primere es el cardcter formal que consiste en la exigencia de que el signo sea “susceptible de representacion
grdfica” para que pueda ser registrado; y, el segundo es ¢l elemento subjetivo que consiste en que el signo
sitva para distinguir los productos o servicios de una empresa en el mercado. Vid BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, A., “Articulo 4. Concepto de marca”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A.
(Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navatra), 2003, p. 119.
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grupos de empresarios diversos, o persona natural’®. En ese sentido es posible afirmar gue,
la marca es de v1tal 1n1portan01a en el proceso compet;two ya que serd en base a ella que se
podra identificar a una determmada empresa, teniendo ademds un valor intrinseco por si
mlsma pues no solo 51gn1ﬁoa uno de los principales activos'®' de ésta sino que también
permite proyectar en el mercado su propia imagen'®? al ser un signo o combinacion de
signos que aparecen en el mercado de una manera y caracteristica especial. No obstante
ello, un signo marcario no sirve Unicamente para distinguir en el mercado los productos o
servicios de un operador econdémico respecto de otro dado que también permite la

proteccidn del interés general de los consumidores'®>

Con relacion al titular de la marca, éste tendra sobre dicho signo un derecho de exclusiva
en el mercado o también llamado “monopolio de uso”'%*. Dicho derecho que se adquiere
por el registro de la marca validamente efectuado'®® posee dos vertientes; a) una positiva, a
través de la cual el titular posee el derecho de usar la marca dentro del trafico econémico,

¥, b) ofra negativa, en cuanto el registro de la marca le otorga al titular la potestad y

1% Sobre el concepto de marca pueden consultarse las obras de: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A.,
“Articulo 4. Concepto de marca”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), Comentarios a la Ley
de Marcas, Editorial Aranzadi S.A., Cizor Menor (Navarra), 2003, pp.117 a 124; SANCHEZ CALERO, F.,
Frincipios de Derecho Mercantil, 18va edicién, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p.
152; SANZ DE ACEDOQ HECQUET, E. Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Interner...op. cit.,
pp- 25 a 29; URIA, R., y MENENDEZ A., Cirso de Derecho Mercantil I, Estudio colectivo, Civitas, Madrld
1999, pp. 360 a 361; asi como, BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., o
cit., pp. 261 a 263,

"% Para Lema Devesa la marca constituye el activo mds relevante ¢ importante de una empresa que puede
sobrepasar el valor de los bienes muebles e inmuebles de la misma. Vid, LEMA DEVESA, C., “Las nuevas
perspectivas de notoriedad. .., op.cit,, p. 284. Del mismo modo, la marca le olurga 4 su lilular la posibilidad
de crear una ventaja competitiva constituyendo, por tanto, uno de los activos mas valiosos y valorados de las
empresas en el mercado al constituir un valor econdmico-financiero de las mismas y ser capaz de generar
rentas y beneficios econdémicos futuros, independientemente de su reconocimiento contable, Vid. LARIO A.,
y, GIMENO BAYON, R., “Aproximacién al valor y dafio a la marca como activo intangible”, en
FERNANDEZ LOPEZ, JM., P opiedad Industrial 11, Consejo General del Poder Judicial Centro de
Documentacién Judicial, Estudios de Derecho Judicial 147-2007, Madrid, 2007, pp. 289 y 290.

'®2 DE JAVIER ESTEBAN, L., *La proteccién de la marca notoria y... op. cit., p. 251.

19 SANZ DE ACEDO HECQUET E. Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet...op. cit., p.
25. En el mismo sentido se pronuncia Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano, ¥id. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, A., “Aniculo 4. Concepto de marca”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir),
Comemarws a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navara), 2003, p.121.

1% vid. BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F Marual de Derecho..., aop. cit, pp. 270-271. E|
monopalio de uso tiene por fna]ldad proteger el interés del empresaric para que ningin competidor se
apadere indebidamente de la clientela licita y legalmente obtenida por el primero.

195 Cardcter constitutive del registro, con excepcion de las marcas notorias y renombradas como se mostrari
mas adelante. Vid. BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., op. cit,, p. 264,



39

derecho de impedir a terceros usar o registrar su bien inmaterial (ixs prohibendi)'%. Es de
destacar que, estos derechos permiten al empresario proteger sus productos o servicios
frente a terceros, siendo la marca un medio y mecanismo de diferenciacion que permite
otorgarle un nombre a esos productos y servicios revistiendo asi esa marca de una
importancia extraordinaria para su titular'®’ quien podr4 realizar la actividad para la cual se
constituyd su empresa sirviendo la marca como un importante medio instrumental real con
el cual se podra satisfacer las necesidades de la empresa y permitird que €l empresario
acthie con éxito dentro del mercado'®®, Por otro lado, la marca cumple en el mercado una

serie de funciones'? relevantes, entre las que se encuentran:

Primero, la _f_uncién distintiva por medio de la cual el empresario que ha captado una
determinada clientela querra, como es l6gico, distinguirse de su competencia''® siendo un
instrumento que permite el funcionamiento del mercado de la libre competencia, asi como
establecer una relacion entre las empresas y los consumidores. Segundo, Ja funcion
indicadora de la procedencia empresarial de productos o servicios, €sta funcién es de gran
y fundamental importancia y se apoya en las distintas reacciones de los consumidores al
momento de adquirir un determinado producto o servicio. Los consumidores al apreciar
una marca tomaran en consideracién la procedencia del producto o servicio con el que
dicho signo se identifica y los esfuerzos efectuados por los inversiones. De forma que, no
es posible negar el papel informativo que cumple la marca'!! que le permite al consumidor
identificar el origen empresarial del producto o servicio a consumir. Se dice también que,
esta funcién es importante porque en razén a elia se desprenden las demas funciones que

tiene la marca buscando, del mismo modo, evitar que coexistan © convivan marcas

19 PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capitulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual..., op. cit., p. 375. Vid.
BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Mantial de Derecho..., op. cit., p. 270.

19 BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., op. cit., p. 261.

18 DE LA FUENTE, E., “IV Las Marcas”, en O'CALLAGHAN MUNOZ X., CASADO CERDENA A.,
COS CODINA I, y Otros, Propiedad Industrial teoria y prdctica, Editorial Centro de Estudios Ramon
Areces S.A., Madrid, 2001, p.119.

1% Para mayor informacién sobre las funciones de la marca sugerimos revisar: OLAYA NOHRA, M.,
“Funciones de las marcas y su relacion con la figura del consumidoi™, en Themis Revista de-Derecho, n° 18,
1991, en hittp://revistas pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10880/11385] ' /BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, A., “Articulo 4. Concepto de marca”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A.
(Dir.), Comentarios a la Ley de Mareas, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p.120 a 124.
Para Elizabeth Briones Gémez, las macas cumplen una funcién de proteccion, condensadora de goodwill, y
publicitaria. ¥id BRIONES GOMEZ, E., “Acerca de la Confusién, la Proteccién al Titvlar de... op. cit, p.
132 (visitado €] 20 de marzo de 2017).

19 BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., op. cir., p.261.

' FERNANDEZ - NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 73



40

confundibles'!?. Tercero, la funcion indicadora de la calidad del producto, esta funcion
gencra en el consumidor aquella creencia referente a que un producto deberd poseer o
posee determinadas caracteristicas, ello quiere decir que por regla general, aunque la
realidad sea diferente, el consumidor tendra como expectativa que todos los producto o
servicios dotados con un signo marcario ostentardn la misma calidad ya sea ésta alta o baja.
Siendo asi, no cabe la menor duda que con la marca se indica una cierta calidad del
producto o servicio en el mercado, para con ello permitir reflejar las experiencias y
vivencias de los consumidores’!®. Cuarto, la funcién publicitaria de la marca a través de la
cual el titular del signo vendera sus productos o dard a conocer sus servicios en el
mercado''* utilizando el signo para entrar y permanecer en el mercado. Asi las cosas, la
repeticién del signo en los distintos medios publicitarios convertird a la marca en un
estimulo para la adquisicion de los productos por parte de los consumidores debiendo
realizarse dicha publicidad licitamente y, de este modo, evitar que los consumidores
puedan inducirse a confusién, Quinto, l.a funcién informativa de la marca por medio de la
cual los consumidores podrdn conocer los caracteres, la naturaleza, v la calidad de los
productos o servicios identificados con el signo marcario. Sexto y dltimo tenemos lo que se:*
denomina la funcién condensadora del eventual goodwill, reputacién o prestigio E}V‘
empresarial, lo cual quiere decir que en el signo distintivo marcario se ira condensando la!J
buena fama que goza ésta entre ¢l publico de los consumidores y que muchas veces Sel.
|
logra con una intensa publicidad, como seria el caso de las marcas notorias o renombradas. A
A ello hay que agregar que también podrian existir marcas carentes de prestigio & que'
tengan mala fama llamado i//will. Por otro lado, son las marcas que gozan de goqgiviﬂ las
que se perjudicaran por el fﬁp’fﬁ'ﬁecﬁalﬁienté' i"ridébido‘zde la fama o buen nombre que
terceros realicen sobre una clase de marcas determinadas. En ese sentido, el ordenamiento
juridico tiene y debe proteger con medios adecuados el Eréétigib alcanzado por la marca en
el mercado para con ello evitar el aprovechamiento injusto realizado por terceros no

autorizados!!5.

"2 DE LA.l"'UENTE. E., “IV Las..., op. cit., p.125.

1> FERNANDEZ - NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 73.

14 FERNANDEZ - NOVOA C., Tratado sobre Derecho... op.cit., p. 78.

'"'* DE LA FUENTE, E., “IV Las..., ap. cit,, pp. 125 y 126, 127, y 128. CARLOS FERNANDEZ - NOVOA
también hace mencién de la funcién condensadora del eventual goodwill,
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A mayor abundamiento, siguiendo con lo expuesto en los parrafos precedentes y a modo
de resumen, no podemos dejar de mencionar que la marca posee una serie de
caracteristicas como son: su cardcter inmaterial, la aptitud diferenciadora, la identificacion
de los productos o servicios, su vinculacién a la regla de especialidad y su ambito de
operacion!!®, Por otro lado, y si bien pueden existir marcas nacionales como son aquellos
signos que han ingresado a formar parte de los derechos de un titular determinado en base
a su inscripcion en un determinado pafs, también, y como ha sido mencionado en ¢l caso
de las marcas comunitarias de Unién Europea, existen marcas comunitarias e
internacionales, No obstante ello, por el principio de territorialidad, la regla general es que
cada pais es soberano y auténomo de decidir que signos podran inscribirse y por ende tener

la categoria de marcas, asi como establecer los requisitos para su inscripcién, entre otros!)”.

Ahora bierwietenninados titulares de marcas tienen entre sus propdsitos y objetivos
posicionar sus signos distintivos en el mercado y alcanzar con ello el éxito y
reconocimiento de los mismos invirtiendo para ello fuertes cantidades de dinero al
publicitar sus marcas buscando incluso mejorar la calldad de los productos o serv1c:1os que

con ella se 1dent1ﬁcan y dlstnbuyendo dichos blenes 0 servicios en dwersos canales de

—— e

comermallzacmn Es en base a ello que, dlchos Signos podran tener mayor relevancm y
difusién para un publico interesado o consumidor del producto o servicio, o una amplia
difusién para toda una poblacién dentro de un territorio determinado que incluso podra
traducirse en que la marca adquiera un valor auténomo e independiente al producto o
servicios que identifica''®. Lo expuesto podra traducirse en la existencia de una clase de

marcas especiales como lo son las marcas notorias y renombradas mencionadas a grandes

I8 DE LA FUENTE, E., “1V Las..., op. cit, pp.122,

I7 PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capitulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual..., op. cir, p. 365. PEREZ
DE LA CRUZ, BROSETA PONT, y MARTINEZ SANZ sefialan que en base a los distintos tratados
intemacionales existentes, entre los que se resalta la Convencion de Paris, el solicitante de una marca en un
Pais Miembro a la Unién de Paris goza de prioridad para que durante un periodo de seis (6) meses pueda
reproducir su solicitud en cualquier otro pafs. Ademas, mediante un Gnico expediente cursado en Espafia
podra tramitarse una solicitud ante la OMPI (radicada en Ginebra), con dicho depdsito la marca se
considerard automaticamente registrada y protegida en Espafia (Marcas Internacionales). Otra clase de
marcas son las comunitarias que, mediante una Unica solicitud ante la OAMI (radicada en Alicante) podrd
extender su registro de forma directa y al territorio de la Unién Europea pudiendo coexistir con las marcas
nacionales. ¥id. BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., op. ¢it, pp. 263 y
264.

L2 CABRERA MARTINEZ, N., dspectos bdsicos de las marcas nolorias y de las marcas renombradas,
Monaografia para optar al titulo de Especialista en Derecho Comercial, Universidad Javeriana Bogota D.C.,
2012, en https://repository javeriana.edu.co/bitstream/handle/ (visitado ¢l 19 de febrero de 2017).
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rasgos en el capitulo 1 del presente documento y cuye reconocimiento y evolucion
legislativa ha sido importante, ésta clase de marcas se diferencian de las marcas comunes o
genéricas pues éstas dltimas carecen de un especial conocimiento dentro del pablico
econémico al que pertenecen y dentro del publico en general encontrandose sometidas al
principio de territorialidad y especialidad, y siendo necesario su registro para adquirir

derechos sobre las mismas’!?,

A continuacién procederemos a explicar las marcas notorias y renombradas, las que se
distinguen en virtud de distintos factores, entre los que se encuentran, su nivel de
conocimiento por parte del piblico consumidor y/o de terceros que realizan actividades
econdmicas en el mercado!'?’,

p13
¢
7. Importancia y diferencias eptre las marcas Notorias y Renombradas

7.1.  Laimportancia de las marcas Notorias y Renombradas

Como ha sido debidamente expuesto en el apartado 6 del presente capitulo, con la
existencia del signo distintivo marcario las empresas pueden diferenciar cabalmente sus
productos y servicios en el mercado debiendo considerarse a la marca como la base del
sistema comercial en el que operan las relaciones entre privados, como lo son los distintos
operadores econdémicos, consumidores y empresas en general. Del mismo modo es
i&nﬁbrtantc mencionar que, dentro del sistema econémico de una sociedad se producen una
serie de recursos los cuales permanecen vinculados entre si permitiéndose la produccion,
distribucion, y consumo de servicios y productos de propiedad de un determinado agente
¥t
econémico. )36 lo observado es posible afirmar que, dentro del mercado coexisten una
serie de empresas las cudles se diferencian por su cartera de marcas'?!, elemento primordial

dentro de ellas, puesto que gracias a éstas los entes econémicos se encuentran en constante

competencia.

'” DIAZ HURTADO, A., “Las marcas de éxito y los factores de riesgo que las amenazan (V) marca notoria
vs marca renombrada, delimitacién conceptval®, en Derecho Mercantii, DIHURIS, en
hitp://www.dihuris.es/2015/07/31/ (visitado ¢l 20 de febrero de 2017).

'20 a clasificacién de las marcas notorias y renombradas respecto al nivel de conocimiento puede observarse
en: HERRERA & ASOCIADOS, Factbook Propiedad... op. cit.

2l NOMEN CALVET, E., y MONTANA MATOSAS, )., Evaluacion del renombre v la notoriedad... op.
cit, p. 11.
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Al ser ello asi es claro que, cuando una empresa crea una marca tiene la intencion de
conseguir que ésta se integre en el conocimiento de los distintos consumidores lo cual se
va suscitando cuando 1a marca deja de ser un simple signo y pasa a tener una connotacion
Suﬁérior ya sea de notoriedad o en ¢l mejor de los casos de renombre. Dicho conocimiento
se va generando con el uso'? intensivo del signo en el mercado, ¢l cual por lo usual se
encuentra acompaiiado de una importante inversion publicitaria que permite dar a conocer
la marca entre el piablico consumidor haciendo que ésta recobre una importancia
estratégica para las empresas al convertirse en una marca notoria, renombrada o de alta
reputacién, cuya proteccion juridica debera ser mayor que en el caso de las marcas
comunes'? dado que dichos signos representan un elevado e importante valor econdmico
para su titular, debiendo evitarse el aprovechamiento y explotacion por parte de terceros de

la imagen publicitaria que con esfuerzo se consigui6 adquirir en el mercado!?.

Asi pues, obtener la declaratoria de notoriedad de una marca generard la consolidacion de
la trascendencia de la misma en el mercado que incluso incrementara su valor econdémico,
lo cual representard un incremento de su valor en cifras puesto que todo ¢llo supone: (i) un

reconocimiento oficial de su nivel de activacién en el mercado, (ii) mejora su aptitud de

servir como un bien de la empresa que puede contener mas representatividad econdémica |

|

que cualquier otro activo tangible de la empresa, (iii) puede llegar a ser capaz de capitalizar |
la preferencia de sus consumidores, (iv) puede permitir la venta de licencias y franquicias

en todo el mundo, (v) obtener mayor proteccién juridica, y, (vi) ayudar en la obtencién de

122 Son diversos grados que puede provocar el uso de Ja marca, asi pues, junto a las marcas escasamente

utilizadas existen también dentro del trafico econdmico marcas medianamente utilizadas, y aquellas otras
marcas intensamente utilizadas. En éste Gltimo caso se puede afirmar que una marca se usard intensamente
ciiando en el mercado se introduce un elevado nimero de articulos dotados de’tal marca, o bien cuando la
marca es objeto de amplias y reiteradas campaiias publicitarias. En cualquiera de los dos supuestos antes

mencionado, lo habitual es que el uso intenso de [a marca por parte de su titular termine por provocar un |

amplio conocimiento de aquella entre los sectores interesados. Asi pues, cuando la marca alcanza un alto
grado de conocimiento entre los sectores interesados puede hablarse de marca notoriamente conocida o, de
minera mis simple, de una marca notoria; mientras_que cuando el uso de la marca es intenso, tanto en ¢l
dmbito de la venta de los productos o servicios con la que se distinguen como en ¢l marco de las
campafias publicitarias que se difundan para promocionar estos productos es posible que la marca. se
convierta en ampliamente conocida no solo por los consumidores de los correspondientes productos o
servicios, sino por el pablico en general pudiendo hablarse de una marca renombrada. Vid. TATO PLAZA,
A., “Introduccion al régimen juridico de la marca notoria y de ta marca renombrada en la nueva ley espaiiola
de marcas” en Jus et Veritas, n° 31, 2005, p. 30, en hitp:/frevistas.pucp.edu.pe/ (visitade el 20 de abril de
2017).

123 LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit., p. 284.

1% pPACON, A M., “Marcas notorias, marcas renombradas.. op. cit., p. 304.
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mayores ingresos para su titular por concepto de su licenciamiento o venta'?. No hay que
dejar de tener presenle que, en una economia globalizada solo sobreviviran los pafses que
posean en su Interior marcas fuertes que se proyecten en el mercado, debiendo para dichos

signos ampliarse su proteccion y evitar su dilucién'?6,

Sobre la proteccién mencionada existe una serie de teorfas que buscan justificar el régimen
de proteccion reforzada de las marcas notorias y renombras. A continuacién una breve
explicacién de las teorias referidas'?’: (i) Teoria del riesgo: Las marcas notorias y
renombradas estan expuestas a mayores riesgos, peligros y/o amenazas en comparacion
con las marcas comunes (pirateria, ciberocupacién o dilucion). Se critica porque no logra
explicar el alcance de la proteccién reforzad@lado que Gnicamente se centra en llamar la
atencion en las eventuales amenazas o peligros; (ii) Teoria de la informacién: La marca
contiene persé informacién mediata y compacta, cuya importancia se centra en atenuar los
costes de informacion, eliminando la asimetria informativa. Dicha informacién se traduce
en ¢l conocimiento del precio y la calidad, ya sea superior o inferior, de los productos o
servicios. Pues bien, la utilizacién no autorizada de estas marcas interferird en el proceso
de comunicacién, puesto quey las marcas constituyen un importante pilar de informacion
para el publico consumldc{ls(ya que, Jos consumidores asociaran una marca conocida con la
calidad y precto del producto o servicio, del titular del signo, el cuidado ambiental, entre
otros; (11} Teoria del enriquecimiento injusto: Se rechaza el aprovechamiento injusto de
quien lucra con lo ajeno. En las marcas notorias y renombradas se dice que, asi quien
solicite un signo parecido en su aspecto grafica y fonético pero para distinguir productos o
servicios diferentes se estaria beneficiando de la capacidad distintiva de éstas marcas que
han conseguido dicho caricter por su amplia publicidad, patrocinio, entre otros. El
problema de esta teoria radica en probar que el menoscabo ha generado un
aprovechamiento del sujeto infractor del signo notorio o renombrado; (iv) Teoria de la
proteccidn al consumidor: El consumidor se vera defraudado cuando adquiera un bien o
LAY

solicite un servicio gff la errénea creencia o percepcion de que ha sido producido por ei
4\{ rafsde

titalar de la marca notoria o renombrada cuando’ com.spondc a un tercero. De lo que se

1 VELASCO ORDONEZ, P., “La notoriedad de la marca se gana con explotacién intensiva de la misma®
en Portafolio, 08 de julic de 2009, en http://www.portafolio.co/economia/finanzas/ (visitado ¢l 14 de marzo
de 2017).

% DE JAVIER ESTEBAN, L., “La proteccién de la marca notoria y... op. eit., p. 255.

127 GONZALES-BUENQ, C., Marcas Noiorias y Renombradas. En La Ley...op. cit., pp. 10 a 22.
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habla aqui es de la existencia del engafio, el cual afecta tanto al empresario titular del signo
como a la calidad de los productos o servicios y precio que ¢l consumidor pagara. Se
critica esta teoria, entre otros, en razén al protagonismo Gnico que se le otorga al
consumidor cuando existen otros intereses objeto de proteccion; (v) Teoria de la calidad:

Se refiere a la calidad o elevado goodwill de los bienes en el mercado. Esta teoria _no.

explica la institucion de la notoriedad o renombre ya q_u@n el caso del legislador espaiiol
ha definido esta clase de_marcas sobre la base de qﬁtqrios__f:_strictam@nte cvantitativos no
cualitativos, la proteccion se da por el conocimiento masivo de las marcas y no por su
valoracion; y, (vi) Teoria de la fundamentacién compleja: No existe una tnica
fundamentacién que explique la proteccion reforzada de las marcas notorias y
renombradas, De acuerdo con esta teoria la proteccién a estas marcas recae en el factor de
competitividad econémica que ha visto en cllas ¢l posible progreso del pais al cual
pertenecen las marcas. La importancia de estos signos se vincula al considerar que las
marcas lideres harén al pais lider pues con ellas se lleva al extranjero un concepto y se crea
una marca pafs (modo que un pais es percibido por los ciudadanos de todo el mundo). Un
ejemplo de lo mencionado son las marcas: Bayer y Porsche, las cuales han creado Marca
Alemania. En el caso de Espaiia a diferencia de Peru, y reforzado por la legislacion
europea, es un hecho innegable que dicho pais tiene una mayor cantidad de marcas

consideradas notorias y sobre todo renombradas teniendo més presente la importancia de la

obtencién dé esta tltima calidad de marcas!2®,

Por lo expuesto, en los puntos posteriores se podra notar la proteccion legal que en
distintos ordenamientos, como es el caso especifico de Espaiia y Pert, le han conferido a
estos signos entre los que se encuentran: ausencia de necesidad de registro'?’, sustitucion
de la teoria del riesgo de confusion por otros criterios como la asociacion, o el

aprovechamiento indebido o menoscabo del cardcter distintivo de la notoriedad y

12% Para mayor informacion sobre algunas marcas espafiolas consideradas renombradas vedse: RIVERA
PROFESOR, J,, BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR BARRENO, M.,
LLOVET, 1., “Valoracién del Renombre de las Marcas Espaiiolas: Un andlisis empirico en Espaiia”, en
CERVINO, )., Trabajo de Investigacién desarrollado por el MarketinGroup de la Universidad Carlos Il de
Madrid, Foro de  Marcas Renombradas  Espaiiolas, 20 de junio de 2017, en
https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2011/08/226-ANEXO-1.pdf (visitado €] 15 de
mayo de 2017).

12 Vid. Articulo 6 bis del Convenio de Paris.
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renombre, y, rompimiento del principio de especialidad marcario’*®. No obstante ello, para
la determinacion de las marcas notorias y renombradas se requiere que ¢l titular que alegue

dicho cardcter deba probarlogAntes de proceder a explicar la diferencia entre la marca

/

notoria y renombrada serd importante tener presente que la marca notoria_es {inicamente |
e iy

S -
aquella que aunque no siendo necesario su registro es 1o sulicientemente conocida en el

sector en ¢l que se diferencian sus productos o servicios como para facultar a su titular a |

oponerse a una solicitud de registro de un tercero o para anular un registro concedido de
una marca idéntica o similar y para productos o servicios idénticos o similares, dicho
conecepto ha sido recogido en el Convenio de Paris asi como en otros textos legales;
mientras que, a la_marca renombrada en razén de su elevado prestigio en el mercado
ostentara una prSEEE.SiE.i qdé va més all4 de la regla de la especialidad frente a cualquier
uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilucion del valor atractivo
de la marca, o en su defecto suponer un aprovechamiento indebide por parte de terceros del
prestigio o renombra ganado' %simismo, se dice que no deberia pensarse que existe una /

distincién enire marcas notorias y renombradas como figuras auténomas y contrapuestas,

sino como figuras que poseen distintos niveles o grados de un mismo fenémeno que seria

|
|

\

el de ser marcas fuertes dentro del trafico econdmico pero que precisan una regulacién |

especifica en relacion con las marcas ordinarias, sin perjuicio que, las marcas notorias
tengan una proteccion mas limitada que la de las marcas renombradas'*2/
/

&

7.2.  Peculiaridades de 1a Marca Notoria

Las marcas notorias son signos implantados en el mercado y reconocidos por los distintos
consumidores habiéndose hecho conocidos por motivos diversos y por un sector
determinado del publico consumidor al que los mismos han sido destinados'?, De este
modo, la marca notoria es aquel signo que es conocido, goza de difusién y ha logrado un
grado de reconocimiento importante en dmbitos y circulos interesados de consumidores y

competidores donde se desenvuelven los productos o servicios destinados e identificados

'YGONZALES-BUENO, C., Marcas Notorias y Renombradas. Fn La Ley...op, cit, p. 12.

' SANZ DE ACEDO HECQUET, E. Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Imernet...op. ¢it,
pp. 26,27 y 28,

132 CURTO POLO, M., “Articulo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados”, en
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., (Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi S.A.,
Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 241.

'% LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit., p. 294.

l
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w8 -3
w W . . . . . ,
3" & con dicho signo'*%. En ese sentido, la marca notoria posee un caricter general que es el |

& ) resultado de la presencia del signo en el mercado como elemento de una concreta actividad |
/ concurrencial que de manera expresa podréd ser producto del volumen de ventas, duracion,

\ |
_ | intensidad o alcance geografico de su uso y la valoracion o prestigio que haya alcanzado o

1 que por cualquier otra causa genere que sea haya hecho generalmente conocida por el

s "’.‘“:.Isecffor pertinente del piblico consumidor de determinados productos o servicios'®. i "
(I:,r (\’ )Asimismo esta clase de marcas supone un uso intensivo generado por la venta y \ NO ..rr.\' Al
{\«fj; ““.' publlcldad de los productos o servicios debiendo por tanto ser reconocida en el mercado ,’ U :‘-1‘. ¥
g * ’“ ._\;- | como signo indicador de cierto origen empresarial cuyo conocimiento, dlfl.lSlOI'l, y ongen [ 1.{ nal 04
?"‘Zélj empresarial al que pertenecen no podrd pasar desapercibido por{;2 consumidores y _ ‘h;w(u [
\\\ '-\ _competidores'®. b
S

‘El uso intenso de ésta clase de marcas se refiere a la introduccion en el mercado de un
w ¢ |elevado namero de articulos dotados con la marca, o también cuando el signo es objeto de
n v |,"I

/ amplias y reiteradas campafias publicitarias. Asf las cosas es gracias a su uso intenso en el

mercado que un signo se convertird en notoriamente conocida (publicidad, oferta de venta

R

| del articulo y venta efectiva). No obstante ello, para que la notoriedad surja el uso de la

" marca deberd ir acompafiado del reconocimiento del origen empresarial de los productos, o
de ser el caso de los servicios. De modo que, la notoriedad implica que el p(!bl_icg__
consumidor distinga una clase de productos en atencion a sy _origen, empresarial'*’. Con
relacion a la extension o difusion generalizada del conocimiento notorio de la marca, basta
que la marca goce de difusidn dentro de un sector pertinente del puiblico interesado en la
adquisicion de los productos que identifica'®® siendo éstos los destinatarios de los
una localidad espec1f'1ca del pais en el que se expende u ofrece el pr_oducto 0 servicio

pudiendo abarcar todo el territorio nacional cualquiera sea su dimensién'?®. De acuerdo

14 Vid. LLOBREGAT HURTADOQ, M.L., Tewas de propiedad..., op. cit;; y, O'CALLAGHAN MUNOZ,
X., Propiedad industrial: teoria y prdctica, Centro de Estudios Ramdn Areces, Madrid, 2001.

135 RIVERA PROFESOR, I, BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR
BARRENO, M., LLOVET, J., “Valoracién del Renombre de las... op. cit., (visitado €l 15 de mayo de 2017).
136 ESPINA, D., La marca notoria no regisirada, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 48.

13 PACON, A M., “Marcas notorias, marcas renombradas...op. cit, p. 310.

132 Debe entenderse como por un porcentaje importante de usvarios o consumidores a los que ird dirigido el
producto o servicio en cuestion. ¥id GONZALES-BUENO, C., Marcas Notorias y Renombradas. En La
Ley... op. cit., p. 43.

3% ESPINA, D., La marca notoria no... op. cit., p. 53.
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con ¢l articulo 2.2 de las Recomendaciones OMPL, los sectores pertinentes del pablico

abarcaran, no limitativamente, los sigutentes:

i) Consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique la marc'a;- ” |

if) Las personas que participan en los canales de distribucién del tipo de productos o
servicios a los que se aplique la marca;

1) Los circulos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se

aplique la marca.

El articulo bajo comentario afiade que:'@ cuando -se. determine-.que una.marca es
notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del publico en un Estado

miembro dicha marca/ deber@ser considerada notoriamente conocida por dicho Estado

miembro;@ cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector
pertinente del piiblico en un Estado miembro, la marc@cr considerada notoriamente
conocida por ese Estado miembroj, cT un Estado miembro podra determinar que una marca
es notoriamente conocida aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los
Estados miembros aplican lo sefialado en el punto b) precedente es conocida por cualquier
sector pertinente del publico del Estado miembro. En ese orden de ideas, el sector
pertinente no abarca solamente a los consumidores reales sino también a los consumidores
potenciales y/o finales, a los distribuidores y a la competencia en general. Como se
de la marca dentro de un sector pertinente). No obstante ello, estos signos también podran
gozar de un elevado goodwill, es decir, prestigio o reputacion, de manera que, este altimo
criterio no debera ser considerado como una condicion necesaria de la notoriedad ni del
renombre'*’. Asimismo es de apreciar que, la marca notoria al igual que la marca
renombrada podrdn no constar inscritas pero aun asi ser reconocida por los sectores
interesados como parte de un grupo empresarial diferenciandose de la marca renombrada

por su extensién mas limitada del principio de especialidad'#', lo que sera debidamente

explicado mas adelante.

' GONZALES-BUENQ, C., Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op. cit, p. 44.
' PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capitule 17, La Propiedad Industrial e Intelectual..., op. cit., p. 361.



49

7.3. Peculiaridades de la Marca Renombrada

Las marcas renombradas, por su parte, son signos que trasmiten una informacic’m adicional
sobre las cuahclades de los productos 0 los servmos de una empresa, 51enclo conocidos por
una gran multitud de consumldorcs provementes de diferentes mercados, gozando de un
importante y elevado prestigio'?. Ello quiere decir que, las marcas renombradas no solo
son conocidas por los circulos interesados sino también por el publico en general,
extendiendo su alcance de proteccion a cualquier género. de productos o seryicios'® y
buscande-suscitar ¢n Jos distintes.consumidores fundadas y razon'li)]es expectatlvas acerca

AR Lt e g = e R

de un elevado nivel dg calidad de los productos o serv101os que con ellas se d1ferenc1an

En razon a ello, la doctrina busca superar el cnteno referente a que la marca renombrada

44

umcamente adqu1ere esa connotamon al ser conocnda més alla de los circulos interesados

qulggglo, del mismo modo, un importante énfasis y relevan_cualen la reputacion y prestigio
del signo en base all\conopimientq que sobre €l _tiengn los c_pnsumid_?res s_igndq posiblex
para algunos autores, hablar de una supremacia del criterio cualitativa _sgb;(@w:el
cuantitativo'®, lo cual no necesariamente es un criterio compartido por la doctrina en
general'*®, Asi pues, para algunos la marca renombrada es considerada como un signe.que
se caracterlza por un alto e importante grado de conocimiento del publico consumider-que
no necesarlamente pertenece a un sector determinado e mteresaclo / adquiriendo el signo
por si mismo una relevante autonomia respecto del producto o servicio que distingue; De
forma tal que, como bien se menciond, la doctrina considera que el renombre de la marca
es producto de su uso por parte de su titular asi como del grado de conocimiento que los
consumidores tienen sobre ¢l en el mercado poseyendo una categorfa especial®’. Sin
perjuicio de ello es importante rescatar que serd en base al grado de conocimiento de los
consumidores que se podran diferenciar diversos tipos de marcas, como son, no solamente

las notorias y renombradas, sino también las marcas famosas’*%.

42 DE JAVIER ESTEBAN, L., “La proteccion de la marca notoria y... op. cit, p. 252,

14 BARBERO CHECA, J.L., “Articulo §. Marcas y nombres cometciales notorios y... op. ¢it,, p. 184

14 LLOBREGAT HURTADQ, M.L., Temas de propiedad..., op. cit., pp. 87 - 88.

145 Para mayor informacién véase LLOBREGAT HURTADQ, M.L., Temas de propiedad..., op. cit.;
y, O'CALLAGHAN MUNOZ, X., Propiedad indusirial...op. cit.

14 GONZALES-BUENO, C., Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op. cit,

47 O"CALLAGHAN MUNOZ, X., Propiedad industrial...op. cit., p. 149.

148 fhidem. De acuerdo con O° CALLAGHAN, las marcas famosas son aquellas que han alcanzado el mas
alto grado de conocimiento en el mercado y tichen un poder de atraccién hacia el publico con absoluta
independencia del producto que identifican.
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Con relacidén a las marcas renombiradas y famosas, para otra parle de la doctrina ambas
poseen un alto grado de prestigio suscitando grandes expectativas acerca de la buena
calidad y fuerza atractiva o selling power de los productos o servicios con las que se
identifican'®® encontrandose presente el criterio cualitativo. Sin embrago existen otros
autores que no diferencian las marcas renombradas de las notorias en base al anterior
criterio pues seﬁalan que las marcas renombradas no necesariamente se caracterizan por la
cahdad de os productos ello debldo a que existen marcas renombradas que suelen

1dent1ﬁcar productos de consumo masivo lo que hace mds facil su mayor grado de

conocimiento por parte de los consumidores. Sin perjuicio de lo expuesto existen
productos que tienen un publico mds limitado, y por tanto restringido y restrictivo al ser su
adquisicién o uso mas costoso, pero que hace posible que éstas marcas gocen de fama y

prestigio en el mercado’”?,

Por otro lado, en la actualidad se considera que para la calificacion de una marca.como
renombrada deben combinarse los dos criterios previamente mencionados, como son el
criterio cuantitativo, entendido como el nivel de conocimiento de la marca _por,_parte de los
consumidores, y el criterio cualitativo, entendido como el nivel de reputacién o goodwill
del que goce la marca. Ahora bien, como afirma la actual doctrina mas autorizada la marca
renombrada es aquel signo que ademds de ser conocida por los circulos interesados
correspondientes genera en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la
calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca, de lo dicho, la marca
renombrada se caracterizaria precisamente por ser portadora de un elevado goodwill o

renombre’’!,

Se dice también que, la marca renombrada es aquel signo que ha alcanzado un alto grado
de notoriedad considerandose como una derivacién de la especialidad de la marca notoria
que se caracteriza por la sustancial autonomfa del signo respecto del producto marcado

mediante el cual se quiebra la regla de especialidad permitiendo la proteccion de la misma

19 DIAZ HURTADQ, A., “Las marcas de éxito y los factores de... op. cit. (visitado el 20 de febrero de
2017).

159 O°'CALLAGHAN MUNOQZ, X., Propiedad industrial...op. cit., p. 149,

"' TATO PLAZA, A., “Introduccién al régimen juridico... op. cit., p.31 (visitado ¢l 20 de abril de 2017).
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mdependlentemente de la clase cle productos o servicios para los que fue registrada, siendo
e al

oot e e il

especialmente importante el uso que se haga de ésta para asi alcanzar un grado de
divulgacion suficiente para su conocimiento por el publico consumidor'®?. Asi las cosas,
una especial caracteristica de las marcas renombradas es que su titular podra ejercitar el ius
proh:b;end:'” ﬁ'ente a todos, ello en base ala mtlma y plena conexién e identificacion
entre_éi signo y el producto o servicio con el que se identifica s que para ello sea
necesario acudir a la smuhtud 0 1dent1clad de otros productos pudiendo excluir a todas las
marcas idénticas y semejantes aunque los productos 0 serv10|os sean totalmente dlSlmlles
1ndependlzéndosé asi de Ios productos que la distingue pudlendo llegar a ser protegida por
si misma. Todo lo previamente mencionado es la razén por la cual el ordenamiento
juridico_tutela el valor comunicativo que la misma marca por si_sola ha adqunndo';

independientemente de la_funcion dlstmtwa que posee otorgandole una proteccidn mas)

L s

amplia contra: el riesgo de confusién, el riesgo de dilucion, la apropiacion indebida de la |.-':"
notoriedad ganada por su uso intensivo, en otras palabras el aprecio de la calidad y )
prestigio que el titular de la marca ha ganado'®,

L
Como puede observarse elaborar una definicién satisfactoria sobre. el concepto de marca
renombrada no esK facTJ por lo que deberd tenerse presente una serie de criterios y/o
conmcleracmnes facticas que podran ser gradualmente matizadas las unas con las otras para

despliegue publicitario del producto marcado, la venta de los productos a distintos

establecimientos, y la venta efectiva de los mismos que se produce gracias al marketing y

12 DE LA FUENTE GARCIA, E., El uso de ia marca y sus efectos juridicos, Marcial Pons Ediciones
Juridicas y Sociales, Madrid, 1999, p.83 a 86. ELENA DE LA FUENTE ademas menciona que existiendo
dos circunstancias que intervienen en la formacion de ésta clase de marcas, como son: i} gl titular.de Ja marca_
ayuda en su formacién, puesto que es gracias al uso de dicha marca que se logra la notoriedad y el prestigio,
y, ii) el papel desempefiado por los consumidores, quienes facilitan el resuliado del renombre. Siendo el
umbral de la celebridad (fama y renombre) alcanzado por la marca que permite que ésta pueda llegar a ser
protegida por si misma.

153 En el Proceso 167-IP- 2015, el Tribunmal de Justicia de la Comunidad Andina expresa, citando ¢l Proceso
145- IP- 2011 publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012, que el articulo 154 de la Decision
486 ¢n el campo del Derecho de marcas establece el principio registral sobre la base del cual nace el derecho
exclusivo sobre las marcas (una vez registrada la misma su titularidad tiene la facultad de explotarla ¢
impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento), teniendo el
titular de Ja marca dos facultades: a} Positiva, consiste en la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de
ejercer actos de disposicién sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla, y, b) Negativa (ius
prohibendi): tiene dos vertientes de acuerdo a si se estd en ¢l campo registral o en el campo del mercado. En
relacién con la primera facultad, el titular de la marca podré impedir que terceros registren una marca idéntica o
similarmente confundible.

1% DE LA FUENTE GARCIA, E., El uso de la marca y...op. cit.. pp. 86 a 88
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la publicidad. Ello tiene que estar seguido del conocimiento del signo por diferentes grupos
que Ja marca debe ser Unica en el sentido de no haber sido utilizada por ninguna otra

empresa o empresas teniendo una posicion exclusiva en el mucado No solo se huc a
X JorTrabaan fa terar 28 0 o brnphes < Jambien

una clase determinada de prollduotos o servicios sine a pmdm.loa o servicios dlvursns pere
Wtk
que sean de titularidad de a{l;»mmo empresario! Lo que se busca es que nadie mas que el
titular de la marca notoria utilice el signo para asi protegerlo contra el 'ri_esgc‘) de
debilitamiento de su caracter distintivo. En la mente del pablico el signo debe representar
un alto grado’ de notoriedad que se asociard con una empresa determinada; (iii)
Q;_ig_ipa.lid"a.d-, la cual se refiere a que la marca no debe ser una palabra que se asiniile a una
aésignacién descriptiva o cuasi descriptiva de los productos o servicios pudiendo ser una
denominacién de fantasia que no guarde ninguna relacion con los productos 0 servicios
marca renombrada con una MLICEEI: una Iarga trad icion, empresa destacada, entre otras,

que generan la preferencia en los consumidores poseyendo la marca un elevado goodwill,

esto es prestigio!”>.

Por lo tanto es evidente que, el concepto de marca renombrada resulta ser puramente
subjetivo. No obstante ello, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia de derecho
comparado son tres los argumentos que justifican la proteccion de Ja marca renombrada
conira el us“":»—;_r.egistrd"por parte de terceros: 1° evitar la dilucion de Ja capacidad distintiva
de la marca; 2° proteger la marca contra la pérdida de su posicién de exclusividad
alcanzada en base a grandes inversiones de dinero; y, 3° mantener la potencia publicitaria

de la marca'?®,

Adicionalmente, de acuerdo con el Foro de Marcas Renombradas Espaiiolas, los conceptos
de marcas famosas y renombradas, asi como de otros términos que subyacen a esta clase de
marcas como ¢s €l caso del riesgo de dilucidn, han sido bastamente analizados dentro del

ambito legal tanto por juristas y jueces quienes ucm.n_mcwtab]cmentc un problema no

155 PACON, A.M., “Marcas notorias, marcas renombradas.. cop. it pp. 323 al 329. Sobre la notoriedad
preeminente, la autora menciona que en Alemania se exige que por lo menos el(70% del puiblico consumidor
conozea_la..marca.para. que-sea..considerada renombrada, y en otros casos que se determine en base a
encuestas de opinion.

1% Hdidem.
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resuelto referente a la parametrizacion y cuantificacion de estos conceptos legales que

juridicamente han sido implementados. En_especial, el referido a la cuantificacion del

renombre de la marca _tan,t_p_qn\gérmilzl_‘c_?_s_"a_l):lso_lﬂl.ljros_ como en relacion a las otras marcas de
su sector y categoria; asf_como la cuantificacion del valor econémico y financiero y la
_cuantificacién de la/ dlluc:‘lihde marca_en aquellos casos de litigios que deben ser
d11u01dados ente los tr\'lmnarrés/competentes Por otro lado, ello no significa privarle a estas

marcas de la fuerza y valor que poseen'?
7.4.  Breve explicacion del deslinde entre la marca Notoria y Renombrada

Como ha sido explicado en los apartados precedentes existen dos criterios o métodos que
han sido utilizados para determinar si nos encontramos ante¢ una marca notoria o

- A
renombrada’*® debiendo conjugarse dichos criterios para podez:fbcmar,d‘? deslinde entre

Tedtar
una marca notoria y otra renombr: ada InTe

. {-L\-

A. El Criterio cuantitativo: Es un criterio comun tanto para la marca notoria como para la
marca renombrada'*®. Para valorar este criterio se deben tener en consideracion el
volumen de ventas, la publicidad de la marca, su tiempo de uso, el alcance geografico
o resultado obtenido a través de encuestas o ventas, todo ello se traduce en la amplia
que, en ¢l caso de las marcas notorias éstas deben ser generalmente conocidas por el
sector pertinente del publico, esto es, por un porcentaje importante de los usuarios o

consumidores a los que se dirige, mientras que, las marcas renombradas deben ser

157 RIVERA PROFESOR, J.,, BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR
BARRENOQ, M., LLOVET, J., “Valoracion del Renombre de las... op. cit. (visitado el 15 de mayo de
2017).

18 CABRERA MARTINEZ, N., dspectos bdsicos de las marcas... op. cit. (visitado €l 19 de febrero de
2017). De acuerdo a CABRERA la OMPI determiné dos métodos para definir el concepto de marca notoria
siendo éstos: el cuantitativo y cualitativo. Asimismo, sefiald que el articulo 6bis de la Convencidn de Paris
sigue el criterio cuantitativo.

1% FERNANDEZ- NOVOA, F., “Capitulo XXXIII La proteccién reforzada de las marcas renombradas™, en
FERNANDEZ- NOVOA, F., OTERO LASTRES, J., v, BOTANA AGRA, M., Manual de la propicdad
industrial, Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales 8.A, Madrid, 2009, p. 622.

1 DIAZ HURTADO, A., “Las marcas de éxito y los factores de... op. cit. (visitado el 20 de febrero de
2017).



54

conocidas por el plOblico en general (suma o abstraccion de todos los sectores

pertinentes del pablico sin importar la actividad econdmica de que se trate)'®).

No es posible negar que, las marcas notorias y renombradas compartan ciertas
caracteristicas siendo una de ellas el conocimiento de ambas por un pﬁblic@g}/a sea
especifico o general. La marca notoria debe ser conocida por un sector del pablico al
que se dirigen sus productos o servicios, mientras que en el caso de la marca
renombrada ésta debe ser conocida por el publico en general'®2, siendo asi la doctrina
mayoritaria se inclina en seilalar que la diferenciacién entre estas dos marcas radica

exclusivamente en el criterio cuantitativo.

B. El Criterio Cualitativo: Este criterio presupone que la marca debe gozar de prestigio o
buena fama'®. También se le llama goodwill entendido como un factor social o
emocional asociado a la marca que puede contribuir a que ésta alcance notoriedad,
puesto que en ella se evalia la valoracion o prestigio que la marca aicanzo en el
mercado asf como el alto nivel de calidad de los productos o servicios identificados
con el signo, ya sea por las positivas representaciones intangibles o imagenes
transmitidas a los adquirentes de los productos o usuarios de los servicios que han sido
creadas y mantenidas por el titular de la marca mediante un importante esfuerzo!®, no
siendo el prestigio un criterio absoluto para que la marca sea considerada notoria o

renombrada. Aqui nos encontramos ante una relacion disefio, calidad y precio.

Para la configuracién de la diferencia entre una marca notoria y renombrada sera
irrelevante que el amplio conocimiento de éstos signos sea producto de las expectativas
altas o bajas que ¢l consumidor o usuario tengan acerca de la calidad de los bienes que
distinguen los signos en cuestion, sean éstos notorios o renombrados'®. Las autoridades

correspondientes ademas de ponderar los criterios expuestos._deberdn tener en cuenta .,

18! GONZALES-BUENO, C., Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op.cit., pp. 43, 65 a 67.

%2 LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit., p. 299.

193 FERNANDEZ- NOVOA, F., “Capitulo XXXIII La proteccién reforzada de... op cit., p.622.

164 STS, Sala 1%, de 23 de julio de 2012, en htip://www.diarioinformacion.com/ (visitado ¢l 14 de mayo de
2017).

'8 ¥id. GONZALES - BUENO, C., Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op.cit, pp. 43 a 44, y 66;
v, DIAZ HURTADO, A., “Las marcas de éxito y los factores de... op. cit. (visitado ¢l 20 de febrero de
2017).
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diversos factores'%, entre los que destaca: la intensidad, extensién geografica y duracién
del uso de la marca; las inversiones efectuadas por el titular para promocionar la marca; el
grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del publico; y,
el valor asociado a ]la marca, éste factor posee mayor relevancia en las marcas renombradas
no siendo facil de manejar como coloraria de lo complejo que es valorar una marca, por lo

que se podria acudir a indicios mas objetivos como lo es la cuota de mercado.

A pesar que el criterio cuantitativo sea el mas utilizado para diferenciar a las marcas
notorias de las renombradas con éste no sera del todo posible delimitar un concepto del
otro. Ambos conceptos han causado muchos debates tanto a nivel jurisprudencial como
doctrinal dada las variedades terminoldgicas utilizadas por los distintos paises, a ello s&_.
Unicamente Espafia coloc en su texto marcario la definicién de renombre, aunque sin
establecer una definicion clara y absoluta de los conceptos de notoriedad y renombre'®’.
Asimismo es de precisar que, no toda marca notoria podrd ser renombrada en cambio si
podrdn existir marcas notorias que por diferentes hechos o motivos se posicionen en el

mercado y sobrepasen aquel ambito o sector de consumidores al que se dirijan llegando a

de la notoriedad haciendo referencia a una notoriedad calificada como comzin, cuando los

signos son generalmente conocidos por un sector pertinente del ptiblico consumider al que

se destinan los bienes o servicios, y, una notoriedad denominada cualificada, que se genera |

cuando el conocimiento del signo trasciende del sector pertinente del piblico a quien se
dirige el producto o servicio, siendo ésta una categoria o subtipo de la marca notoria; las
mismas que se diferencian de las marcas renombradas, las cudles nacen cuando elJ
conocimiento de las mismas sobrepasan el ambito de los sujetos que adquieren los

productos o servicios llegando al conocimiento del “pablico en general™, Por otro lado,

156 FEERNANDEZ- NOVOA, F., “Capitulo XXXIII La proteccion reforzada de... op. cit., p. 622 a 623,

157 DIAZ HURTADO, A., “Las marcas de éxito y los factores de.., op. cit. (visitado €l 20 de febrero de
2017).

18 CABRERA MARTINEZ, N., Aspectos basicos de las marcas... op. cit. (visitado el 19 de febrero de
2017).

188 |LLESCAS RUS, AV, “Anélisis de la aplicacion, en juzgados y Tribunal... op. cit, pp. 285 y 286.

/
[

convertirse en marcas renombradas'®, Asi pues hay quienes establecen una clasificacion |

\
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hay quienes establecen que la marca renombrada es un subtipo especializado de las marcas

notorias!' ™.

@Recordemos que histéricamente la marca renombrada no tenfa la proteccién que en la

actualidad tiene yffue en base al analisis y estudios doctrinales que se estableci6 la

necesidad de proteger a la marca renombrada m4s alla de la regla de especialidad.

T

' Finalmente, la distincién entre la figura de la marca notoria y renombrada en Espafia fue

bastante discutida sobre todo en el sector empresarial existiendo quienes defendian la

distincién entre las marcas notorias.y. renombradas y otros que se inclinaban en englobar

,ambos conceptos bajo una‘dcf :uuon de marca notoria'’l, De este modo, queda

evidenciado que ni utilizando los criterios cuantitativos y cualitativos sera posible
diferenciar ambas marcas siendo muy complejo fijar los contornos de ambos conceptos lo

cual debera determinarse en cada caso concreto!?2,

1" VILLACRESES REAL, F., Ef régimen de la notoriedad de fas marcas...op. cit, p. 17. VILLACRECES
afirma lo mencionado haciendo referencia a FERNANDEZ -NOVOA. Del mismo modo ILLESCA haciendo
mencidn a la STS, C-A, Seccion 3*, de 20 de diciembre de 2004 seifala que la marca renombrada es una
especie del géngro “marca notoria”, ¥id. ILLESCAS RUS, A.V., “Analisis de la aplicacién, en juzgados y
Tribunal... op. cit,, p. 301.
'l HERRERA & ASOCIADOS, Factbook Propiedad... op. cit., p. 100. Segin ILLESCAS RUS la Ley de
Marcas Espatiola fundamenta la nocién de marca nototia y renombrada en ¢l grade de conocimjento de cada
signo indistintamente, lo que no coincidiria con lo expuesto por un conocido sector de la docttina (entre ellos:
FERNANDEZ- NOVOA, para quien la marca renombrada es un subtipo individualizado. de. ]a marca natoria
y genera expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios,. “elevado. goodwill”, que se
conjuga con el criterio cuantitativo; LOBATO GARCIA-MIJAN, para quien la notoriedad encierra cierta
reputacidén de la mmarca; RODRIGUEZ SAN VICENTE, para quien la marca renombrada se refiere a
consumidores diversos y debe poseer un elevado prestigio; entre otros) , quienes consideran que el rasgo que
define a la marca renombrada reside no tanto en un criterio cuantifativo sino también en un griterio
cualitativo referido al prestigio o fama de la marca por la calidad de los productos o servicios que aquella
distingue. Otro ‘sector, por el contrario, afinna que el prestigio eventualmente_obtenide por el signo
constituye un dato relevante pero no determinante de la marca renombrada {entre ellos: BERCOVITZ, quien
hace referencia a los productos o servicios de consumo masivo que no siempre son de gran calidad. Para
ILLESCAS el criterio cuantitative no siempre depende del criterio cualitativo, y ni la notoriedad o renombre
pueden vincularse con el nivel de consumo de los productos o servicios. Vid ILLESCAS RUS, A.V.,
“Andlisis de la aplicacién, en juzgados y Tribunal... op. cit., pp. 280 a 284,
12 DIAZ HURTADO, A., “Las marcas de éxito y los factores de... op. cit. (visitado el 20 de febrero de
2017).
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8. Importancia de la distincién entre una marea notoria y renombrada
8.1. Rompimiento del Principio de especialidad

A nivel juridico todo aquel que tenga interés en registrar una marca tiene que acudir a la
clasificacidn internacional de productos o servicios establecidos en el Amreglo de Niza
Décima Edicién propia del Nomenclador Internacional, la cual ofrece cuarenta y cinco
clasificaciones o categorias, de las cudles treinta y cinco se refieren a productos y once a

servicios.

Con esta clasificacion se tratd de destacar el caracter de especialidad que es propio en las
marcas, es decir, para registrar un signo marcario lo primero que deberéd efectuar el futuro
titular del signo serd determinar qué clase de productos o servicios identificard su marca
pudiendo distinguir productos o servicios de diferente naturaleza. Asimismo es de sefialar
que podran convivir en el mercado signos iguales pertenecientes a distintos empresarios
pero cuyos productos o servicios no tengan relacién alguna sin ser susceptibles de generar
riesgo de confusion'”>. Siendo asi es mediante la regla de especialidad que se admite la
convivencia de marcas idénticas o similares pero que deben identificar productos
diferentes pudiendo el titular de la marca solo utilizar el signo sobre los productos para los
cuales haya registrado su marca ¢ impedir el uso de su marca a terceros sobre productos
idénticos o similares para los cuales la registro’™ lo que constituye la limitacidn intrinseca
del derecho de marca al sector de productos o de servicios para el que la marca ha sido

concedida. N
o~

B

Como bien fue mencionado, la n}al‘éa es concedida para distinguir un conjunto

«h.'ﬂ ,!.l,‘(‘. *'M‘

determinado de productos o servi?osf siendo perfectamente posible la coexistencia pacifica
* e . = p .
pertenecientes a distintos titulares'en diferentes sectores

y simultanea de dos o mas marca

comerciales siempre y cuando ello no ocasione un riesgo de confusion directa o indirecta o

1 PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capitulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual..., op. cit, p. 361. Un
ejemplo de lo mencionado puede observarse en la STS del 14 de marzo de 1988 referente a la marca
“Sputnik” la misma que distingue aceites industriales a favor de los productos de un titular pudiendo
distinguir del mismo modo productos de calzados pertenecientes a otro titular, ya que entre ambos sectores
de productos no es posible que surja riesgo de confusion.

1% DE LA FUENTE, E., “IV Las... op. cit, p. 134.
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de asociacion entre los productos o servicios identificados con el signo debiendo, por ende,
distinguir productos o servicios diferentes'”. Siendo asi, no cabe duda que el titular del
derecho de marca no goza de un derecho de exclusiva de caracter absoluto que le permita
impedir la utilizacion o el registro de cualquier signo confundible en relacién con cualquier
clase de productos o servicios extendiéndose el derecho de exclusiva solo en relacion con
los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada y en relacién con otros
productos o servicios similares'”®. Sin embargo, en el caso de las marcas notorias y
renombradas se reconoce lo que se denomina principio de “discriminacién positiva” a
través del cual los distintos operadores juridicos contaran con un instrumento que les
permitird proteger de manera contundente y rotunda la distintividad ganada por esta clase

de signos y por tanto el esfuerzo de sus titulares'?’.

Pues bien, el Principio de Especialidad indica que el registro de una marca otorga
proteccidn a su titular no solamente respecto a los productos o servicios para los cuales se
concedid el registro, sino también en relacién a productos o servicios que se asemejan al
grado de inducir a confusién al publico consumidor con independencia de si los productos
0 servicios se encuentran o no comprendidos en una misma clase de la Clasificacién

‘ i SRR , '\,.f'_‘i-'_'ll‘ir‘_"ll"f(;-_'
Internacional'”® ¢ No obstante ello, el mencionado principio podra romperse en el caso de

generalidad del piiblico'” e incluso, pero en menor grado, para las marcas notoria$ bajo~ * .

determinados- supuestos,/La quiebra del principio en estos ltimos casos no tendra los

mismos efectos que en las marcas de alto renombre o renombradas. De este modo, una

'” PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capitulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual..., op. cit,, y, BROSETA
PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., op. cit, pp. 261 a 263, BROSETA PONT y
MARTINEZ SANZ citan la STS de 17 de marzo de 2000, RJ 2017 indicando que la Ley y la jurisprudencia
permiten la referida convivencia (SSTS de 29 de noviembre de 2000, RJ 2001, 42 (Kemin vs Keme))
' TATO PLAZA, A., “Introduccién al régimen juridico... op. cit., p. 33 (visitado &l 20 de abril de 2017).
7 DE JAVIER ESTEBAN, L., “La proteccién de la marca notoria y... op. cit., pp. 250 y 251.
' Resolucion N° 2773-2012/CSD- INDECOPL pp. 4 a 5. Vid. Resolucion N® 0122-2009/TPI-INDECOPI,
P- 22, en la cual se menciona que la regla de la especialidad no est4 vinculada necesariamente a las clases de
la Nomenclatura Oficial otorgando la clasificacién un caracter referencial, siendo importante, para efectos de
determinar si existe riesgo de confusién o asociacion, que los productos o servicios sean similares segin su
naturaleza, finalidad, canales de comercializacién o publico consumidor al que estan dirigidos.
' PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capitulo 17, La Propiedad Industrial ¢ Intelectual..., op. cit, p. 376. De
acuerdo al Dr. Pérez de la Cruz la proteccién de esta clase de marcas se dara mediante la Ley de
Competencia Desl&ily le Ley de Marcas.

b 1 o sl

| i

las marcas de alto renombre o renombrada, es decir, por aquel signo que es conocido por la " A LS
S L

S S



59

matca notoria o renombrada podra impedir el uso o el registro de una marca semejante

aunque actie en areas comerciales distintas’®0.
Lhled . ,
SN Al !l‘.\l\l"{!ﬁ_ f- oy i
8.2.  Proteccién de las marcas notorias y renombradas N 1 eomnd o
r."_: Bk A TSR 'J'-' AL Tt \ LA i
PN i ‘_-'-n"p\' 'i¢"‘ dn batt -un dl {w‘u:r’ o

A continuacion pasaremos a explicar la-proteceiénwde- las mar cas notorlas y lenombl adas, udprinlia e
i

110 sin antes aclarar que para la doctrina las marcas renombradas se protcgen totalmente,
contra el riesgo de confusion, de asociacion y de dilucion; mientras que, la proteccion de
las marcas notorias se da frente al riesgo de confusion, asociacién y, en'menor medida

(..Ol‘llla el riesgo de dilucion el cual se condiciona por el grado de conocimiento de la marca-
-"“‘-"_t_.__‘___’

e

e o s =

cn los sectores en que se relaciona. Sin perjuicio de ello, el problema en determinar s

/“una marca notoria o renombra se genera en el cardcter probatorio para determinar el grado Cﬂ[” "

\Qe notoriedad en el sector pertinente o en otros sectores

L e

8.2.1. Riesgo de confusion

Todo titular de un signo marcario posee un derecho de exclusiva sobre el mismo, €l cual se
traduce en una faceta positiva como la facultad de usar, ceder o conceder licencia sobre el
signo; y, en una faceta negativo que implica prohibir que terceros usen la marca por él
inscrita. En razon a ello, el titular de un signo marcario se encuentra facultado a impedir a
terceros usar el 51gno dentro del sector mercantil en el que la esté empleando deblendo
velar para que dentro de dicho sector no se produzcan dudas o confusiones 1especto de la
empresa de la cual proceden los productos o servicios distinguidos con la marca. Por lo
tanto, la prohibicion aqui mencionada no comprende Onicamente el uso de signos idénticos
sino también el de signos semejantes que por su parecido con la marca del titular puedan
originar que la marca tutelada deje de realizar una de sus funciones mas importantes como

es la distintiva'%?

" HERRERA & ASOCIADOS, Factbook Propiedad... op. cit. pp. 110 a 115,

B VARGAS MENDOZA, M., “La marca renombrada en el actual Régimen Comunitario Andino de
Propiedad Intelectual”, en Revista Foro 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simdn Bolivar, Quito,
Ecvador, p. 3035, en htip://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1 500/1/RF-06-Jurisprudencia.pdf.
(visitado el 13 de marzo de 2017).

122 pPACON, A.M., “Marcas notorias, marcas renombradas...op. cit., pp. 306 y 307.
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La confusion en el derecho de marcas puede ser de tres clases'®*: 1. Confusion directa'®, la

e P ———

cual @g se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados
por signos iguales o stmilares de modo tal que el consumidor o usuarios podria adquirir
uno de ellos (producto o contratar algin servicio) con la creencia equlvocada o errénea de
que se trata del producto o servicio de su competencia. 2. Confusién indirecta'®®, no esta
refencla a los productos o servicios en si sino al origen empresarial de los mismos, es decir,
aqui el consumidor o usuario aun diferenciando adecuadamente los productos o servicios

podria adquirir cualquiera de ellos considerando que son producidos por un mismo titular,

esperando una determinada calidad en los productos o servicios adquiridos. Ello quiere

'3 Cabe hacer presente que el Tribunal del INDECOPI ha asumido la tesis de que el riesgo de asociacion se

encuentra contenido dentro del nesgo de confusion, la cual r recogemos para este comentario. Es decir, (]I.Jt. > al
referimos al rlcs;,o de confusidfi éstamos comprendiendo la posibilidad de que el consumidor al adqumr un
producto o servicio estime que eerz adquiriendo otr@;que considere tiene un origen empresarial diferente al
real, o incluso, la posibilidad de que el consumidor- aJn cuando diferencie el real origen empresarial estime
que entre los proveedores existe una relacién o vinculacién econémica. Por otra partc en la tesis '1](:111311'1 el
riesgo de asociacion es una subespecie del riesgo de confusién, debiendo verse el riesgo de confusién en un
sentido amplio. Vid. DE LA FUENTE, E., “TV Las... op. cit., p.139. Siguiendo con ¢llo, en 1a Resolucion N®
91-2016/CSD-INDECOPI, del 14 de enero de 2016, emitida por [a Comision de Signos Distintivos del
INDECOPI, se menciona que en la doctrina existen dos tesis referentes al concepto de riesgo de asociacion:
Una de las tesis sefiala que ¢l riesgo de asociacién es una figura cercana al fiesgo de confusion, y la otra tesis
que el riesgo de asociacion se encuentra contenida dentro del riesgo de_confusion. A raiz de ello, y se;,un la
Resolucion bajs conientario, el Tribunal Andino sostuvo en el Proceso 032-IP- 2008 que la figura del riesgo
de asociacion de la Decision 486 debe ser asimilada con la figura de riesgo de con !‘usu&n |nd|recla No
obstante ello, de acuerdo con ALFREDO MARAVI CONTRERAS buena parte de la_doctrina divide la
confusion en tres tipos, como son la directa, mdlrectj} y riesgo de asocncu’m Puede consultarse también en:
MARAVI CONTRERAS, A., “Introduccion al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Pert”,
en Revista Foro Juridico, n° 13, 2014, p. 64, en http://revistas.pucp.edu.pe/index. php/forojuridico (visitado ¢l
20 de marzo de 2017). Sobre el riesgo de confusién véase también en: PACON, A.M., “Marcas notorias,
marcas renombradas... op. cif,, pp. 306 a 310.

¥ La Resolucion N° 4665-2014/TPI-INDECOPI emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia yde
la Propiedad Intelectual - Sala Especializada en Propiedad Intelectual sefiala que en la confusion directa el
piiblico consumidor puede verse confundido con la similar impresién en conjunto de los s:gnfi‘;— ‘la misma que
induce a confusién respecto a la identificacion de fos productos, servicios o actividades econémicas, y los
signos que son esencialmente iguales. Aqul el pablico termina adquiriendo un producto, contratando un
servicio o acudiendo a un establecimiento, encontrndose en la creencia que se trata del producto, servicio o
establecimiento no del solicitante sino de]l competidor. Puede consultarse también en: MARAVI
CONTRERAS, A., “Introduccién al derecho de las marcas... op. cit, p. 64 (visitado ¢l 20 de marzo de 2017).
18 La Resolucién N° 46635-2014/TPI-INDECOPI establece que en este caso por la similitud o conexién
competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el piiblico crea
que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o presuman que entre las empresas existen una
serie de relaciones econdmicas u organizativas; lo cual también podria ocurrir aun cuando el consumidor
perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su
caracter arbitrario o de fantasia, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que
uno de los signos es la variacion de otro signo anterior o cuando un signo posterior es considerado por el
pablico consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se
produce un riesgo de confusién indirecta, dado que ¢l piblico no confunde un producto, servicio o actividad
con otro, sino que llega a una conclusién errénea en cuanto al origen empresarial de los mismos. Puede
consultarse también en; MARAVI CONTRERAS, A., “Introduccion al derecho de las marcas... op. cit.
(visitado el 20 de marzo de 2017). De acurdo con MARAVI CONTRERAS aqui los consumidores por el
parecido de los signos en conflicto creen que los bienes o servicios provienen de la misma empresa.
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decir que el consumidor o vsuario podra pensar que ambas marcas tienen el mismo origen
empresarial, ya que existe mucha semejanza. 3. Confusion por asociacién'®, en ese caso se
podria entender que existe entre ambas empresas un vinculo econémico comercial entre si,
aqui el consumidor aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto al adquirirlo piensa que el generador o creador del mismo y otra enipresa tienen

una relacién o vinculacién econdémica’®’,

Siguiendo con la figura de riesgo de confusién, el Tribunal Andino en el Proceso N° 156-
IP-2005'® realiza una interpretacién prejudicial del articulo 136 inciso a) de la Decision
486, afirmando qu@s signos que buscan ser registrados como marcas deben ser lo
suficientemente distintivos, y no generar confusion con otras marcas registradas que gozan
de la proteccién concedida gracias al registro reservandose el derecho de hacer uso de
dicho signo de manera exclusiva. Del mismo modo, es claro que de permitirse el registro
no solo se atentard contra el interés del titular de la marca registrada sino también de los
consumidores y no permitird que el mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparenciai/‘is por ello que se determind que la sola posibilidad de confuswn bastara
para negar ¢l registro de una marca. De este modo es claro que, ¢l crlterlo de ]a sumled 0.
semejanza de los productos o servicios se encuentra relacionada indisolublemente con el

e L

cr1ter10 de la seme_]anza de las marcas, ambos criterios deben tener el mismo peso para

[T

decidir si existe riesgo-de-confusion entre las marcas en conflicto'®. En relacién a ello, el
riesgo de confusidn y asociacién integran lo que se denomina riesgo de induccidn a error

debiendo efectuarse un analisis comparativo entre los signos en conflicto asi como entre

1% Los consumidores puedeu diferenciar los bienes servicios o establecimientos de una empresa f‘rente alos

CONTRERAS A., “lnuoducc:on al derecho de las marcas.. op cit., p. 64 {visitado e] 20 de marzo de 2017).
De acuerdo con Ia Resolucion N 2951-2009/TPI-INDECOPI, ¢l riesgo de asociacién es una figura que se
regulo recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decision 486, la
autoridad citando 2 ALBERTO BERCOVITZ indicé que segiin la doctrina el riesgo de asociacion es “una
modafidad del riesgo de confusion, y fque] puede considerarse como wn riesgo de confusion indirecta (...)
dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el pitblico el riesgo de que asocie la marca
posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aungue distinguibles en el mercado,
son producidos o comercializados por la misma empresa titnlar de la marca anterior u otra empresa del
mismo griupo. El riesgo de asociacion opera en relacion con las marcas notorias o renombradas”,

1¥7 Proceso 67-1P-2015.

188 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

18 FEERNANDEZ - NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 348.
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los productos o servicios a los que los mismos aplican'™. Asi pues, para efectos de
determinar si es que se ha producido un riesgo de confusién y/o de asociacion se debera
tener en cuenta no solamente la semejanza de los signos sino también la naturaleza de fos

productos o servicios a los que los signos aplican conforme se desprenderia del Principio

de Especialidad.

=
Sobre las marcas notorias, en el Proceso 67-IP-2015 se sefiala que con el rego de
confusion lo que se busca es evitar que el piblico consumidor caiga en error al adquirir
determinado producto pensando que estd adquiriendo otro en relacién con el origen
empresarial del signo notoriamente conocido; y, con el riesgo de asociacién que los
consumidores piensen que las empresas productoras tienen algun grado de vinculacion. En

relacién con estos dos riesgos, lo que se quicre es salvaguardar a los signos notoriamente

conocidos!?!.

manera gstricta el prmmplo de espe01al1dad sin embargo existen marcas que han aquIrldO
gran notoriedad y prestigio poseyendo un valor més elevado a diferencia de las marcas
comunes pudiendo ser objeto de un dafio desleal y explotacion por parte de terceros que va
mas alla de su uso en productos o servicios idénticos o similares, no siéndoles de

aplicacion el principio de especialidad’®?.

d

S
fdJ; §  8.2.2. Riesgo de dilucion de la fuerza distintiva

t‘:-\

£ 0 . El riesgo de dilucion'™ se remonta a la tesis de Schecheter que postulaba la proteccion de
' : aquc]las marcas con una fuerza distintiva sobresaliente frente al uso de signos idénticos o
5 J similares para aquellos productos o servicios distintos pero que seria capaz de diluir la
G ~ posicion de la marca en el mercado. Lo que se busca es salvaguardar la integridad de la

V3 V ¢ distintividad de la marca evitando para ello el debilitamiento de la capacidad de atraccion

é
S 8 “._' " Vid. MONTEAGUDO, M., La Proteccién de la Marca Renombrada. Editorial Civitas, Madrid Espafia,
RN, {7 1995, p. 221
-—‘a 19" CHAVEZ PICASSO, J., “El Régimen comin de derecho marcario ¥ su interpretacion por el Tribunal de
" T Justicia de la Comunidad /\ndma en Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, n° 7, p. 136,
= Jen http: /lrevistas.indecopi.gob.pe/index.php/repi/article/viewFile/102/98 (visitado el 14 de marzo de 2017)
: 12 PACON, A.M., “Marcas notorias, marcas renombradas... op. cit., p. 309.
“I N U1 En el Proceso 6? IP-2015, el Tribunal Andino define la dilucién como la posibilidad de que el uso de
o Jotros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo
“rwotoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningin grado
" de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
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de la misma que se veria perjudicada de existir una proliferacion de la marca para
productos o servicios distintos, asi como, la potencia publicitaria de la misma. Siendo asi,
lo que se quiere es objetar a terceros la utilizacion de la marca en conexion con cualquier
tipo de productos o servicios incluso aquellos més distanciados competitivamente, Lo aqui
expuesto se debe a la peculiar fundamentacion de la proteccion de la marca que tiene como
presupuesto su extraordinaria implantacion;,.asi comeo la utilizacién exclusiva del signo por
'su titalar y el considerable aprecio del publico. De forma que, cualquier utilizacion de la
marca por un tercero ajeno sera capaz de perjudicar la conexion dnica entre el signo y los
}j{p;!ulctoé'd servicios para los que el titnlar de la marca la emplea. Cabe sefialar que, la
proteccion en mencion se debe a la tutela especifica del valor empresarial de la marca de
alto renombre y su penetracién en el mercado. Recordemos que, lq‘_ggpg;iﬁall; ufj.‘lgr.é”aﬂ
p\__)ll(.l’[’ll ia dc esta clase de signos de ser utilizada por un tercero generara que éste ultimo
se beneficie del competidor perjudicando la posicién exclusiva del anterior titular. Por lo
tanto, el fundamento de la proteccién de las marcas renombradas recae en evitar la pérdida
de posicion del titular de la marca en el mercado, esto es la p051016n competitiva de su

Jegitimo titular ganada por la eficiencia de la marca'%*,

Por consiguiente, el riesgo de dilucién se refiere a la posibilidad de que un signo
notoriamente conocido pierda su fuerza distintiva, es decir se diluya como consecuencia de
que un signo igual o semejante al signo notorio sea registrado para productos o servicios
que no estan relacionados con los productos o servicios que identifica la marca notoria o
renombrada. En otras palabras lo que se reconoce y quiere evitarse eg el rompimiento de la

identificacion del S|gno notorio con el producto/servicio cuando el signo notono se asocia

con multiples procluctosfserv10105'95

1% MONTEAGUDO, M., La Proteccion de la Marca... op. cit, pp. 125, 277, 282 y 283. MONTEAGUDO
sefiala que la proteccion de la marca renombrada frente al riesgo de dilucion se origina en la doctrina y
jurisprudencia norteamericana y alemana. Véase también: PACON, AM. “Marcas notorias, marcas
renombradas...op. cif, p. 329.

195 MARAVI CONTRERAS, A., “Introduccion al derecho de las marcas... op. cit., p. 66 (visitado el 20 de
marzo de 2017).
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8.2.3. Aprovechamiento indebido del prestigio de la marca.

Dentro de la tutela de las marcas renombradas se busca proteger a éstos signos frente a
ventajas desleales de la buena reputacién de los mismos. Reputacion que ha sido obtenida
por el esfuerzo realizado por su titular, lo que ha dado lugar a la obtencién de una marca
que posee un valor propio desllgado de los productos o servicios a los que se aphca siendo
susceptible su uso en conexidn con otras prestaciones o como instrumento publlcnano Es
por ello que, estos signos necesitaran una nueva modalidad de proteccion frente a
conductas denommadas parasntanas o abusivo de su reputacién que se sustentan sobre los
MS_valores que ¢l signo represente y al margen de Tos productos o servicios que éstos
distingan. Ahora bien, ésta clase de proteccién solo se extendera en la medida en que la
reputacion de la marca pueda ser expropiada'®, Es de acotar que esta clase de hechos

constituyen otra forma de dilucién'’.

Como bien se dijo, el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca esta relacionado
con el uso parasitario'®®, siendo ésta la posibilidad de que un competidor llamado
parasitario se aproveche injustamente del prestigio del signo, los esfuerzos publicitarios del
legitimo titular, o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo'%?,
aunque la accion se efectie sobre productos o servicios que no tengan ningiin grado de
.I conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. De forma tal que, el riesgo
i parasilario protege al signo contra el aprovechamiento injusto por parte de terceros. del
0 servicios que se amparen. Lo expuesto esta relacionado con la funcién publicit_ar_ia dela

marca y la informacion que el consumidor asocia al signo diferenciandose del riesgo de

1% MONTEAGUDOQ, M., La Proteccidn de la Marca... op. cit, p. 245 y 246, La Resolucién N° 2951-
2009/TPI-INDECOFPI indica que sobre el aprovechamiento indebido la doctrina manifiesta que el propdsito
perseguido por el competidor parasitario es; o bien buscar la similitud entre los signos, aunque no medie
similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representacion alguna respecto del origen, para establecer
una relacion intelectual que capte la atencién del publico consumidor de forma superior a la que alcanzaria
con el empleo de un signo renombrado; o bien que la semejanza depare la transmisién consciente o
inconsciente de la reputacién que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del
competidor con los originarios. El fin tltimo es apropiarse de los esfuerzos publicitarios del legjtimo y
verdadero titular o el valioso caudal informativo que ¢l consumider asocia a la marca.

7 PACON, A.M., “Marcas notorias, marcas renombradas...ap. cit., p. 343,

1% Sobre el tratamiento que la Decision 486 le otorga a la marca notoria puede verse; VARGAS MENDOZA,
M., “La marca renombrada en el actual Régimen Comunitario... op. cit,

19 MONTEAGUDO, M., La Proteccion de la Marca... op. cit., p. 247.
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dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es Ginicamente un aprovechamiento
de la reputacion sin que sea necesario que se genere un debilitamiento de la capacidad

distintiva de la marca2®,

A mayor abundamiento, el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo debe
entenderse, a modo general y de acuerdo con la normativa de la Comunidad Andina, como
la posibilidad de que un tercero se aproveche indebidamente del prestigio que tiene un
signo notoriamente conocido cuando un tercero registre un signo idéntico o similar al

notorio para productos 0 serv101os que no tengan conexidad con los que se 1dent1ﬁca el

o . e dri

signo notoriamente wnnmdo Como Ljerﬁblo de lo manifestado, una marca notorla X" que
distingue productos como zapatillas y un competidor que desea registrar la marca “(;0”
para vasos. Como es evidente, los vasos y las zapatillas no guardan conexidad pero podria
ser que ¢l competidor esté pidiendo la marca “(x)” para vasos con el objetivo de que la

gente los compre pensando que tienen un prestigio similar a las zapatillas de marca “x”?*!.

'
Por otro lado, las marcas que se prestan a ser utlllzadas en forma parasitaria son aquellas

que gozan de notoriedad y reputacion no exigiéndose a las mismas e} renombre. Lo
expuesto se produce por la existencia de marcas que pueden llegar a ser muy conocidas y
tener un valor publicitario muy alto sin que por ello ostenten en estatus de marcas

. renombradas pudiendo, por tanto, ser usadas en forma parasitaria®®?

200 CHAVEZ PICASSO, 1., “El Régimen comun de derecho marcario... op.cit., p. 137 (visitade el 14 de
marzo de 2017).

0 MARAV] CONTRERAS, A., “Introduccion al derecho de las marcas... op. cit, p. 66 (visitado el 20 de
marzo de 2017).

e PACON, A M., “Marcas notorias, marcas renombradas...op. cii, p. 344.
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CAPITULO 111

TRATAMIENTO DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS BAJO LOS
ALCANCES DE: LA LEY ESPANOLA DE MARCAS, LA LEGISLACION DE
MARCAS DE LA COMUNIDAD ANDINA, Y EL DERECHO MARCARIO
PERUANO

9, Las marcas Notorias y Renombradas en la Ley Marcaria Espaiiola.

Como fue mencionado en el apartado 3 del capitulo I del presente documento, la actual
Ley de Marcas Espafiola ha buscado la armonizacién de su legislacion interna con las
normas de la comunidad europea ¢ internacional constituyendo una de las legislaciones
mds avanzadas en la proteccién de los signos inmateriales entre los que se encuentran las
marcas notorias y renombradas, las mismas que en virtud de la Ley de Marcas Espafiola
poseen una proteccion reforzada®? que se manifiesta en dos planos: el primero, la
posibilidad de proteger la marca notoria al margen del registro; y el segundo, la posibilidad

de proteger las marcas notorias y renombradas al margen del principio de especialidad?™.

9.1. Delas marcas Notorias dentro de la Ley 17/2001

De este modo, la Ley 17/2001 en el literal d) del numeral 2 del articulo 6 comporta una de

las mas grandes novedades referentes a las marcas notorias no registradas®®> puesto que no

3 Enire las novedades mds importantes de la normativa actual se encuentra el reforzamiento en la proteccion
de la marca notoria y renombrada, habiéndose incorporado wuna definicion de ambas marcas, Vid.
CONCEPCEPCION RODRIGUEZ, J.L., “La proteccion de la marca renombrada”, en CONCEPCION
RODRIGUEZ I.L., (Dir.), Ley de Marcas, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 122.

2 TATO PLAZA, A., “Introduccién al régimen juridico... op. cit., p. 32 (visitado el 20 de abril de 2017). El
articulo 6.2.d) de la Ley de Marcas Espatiola contempla como prohibicidén relativa de registro la marca
notoria no registrada en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris, v la sujeta al principio de
especialidad. Y, por otro lado, la Ley de marcas mencionada en ¢l articulo 8 recoge como prohibicidn relativa
de registro las marcas notorias y renombradas registradas. Vid LOBATO M., Comentario a fa Ley... op. cit.,
pp. 315 a 316. Del mismo modo podria consultarse en ILLESCAS RUS, AV, “Andlisis de Ja aplicacion, en
juzgados y Tribunal... op. cit.,, pp. 288 y ss. De acuerdo con ILLESCAS las marcas notorias no registradas se
equiparan materialmente a las marcas registradas comunes.

5 Como puede observarse, el sistema que sigue la normativa espafiola consiste en un sistema de caracter
mixto, el cual se aproxima a los sistemas apoyados en el principio de registro, en tanto que, el derecho de
exclusiva sobre a marca se adquiere a través del registro de la marca, pero, en los sistemas mixtos, se
reconoce ademas al usvario o titular de la marca no registrada ciertas facultades que generan que no nos
encontremos en un sistema de registro puro. Fid. TATO PLAZA, A., “Introduccion al régimen juridico... op.
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solamente se le permitira a su titular?® poder solicitar la nulidad de una marca registrada
por un tercero que sea susceptible de causar riesgo de confusién con una marca notoria no
registrada, sino que ademds serd posible evitar el registro de la marca solicitada por un
tercero antes de que la misma ilegue a ser registrada al permitirse la formulacion de una
oposictén contra la solicitud de registro de marca en base a la marca notoria no
registrada®”’. Es asi como a través de la oposicién contra una solicitud de registro de marca
efectuada por la via administrativa que ésta se verd condicionada por la regla de
especialidad con lo cual el titular de la marca notoria no registrada podra ejercitar las
acciones de prohibicion relativa®® conferidas por la actual Ley de Marcas Espaiiola, tanto

por el literal d) del numeral 2 del articulo 6 como por el numeral 5 del articulo 342 de la

cit,, p. 32 (visitado el 20 de abril de 2017). Segin MANUEL LOBATO el literal d) del numeral 2 del articulo
6 de la Ley de Marcas de Espafia supone una mejora técnica respecto de Ia ley anterior a la norma vigente, asi
pues, en la Ley vigente la marca notoria podra ser calificada como un verdadero derecho pues al constituir
una marca anterior genera una prohibicion relativa de registro que, incluso, permite la formulacion de
oposiciones. Por otro lado, también se indica que siguiendo lo establecido en el Acuerdo APDIC resultaria
suficiente con que la marca notoria sea conocida para que exista proteccidn, no siendo necesaria la
comercializacion de los productos en Espaia, puesto que se trata de una “marca notoriamente conocida”. Vid,
LOBATO M., Comentario a la Ley... op. cit., pp. 309 y 329,

2 No se proicge’n& a los titulares de las marcas notorias no registradas que no pertenezcan a los paises que no
sean miembros de la Convencién de Paris. Asimismo segin LOBATO para que una marca se considere
notoria, el Convenio de Paris no requiere que ésta se encuentre registrada en el pais de origen. Vid. LOBATO
M., Comentario a la Ley... op. cit., pp. 332 y 334,

%7 FERRANDIS GONZALEZ, S., SELAS COLORADO, A., ABAD REVENGA, 1., Comentarios a la Ley
de Marcas, Difusidn Juridica y Temas de Actualidad S.A., Barcelona, 2002, pp. 64 y 65. Vid BARBERO
CHECA, J.L., “Articulo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y... op. cit., p. 184.

2% Prohibir el uso de signos idénticos para productos o servicios idénticos, o semejantes, su oferta,
comercializacion o almacenamiento, uso en redes, envoltorios, entre otros. ¥id. FERRANDIS GONZALEZ,
S., SELAS COLORADO, A., ABAD REVENGA, ., Comentarios a la Ley... op. cit., p. 170.

¥ De conformidad con el numeral 5 del articulo 34 de la actual Ley de Marcas las disposiciones del articulo
resultaran aplicables a la marca no registrada que sea notoriamente conocida en Espafia en el sentido
contenido en el articulo 6 bis del Convenio, pero con la salvedad de lo seffalado en la letra ) del apartado 2.
De forma que, ¢l titular de una marca notoria no registrada: a) Tiene el derecho exclusivo a ulilizar la marca
en el trafico econdémico; b) Podrd prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el trafico
economico: i) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que
la marca notoria no registrada distinga, y, ii) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y
por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusién del publico; el riesgo
de confusién incluye el riesgo de asociacion entre el signo y la marca; ¢) Prohibir de cumplirse lo indicade en
el punto b) anterior: i) poner el signo en los productos o en su presentacién, ii) ofrecer los productos,
comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo, iii) importar o
exportar los productos con €l signo, iv) utilizar el signo en fos documentos mercantiles y la publicidad, v)
usar ¢l signo en redes de comunicacién telematicas y como nombre de dominio, vi) poner €l signo en
envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificacidén u omamentacion del producto o servicio,
elaborarlos o prestarlos, o fabnicar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar
cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe Ja posibilidad de que dichos medios puedan ser
utilizados para realizar algin acto que conforme a las letras anteriores estaria prohibido; ¢, d) impedir que los
comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podra impedir
que afladan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad
de la marca principal.
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norma en cuestion y el articulo 6 bis del Convenio de Paris?!®, equiparandose la marca

notoria no registrada con la marca registrada?'!.

En base de lo antes sefialado se evidencia como la Ley de Marcas Espafiola tiene en cuenta
el uso extraregistral de la marca al reconocer que en determinadas circunstancias el
derecho sobre la marca no nacera con la creacion y el uso anterior a su inscripcion en el
Registro sino que dicho uso podra prevalecer contra el signo registrado con posterioridad,
siendo este el caso de las marcas notorias no registradas que le atribuyen al titular de la
marca la facultad de oponerse al registro de una marca idéntica o similar cuando por
referirse a productos o servicios idénticos o similares pueda inducir a confusion al piblico
consumidor. Ademds, v como bien se sefiald, se suministra una causa de nulidad relativa,
de manera que el titular de la marca notoria no registrada pueda formular un recurso de
nulidad contra una marca registrada por un tercero siempre que la misma sea idéntica o
similar con los productos o servicios que distingue la marca notoria no registrada. Al ser
ello asi se observa que, en estos casos no se rompe el principio de especialidad por lo que
la notoriedad de la marca no presupone, siempre y en todo caso, la existencia extraregistral
de tales signos marcarios sino que se trata de una cualidad que se predica de las marcas por
su grado de conocimiento en el mercado con independencia de si dichos signos notorios se
encuentren o no inscritos?'?2, Asimismo, el usuario extraregistral de una marca
notoriamente conocida en Espafia tiene también la facultad de ejercer acciones por
violacion de derecho de marca frente a terceros siempre que se utilice en el mercado un

signo confundible.

20 1 EMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op. cit, p. 296. De esta forma con la
nueva Ley de Marcas estd cumpliendo de manera integra lo establecido en el articulo 6 bis del Convenio de
la Unién de Paris mediante el cual los Estados miembros podran evitar invalidar registros cuando éstos
fueran confundibles con una marca notorda anterior. ¥id FERRANDIS GONZALEZ, S., SELAS
COLORADO, A, ABAD REVENGA, 1., Comentarios a la Ley... op. cit.,, p. 65.

21 Dicha equiparacién se manifiesta segin ANXO TATO en un friple plano: la facultad de oponerse al
registro de una matrca posterior confundible, la facultad de ejercer €l ius prohibendi frente al uso de un signo
confundible, vy, finalmente la facultad de ejercer la accion de nulidad frente a fa marca registrada con
posterioridad que sea confundible con la marca notoriamente conocida. Fid. TATO PLAZA, A,
“Introduccion al régimen juridico... op. cit., p. 32 (visitado el 20 de abril de 2017). Del mismo mode podria
consultarse en ILLESCAS RUS, AV, “Andlisis de la aplicacién, en juzgados y Tribunal... op. cit,, pp. 288
y ss. De acuerdo con ILLESCAS las marcas notorias no registradas se equiparan materialmente a las marcas
registradas comunes.

12 BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., op. cit, pp. 264 y 263; v,
ILLESCAS RUS, A.V., “Andlisis de la aplicacion, en juzgados y Tribunal... op. cit., pp. 290 y 293, Sobre el
particular segim ILLESCAS, el riesgo de asociacidn y confusién se encuentra vinculado al caracter distintivo
de las marcas comunes y su ambito de proteccion, no formando parte de la proteccidn extensa o reforzada de
[as marcas notorias y renombradas.
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De acuerdo con lo mencionado es claro que, la nueva Ley Marcaria Espafiola establece que
serd necesario que concurra uno de los dos requisitos, que a continuacién mencionaremos,
para que se demiegue el registro de un signo marcario solicitado por un tercero,
correspondiendo el primero de ellos a las marcas notorias no registradas y el segundo a las
marcas notorias registradas y renombradas: 1. Cuando se trate de signos considerados
idénticos que designan productos o servicios también idénticos, y signos idénticos o
semejantes aplicados a productos o servicios que sean idénticos o similares siempre que se
genere riesgo de confusion a través del cual el uso del signo solicitado pueda indicar una
conexioén entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca
notoria; y, 2. Cuando el uso de la marca posterior pueda indicar una conexién entre los
productos o servicios del signo solicitado y la marca notoria o renombrada registrada, y
cuando ¢l uso del signo solicitado sin causa justificada pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad (o renombre) de la

marca anteriormente registrada?!3,

Con relacion al régimen juridico de las marcas notorias registradas su proteccién se
encuentra contemplada en los numerales 1 y 2 del articulo 82! asf como en el numeral 2
literal ¢) del articulo 34 de la actual Ley de Marcas, delimitindose asi el alcance del
derecho exclusivo del titular del signo notorio o renombrado registrado. Respecto del
numeral 1 del articulo 8 se puede observar que podra denegarse un signo incluso cuando
éste se solicite para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por el
signo anteriormente registrado excediendo la proteccion el principio de especialidad. La
proteccion del apartado 1 del articulo 8 alcanzara a productos o servicios de naturaleza

tanto mas diferente cuando mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el

13 Vid, LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op. cit., p. 297; v, LOBATO M.,
Comentario a la Ley... op. cif., p. 317,

*" La actual Ley de Marcas Espaiiola, en el articulo 8.1 positiva el riesgo de dilucién al prohibir el registro
de una marca o signo cuando el uso de éstos se realice sin justa causa, implica un aprovechamiento indebido
0 un menosprecio del caracter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores. Por su parte,
el articulo 8.2 protege, cuando més sea el conocimiento del pablico a la marca notoriamente conocida mas
alla del principio de especialidad. Vid. DE JAVIER ESTEBAN, L., “La proteccién de la marca notoria y...
op. cit,, p. 256. Ademas, el articulo en cuestién contempla dos tipos distintos de marcas, a saber, las marcas
notorias y renombradas registradas, siendo su proteccién distinta en funcion del criterio cuantitativo. Vid.
LOBATO M., Comentario a la Ley... op. cit,, p. 317.
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sector pertinente del publico o en otros sectores relacionados?!?, Mientras que, el numeral 2
del articulo 8%'® establece a modo general una definicion de marca notoria, la cual
dependera del volumen de ventas, duracién, intensidad o alcance geogréfico de su uso,
valoraciéon o prestigio alcanzado en el mercado u otros, debiendo ser generalmente
conocida por el sector pertinente del piblico al que son destinados los productos o

servicios que distinguen la marca notoria de acuerdo a su nivel de conogimiento?!7,

Por lo tanto, sera en base a cada caso en concreto y de acuerdo al grado de conocimiento
de la marca notoria que se determinaré el alcance de la prohibicién relativa del registro de
una marca, debiendo tenerse en cuenta que entre mayor sea ¢l grado de conocimiento de la
misma por el publico consumidor la prohibicién alcanzard a productos o servicios cuanto
mas distintos o alejados de los productos o servicios que la marca registrada distinga®'%. En
ese sentido, en el caso de un signo notorio inscrito las consecuencias son distintas en
comparacién con una marca notoria no registrada puesto que en los primeros la proteccion
pareciera sobrepasar el principio de especialidad, aunque ello no se afirme de manera
rotunda toda vez que se establece que la proteccioén alcanzard a productos, servicios o
actividades de naturaleza tanto més diferente, siempre y cuando mayor sea el grado de

conocimiento de la marca o nombre comercial notorio en el sector pertinente del pablico o

215 1 4 jurisprudencia no otorga un criterio claro sobre si en el juicio de notoriedad se debe seguir el criterio de
notoriedad general (la marca debe ser notoria en todo ¢l territorio nacional) o de notoriedad local (basta con
que la marca sea notoria en una parte del territorio, sea regional o uno ciudad). Por otro lado, se considera
que Ja proteccién de una marca notoria sin que exista un uso o conocimiento en Espafia es confra legem, con
excepcion de la marca comunitaria renombrada que sera también protegida en Espafia, aunque en dicho pais
no goce de renombre (se le protegera mas allé del principio de especialidad). Vid. LOBATO M., Comentario
ala Ley... op. cif., pp. 318, 326 y 327,

218 Mientras que, el articulo 8.2 de la Ley se encarga de definir la marca notoria, entendiéndose la misma
como aquella que por su volumen de ventas, duracién, intensidad o alcance geogrifico de su uso, valoracion
o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, debiendo ser generalmente conocida por el
sector pertinente del publico al que se destinan los productos, servicios, o actividades que distinguen dicha
marca o nombre comercial. Como se observa, para calificar una marca como notoria serd suficiente acreditar
el conocimiento de aquella dentro del sector pertinente del publico al que se destinan los productos, setvicios
o actividades que se distinguen con la marca, no se exigiéndose el conocimiento de la marca por parte de
todos los consumidores o del pdblico en general, bastando su conocimiento dentro del circulo de los
consumidores interesados en la adquisicion de productos idénticos o semejantes a aquellos que se distinguen
con la marca. Vid TATO PLAZA, A., “Introduccidn al régimen juridico... op. cit., p. 30 (visitado ¢l 20 de
abril de 2017).

27 HERRERA & ASOCIADOS, Factbook Propiedad... op. cit., pp. 100 y 101.

1% EMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit., pp. 298 y 299.
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/| en otros sectores relacionados. De este modo, parece consagrarse una superacion

“progresiva” o gradual del principio de especialidad?!®.
Por otro lado, hay quienes mencionan que existiria una contradiccién entre el articulo 8 y
el literal ¢) numeral 2 del articulo 34 de la Ley 17/2001, en el sentido que éste witimo

-articulo equipara la proteccion de la marca renombrada y la marca notoria sin condicionar

el alcance del fus prohibiendi al grado de difusién de la marca en el comercio. A pesar de
ello, el ius prohibiendi deberd entenderse que alcanzard a productos o servicios de
naturaleza diferente cuando mayor sea el conocimiento de la marca notoria en el sector

pertinente del pablico o de otros sectorés relacionados???,

Lo anterior evidencia que, para el caso de Ja marca notoria no registrada se le protegerd en
base al principio de especialidad y a través de la accion de nulidad u oposicién contra la
solicitud de registro en la via administrativa, mientras que en el caso de la marca notoria

[registrada ésta podra protegerse por encima del principio de especialidad y segin el grado

\de notoriedad de la misma??!,
9.2.  Delas Marcas Renombradas dentro de la Ley 17/2001

La proteccion de la marca renombrada®? se encuentra establecida en el numeral 3223 del
articulo 8 de la actual Ley 17/2001 diferenciandose de la marca notoria en virtud del grado
de conocimiento del pablico en general, recibiendo por ello una proteccién mas extensa en
comparacion a las marcas notorias?*. Asi del articulo 8.3 se desprende la definicién de

marca renombrada, la cual tiene su origen cuando la marca o nombre comercial sean

*I* BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., Manual de Derecho..., op. cit., pp. 264 y 265; vy,
ILLESCAS RUS, A.V., “Andlisis de la aplicacion, en juzgados y Tribunal... op. cit., p. 293.

20 LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit., pp. 296 y ss.

2 BARBERO CHECA, J.L., “Articulo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y... op. ¢i, p. 184.

*2 Se protege a la marca renombrada dentro del Derecho de marcas y a través del Derecho de la competencia
desleal, spartandose del criterio de la ley anterior derogada, a través de la cual la marca renombrada no podia
acogerse al jus prohibiendi de la Ley de Marcas, que se vinculaba finicamente con el principio de
especialidad, debiendo acudir el titular d¢ una marca renombrada a la Ley de Competencia desleal. Vid,
LOBATO M., Comeniario ala Ley... op. cit., p. 318.

2 El numeral 3 del articuto 8 de la Ley de Marcas Espafiola constifuye una innovacién en relacién con la
Directiva y el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, ya que éstos no hacen referencia a la extensién
general del derecho de la marca renombrada que se extiende a todos los sectores de los productos y seryicios.
Vid. LOBATO M., Comentario a la Ley... op. cit.. p. 344. T

! LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit., p. 299.
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conocidos por el publico en general??* no brindandose una definicion clara y concreta para
efectos de su determinaciéon debiendo el administrador de justicia recurrir a métodos
subjetivos para tales efectos. Sin perjuicio de ello, Ia Ley de Marcas Espaiiola recongce
una proteccion de las marcas renombradas que va mas alla del pl‘ll‘lClplO de especialidad no
diferenciando el grado de conocu‘mlento d.el publico consumldor el cual se entiende.es.un
Ppiblico general de consumidores. De modo que el titular de una marca, ya sea ésta notoria
¢ fenombrada, podré en base al articulo 34.2.c) de la Ley de Marcas Espafiola, prohibir que
terceros utilicen dentro del trafico econdmico cualquier signo?®: (i) Idéntico o semejante
.para productos o servicios que no sean parecidos o similares a aquellos para los que no esta
registrada la marca, (i1) Cuando exista una conexion entre los bienes o servicios y el titular
de la marca, y, {1i1) Cuando el uso implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo

del caracter distintivo ¢ de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

Con relacion al régimen aplicable a las marcas renombradas registradas se deberd tener en
consideracion el numeral 1 y 3 del articulo 8, asi como literal c) numeral 1 del articulo 34
de la citada Ley??’. Siguiendo con el articulo 8.3 de la Ley de Marcas de Espafia, en éste
se establece que el alcance de la proteccién de las marcas renombradas se extendera a
cualquier género.de preductos, servicios o actividades. Si bien es cierto, la norma 1o
establece otros requisitos, debe ser interpretada de manera arménica con el numeral 1 del
mismo articulo. E?_I:_B”O debe tratarse de vn signo idéntico o semejante a la marca
renombrada, pero cuyo uso se de en cualquler género de productos, servicios o actividades,
sobre el particular se menciona que esto dltimo es un claro aporte adicional consagrado en

materia de proteccion reforzada de estas marcas®®. Asi las cosas, el alcance de la

25 Al respecto, seglin ANXO TATO, el Tribunal Comunitario de la Unién Europea no exige para la
calificacién de una marca como renombrada que la misma sea conocida por el publico en general, sino solo
por los sectores interesados en la marca (basta que sea conocida en grado suficiente), pudiendo tratarse
incluso de un gran piiblico ¢ une més especializado. Por lo tanto, al exigir el conocimiento de la marca entre
¢l piiblico en general, de acuerdo con el articulo 8.3 de la Ley de Marcas Espaiiola, se estaria excediendo Jas
exigencias planteadas en la jurisprudencia comunitaria para la calificacién de una matca como renombrada.
Asimismo, otra critica que se efectila consiste en que el precepto del articulo 8.3 de la Ley se estaria
apoyando en un criterio cuantitativo sin tener en cuenta el criterio cuvalitative. ¥id TATO PLAZA, A.,
“Introduccién al régimen juridico... op. cit.,, p. 30 (visitado el 20 de abril de 2017).

3% DE JAVIER ESTEBAN, L., “La proteccién de la marca notoria y... ep. cit., pp. 256 y 257.

7 LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.ciz., p. 301.

28 MATIAS ALEMAN, M., Cuestiones mds actuales del derecho de marcas. La problemdiica de las marcas
no registradas; la proteccion de las marcas notorias y la problemdtica del uso de las Marcas en Interney,
Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina,
OMPLI/PIIW/LAC/04/30, Guatemala, 2004, p. 9.
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derogacion del principio de especialidad dependera también del grado de conocimiento de
la marca, sea ésta notoria o renombrada, y conforme se encuentra contemplado en el

articulo 6 de la Ley de Marcas Espaiiola,

Por lo mencionado, la legislacién de marcas espafiola permite la utilizacion por parte de
terceros de una marca renombrada en relacién con productos o servicios diferentes de
aquellos para los cuales la marca fue registrada y si dichos productos o servicios no
responden a los criterios de calidad que permitieron a la marca renombrada adquirir su
prestigio, en base a esto Giltimo se dice que se corre el riesgo de que el prestigio se pierda
como consecuencia de la utilizacion de la marca en productos o servicios de menor calidad
y por ello el piblico deje de atribuir a la marca renombrada el nivel de goodwill o prestigio
que la misma poseia. Al fendmeno en cuestion se le conoce con el nombre de riesgo de
envilecimiento. Por otre lado, la utilizacién de una misma marca por diferentes agentes en
relacion con productos o servicios diversos también puede generar que se pierda el carcter
distintivo de la marca, esto es la capacidad del consumidor para identificar el origen
empresarial de los productos o servicios. Asimismo, la utilizacién de la marca por personas
distintas puede provocar que se diluya el caracter distintivo del signo??®. Continuando con
la explicacion, de acuerdo con la regulacién en el Ley de Marcas Espafiola de las marcas
renombradas, éstas al igual que en el caso de las marcas notorias podran registrarse o no,
de no encontrarse registradas se seguira el mismo supuesto que el de las marcas notorias no

registradas.

No obstante lo explicado en los pérrafos precedentes, la Ley de Marcas Espafiola ha sido
considerada como un disposilivo novedoso e impulsor de las marcas renombradas puesto
que ofrece una proteccion juridica especial a €sta clase de signos al extender la proteccion
sobrepasando el principio de especialidad. De este modo, la Ley 17/2001 ha recogido para
la determinacion del renombre y la notoriedad de una marca los factores seiialados en
legislaciones internacionales en materia marcaria como es el caso del articulo 2 de la
Recomendacién OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas, pero que unicamente
constitiyen posibles factores determinantes dlet_mon—iBre; Ahora bien, estos factores

mencionados son facilmente cuantificables a partir de datos internos de la empresa y datos

29 Vid, TATO PLAZA, A., “lntroduccién al régimen juridico... op. cit,, p. 34 (visitado el 20 de abril de
2017).
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secundarios que pueden ser extraidos del mercado, sin embargo dichos indicadores para el
reconocimiento de una marca necesitan de los consumidores y las valoraciones que se
asocien con la marca, es decir una cuantificacion y/o valoracién ad-hoc partiendo de dates

primarios recogidos por uma investigacidn comercial con muestras representativas. Es

b

decir, los factores del articulo 2 de la Recomendamon OMPL indican_un _grado. de

e——

conocimiento o reconocimiento de la marca notoria dentro. del sector pertinente del publica_..

consumidor pudien’do ser un dato interno de las propias empresas, pero que no estard

medido en términos re]acmnados con las marcas dcl sector general sino (nicamente. el
relativo a un sector o segmento espemﬁco dentro del cual estarian excluidas las marcas
renombradas y categorias similares. A ello hay que afiadir que son las mismas empresas
“guienes analizan el grado de notoriedad en el pablico objetivo o sector pertinente, lo que
no sucede, como la Ley 17/2001 ha sefialado, para el caso de la marca renombrada
respecto del piblico en general. De este modo ¢s claro que, la Ley de Marcas Espafiola /
aplica a las marcas renombradas crlterlos que han sido creados para el caso de las marcas |
notorias no penmtlendo a los juristas ni a los administradores de justicia determinar |
c]aramente si se esta frente a una marca renombrada o no, puesto que no existen criterios {'
de especml aphcacmn para las marcas renombradas siendo también necesario efectuar un
trabajo de campo que permita la_cuantificacién del piblico.en.general. A ello se debe
sumar que, ninguna legislacion especifica la cuantificacion concreta del grado de
notoriedad, fama, renombre, reputacién o distintividad que una marca debe poseer para
disfrutar de la proteccioén que la ley otorga a las marcas famosas o renombradas y asi

proteger a estos signos contra situaciones que impliquen riesgo de dilucion?.

Por otro lado, la STS, C-A, Secc. 3%, de 20 de diciembre de 2004; mediante la cual se
resolvié estimar el recurso de casacién interpuesto por la representaciéon procesal de
Inditex S.A., frente a la Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo num. 1.337/1998; muestra determinadas pautas que sirven para establecer el
caracter de renombre de una marca, entre las que tenemos: (i) Que, ¢l signo sea capaz de

producir en la mente de los consumidores representaciones en torno al origen empresarial,

2% RIVERA PROFESOR, I, BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR
BARRENO, M., LLOVET, J., “Valoracion del Renombre de las... op. cit., pp. 58 a 61, (visitado el
15 de mayo de 2017).
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calidad y buena fama de los productos {goodwil]), suponiendo un mecanismo de proteccion
para los consumidores, quienes distinguirin los productos o servicios y su origen
empresarial; (i} Que, se determine el criterio cuantitativo a través del cual la marca
renombrada deba ser conocida por el publico en general gracias a su difusion en el
mercado tanto nacional como internacional, extendiéndose a un amplio sector de
consumidores actuales o potenciales; (iii) Que, la marca constituya uno de los principales
activos de su titular teniendo una importancia econémica indiscutible; (iv) Que, el
consumidor medio, persona con capacidad de raciocinio y facultades perceptivas, perciba
la marca como un todo sin diferenciarla; y, (v) Que, se establezca la existencia de
aprovechamiento de la reputacion ajena. En conclusion, de acuerdo al Tribunal
Contencioso Administrativo la marca “ZARA” objeto de la sentencia reuniria todas las
circunstancias para ser considerada como marca renombrada al confluir los dos elementos
a saber, ¢l cuantitativo y el cualitativo que atribuyen en la marca prestigio, reputacién y
conocimiento entre un publico general que al ser registrado o utilizado por un tercero
podria provocar su dilucién. Pues bien, la inscripcion de las marcas renombradas impedira
el registro de signos distintivos similares para productos o servicios ya sean similares o

disimiles?!,

9.3. Proteccion de las marcas notorias y renombradas en la Ley de mareas

espaiiola

El titular de una marca notoria y renombrada, de conformidad con el articulo 8 de la Ley

de Marcas Espaiola, puede?32:

- Impedir el registro o la utilizaciéon de un signo que sea confundible en relacion con los

'q_r_grgil_gclos o servicios distintos, cuando exista una conexion entre éstos y del titular de
la marca: renombrada. Aqui nos encontramos ante la existencia de un riesgo de
confusién directa, indirecta, o de asociacién.

- Ampararse en su derecho de exclusiva para impedir la utilizacién de un signo cuyos

productos o servicios sean diferentes, y en donde se origina un indebido

B1ILLESCAS RUS, A V., “Anilisis de [a aplicacion, en juzgados y Tribunal... ap. cit., p. 301 a 303.
* TATO PLAZA, A., “Introduccion al régimen juridico... op. cit., p pp. 36 - 39 (visitado el 20 de abril de
2017).
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Sy shevnnde,

aprovechamiento del renombre o goodwill de la marca. Smwtgma—de—eﬂa, laLeyde
Marcas refuerza el ambito de protecciéon de las ma:{,as(\lenombradas en tanto ¢stas
posean un mayor prestlglo o g,umlwn]l _y reputacion, cuya transferencia a marcas de
terceros, asi sean productos o servicios diferentes, no quiere que se produzca.- La
Je————l —— . T
existencia de un indebido aprovechamiento de la notoriedad o renombre de la marca

"\ debera ser probado siendo. necesario. primerg_acreditar que la marca goza de un cierto
|

/ una marca ldentlca o similar en productos d1feren‘£§§_§§ transfiere a estos la totalidad o

k parte del renombre del que goza la marca.
- Impedir el registro o la utilizacion de un signo confundibl@n relacién con productos
o servicios diversofpeuando la utilizacion de aque{ por un tercero pueda implicar un

Y Ak e oo

- Evitar el riesgo de dilucién de la marca, esto es la nocividad de la imagen de la marca

menoscabo del renbmbre o de la notoriedad de la marca.

y la pérdida o menoscabo del prestigio, reputacion, y aptitud diferenciadora de los

9 5 AN
productos o servicios que” distinguen la marca renombrada o notor}g’ frente a los

A1t

diferentes productos o servicios del signo solicitado.

Sobre el Ius prohibiendi - entendido como la existencia de un comportamiento prohibido
generado por la utilizacién de signos distintivos que distinguen determinados productos o
servicios dentro del trafico econémico y sin el consentimiento del titular de marcas
notorias y renombradas contenido en el articulo 34 de la Ley de Marcas Espafiola?? -

debemos efectuar las siguientes precisiones:

En primer lugar es importante mencionar que, el articulo 5, apartado 1, letra b) de la
Directiva vendria a ser el articulo 34.2.b) de la Ley 17/2001 siendo aplicable solamente en
aquellos casos en que se genera riesgo de confusién, que incluye el riesgo de asociaciéon®*4,
entre una marca notoria y renombrada y un signo distintivo solicitado por un tercero. Sobre
lo mamfestado se puede hacer alusion a la existencia tres posibilidades: (i) utilizar signos

\ ]
1dem|co /A una marca para ﬁroductos 51m|lares 3.1 aquellos para los que la marca se encuentra

23 GALAN CORONA, E. “Articulo 34. Derechos conferidos por la marca”, en BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, A., (Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor
(Navama), 2003, p. 500.

34 ARRIBAS HERNANDEZ, A., “Doctrina de Jos Juzgados de lo Mercantil en... op. cit., pp. 241.
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registrada, (i) utilizar un['sig'no semejante la la marca para [productos idénticos ja aquellos

para los que la marca se encuentra registrada, (iii) utilizar un §igno semejante.a la marca

I

para|productos similares/a aquellos para los que la marca se encuentra registrada?3s.

En segundo lugar, el ius prohibiendi del articulo 34.2.c) de la Ley 17/2001%3¢ podra
aplicarse en cualquier circunstancia. Cabe sefialar que, dicho articulo coincide con el
articulo 5.2 de la Primera Directiva 89/104 que extiende la proteccion reforzada de las

marcas notorias y renombradas a productos y servicios diferentes o disimiles a ellos.

Sobre las precisiones primera y segunda debemos mencionar que, la extensién de la
proteccion reforzada dentro del principio de especialidad ha sido manifestada por el TICE
en la Sentencia del 9 de enero de 2003, Asunto C-292/00, del caso Davidoff & Cia, S.A. y
Zino Davidoff S.A., en donde se seflalé que los Estados miembros estan facultades a
acoger la proteccidén conferida tanto en el articulo 5, apartado 1, como en el articulo 5,
apartado 2 de la Directiva®®’. De manera que, el articulo 5, apartado 2 permite conceder a
las marcas renombradas una proteccion mayor al facultar al titular de la marca a prohibir el
uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada para productos o servicios que no
sean ni idénticos ni similares a aquellos para los que ha sido registrada®*®. Por lo tanto, el
articule 5.2 de la Directiva establece una proteccion reforzada al titular de una marca
renombrada que sobrepasa el principio de especialidad cuando la utilizacién de su signo ha
sido realizado sin justa causa con el propdsito de obtener una ventaja desleal del caracter

distintivo o del renombre de la marca y siempre y cuando el Pais Miembro haya

23 GALAN CORONA, E., “Atticulo 34. Derechos conferidos... op. cit., p. 504. Mas informacién véase
apartade 8.2.1 del presente documento.

2% CONCEPCEPCION RODRIGUEZ, J.L., “La proteccion de la maica... op. cit., p. 123. Segin GALAN
CORONA entre el artfculo 8.1 y el articulo 34.2 es posible percibir una diferencia que recae en que el
segundo de los articulos hace mencién expresa de la utilizacion sin justa causa del signo que se encuentra en
conflicto con la marca notoria y renombrada, lo que no se aprecia en ¢l primero de los articulos en el cual la
justa causa no serd relevante para el registro de un signo, razén por la cual de existir justa causa se eliminaria
la ilicitud del comportamiento. Vid. GALAN CORONA, E., “Articulo 34. Derechos conferidos... op. cit., p.
507 y 508,

23 De acuerdo con el considerando 18 de la Sentencia a diferencia del articulo 5, apartado 1, de la Directiva,
el articulo 5, apartado 2, de la misma no obliga a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional
la proteccién que concede,

% Esta proteccion ha sido excluida det articulo 5, apartado 1, dado dicho articulo sélo serd aplicable respecto
a productos o servicios idénticos o similares.
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contemplado dicha posibilidad dentro de su legislacién interna®®®. Por otro {ado, el TICE

sefialé que, de acuerdo con el articulo 5.2 de la Directiva el Estado miembro tiene Ia L diene?
i LTI e

facultad de establecer una proteccién mas amplia a las marcas renombradas pudiépdo-

cofeéder a los productos o servicios idénticos o similares una proteccién al menos tan

amplia como en el caso de los productos o servicios disimiles.?*

Como ha sido explicado, el articulo 5, apartado 2, de la Directiva brinda una proteccion
que no requiere la existencia del riesgo de confusién, sin embargo si exige rasgos similares

entre los signos, como son la_similitud o s_emejan_za gréﬁca, fonética o conceptual

:p_qrca notoria o renombrada produciéndose un aprovechamlento indebido o menoscabo del
caracter distintivo o del renombre o notoriedad. Por lo tanto, el articulo 34.2.c de la Ley de
Mércas Espafiola recoge un amplio y elevado ius prohibiendi del cual puede gozar el titular
de una marca notoria y renﬁnﬁbrada registrada que conteﬁlpla de igual manera las
facultades contenidas en los literales a) y b) del numeral 2 del articulo 34 en cuestidon?!,
pues dicho articulo podra aplicarse a las marcas notorias o renombradas frente a signos que
sean idénticos o semejantes para productos o servicios también idénticos o semejantes o

disimiles sin qiie por ello se genere riesgo de confusion sino mas bien aprovechamiento
",J‘

23 Sentencia de 9 de enero de 2003, Asunto C-292/00, en el caso Davidoff & Cia, S.A. y Zino Davidoff S.A,
Vid. ARRIBAS HERNANDEZ, A., “Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil en... op. cit., pp. 241.

20 | EMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit.,, p. 290 y 291. JOSE RAMON
FERRANDIZ comentando la Sentencia del TS de 7 de mayo de 2007 sobre la profeccion de la marca.
renombrado ante la lesién de su renombre, manifiesta que la Ley 32/1988 es contraria a las d]SpOSlCIOI‘IeS de
[a Directiva 89/104 (optativa para los Estados miembros) en los siguientes supuestos: (i) En cuanto a la
prohibicién de registro y nulidad en base a las marcas renombradas: E articulo 4.4 de la Directiva se refiere a
las prohibiciones de registro y nulidad de marcas cuyos productos o servicios no son similares cuando la
marca anterior goce de renombre y exista sin justa causa un uso posterior Fepresentando. una ventaja desleal }
del caricter distintivo o perjuicio en el renombre de la marca, mientras que el articulo 13 de la t_}‘ﬂe‘"ﬁlms
derogada solo prohibe el registro sobre.el supuesto de/ aprovechamiento indebido de la reputacion del signoy
Y, (n) En cuanto a la determinacién del fus prohibiendi ejercido por el titular de esta clase de marcas: El
articulo 5.2 de la Directiva faculta a los Estados micmbros a proteger de manera reforzada a las marcas
renombradas sohrepdsando ¢l riesgo de confusion y el principio de especialidad al_prohibir a cualquier
tercero usar sin su consentimiento signos similares o idénticos para productos o servicios disimiles de las
marcas renombradas, por su parte el articulo 31 dela Ley de marcas derogado reconoce el ius prohtb:em_ﬁ
solo'_ante el riesgo de_confusion. que configura, como se ha sefialado de manera reiterada, el principio de
a;pecuahdad Vid. FERRANDIZ GABRIEL, J.R., “La proteccion de la marca renombrada ante la lesion de su
renombre. El uso relevante de la marca y su caducndad Comentario de |a Sentencia TS de 7 de mayo de
2007”, en FERNANDEZ LOPEZ, 1.M., Propiedad Industrial fI, Consejo General del Poder Judicial, Centro
de Documentauén Judicial, Estudio de Derecho Judicial 145-2007, Madrid, pp.174 y 175.

21 GALAN CORONA, E., “Aniculo 34. Derechos conferidos... op. cit., p. 506.
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indebido o menoscabo del caricter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca

registrada®*? rompiéndose el principio de especialidad.

-

\_\\

p —

o : S
A modo de conclusién, para determinados autores ff_g_f;_ un acjerta’de la Ley de Marcas
Espafiola la definicién de la marca notoria y 1L,nomb1ada asi como el reconocimiento de la

proteccion de la marca notoria no reglstrada r§m embargo, se reprocha la regulacion de Ia

e —

marca notoria frente a la marca renombrada en lo referido al articulo 8 pues en él se estarfa
extendiendo la proteccion de la marca notoria sobrepasando el principio de especialidad, lo

cual constituiria un error ya que la prohibicion que genera el registro de una marca notoria

\ solo alcanzaria a aquellos productos similares o idénticos, es decir, que se encuentren

. relacionados o cercanos {l’os que distingue la marca notoria, existiendo dudas de que la

| proteccion pueda alcanzar a aquellos productos que no se encuentren relacmnados con los

L dlstmguldos por la marca notoriamente conoc idgf Otra critica recaeria en el articulo 34.2.c)

e ———— e —— T —

de la Ley bajo comentario, toda vez que ella atrlbuma al titular de la marca notoria la

facultad de prohibir a terceros utlllzar una marca idéntica o semejante para productos o

servicios que no sean S|mllares Arazéndee r’“ disimilitud de los productos o servicios
|r;|;;d1ra que se produzca el riesgo de confuston-'o asociacién y por ende el jus prohzbzendz
que podra ser ejercido por el titular de la marca notoria(f/‘x que solo debera alcanzar a
sectores ) relacionados con los productos que distingue la marca y no produétos
radicalimente diversos %or otro lado, sobre la marca renombrada se maniﬁesta que se
habria hecho caso omiso a un rasgo esencial para efectos de estéBl-ecer su definicién, como
lo es el elevado prestigio basado en la calidad de los productos diferenciados a través de
la marca renombrada. El estatus de renombre, como bien se indico de manera reiterada,
brindan al titular de estos signos poder ejercer sobre ellos una proteccién mas amplia,

puesto que le faculta poder oponerse al registro de signos idénticos o similares pero para

productos o servicios radicalmente cliferentcsz‘”/ ep—

En tercer lugar, ¢l ius prohibiendi que podra ser ejercido por el titular de la marca notoria o

renombrada se aplicara cuando exista riesgo de confusién, asi como cuando el uso de esta

— - S—

clase de marcas implique: a) Un aprovechamiento indebido del carécter distintivg (para la

marca notoria subyace el riesgo de confusién o asociacion, y para la marca renombrada se

22 ARRIBAS HERNANDEZ, A., “Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil en... op. cir., pp- 241 a 246,
*® LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad... op.ciz., p. 303 y 304.
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requiere un estudio en virtud del cual se determine el uso parasitario del signo); b) Un
aprovechamlento_mc_le_bldo de la notoriedad o renombre (se refiere al aprovechamlent(;-&-g
la funcién de calidad y condensadora de la m de la empresa titular de la marca
notoria y renombrada); ¢) Un menoscabo del cardcter distintivo {se quiere tutelar el riesgo
de dilucion de la marca notor;z; o renombrada cuando dichos signos posean una espcmal
fuerza distintiva y el uso del signo efectuado por un tercero genera que el publico
consumidor deje de identificar exclusivamente los productos o servicios que se identifican
con la marca notoria o renombrada al utilizarse para otros productos o servicios); o, c)
menoscabo de Ia notoriedad o renombre (se genera cuando se usa la marca notoria o
renombrada para productos o servicios de menor calidad o ajenos a los que distinguen las
marcas notorias o renombra@:rovocando en el pablico representaciones negativas de la

marca y debilitando su reputacion)?*

£ tin Lo o Jp an#enO-M t r{wwfn AL (;wdmc:b YA AN

oo AT nevasvede Pl

Finalmente, la-carga- dc, la’ prueba-de-las -marcas- notorns y renombras—-correspondera-a

quien-atega la existencia de las caracteristicas de cada marca, debiendo tenerse en cuenta
para la comprobacion del caracter de renombre los siguientes factores de determinacion:
publicidad; constitucién de sucursal en Espafia; comercializacion a distribuidores a través
de facturas; resultados obtenidos a través de encuestas o sondeos; certificados de
notoriedad expedidos por la Asociacion Nacional de la Defensa de la Marca (ANDEMA),
para la obtencion del referido certificado se deberan aportar una serie de documentos?4?;
entre otros. No obstante ello, en caso ANDEMA considere insuficientes los documentos

podré solicitar una encuesta dirigida a operadores econdémicos que se seleccionarin®®.

~ Ahora bien, los factores sefialados constituyen Ginicamente posibles indicadores.

14 GALAN CORONA, E., “Articulo 34. Derechos conferidos... op. cit., pp. 510 y 511. Para SANZ DE
ACEDO el legislador espafiol ha usado los vocablos de marca notoria y renombrada para hacer referencia a
las marcas renombradas pero la nocion de marca renombrada debe ser aplicada a aquel signo que en razon a
su prestigio elevado conocido en el mercado merece una proteccion mds alid de la regla de especialidad
frente a cualquier uso de un signo idéntico o similar que pueda generar: dilucién del valor atractivo de la
marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido de su prestigio y renombre puesto que se
considera que dichas marcas poseen un valor propio ¢ independiente de los productos o servicios que
identifica. Vid SANZ DE ACEDO HECQUET, E. Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en
Internet... op. cit., pp. 27y 29.

5 Fecha del primer registro de la marca en Espaiia, registros en oiros paises en los que la marca se encuentra
en vigor, fecha de la primera comercializacién en Espafia con esa marca, cifras de facturacion de los ultimos
3 a 5 afios, cuota de mercado, inversién en publicidad de los Gltimos 3 a 5 afios, patrocinio de eventos, si lo
hubiera, ¢l certificado de notoriedad emitido por la Camara de Comercio que corresponda.

26 LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad..., op.cit., p. 295#/Asimismo, de acuerdo al
literal a) del art 2.1 de la Recomendacion de la OMPI, ésta prescribe que al momento de determinar si una
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9.4.  Las marcas Notorias y Renombradas a Ia Iuz del Tribunal Supremo de la Sala

Contencioso- Administrativo

9.4.1. Sentencia N° 505/2012 (Sala 1%, de 23 de julio, de lo Contencioso-

Administrative?’.

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia N° 505/2012 de fecha 23 de
Julio de 2012 falla estimando el recurso de casacion interpuesto por el “Instituto de los
Hermanos Maristas de la Ensefianza” (en adelante, Hermanos Maristas) contra la sentencia
dictada por seccion 8 de la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 21 de octubre de
2009, dictada en el recurso de apelacion nam. 409/2009, que dimana a su vez del juicio
ordinario niim. 79/2008 tramitado por el Juzgado Mercantil nim. 1 de Alicante, casando la
sentencia y en su lugar dictando otra por la que: 1° estima el recurso de apelacién; 2°
condena a la demandada Reyal Urbis S.A. (en adelante, Reyal) a cesar en el empleo de la
denominacién “Maristas” en su promocién inmobiliaria desarrollada en Alicante bajo la
indicacion “Residencial Maristas”; y, 3° condena a indemnizar a “Instituto de los

Hermanos Maristas de la Ensefianza” en la suma de 261.874,35 euros; entre otros43,

marca es ¢ no notoriamente conocida, la autoridad competente deberd tomar en consideracion cualquier
circunstancia de la que pueda inferirse que dicho signo es notoriamente conocido. Por su parte, el literal b)
del mismo articulo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideracién, siendo asi la
autoridad competenie deberd considerar la informacion que se le someta en relacidn con los factores de los
que pueda inferitse que la marca es notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitacién alguna, la
informacién relativa a: 1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
piblico; 2. La duracién, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacion de la marca; 3. La
duracion, Ja magnitud y el alcance geografico de cualquier promocién de la marca, incluyendo la publicidad
o la propaganda y la presentacion, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique
la marca; 4. La duracion y el alcance geografico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de
la marca, en la medida en que reflejen la utilizacién o el reconocimiento de la marca; 3. La constancia del
gjercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que ta marca haya sido
reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. El valor asociado a la marca”.
La Recomendacion de la OMPI, en el literal ¢) advierta que los factores mencianados son. inicamente pautas

para asistir a la autoridad competente en la determinacion de si una marca goza o no de la condicion de .

noforiedad, no constituyendo condiciones previas para alcanzar dicha determinacién/De modo_que, la

determinacién en cada caso dependera de las circunstancias particulares del mismo no_siendo necesario que | !}}
concurrieran todos los requisitos pudiendo, ademas,.tenerse en consideracién otros factores distintos. Vid. 4

STS N° 505/2012, Sala 1°, de 23 de julio de 2012, en http://www.diaricinformacion.com/ (visitado ¢l 14 de
mayo de 2017).

M7 thidem.

** Los Hermanos Maristas son una institucion auténoma y de Derecho Pontificio dedicado a la actividad
docente y religiosa con sede en mas de 46 ciudades de Espafia entre las que se encuenira Alicante, y otras
mas de Europa, siendo titulares de [a marca comunitaria N° 1778646, la cual distingue productos vy servicios

gt
o
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Al respecto, el Tribunal Supremo analizé el caso materia de litis y establecié que: 1°. Se
debia admitir el recurso de casacidn el cual se basa en un solo motivo pero se articula en
tres submotivos como son: i) la infraccion de los articulos 8.3 y 34.2.c) de la Ley 17/2001,
de marcas, y de los criterios jurisprudenciales en relacién con la proteccion de las marca
renombrada mas alld del principio de especialidad; ii) la infraccién por inaplicacién de los
criterios jurisprudenciales sobre la confundibilidad de las marcas; y iii) la infraccion de la
proteccion reforzada de las marcas fuertes; 2°. El concepto de marca notoria se encuentra
contenido en la Exposicion de Motivos de la Ley de Marcas de 2001 en la que se le define

como aquella que es conocida por el sector pertmente del pubhco al que se destman los

productos o servicios, y, si la misma se encuentra registrada se le protegera por encima del
principio de especialidad segin su grado de notoriedad. Por otro lado, cuando la marca sea
conocida por el publico en general se le considerard marca renombrada extendiendo su
alcance de proteccidn a cualquier género de productos o servicios; 3°. La sentencia
rCCl‘lITIEl’l parte de una postulacion errénea, ya que para que una marca sea notoriamente
conocida no necesanamente se le ex1g|ra que ademas de serlo para una parte relevante del

p\llcgmteresado los servicios o productos a los que se apllcara sean de gran calidad o

transmltan una lmagen p031t1va siendo lo esencial que la marca sea conocida por una parte
relevante del publico interesado. sin perjuicio de que puedan concurrir criterios

cuantitativos y/o cualitativos. De este modo, el requisito determinante de la notoriedad de

relacionados con la ensefianza y actividades asistenciales de la clases 9, 16, 41 y 42 de la Clasificacion
Internacional de Niza, habiéndose concedido la misma el 3 de agosto de 2001. Por su paite, la demandada
Reyal desarrollé una promocién inmobiliaria de 148 viviendas en un barrio de Alicante, denominado
“Residencial Maristas™ empleandose dicha denominacién también en la publicidad de la promacién
inmobiliatia. Asf pues, de acuerdo con los Hermanos Maristas su marca “Maristas” es notoria teniendo
derecho reconocido en el ius prohibendo contenido en el articulo 9.1.c) del Reglamente de la Marca
Comunitaria, solicitando la cesacién de los actos que van en contra de su signo marcario, asi como la
indemnizacién de dafios y perjuicios debiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar que continie la
infraccién, y 1a publicacién de la sentencia. Con relacién a ello a decir del Tribunal Supremo, el Reglamento
comunitario no contiene ninguna definicién de marca notoria ni precisa los requisitos para considerarla como
tal, sin embargo de acuerdo con el Tribunal Supremo, interpretando los articulos 9.1.¢) del Reglamento y el
5.2 de la Directiva de Marcas 89/104, precisa el contenido de notoriedad haciendo referencia ala STIUE de 6
de octubre de 2009, C-301/)7 (Pago) afirmando que este concepto “stpone un cierto grado de conocimiento
por parte del piblico perfinente " (apartado 20), v citando la anterior STIUE de 14 de septiembre de 1999, C-
375/97 (Caso General Motors) indica que el grado de conocimiento “debe cowsiderarse gleanzado cuando
una parfe significativa del priblico interesado por los productos o servicios amparados por la marca
comunpitaria conoce esta marca” (apartado 24). Sin perjuicio de ello establece que, “el juez nacional debe
fomar en consideracion todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de
mercade poseida por la marca, la intensidad, la extension geogrdfica y la duracién del uso, asi como la
importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla” (apartado 25). Vid, STS, Sala
17, de 23 de julio de 2012, en hitp://www.diaricinformacion.com/ (visitado ¢l 14 de mayo de 2017).



84

la marca es su difusion entre el publico interesado por los productos y servicios amparados
por dicha marca y por los sectores interesados; 4 La accion de violacion se sustenta al

amparo de] articulo 9.1 ) del Reglamento de Marca Comunitaria que habilita al titular de

la marca comumtarla a pl‘Ohlbl.I‘ a cualquler tercero que sin su consentlmlento usa en el

trafico econdémico un mgno scmejanle |dcnllc0},;o similar Jal de la marca comunitaria usada

para productos o scwu,mﬁsm,,sunlhtes para aquellos en los que la marca comunitaria fue

registrada, siempre que dicho signo fu&notm iamente conomda_g‘:n l'L\h__numdacl y si por
el uso realizado sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carécter
distintive o, de ser f:l;aso de su notongdad o fuera perjudicial para la misma. En el mismo
sentido se refiere el articulo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, el cual hace
mencién al alcance de proteccion de la marca notoria relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas que habilita a cualquier
Estado miembro a disponer y facultar al titular de la marca para prohibir a cualquier
tercero el uso, sin su consenfhﬁiento en el tréﬁco econc"mico de signos idénticos o
que esté registrada cuando estkoce de renombrc. en el Estado miembro y con la
utilizacién del signo realizada sin justa causa pretendlendo obtener una ventaja de desleal del
P L ﬁ

caracter distintivo o del renombre de la marca, o se pueda causar perjuicio a /los_ mlsnms. e

Dicha Directiva fue traspuesta en Espaiia por Ia Ley de Marcas Espafola cuyo articulo

342 c) confiere al titular de la marca reglstrada la faculta de prohlblr a-terceros que, sin su

! consentimiento, utilicen en el trafico econdmico cualguier signo idéntico o semejante para

i

'\ productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca

H A --- ’ ) i g - r - . .
(cuando sea notoria o renombrada, y que con la utilizacion del signo sin_justa. causa se

pueda indicar una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o en

general cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del
cérécter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada;-5°. La proteccion
conferida en el articulo 5 del apartado 2 de la Directiva sefiala que para que exista riesgo
de confusion no se esta supeditado a que se constate un alto grado de similitud entre el
signo y la marca renombrada dentro del plblico pertinente bastando que el .g.réd.o de
similitud tenga como efecto que el piblico pertinente establezca un vinculo.entre el signo y
la marca. Por su parte, la STJUE 18 de junio de 2009 (L’Oreal) menciona que la

existencia de dicho vinculo en la mente del pablico constituye una condicién necesaria
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pero insuficiente por si misma para que se aprecie la existencia de una de las infracciones
contra el articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 equivalente al art. 9.1.c del
Reglamento de la Marca Comunitaria. De modo que, para que exista infraccion serd

necesario que medlante la evocacion de la marca ngtoria el empleo del 31gno controvertldo

conlleve un aprovechamlento indebido del caracter distintivo o de la notorledad de la

marca o perjudlque su d:stmtmdad 0 notonedad/ Por tanto sera suficiente que concurra
uno de estos tipos mfractores, con lo cual no serd necesario que ademas de un perjuicio
para la notoriedad o distintividad de la marca notoria exista un aprovechamiento desleal de

dicha distintividad o notoriedad de la marca. 6°. De apoyarse la ventaja desleal o

—— ST ——

aprovechamlento indebido de la_notoriedad tendria_sentido ex1g1r como presupuesto

—_——— T o

basico a considerar para que exista aprovechamiento, el cumphmlento de requisitos

e i A Sl R AT

cualitativos que incidan en la calldad de los productos 0 serwcms marcados o la imagen

\{a_]_Q_r cconémigo a_socjadq,a_l_q_marca notoria ppdrla h_a_bge_r justificado que la Audiencia no
haya apreciado la infraccion de la marca notoria basada en apnl'ovechér;l-iento indebido de
la notoriedad o distintividad de la misma, lo que sin embargo no impide que la infraccién
tenga lugar en razdn delipez _]LIICIO gencrado a la notorledad 0 dlstmtmdad de. estaJAl ser
asi, el Tribunal Supremo analizo si el empleo del signo “Residencial Maristas” petjudica el
caracter distintivo o la notoriedad de la marca “Maristas”, para ello trajo a colacién la
STJUE 18 de junio de 2009 (L’Oreal) la cual explica cuindo puede producirse este tipo de

perjuicios para la marca notoria, asi pues:

(i) El perjuicio causado al caracter distintivo de la marca denominado «diluciony,
«menoscabo» o «difuminacion» consiste en la debilitacion de la capacidad distintiva de
dicha marca para identificar los productos o servicios para los que la marca se registré ya
que ¢l uso del signo idéntico o similar por parte de un tercero da lugar a que se difumine la
identidad de la marca y su presencia en la mente del publico. Lo mencionado sucede
cuando la marca deja de tener ¢l efecto asociativo con los productos o servicios para los
que se registrd, (ii) El perjuicio causado al renombre de la marca se denomina con los
términos «difuminacion» o «degradacion», el cual se produce cuando los productos o
servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal

impresion en el publico que el poder de atraccién de Ja marca anterior resulta mermada. El
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riesgo por dicho perjuicio puede originarse por el uso que un tercero realice del signo
ocasionando y ejerciendo una influencia negativa sobre la imagen de la marca. (in} A
razén de lo indicado en el numeral (i) y (ii), la autoridad determino que el empleo del s1gno
“Maristas” por parte de un tercero para identificar actividades ajenas a la actividad
desarrollada por su titular resulta perjudicial para el caracter distintivo de la marca, motivo
por el cual si no se detiene €l uso la marca ésta se diluitia provocando que los
consumidores dejen de asociar la marca con cardcter exclusivo a la actividad de su titular
dando lugar a la dispersién, propagacion, o difuminacién de la identidad de la marca y de
su presencia en la mente del piblico. (iv) La regulacién interna de Eada Est_ado miembro es
ap]icéblé por remisién del articulo 101 del Reglamento de marcas de la Comunidad
Europea. (v) En razén de la regla contenida en el articulo 43.5 de la Ley de Marcas
Espafiola se le confiere al titular de la marca cuya violacién ha sido declarada
Judicialmente ¢l derecho a percibir, sin necesidad de prueba, por concepto de dafios y
perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o
servicios ilicitamente marcados. Para ¢ello se debe tener en cuenta el informe del perito
judicial quien se encargard de estimar los ingresos obtenidos por la comercializacion y
publicidad de “Residencial Maristas”, en el caso en cuestion se determiné que éstas
ascendian en 26.187.435 euros, por lo que el 1% de dicha cifra seria 261.874,35 euros. (vi)
Por altimo, respecto a la inclusién en la indemnizacion de los gastos de investigacion para
la obtencion de pruebas de la comision de la infraccién al no haber sido acreditado

minimamente los mismos, sin aportar ninguna justificacién se desestimé dicha pretension.

9.4.2. Sentencia N° 1559/2011 (Sala 3%), de 11 de noviembre, de lo Contencioso-

Administrative24,

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia N° 1559/2011 de fecha 11 de
noviembre de 2011 falld no haber lugar al recurso de casacién interpuesto por Ia

representacion procesal de Don Jestus Maria® contra la sentencia dictada por la seccion

HSTS N° 1559/2011 (Sala 3%), de 11 de noviembre, en htip://laadministracionaldia.inap.es/ (visitado el 15
de mayo de 2017).

** El recurso de casacion fue interpuesto por la representacion procesal de Don Jesus Marfa articulandose la
misma en dos motivos: 1. Por infraccion del articulo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de
Marcas, en cuanio que incurre en error en la comparacién de los signos enfrentados pues no tiene en
consideracién que la denominacién "INGLECOR", constituida por un s6lo vocablo, no tiene significado
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tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucia, de 31 de enero de 2011, dictada en el recurso contencioso- administrativo
2999/2003, seguida contra la resolucion del Director General de la Oficina de Patentes y
Marcas del Ministerio de Ciencias y Tecnologia que desestimé el recurso de alzada que
acordo denegar el registro de la marca N° 2.479.647 "INGLECOR" (denominativa) para
amparar los servicios comprendidos en la clase 43 del Nomenclator Internacional de
Marcas debido a la existencia de las marcas de EL. CORTE INGLES, S.A. (en adelante, El
Corte Ingles).

Al respecto, el Tribunal Supremo analizé el caso materia de litis y establecié lo siguiente:
1°. Los motivos de casaci6n alegados por infraccion del articulo 12.1.a) de la Ley 32/1988,
de 10 de noviembre, de Marcas y la jurisprudencia aplicable deben ser rechazados toda vez
que la Sala de instancia habria realizado una aplicacion correcta del articulo mencionado al
determinar que desde una vision de conjunto de los signos enfrentados existe una similitud
denominativa, fonética y conceptual debido a la notoriedad y renombre de la familia de
marcas nacionales de titularidad de El Corte Ingles que derivan del término “Corte” y que
puede inducir al pliblico consumidor a relacionar la marca objeto de litis con los servicios
ofrecidos por la cadena comercial de El Corte Ingles que también detentan servicios de
restauracion. En conclusion para el Tribunal Supremo la Sala de la Corte Superior realizé
un andlisis adecuado del riesgo de confusién al haber ponderado de manera global y de
forma interdependiente los distintos factores correspondientes teniendo en cuenta los
elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto atendiendo a la identidad o
similitud de las marcas, a la similitud o identidad de los productos o servicios, al grado de
conocimiento de la marca en el mercado y a la asociacidén con los signos registrados, y la
notoriedad de las marcas de El Corte Ingles que por su naturaleza obliga a efectuar un

analisis comparativo mas riguroso para evitar que se genere dilucion del prestigio de las

alguno v que desde una visién de conjunto presenta suficientes diferencias denominativas, graficas y
conceptuales o seménticas con las marcas obstaculizadoras de titularidad de la mercantii EL CORTE
INGLES, S.A., "EL CORTE INGLES", "HIPERCOR", "OPENCOR", "SUPERCOR", "BRICOR",
"TELECOR" "MEGACOR", "MINICOR", "PUNTOCOR" y "SUPRACOR", lo que cvita el riesgo de
confusion y de asociacion. Indica también que, la empresa EL CORTE INGLES no tiene abierto al piblico
ninguna cafeteria lo que a su criteric excluye que se pueda producir confusion entre los signos confrontados
sobre el origen empresarial. 2. Por infraccion de la jurisprudencia aplicable en relacién con el articule 12.1
a) de la Ley de Marcas, por cuanto la sentencia recurrida vulnera la doctrina jurisprudencial sobre el examen
comparativo de los elementos que componen los signos en conflicto, Mid. STS N°® 1559/2011 (8ala 3%), de L1
de noviembre, en http://laadministracionaldia.inap.es/ (visitado el 15 de mayo de 2017).
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marcas prioritarias. 2° Se busca garantizar la competencia empresarial y la transparencia
econémica de productos o servicios asi como la proteccion de los derechos de los
consumidores, todo ello con el proposito de poder distinguir la indicacion de la
procedencia empresarial de cada uno de los signos y proteger el prestigio y calidad por
ellos adquiridos. 3°. La sentencia de la Sala de instancia habria respetado el principio de
especialidad estipulado en el articulo 12.1.a) de la Ley 32/1998 al haber respetado el
analisis de riesgo de confusién que se produciria en el presente caso, resultando evidente la
falta de fuerza individualizadora del distintivo “Inglecor” en relacion con las marcas de El
Corte Ingles que gozan de notoriedad en el dmbito de servicios conexos de cafeterfa y
restauracion. 4°, La Ley 32/1988 no refuerza la proteccion de la marca notoria como si lo
hace la nueva Ley de Marca, Ley 17/2001, la cual protege de manera superior a las marcas
notorias y renombradas, entendiéndose por notorias aquellas conocidas por el sector
pertinente del piblico al que se destinan sus productos o servicios, y que una vez
registradas seran objeto de proteccion por encima del principio de especialidad. De este
modo, el regisiro previo de una marca notoria impedira con la nueva Ley de Marcas
registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no
sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca si con la utilizacion del signo
realizada sin justa causa se puede producir una conexién entre dichos bienes o servicios y
el titular de la marca, o en general cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento

indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad. Asi pues, de acuerdo al

Tribunal Supremo la proteccién ultrareforzada de Tas marcas notorias y renombradas)tuvo
nacimiento recién con la nueva Ley de Marcas, ya que Ley 32/1998 le brindaba a estos

signos una escasa proteccion.
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9.4.3. Sentencia N° 515/2012 (Sala 3), de 14 de septiembre, de lo Contencioso-

Administrative?!,

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia N° 515/2012 de fecha 14 de
septiembre de 2012 fallé estimando el recurso de casacion interpuesto por ACCOR,
Societé Anonyme 4 Directoire et Conseil de Surveillance (en adente, Accor), contra la
sentencia de 15 de septiembre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Seccion Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo 108/2008, la cual casé y anulé. Asimismo, estimé el referido
recursol08/2008 interpuesto por Accor contra las resoluciones dictadas por la Oficina
Espaiiola de Patentes y Marcas en el expediente de la marca "NOXHOTEL" en fechas 12
de septiembre de 2006 y 9 de octubre de 2007, dichas resoluciones el Tribunal Supremo

anulé denegando la inscripcidn del signo marcario.

Al respecto, el Tribunal Supremo analizé el caso materia de litis y establecié lo siguiente:
1°. Sobre el examen comparativo entre las marcas sefialo que las diferencias entre las

silabas son las que marcan la distincion tanto denominativa como fonética de los signos en

conflicto que permite poder establecer la distincidn que impedira se produzca cualquier
riesgo de asociacién o confusion. No obstante ello, el Tribunal Superior no habria
abordado la cuestién esencial para el correcto enjuiciamiento de la compatibilidad de las
marcas referido a la notoriedad del signo del recurrente cuya valoracion se omiti. 2°. La_

ausencia de pronunciamiento sobre la notoriedad de la marca “NOVOTEL” constituye una

Bl Accor recurrio la resolucion dictada por la oficina Espafiola de Patentes v de Marcas dictada el 09 de
octubre de 2007 que desestimaba el recurso interpuesto por dicha empresa contra ta resolucién del 12 de
septiembre de 2016 que concedi6 la inscripcion de a marca N° 2.680.100 "NOXHOTEL" solicitada por
Curto Promociones Inmobiliarias S.L (en adelante, Curto} para distinguir servicios de a clase 43 del
nomenclador internacional, Posteriormente, dicha entidad impugné en casacién la Sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, quien desestimé el recurse contencioso,
habiéndolo impugnado en casacion en virtud, entre otros, de los siguientes motivos: (i) La sentencia no dio
respuesta de su invocacion para acreditar que el registre de la marca no solo estaria incurso en la prohibicién
del articulo 6.1 b) de 1a Ley de Marcas, sino que de forma especial incurrirfa en la prohibicion del articulo 8.1
de 1a misma Ley, dado que la marca "NOXHOTEL" impugnada se estaria aprovechando en su propio
beneficio del prestigio de la acreditada y notoria marca "NOVOTEL" que la sociedad ahora recurrente tenfa
registrada con muchos afios de prioridad registral, y, (ii) la infraccion legal tiene su origen en un manifiesto
error de apreciacion de los signos "NOVOTEL" y "NOXHOTEL" de las marcas en conflicto. Es de resaltar
que, Accor s titular de las marcas internacionales "Novotel” denominativa ndm 542.032 y mixta nom.
618.350 en las clases 42 y 43 respectivamente, asi como la marca comunitaria mixta niim. 3544137 "Novotel
Accor Hotels" con grafico, en la clase 43, entre otras. VFid STS N° 515/2012 (Sala 3%), de 14 de septiembre,
en http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/ {visitado el 15 de mayo de 2017).
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falta de respuesta a las alegaciones de Accor habiéndose vulnerado ¢l derecho fundamental
de dicha empresa a la tutela judicial efectiva por medio de la cual todo érgano judicial debe
emitir una respuesta que exima las razones y alegaciones sustanciales que fundamentan

una pretensidn. En el presente caso la autoridad hizo caso omiso al carécter notorio de la

Sobre la prohibicién contenida en el articulo 8.1 de la Ley de Marcas Espanola referente al
riesgo que corre la marca notoria “Novotel” de que se aprovechen de su prestigio se

consideré que:

(i) Quedo acreditado a través de diversos documentos la notoriedad de la marca,
encontrandose Accor entre las principales cadenas hoteleras internacionales en Espaiia y
existiendo una evidente presencia en internet de los hoteles y servicios que se distinguen
con la marca “Novotel. (ii) En razén a ello es de acotar que la actual Ley de Marcas
Espaiiola otorga una proteccién reforzada a las marcas renombradas y notorias con el

objeto de letar ,g_l |lcg|t1mo aprovechamlento de la. reputa01on por ellas obmda] Las
marcas notorias y renombradas son aquellas que tienen una difusién y conocimiento
generalizado en un sector pertinente donde aplican (marcas notorias) o todos ellos (marcas
renombradas) recibiendo una proteccion reforzada que la Ley les otorga para proteger la
inversion y el esfuerzo empresarial que se encuentra_en el conocimiento acentuado _de de la
marca en el mcrcado (i) El cardcter notorio de la marca opuesta en el sector pertinente
debe conducir a un criterio mas riguroso de apreciacion.delriesgo-de-confusion-Jo-que
permite afirmar que incluso la éunple proximidad denominativa puede originar el error en
los consumidores ya sea en cuanto a identificar o confundir las marcas en conflicto o bien
-en' cuanto a asociarlas como provenientes de un mismo origen empresarial. (iv) El parecido
de los signos en litigio de las marcas “Novotel” y “Noxhotel”, ambas denominativas, para
el mismo sector del mercado (servicios hosteleros y de restauracion) pueden ocasionar un
riesgo de confusién o de asociacion que debe conducir a la denegacion del registro
solicitado por parte de la autoridad respectiva. El referido riesgo se debe, entre otras, a que
las denominaciones confrontadas resultan fonéticamente muy similares y semejantes
produciendo un evidente riesgo de confusién o asociaciéon con una marca notoria en el

sector de la hosteleria.
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9.4.4. Sentencia N* 964/2012 (Secciéon 3"), de 06 de mayo de 2013, de lo Contencioso-

Administrativo?>2,

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia N° 964/2012 de fecha 06 de
mayo de 2013 fallé haber lugar el recurso de casacion interpuesto por THE COCA-COLA
COMPANY (en adelante, Coca Cola) contra la sentencia de 22 de diciembre de 2011
dictada por la Seccién Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 736/2008, la cual
cas6. Asimismo, estimé el referido recurso736/2008 interpuesto por Coca Cola contra la
resolucién dictada por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas que habfa concedido el
registro de la marca denominativo n® 2.714.863 “ACQUABONA” para la clase 37,
exclusivamente para la "instalacién montaje y mantenimiento de maquinas y aparatos de
tratamiento y purificacién del agua, descalcificadores, filtros y equipos de osmosis inversa”
a la mercantil Riederte SL, habiendo denegado de manera definitiva la inscripcion de la

misma.,

Al respecto, el Tribunal Supremo analizé el caso materia de litis y establecié lo siguiente:
1°. Imputé a la Sala de instancia un vicio formal por falta de motivacién de la sentencia la
cual se habria producido desde el momento en que el Tribunal no valordé el material
probatorio aportado con la demanda del cual se deduce el cardcter notorio y de renombre
de la marca del recurrente. Por lo que, al desconocer los documentos no se habria
expresado razonamiento ni oftecido explicaciones suficientes del caracter notorio y de
renombre de la marca AQUABONA. 2°. La Sala habria admitido el caricter notorio de la
marca Coca Cola pero denegado el de la marca AQUABONA sin ningliin argumento
justificativo. Dicha falta de apreciacion no debe ser considerada una falta de motivacién
sino que constituye una incongruencia de la resolucién judicial ya que ésta omitié ponderar

un elemento esencial en el juicio de compatibilidad o incompatibilidad sobre las marcas.

B2 Coca Cola, titular de la marea prioritaria denominativa AQUABONA niimero M-2615078, para distinguir
"aguas minerales naturales”, se opuso contra la inscripcion de la marca nfimero 2.714.363/7, ACQUABONA,
solicitada por "Riederte 8.L.". Posteriormente, la Sala de instancia confirmé la decision de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas quien habia estimado en parte la solicitud de inscripcion y denegado la misma
en lo referido a la “instalacién, montaje y mantenimiento de méquinas expendedoras", Vid. STS N°® 964/2012
{Seccion 3%), de 06 de mayo de 2013, en www.poderjudicial.es (visitado el 15 de mayo de 2017).
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3°. El apartado 2 del articulo 8 de la Ley de Marcas Espaiiola define a la marca notoria, la
misma que tendria la condicion de tal por su volumen de ventas, duracién, intensidad o
alcance geografico de su uso, valoraciéon o prestigio alcanzado en el mercado o por
cualquier otra causa, debiendo ser generalmente conocida por el sector pertinente del
publico al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue dicha marca
0 nombre comercial. Mientras que, el apartado 1 del articulo 8 en cuestion hace referencia
al alcance de proteccion del registro que se extenderd a productos, servicios o actividades
de naturaleza tanto més diferente cuando mayor sea el grado de conocimiento de 1a marca
notoria en el sector pertinente del publico o en otros sectores relacionados. 4°. La
prohibicién reforzada de la marca notoria se desarrolla de manera auténoma en el 4mbito
de prohibicién de registro contenido en el articulo 6 de la Ley de Marcas Espaiiola
mediante el cual se extrema el examen comparativo en el juicio de confundibilidad entre
las marcas enfrentadas debiendo atender, entre otros, al grado de conocimiento de la marca
prioritaria en el comercio y a la asociacion que se genere con el signo anterior. Asf pues,
dentro del 4mbito de la prohibicién de registro contenido en el articulo 8 del mencionado
cuerpe normativo se neutraliza relativamente el principio de especialidad siendo la
finalidad excluir a los signos que aunque se soliciten para productos o ser\}i}:io‘s disim |lt;s‘a
lgs protegidos por las marcas anteriores por ser notorias puede producirse u@"adﬁéggﬁj;
entre los productos y servicios znmpa}rados y el titular de aquellos signos priorf{arios, 0
puedan implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido de la reputacion del signo
anterior o un menoscabo de su caracter distintivo o de su notoriedad. 5°. Ei criterio juridico

de la Sala del Tribunal Supremo se desenvolvié primero en apreciar la existencia de riesgo

- I,
v

de confusién o asociacion sobre el origen empresarial entre los signos sublitis, pasando
después a analizar el riesgo de aproveciiamiehto indebido de la reputacion de las marcas
registradas. Ante ello segin el Tribunal Supremo, en posteriores sentencias se considerd
suficiente que el consumidor establezca un vinculo entre el nuevo signo y la marca anterior
siempre que la marca notoria sea conocido por una parte significativa del pablico
mteresado por los productos o servicios amparados por dicha marca, de manera que la
protcccién'_refgr_,z,_ada de la marca notoria actuara.también.-en.aquel supugsto en el que el
sigdl;c;dque aspira a registro evoque, sugiera, insintie un recuerdo de la marca notoria

pudiendo presumirse un aprovechamiento indebido.de ésta. 6°. En el caso de los signos

sublitis concurre una similitud denominativa (fonética y seméntica) y una relacion entre los
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dmbitos de su aplicacion (existe relacidon entre los ambitos aplicativos, el agua mineral y
las maquinas y aparatos para el tratamiento y purificacion del agua), lo cual haria que el
consumidor medio pueda percibir que los signos se aplican a productos del mismo origen
empresarial induciendo a que se produzca un riesgo de confusion. Por otro lado, sobre la
marca AQUABONA se manifestd que ésta goza de una notoriedad acreditada siendo
reconocida su reputacion en el mercado en ¢l que opera este es en el sector de las aguas
minerales. 7°. El cardcter notorio antes referido conduciria a un criterio riguroso de
apreciacion del riesgo de confusidon lo que permite concluir que la proximidad
denominativa puede llegar a originar el error de los consumidores ya sea en cuando a
identificar ambas marcas ¢ ¢n cuanto a asociarlas como provenientes de un mismo origen
empresarial. Dicho reconocimiento vendria a determinar que debera evitarse la posibilidad
de aprovechamiento indebido por terceros de la reputacién de la marca notoria con la
finalidad de no incurrir en prohibiciéon de registro establecido por la Ley de Marcas
Espafiola, siendo asi la proteccion de esta clase de marcas deberd impedir el acceso de
terceros del mismo sector a expresiones o denominaciones que tengan aptitud para generar
el riesgo del aprovechamiento ilicito al que antes se ha hecho referencia. 8°. La relacién
entre los ambitos en que se aplican los signos y el cardcter notorio de la marca exige una

proteccion reforzada, por lo que la incompatibilidad de los signos es evidente,

9.5. Oftras consideraciones adicionales de las marcas Notorias y Renombradas

dentro de la actual Ley de Marcas Espaiiola

9.5.1. Breve explicacion de la cancelacién de las marecas Notorias y Renombradas

E! articulo 55.1.d) de la actuval Ley de Marcas de Espaila es de aplicacion a las marcas
notorias pudiendo en virtud del mismo declarase la caducidad de dicho signo y proceder a
la cancelacion de registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o
inactividad de su titular, en la designacion usual de un producto o de un servicio para el
que fue registrado. En el referido articulo se establece que ya sea por actividad o
inactividad del titular de la marca notoria el signo se ha convertido en la designacién usual
de los bienes marcados pasando a ser un término genérico. Estos casos son particularmente

aplicables a las marcas notorias y renombradas puesto que se considera que dichos signos
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son los linicos que por ser conocidos y usados masivamente para designar determinados
productos pueden acabar siendo confundidos. De este modo, es posible manifestar la
“marca puede llegar « morir de éxito” ya que un conocimiento masivo de las mismas
puede originar que quienes la utilicen lo hagan no solo para Hamar los productos como han
sido designados por la marca sino para referirse a cualquier bien correspondiente a la clase
del producto independiente de su origen empresarial. Asi pues, lo que se reprocha es al
titular de la marca devenida en genérica no operando la sancién referida cuando a pesar de
haberse vulgarizado la marca dicho hecho no fue culpa de su titular quien tuvo un

comportamiento diligente para evitarlo®3,

Por otro lado, cuando la marca notoria se encuentra registrada deberd someterse a la
legislacion general, por lo tanto, si ésta no se usa podra declararse la caducidad registral de
la misma. Mientras que, la marca notoria no registrada podria perder su derecho para los
sectores interesados sufriendo la misma consecuencia cuando en los sectores interesados
exista riesgo de confusion, asi pues la confusion recaeria en su origen empresarial al

producirse una vulgarizacion del signo®?,

10. La marca Notoria y Renombrada en el Régimen comiin de la Comunidad
Andina, r} Lo %}unkf O e ve ) (9- H el 0 loal e

Como fue mencionado en el apartado 4, el régimen marcario de la Comunidad Andina se
ajusta de manera plena a los estdndares exigidos por el ADPIC?*’ asentandose en tres
pilares como lo son: el registro de la marca, el principio de especialidad y el principio de
territorialidad. Sin embargo el Tribunal Andino establecid, como puede notarse en el
Proceso 67-1P-2015, que la proteccién de la marca notoria se extiende mas alld de los
principios basicos de especialidad y territorialidad existiendo una proteccién amplia de los

principios mencionadas asf como del uso real y efectivo de la marca conforme lo

231 GONZALES - BUENO, C., Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op.cit., pp. 312 y 313,

M TLOBATO M., Comentario a la Ley... op. cit., p. 332.

% Una de las finalidades de la promulgacién de la Decisién 486 fue la necesidad de adaptar la norma
comunitaria a los preceptos del ADPIC para de este modo poder cumplir con las obligaciones adquiridas al
formar parte de la Organizacion Mundial del Comercio. Al ser asi, las disposiciones de la Decisién 486 no

solo_‘débcﬁ]@ respetar los estandares minimos exigidos por el ADPIC sino que ademsés, en ciertos casos, £.8,

debera otorgar una proteccion mas amplia a favor de los titulares de las marcas notorias. Fid
VILLACRESES REAL, F., Ef régimen de la notoriedad de las marcas...op. cit., p. 100 (visitado el 14 de
marzo de 2017).
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establecido en el titulo X1I de Ja Decisidn 486 junto con el articulo 136, literal h) de la

misma Decisidn.

Asi pues, el Tribunal Andino en el Proceso 67-IP-2015 sefialo respecto de los principios y
la proteccion de las marcas notorias que: 1°. El rompimiento del principio de especialidad
implica que se deberé examinar en caso de presentarse un conflicto entre un signo
solicitado a registro y una marca notoriamente conocida lo seflalado en el literal h) del
articulo 136 v el literal a), b) y c) del articulo 226 de la Decisién junto con el riesgo de
confusion, asociacién, dilucion y uso parasitario, independientemente de la clase de
productos o servicios en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca
notoria. 2°. Sobre el principio de territorialidad y registro se acoté que bastard que una
marca notoria lo sea en cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina. De
este modo, siguiendo lo establecido en la Decision 486 en especifico el literal a) del
articulo 229° no se denegard la calidad de notorio ni su proteccion por el hecho de que la
marca notoria no se encuentre registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en
el extranjero. De lo expuesto se desprende que, un signb notorio podra ser protegido como
t; ;;id;;‘se encuentre registrado en el Pais Miembro debiendo brindarse la proteccion
correspondiente a aquellos signos que han alcanzado el carécter notono asn éstos no hayan
sido registrados en ¢l temtono determnggdo 3. La proteccién a la marca notoria va mas
alla de la exigencia del uso réal y efectivo de las marcas. De conformidad con el literal b)
del articulo 229 de la Decision 486 no se negard el caracter de notorio de un signo por el
sélo hecho de que el mismo no haya sido usado 0 no se esté usando para distinguir

productos ) serwcms, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro.

En consecuencia, lo que busca dicha disposicién es evitar que los competidores se

—— e <

aprovechen del esfuerzo empl esarial ajeno y que de manera parasitaria usen y disfruten del

prestigio ganado por la. marca notorla que aunque no se haya usado o esté siendo usada en

el Pafs Miembro continda siendo notoria en otros pafses. No obstante ello debera
determinarse el caracter notorio de la marca debiendo analizarse y cumplirse con algunos
de los factores indicadores de notoriedad establecidos en el articulo 228° de la Decision

48626, 4°, Para efectos de la proteccién de las marcas notorias se extendieron y

256 ) Grado de conocimiento de la marca notoria entre fos miembros del sector pertinente denro de cualquier
pafis miembro; b) Puracién, amplitud y extension geogréafica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier
pais miembro; ¢) Duracién, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de cualquier
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clasificaron otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger éstos signos distintivos segiin
su grado de notoriedad encontréndose los riesgos en que puedan incwirir contemplados en
el titeral h) del articulo 136, literales €) y f) del articulo 155%%7, y en los literales a), b) y ¢}

del articulo 226, siendo éstos los indicados en el apartado 8.2 precedente?%,

Uno de los riesgos al que podrian verse perjudicados los titulares de marcas notorias es el
referido al riesgo de dilucién, sobre el mismo la autoridad de marcas peruana en la
Resolucion N° 0122-2009/TPI-INDECOP] establecio que la figura de la dilucién acoge un
supuesto excepcional de proteccién en el derecho de marcas a través del cual se busca
evitar que la asociacién entre marca y producto o servicio se rompa debido al uso por parte
de un tercero del mismo signo o uno similar pero para productos o servicios de distinta

naturaleza aplicindose esta figura a marcas renombradas (notoriedad preeminente). Lo que

pafs miembro, incluyendo la publicidad y la presentacién en ferias, exposiciones u otros eventos de los
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) Valor de toda inversion
efectuada para promoverlo, o para promover ¢l establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se
aplique; e) Cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en |o que respecta al signo cuya notoriedad se
alega, tanto en ¢l plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende [a proteccion; f)
Grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) Valor contable del signo como active empresarial;
h) Volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado
territorio; o, i) Existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion; j) Aspectos del comercio intermacional; o, k)
Existencia y antigledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o
en el extranjero. Los Estados miembros podran adoptar y tener en cuenta otros indicadores de determinacion
como se mosirard mas adelante.
*>7 Segin el articulo 155 el registro de una marca conferir a su titular el derecho de impedir a cualquier
lercero, sin que exista su consentimiento, efectuar, entre otro, los siguientes actos: literal €) usar en el
comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos
0 servicios, siempre que ello ocasione al titular del registro un dafio econdmico o comercial injusto al
provocar una dilucién de la fierza distintiva o del valor comercial o publicitaric de la marca, o un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y, literal f) usar de manera pablica un signo
idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, asi no sea para fines comerciales, cuando dicho uso
pueda causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.
% Al respecto de acuerdo con la Resolucion N° 14 de Julio de 2010 expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio de la Repiblica de Colombia en el Expediente N° 08-133355, que sigue la
nommatividad andina en materia de Propiedad Industrial, un vez determinada la notoriedad de una marca
correspondera a la Oficina realizar la comparacién de los signos respectivos y deterininar si el signo
solicitado a registro infringe o no cualquiera de los presupuestos contemplados en la norma andina para la
aplicacion de la causal de irregistrabilidad por notoriedad, siendo éstos:

" &) Uso susceptible de catisar un riesgo de confusion o de asociacion con el tercero titular del signo que se ha

.- brobado notoriamente conocido; T

b) Uso susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con los productos o servicios que protege
el signo que se ha probado notoriamente conocido; R T

¢ €) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
d} Dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

* Vid hitp:/iwww sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Resoluciones/2010/Resolucion%20 358

91_2010.pdf (visitado el 28 de marzo de 2017).
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se busca tutelar es el valor empresarial que posee la marca y su penetracién elevada e
' ;importante en el mercado, en otras palabras su fuerza publicitaria y excepcionalidad que

. podrian verse menoscabadas.

Por otro lado y siguiendo con la Resolucion a la que se ha hecho alusién en el parrafo

anterior, el Tribunal Andino establece que la figura juridica.de la dilucién tamb_ién debe.ser..

dado que la actual norma andma, Decisidon 486, no hace distincidn entre marcas notorias y
renombradas?®. Asi pues, el Tribunal Andino como ya se dijo admite que dicho riesgo por
lo general se encuentra relacionado con la proteccion de la marca renombrada

estableciendo que la proteccion se proyecta sobre las conductas adhesivas relacmnadas a

Iegltlmo tnular causando el dcbllnamlento de la capar.:lciad dlstl_‘_ntwa de la marca ganada a

través del propio esfuerzo y eficiencia®®, sin que €l'riesgo en mencion deba limitarse a esta
clase de marcas. El Tribunal Andino agrega que, el riesgo de dilucidn busca salvaguardar a
los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares

que causen el debllltamlento de la altlstma (,ap'iudad d:slmll\m que el signo notoriamente

conocido haya ganado en el mercado aunque se use para productos 0 servicios que no

guarden grado de conexidad alguno sin dejar de afirmar que este tipo de riesgo ha estado

ligado con la proteccion de la marca renombradazﬁ' /Iémalmente se sefiala que si se estd en
e .

presencm del rlesgo de confusién no sera necesario solicitar una prote001on contta la

dlluclon262

i

33 La Resolucién N°® 0122-2009/TPI-INDECOPI establecié que dado que el signo solicitado contiene la
palabra APOYO el cual conforma en su totalidad el elemento denominativo de la marca notoria, ademas que
presenta dicha palabra en una escritura similar a la marca notoria, y distingue productos que no son idénticos
o similares a los servicios que distingue la marca notoria (sino entre los que existe conexion competitiva) se
dan los presupuestos necesarios para considerar que el registro del signo solicitado puede ocasionar la
dilucidn de la distintividad de la marca notoria. Por tanto, el signo solicitado en el presente caso afecta a la
marca notoria APOYO y logotipo de un posible riesgo de dilucion de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.

%0 Hemos tenido a la vista el libro escrito por el Dr. Monteagudo, quien en el ultime pérrafo contenido en la
pagina 283 establece lo aqui expuesto. Vid MONTEAGUDO, M., La Proteccién de la Marca Renombrada.
Editorial Civitas, Madrid Espaiia, 1995, p. 283,

21 Proceso 67-1P-2015.

262 pACON, A M., “Marcas notorias, marcas renombradas...op. cit., p. 332,
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Como veremos a continuacion, y a decir del mismo Tribunal Andino, la normativa
comunitaria andina no diferencia entre marcas notorias y renombradas por lo que
Unicamente probando la notoriedad se generara una proteccion reforzada frente a las
diferentes clases de riesgos que existen en el mercado”®}y 0 ex puesto va relacionado con lo
establecido en el documento sobre los Aspectos de la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, en cuyo
muneral 29 se manifiesta de manera clara que “aunque la doctrina suele distinguir entre
marcas noloriamente conocidas y marcas ‘‘fomosas”’, “renombradas” o de “alto
renombre”, tal distincion es juridicamente irrelevante para efectos de la proteccion de las
marcas noforias, pues éstas constituyen el género que comprende a las otras. En este
sentido, todas las marcas famosas, renombradas o de alto renombre son necesariamente
marcas notoriamenie conocidas, y se benefician del régimen especial y de la proteccion

minjma consagradgs en los insirumentos internacionales y leyes nacionales ”y

10.1. La marca Notoria no registrada en el régimen comin de la Comunidad
Andina.

De acuerdo con el Proceso 108-1P- 2014, vy siguiendo con lo establecido en el articulo 229
literal a) de la Decision 486 no se negara la calidad de notoriedad ni mucho menos su
proteccion a las marcas notorias que no se encuentren registradas o en tramite de registro
en el Pais Miembro o en ei extranjero. De modo que, un signo podra ser protegido como
notorio asi €l mismo no se encuentre registrado en el pais miembro. Por lo visto es
evidente que la normativa andina protege a las marcas notorias no registradas las cuales
deberan, asi sean notorias, pasar ¢l q’_gﬂar\qgn ggﬁlpgis_trabilidad de los signos notoriamente
conocidos que sera practicado por la oficina nacional competente la cual gozara de plena
discrecionalidad para conceder o no el registro de la marca notoria que sea alegada. Por
otro lado, y como es sabido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca debera ser

probada por quien alega la misma- debiendo- otorgar el reconocimiento la autoridad

23 Vid. Proceso 67-1P-2015.

%% OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos y
Denmninaciones de Origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Andinos.
Aspectos de la profeccion de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales v los lemas
comerciales, OMPI/MAO/CCS/97/1, Caracas, 1997, p. 12, en http://www.wipo.int/mdocsarchives.
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nacional competente en cada uno de los paises miembros y sobre la base de las pruebas que

| "t 3 F g g
sean presentadas®®. (ot o 1.1 oheov v Lo & Loqtra QU L AL
[ Y, { 3 t'- i-..~i‘iif?-§‘€’ :
& Q- C i LN
10.2. La marca Renombradaﬂfel )’eglmen )fomun de la Comunidad Andina. * ,» _ m u M
AV . Bapriine~
PONO- fapisdo

El Tribunal Andino si bien en diferentes interpretaciones prejudiciales (IP} diferencia la
marca notoria de la marca renombrada no le otorga a ésta Gltima efectos juridicos que sean
o puedan ser claramente diferenciados, incorporando el concepto de marca renombrada
inicamente a titulo ilustrativo y no con finalidades jurfdicas concretas?®, Siendo asi es
posible indicar que la normativa comunitaria no distingue entre un signo notorio y uno
renombrado/fa que busca dar una proteccion mas amplia y reforzada al signo notoriamente
conocido sin distinguir su grado éle notoriedad, no habiendo necesidad de diferenciar las
dos figuras toda vez que no existe proteccion del signo por ser notorio y otra por ser
renombrad%ﬁ?)é modo que, al demostrarse la notoriedad de un signo este adquiere la
proteccion total que establece la normativa comunitaria no siendo necesario probar el
estatus de renombre para que se proteja el signo del riesgo de dilucion, uso parasitario, o se
r_ompa_-tot;ll.‘r-l_ént.é los principios de especialidad, territorialidad, y uso real y efectivo de la
marca. Sin perjuicio _d__t_a ello '_sg_c_stablece también que es a través de la_interpretacion
prejudicial c_;ue jﬁ_odra elaborarse la distincion entre el signo notorio.y renombrado con la

finalidad de generar diferentes grados de proteccion y clasificacion de los riesgos para la |

proteccidn del signo marcario respectivo®’:

2 Vid. Proceso 108-1P- 2014.

%6 VARGAS MENDOZA, M., “La marca renombrada en el actual Régimen Comunitario... op. cit., p. 303.
Vargas Mendoza menciona que el actual ordenamiento de propiedad intelectual, esto es la actual Decision
486 y las Decisiones anteriores, no diferenciaban entre marca notoria y renombrada; lo cual se hace evidente
por la ausencia de definicién del concepto de 1enombre y de su proteccién, a diferencia de la tutela y
definicion de la marca notorio que si se encuemra incluido en la actual Decision sin distinguir un grado de
notoriedad: Por otro-lado, -de acuerdo con “VICTOR BENTATA., en el ¢aso andino no se comprende la
distincion efectuada por el Tribunal Andino de las marcas nototias de las renombradas (el tribunal distinguio
la marca conocida en un universo particular de consumidores, ¥ la marca conocida del piblico en general)
Hpue.sto que las _marcas nutozias (.011sliluyen segl'm la normativa 'm(lina una categ;oria lnica en ambos casos.

\;éT)TE:cpto de marca rcnombl:ld’l’d do quc a su entender crea una conﬁlsmn termmoléglca que puede ser
evitable. Vid. BENTATA, V., “I\Jlarca notoria y Supermarca”, en Revista de la Facuitad de Ciencias
~furidicas v Poliricas, n° 110, Universidad Central de Venezvela, Caracas, 1998, p. 91 a 92, en
http:/fwww .ulpiano.org. vefrevistas/bases/artic/texto/ (visitado el 25 de marzo de 2017).
%7 VARGAS MENDQZA, M., “La Marca renombrada en el actual Régimen Comunitario...op. oit., p. 309.
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. i Como es visto, el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina no distingue entre el

signo notorio y renombrado dejando dicha distincion al Tribunal Andino en su rol de

Organo interprete de la normativa comunitaria supranacional. Sin embargo, y a pesar de la

wM
o0 ausencia de distincion las disposiciones de los articulos 136 literal h)2% y 226269 de la

kY

\\ Decns ion 486 harian prever la existencia de un tratamiento dlferen01ado para ambas ﬁguras
-~ .Ism que para ello se halla regulado de manera expresa a las marcas renombradas lo cual
i {hublera sido preferible para adoptar certeza y seguridad al juzgador. En suma se considera

N ]importante que la normativa comunitaria efectie una distincion entre marcas notorias y

renombradas dado que dgbe distinguirse entre €l nivel de dlfu5|on y el grado de prestigio

alcanzado por el signo, siendo dos calidades de marcas que deben ser tratadas de diferente
manera, Al ser asi, hay autores que comparten la posicion europea en la cual desde un

primer momento se preocupd por otorgar un analisis diferenciado a éstas dos figuras2™,

*** De acuerdo con el articulo 136 de la Decision 486 no podrén ser registradas como marcas lo signos cuyo
uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de terceros, particularmente, cuande dichos signos
constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcidn, total o parcial de un /
signo distintivo notoriamente conocido de fitularidad de un tercero c\ualesqulem ‘que sean los productos ¢ |
servicios a los que se aplique el signo, y cuando.sv.usg; a) pudiese causar un riesgo de confusidn o de /
asociacion con el signo del tercero 0 con sus productos o servicios; b) un aprovechamiento injusto dcl'
prestigio del signo; o, ¢) la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
9 Segun el articulo 226 de la Decision, constituird uso no autorizado del signo notoriamente conocido el uso
. del mismo, en su totalidad o en una parte esencial de éste, o una reproduccién, imitacién, traduccién o
* transliteracion del signo, que sea susceptible de crear confusidn, en relacién con establecimientos.
\ Uy actividades, productos o setvicios idénticos o similares a los que se aplique. Ademds, constituird uso no
* autorizado del signo distintive notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte

A esencial, o de una reproduccién, imitacién, traduccion o transliteracion del signo, (aun respecto de-,
'*-.‘,’\f_,' establecimientos, actividades, productos o servicios dlfelentes a los que se aplica el s:tﬁmﬁlmmgnje:
-_\‘\\\ . co_m_gdo, ] para ‘fines no comerciales, si tal uso pudiese’ ‘causar “algiing de los eieuu&_&ﬂagulmtas a) riesgo de
WX confusion o de asociacion con el titufar delSigno, o con Sus establecimientos, actividades, productos o

A W é‘é‘f“waas“ Emmco o comercial injusto al titular del signo por razén de una dilucién de la fuerza
\}\:\ +& distintiva o del valor <omercial o publicitario del signo; o, ¢} aprovechamiento Anjusto de] prestigio o del
WY ¢ renombre del signo. El uso en mencion podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacion,

Mot incluyendo los electrénicos.
\t v ™ La intencién del legislador andino fue la de (dejar al Tribunal Andino el papel de interpretar las dudas
Ny como consecuencia de (lg_“_jj_llta_ de la distincion entre los signos _notorios y lenombrad@ Vid.
& VILLACRECES, F., “La notoriedad de las Marcas en Ta Comunidad Andina” en “Julio C. Guerrere B.

Estudio Juridico Intelectual SA., en
file:///C:/Users/pe/Downloads/la%20notori edad%20de%20]as%20marcas%20en%201a%20canJulio%2 Guerr
ero-Ecuador.pdf (visitado el 13 de marzo de 2017). El mismo autor menciona que ¢l nivel de conocimiento
asi como el prestigio alcanzado por la marca ha originado que la proteccion de las marcas notoriamente
conocidas tenga un tratamiento diferenciado que origina ciertas dificultades al momento de analizar la
relacion entre las marcas notorias y de alto renombre, y sobre todo para encasillar a estas dltimas como una
categoria de marcas notoriamente conocidas 0 como una clase de signos independientes de los notorios. ¥id,
VILLACRESES REAL, F., E/ régimen de la notoriedad de las marcas...op. cit., pp. 12 y13 (visitado el 14
de marzo de 2017).
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De este modo es erroneo catalogar al articulo 224%7' de la Decision 486 como una
definicién de la marca notoria ya que se trataria de una norma aclaratoria, esto es de lo que
debe entenderse como signo notoriamente conocido en la Comunidad Andina pero sin
proponer un concepto?’? sobre dicha figura, siendo asi el articulo 226°7 estableceria el
aln.(.:-e_l-nce de la proteccion diferenciando dos supuestos: (1) El primero referido a las marcas
notorias, y, (i) El segundo a las marca renombradas. Por lo tanto, ésta segunda posibilidad

implicaria un nivel de proteccion superior que abarca una mayor cantidad de productos o

serwmos no solo 51m|]ares 0 |déntlcos romplendo de manera absoluta el principio. de.-—

_(Epebl‘illd’ld debaend?,é] signo sshmtad-o inducifa tiesgo de confusién o de asociacion,

existir un aprovechamlento mjusto o una dllu0|on de [a mar ;«‘I‘Br su parte, el literal h} del
articulo 136 de la DeCISlon desborda el principio de especialidad el mismo que se
incrementa cuando el registro del signo solicitade llegue a ocasionar un riesgo de dilucién
o aprovechamiento del goodwzh' de la marca notorias que.lanm“ld dompmaay Jurlsprudencfa

lo-reservan para.las marcas-de-alto 1enombr§53” )

27 Como es de ohservarse en lineas arriba, VARGAS MENDOZA opina que dicha definicion es producto de
{a tutela del ordenamiento comunitario a los signos notoriamente conocidos, y no de manera aclaratoria como
lo sefiala VILLACRECES. Por otro lado en el Proceso 67-1P-2015 se define a la marca notoriamente
conocida, segin el articulo 224° de la Decision N°® 486, como el signo distintivo que es reconocido como tal
en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente ¢ independientemente de la manera o el medio por €l cual
se hubiese hecho conocido. Asimismo, el articulo 230° del mismo cuerpo legal establece qué debe entenderse
por ector pcrtmentc iendo éste: a) Mnsumuiores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a
los qlie se aphqun, b) las personas que participan en [0§ canales de distribucion o comercializacion del tipo dE‘\
productos o servicios a los que se aplique; o, ¢) Ios cucu[os emprﬁsarnles que actian en giros relativos al tipo
de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Por lo tanto, para_efectos del .
reconocimiento de la notoriedad bastara que el signo sea conocido dentro de cualquiera_de los sectores
anteriores debiendo haber ganado notoriedad.en cualquiera de los Paises Miembros y por cualquier medio. /
27Sobre el particular en los Aspectos de la proteccion de las marcas notoriamente conocidas, los nombres
comerciales y los lemas comerciales haciendo mencién de la Resolucion de la AIPPI Nro. 100 sobre
Proteccu’}n de las nlarcai’(l%cﬁeglslmdqs pero notoriamente conocidas y la pmlecczén de las marcas de *mo
nom Fé.‘?é?[ef' e a laarca noforia Como aqucﬂa marca conocida por una gran parte de las personas
uwo]ucradas en la produccién, el comercio o la utilizacion d& Tos productos, y.que debe sér percibida de
manera clara ¢omo-indicativo de a procedenua particular de los m‘oytm que distingue; por su parte segiin

e APDIC dicho signo debe ser conocido por 10s sectorés pertinentes, /Al respecto, 8¢ considera que la marca
que sea conocida por personas distintas del sector interesado constitdye una condicién dificil de cumpllr que

de acepmrse im Ilc1r|1 una rcduccaon defa proleccmn de esta clase cle 51gnos De modo que, lo que se busca

OMC amplien_ h protecuén dc hs marcas notorias establemendo crltenos adncmnales como por ejelnplo lo
que sucede en legislaciones como la de Hondiiras o México en donde una marca sera considerada notoria si
es conocida dentro de los circulos empresariales, Vid, OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, Talier
de la OMPI sobre Signos Distintivos... op. cit., pp. 4y 5.

I3 Para VARGAS la palabra renombre contenida en el literal ¢) del articulo 226 de Ja Decision 486 ¢s
utilizada por el legislador andino como sindnimo de prestigio y no con implicancias juridicas que tiene la
marca renombrada. ¥id VARGAS MENDOZA, M., “La Marca renombrada en el actual Régimen
Comunitario...op. cit., p. 309,

27 1° Prohibir et uso del signo en relacion a los productos y servicios que sean idénticos o similares a los
identificados por el signo notorio siendo este el caso de las marcas notorias, y 2° La proteccién alcanza la

|



102

Sin perjuicio de ello, la falta de certeza en el articulo 226 hace importante y necesaria la
interpretacion del Tribunal Andino para determinar su alcance de precision sobre si nos
encontramos ante un signo renombrado ello debido a que la normativa andina como hemos
reiterado no distingue entre marcas notorias y renombradas. \Sin_embargo, y. por lo
expuesto en el parrafo precedente, todo hace prever que la Decision 486 si establece la
existencia de un tratamiento diferenciado entre la marca notoria y la renombrada.
Eiguféndo con lo expuesto respecto de la proteccion de las marcas notorias, la normativa
de la comunidad andina consagra la imregistrabilidad de aquellos signos que sean
confundibles si son utilizados para los mismos o similares productos o servicios
encontrandonos ante lo que se conoce como confusion directa o indirecta de los
consumidores; o el riesgo de asociacion de los consumidores quienes bajo una creencia
errénea confunden el origen empresarial de productos o servicios. Del mismo modo hace
referencia al/aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucién de su fuerza
distintiva o \;éldr comercial 0 publicitario, conceptos por los cudles se indica que la
Decision 486 estaria consagrando la distincién doctrinal cualitativa entre marca notoria y
rén-ombrada (se quiere proteger a ésta clase de marcas de aquellas solicitudes cuyos
servicios o productos no guarden relacién alguna con las de primeras pero cuyo registro

cause un perjuicio al tener la marca un reconocimiento que va mas alla del tipo de producto

0 servicio que con ella se distingue)?”>,

De acuerdo con el Proceso 133-1P-2006, publicada el 9 de enero del 2007, si bien la norma

comunitaria no contempla, como ha sido mencionado, la diferenciacion que existe entre las

totalidad de los productos o servicios a condicién que exista un riesgo de confusién o asociacion con el titular
del signo o sus productos y servicios, asi como un daiio comercial injusto del signo por razén de la dilucién
de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o aprovechamiento injusto del prestigio o del
renombre, Como se ve, la normativa de la comunidad andina protege la dilucion y el aprovechamiento del
prestigio alcanzado por el signo como sucede en el caso de los signos renombrados Fid. VILLACRESES
REAL, F., El régimen de la notoriedad de las marcas...ap. cit., pp. 29 a 31 (visitado el 14 de marzo de
2017).

5 CAMACHO, R., “La Marca Notoria”, en University of Alicante Intellectual Property & Information
Technology. UAIPIT.Com Universidad de Alicante, en http:/fwww.uaipit.com (visitado el 14 de marzo de
2017). Para el autor lo aqui mencionado se debe a que es con la marca renombrada que los concepios de
aprovechamiento injuste del prestigio, dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
sirven como causales que motivan la irregistrabilidad de un signo idéntico o similar al notoriamente
conocido, ¥ que ha sido solicitado para registrar productos o servicios no relacionados ello gracias a la alta
reputacién de la marca que generard la pérdida de su valor comercial o publicitario o del prestigio del signo
en cuestion.
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/figuras de renombre y notoriedad, el Tribunal Andino considera, basandose en los criterios
| de la doctrina y el mercado, que | Ia n00|0n de la marca renombrada merece una proteccion

-

que va mas alla dcl principio de especuahdad frente al uso postenor de un Slgl‘lO idéntico o
smilhla;;cjue puede gcncrar dilucion del valor de la marca 0 que supone un aprovechamlento
mdcbldo por parte de un lcrcelo ‘ﬁncmms que la marca notoria tiene una flexibilizacién
menos absoluta que los de Jas ;jmlcas renombradas pero mas alla del simple criterio de
conexion compctitival"%'l_iﬁ.-}” En ese orden de ideas, no pude negarse que las marcas
renombradas a pesar de no tener una regulacion expresa en la Decision 486 si se
encuentran protegidas pues como ha sido expuesto la normativa comunitaria protege
dichos signos contra la dilucién y el aprovechamtento del préstigic ‘alcanzado no debiendo
discutirse la tutela otorgada por el ordenamiento juridico comunitario a favor de esta clase
especial de signos distintives. Del mismo modo, para efectos de justificar la ausencia de
alusion de las marcas renombradas dentro de la normativa comunitaria se sefiala que se
encuentra conforme con uno de los criterios adoptados por la doctrina espafiola en la que

se agrupa a las marcas renombradas como una clase de marcas notoriamente conocidas, de

ahi que no sea necesario que la Decision 486 realice la distincion entre estas marcas?’’.
11. La Marca Notoria en el Perii a través del régimen de la Comunidad Andina.
11.1. El Precedente de observancia vinculando: Precedente Kent.

A continuacion nos centraremos en el andlisis, criticas, y comentarios juridicos efectuados
contra la Resolucién N° 2951-2009/TPI-INDECOPI?® (en adelante, el Precedente Kent)

16 CHAVEZ PICASSO, )., “El Régimen comin de derecho marcario... op.cit, p. 138 (visitado el 14 de
marzo de 2017). En la Resolucion N° 0122-2009/TPI-INDECOPI citando al Tribunal Andino se manifiesta
que la norma comunitaria no contempla la diferenciacion existente entre las figuras de a marca renombrada y
notorias, pero que con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado la nocién de marca
renombrada debe ampliarse para aquél signo que en razén de su elevada dosis de prestigio en el mercado mas
amplio y globalizado mereceria ser protegido més alla del principio de especialidad frente a cualquier uso
posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilucién del valor atractivo de la marca o que
pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en
cuestién. Mieniras tanto, y respecto de la marca notoria propiamente dicha ésta deberfa aplicarse en base a
los crilerios va sefialados y haciendo uso de una flexibilizacion menos absoluta que aquélla que
corresponderia a 1a marca renombrada pero extendiéndose del simple criterio de conexion competitiva.

7 VILLACRESES REAL, F., El végimen de la notoriedad de las marcas...op. cit, pp. 19 y 21 ({visitado el
14 de marzo de 2017).

2 posterior a dicha Resolucién se dicté la Resolucién N° 1283-2010/TPI-INDECOPI la cual contiene los
mismos criterios que los del Precedente Kent.
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recaida en el Expediente N° 288129-2006%7 emitida el 09 de noviembre de 2009 por el
Tribunal de Indecopi toda vez que dicha Resolucién de ¢onformidad con su considerando
segundo constituye un precedente de observancia obligatoria relacionado con los criterios
que debera tener en cuenta la autoridad al momento de evaluar si una marca goza de la
calidad de notoriamente conocida asi como en relacién con la aplicacion del inciso h) del

articulo 136 de la Decision 486.

De este modo de conformidad con el articulo 43%%¢ del Decreto Legislativo 807-
Facultades, normas y organizacion del INDECOPI; las Comisiones, Oficinas y el Tribunal
de Indecopi al momento de resolver casos particulares deberan interpretar de modo expreso
y con caracter general el sentido de la legislacién de acuerdo con los precedentes de
observancia obligatoria que sean emitidos, y siempre y cuando la interpretacién de dicho
precedente no sea cambiada o modificada por resolucion posterior motivada por el
Tribunal de Indecopi. Dicho lo anterior serd a partir del Precedente Kent que podra

anticiparse con cierta predictibilidad los fallos tanto del Tribunal de Indecopi como de la

% A modo general consideramos importante explicar de manera sucinta los antecedentes de hecho que
dieron origen al Precedente Kent. Asi pues, con fecha 18 de agosto de 2006 el Sr. Freddy Santiago Tudelano
Yanama de Perd (en adelante, Sr. Tudelano) solicitd la marca de producto KENT para distinguir bebidas no
alcohdlicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida: refrescos:
aguas de mesa; gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. El 23 de octubre de 2006, British
American Tabacco (Brands) INC. {en adelante, British América) formulé oposicién contra el registro del
signo solicitado por el Sr. Tudela alegando, entre otros, ser titular de una serie de marcas conformadas por la
palabra KENT y registradas en la clase 34 de la Clasificacién Intemacional teniendo la marca KENT el
caracter de notoriamente conocida y significando el registro del Sr. Tudelano la dilucién del poder distintivo
de sus marcas registradas. Mediante Resolucion N° 312-2008/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de
2008, la Comisién de Signos Distintivos del INDECOP] declard infundada la oposicién formulada por
British America y en consecuencia otorgé el registro del signo solicitado considerando, entre otros, que: a)
Los medios probatorios presentados por British America resultan insuficientes a fin de acreditar que la marca
KENT tiene la calidad de notoriamente conocida no correspondiendo el analisis sobre si el signo solicitado
incurre en la prohibicién de registro establecida en el articulo 136 inciso h) de la Decisién 486; b) Con
relacion a la evaluacion del riesgo de confusion se sefiald que al no existir vinculacion entre los productos de
la clase 32 y 34 de la Clasificacién Internacional no serin relevantes las semejanzas existentes entre los
signos en conflicto determinandose que su coexistencia no serd susceptible de generar confusion en el
consumidor. El 27 de octubre de 2008 British America interpuso recurso de apelacion contra la Resolucién
N° 312-2008/CSD, emitida por la Comisién de Signos Distintivos, mencionada precedentemente, reiterando
sus argumentos. Fid. Resolucidn N°®2951-2009/TPI-INDECOPI.

0 Articulo 43.- “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y
con cardcter general el sentido de la legislacion constituirdn precedente de observancia obligatoria,
mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente motivada de la propia
Comision u Oficina, segiin fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los drganos funcionales pertinentes, podri ordenar la
publicacidn obligatoria de las resoluciones que emita la institucion en el Diario Oficial El Peruano cuando
lo considere necesario por tener dichas resoliciones, las caracteristicas mencionadas en el pdrrafo anterior
o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores”,
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Direccion o Comisidn de Signos Distintivos puesto que existird una efectiva proteccion de
las marcas notorias en concordancia con lo dispuesto por la norma comunitaria andina,
Decision 486281, A continuacion pondremos de manifiesto lo establecido en el Precedente

Kent:

En primer lugar en ¢l Precedente Kent el Tribunal de Indecopi, en el punto 3, analiza la
notoriedad de la marca KENT?*? sefialando que el Tribunal de Indecopi sigue los mismos
criterios argumentativos establecidos por el Tribunal Andino respecto del articulo 224 de la
Decision 486 a través del cual se define la marca notoriamente conocido, la misma que
debe ser entendida como un signo que goza de gran difusion entre el pablico consumidor
de la clase de producto o servicio de que se trate ubicdndose en un nivel superior al que
llegan pocas marcas por sus cualidades especiales, siendo éstas las que le permitird a estos
signos obtener un alto grado de aceptacion por parte del publico consumidor??®, De este
modo calificar una marca como notoriamente conocida constituye la base juridica para que
dicho signo obtenga un reconocimiento especial dentro del sistema marcario peruano, esto
¢s una proteccién privilegiada a los principios de inscripcidn registral y territorialidad,

debiendo primeramente quien alega la notoriedad de la marca probar®® dicha condicion.

2 MESARINA DE ZELA, R., “Algunas reflexiones en tomo a las Marcas Notorias: Comentarios al
Precedente de Observancia Obligatoria (el precedente “Kent”)’, en Boletin del Abogado Colegio de
Abogados de Lima, n®9, 2010, p. 10,

32 En el analisis del caso en concrelo, el Tribunal de Indecopi determiné que los medios probatorios
aportados por British American acreditaron que la marca KENT posee un uso constante y extendido a nivel
nacional siendo ampliamente conocida y difundida con relacion a los cigarillos y articulos para fumadores
contemplados en la clase 34 de la Clasificacion Internacicnal teniendo por tanto la calidad de notoriamente
conocida.

2 Proceso 12-1P-2005.

3 El articulo 228 de la Decisién 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios que deberdn ser
tomados en cuenta al momento de evaluar y determinar la notoriedad de una marca. En ¢l Precedente Kent el
Tribunal Indecopi sefiala que en adicién a los criterios contenidos en el articulo 228 de la Decision la
autoridad competente podrd tomar en consideracion otras circunstancias que indicarian la notoriedad de una
marca los cuadles se encuentran contenidos en los Aspectos de la proteccién de las marcas notoriamente
conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales (Sobre los Aspectos de la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales véase OFICINA
INTERNACIONAL DE LA OMPI, Talier de Ia OMPI sobre Signos Distintivos ... op. cit., pp. 9 a 12), que
de acuerdo con el Precedente Kent serian los siguientes: a} la extensién del conocimiento de la marca entre
los circulos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo; b) la existencia y
difusién de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios
en el mercado; ¢) el tipo y amplitud de los canales de comercializacién en los que se distribuyen los
productos ¢ se prestan los servicios distinguidos por la marca; d) la proteccion obtenida en distintos paises; v,
¢) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca. A ello, el Precedente
Kent agrega que segiin el Tribunal de Justicia de 1a Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005, para que
una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir con uno de los factores siguientes: a. Manejar
un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la poblacion
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Una vez probado el caracter notorio de la marca, €sta gozara de una especial proteccion
pucsto quc no se encontrara limitada por los principio de especialidad de clases y de
territorialidad previniendo el aprovechamiento del caracter distintivo o prést‘igib' del signo
notorio por parte de terceros. De acuerdo con el Tribunal de Indecopi, en el caso de las
marcas notoriamente conocidas, a diferencia de las marcas comunes, el examen
comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicio:s .q{xélla misma
distingue debiendo evaluarse Unicamente la marca notoria en si misma y confrontarla con
el signo solicitado para ver si ambos resultan similares o no. De este modo, el Tribunal de
Indecopi precisa que en el caso de las marcas notoriamente conocidas ]acgetermi__naciéﬁ'_ﬁy:l
riesgo de confusion se centrara en los mismos signos, a diferencia de lo que ocurre cén las
marcas comunes en donde la existencia o no de confusion se centra tanto en la vinculacién

de los productos o servicios como en la confrontacion de los signos sublitis2?,

En segundo lugar analiza la prohibicién de registro contenida en el articulo 136 inciso h)
de Ja Decision 486 para de acuerdo a ello determinar si el signo solicitado KENT se
encuentra incurso en dicha causal de prohibicidn. Asi pues en el Precedente Kent se sefialo
que debe determinarse si el signo solicitado constituye la reproduccién, imitacion,
traduccion, transliteracidn o transcripcion parcial o total de la marca notoria. En el caso

objeto de anilisis se determiné que el signo solicitado estd conformado dnicamente por la

en general. b, Gozar de un uso intensivo y aceptacion lo que produce que 1a marca sea difundida enire un
gran nimero de consumidores segin sea ¢l cardeter mas o menos masivo del producto. c. Poseer
trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. d. Su sola mencitn debe provocar en
el piblico una asociacion directa con ¢l producto o servicio que identifica (Sentencia de 13 de marzo del
2003. Proceso N° 09-1P-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND™. Publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo del 2003). Asimismo, los medios probatorios
tradicionales a través de los cudles puede probarse la notoriedad marcaria pueden ser: facturas de ventas,
publicidad diversa, resultados de sondeos de opinién enire el piblico consumidor o en los circulos
empresariales, certificados de registro de la marca en paises exiranjeros, inventarios de producto terminado,
estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promocién de la
marca. Aparte de ellos, la autoridad administrativa también reconoce otros tipos de prueba indiciaria de
notoriedad las misma que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de
transporte, comunicaciones y promocidn en el mercado global, tales como: publicidad relacionada con el
inlercambio turistico (revistas distribnidas en vuelo por las compaiifas de transporte aéreo), volumen de
pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio,
existencia de actividades de fabricacién, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio
en que se busca la proteccién, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del
consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusién
intenacional de eventos deportivos v espectdculos en los cuales hay contenido publicitario, ete. Vid.
Resolucién N° 0122-2009/TPI-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2009, y Resolucién N° 2951-2009/TPI1-
INDECOPI de fecha 09 de noviembre de 2009.

285 Resolucién N° 2951-2009/TP1-INDECOPI, pp. 16 a 17.
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denominacién KENT al igual que la marca registrada constituyendo la reproduccion de la
marca notoria. Paso seguido se procedié a analizar y determinar si el registro del signo
solicitado seria susceptible de causar: a) un riesgo de confusion o de asociacion con la
marca notoria; b) un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o, ¢) la

dilucién de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

Sobre la proteccion de las marcas notorias contra los riesgo que podrian sufrir la autoridad
establecié que: a) Respecto del riesgo de confusién y asoctacion, segun el Tribunal de
Indecopi éste debe analizarse teniendo en cuenta la interrelacidon de todos los elementos:
productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Asimismo, tratindose de
marcas notoriamente conocidas los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de
confusiéon o asociacion seran los mismos que se emplean para el caso de las marcas
comunes pero sin olvidar que la proteccién brindada a las marcas notorias es mucho mas
a;;lglia. En tal sentido, en el caso concreto se determind que a pesar de la identidad
existente entre los signos en cuestion dada la falta de \{il}c_ulac_i@n conj_p_gtiti_va_entrq__]o_s
asociacion al publico consumidor; b) Con relacion al riesgo de dilucion de la marca el
Tribunal de Indecopi, refiriéndose a la precision efectuada por el Tribunal Andino,
establecié que con la dilucién se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos
de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que ocasione el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva que el signo notorio gand en el mercado aunque los productos
que distingue el signo solicitado no guarden conexidn alguna con la marca notoria
queriendo protegerse el debilitamiento de la fuerza distintiva, su valor publicitario y
comercial. El Tribunal de Indecopi admite, al igual que la doctrina, que este tipo de riesgo
esta relacionado con la proteccién de la marca renombrada. Sin embargo indica que la
norma comunitaria no hace distincioén entre una marca notoria y renombrada por lo que
debe brindarse los mismos efectos y proteccién a ambos signos aunque, de acuerdo a la
doctrina{i:-_]’gi_ﬁ_gu_lja_ juridica.de la dilucion sélo sea aplicable a las marcas,rcnombra_d_a_"s', Por
consiguiente, de acuerdo con el Tribunal Andino el riesgo de dilucion también deberd ser
analizado cuando se haya reconocido que una marca goza de la condicién de notoria dado

que en la Decision 486, como ha sido mencionado reiterativamente, no hace distincion

entre marcas notorias y renombradas. En ese sentido, el Tribunal de Indecopi considera
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que el otorgamiento del registro solicitado, que estd conformado Onicamente por la
denominacién KENT, puede diluir la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida

KENT o su valor comercial o publicitario; c) Por 4l l'lltimo sobre el aprovechamicnto injusto

del prestlglo cle la inarca notoria €ste se relaciona con la buena reputacmn dc Ia marca que

vendrla a ser un activo de la empresa y cuyo fm es consolldar las inversiones efectuadas
por ¢l titular de la marca notoria. De modo que, el aprovechamiento surgira cuando un
tercero sin autorizacion o consentimiento del titular aplica la marca notoria a sus propios
productos o servicios obteniendo un beneficio sin contribuir al pago de los costes
necesarios para la creacion y consolidacién de la imagen positiva del signo notorio. Ahora
bien, el aprovechamwnto en_mencion es posible porque la imagen positiva de la marca
notona es fransferible a productos o servicios diferentes a los que venia distinguiendo. Sin
perjuicio de ello, el Tribunal de Indecopi hace referencia a que el supuesto de
aprovechamiento indebido implica que la marca posee una imagen o renombra entre el
publico aplicindose para los caso de las marcas renombradas pero que, a pesar.de.ello.al
_igual que en el supuesto de dilucidn y siguiendo con el criterio del Tribunal Andino, no
debe hacerse distincién entre marca renombrada y marca notoria dado que ambas
denommacnones son sinénimos. En tal sentido, en el presente caso el registro dnelu hglvéno
solicitado, a decir del Tribunal de Indecopi, configuraria un aprovechamiento del prestigio
obtenido por la marca notoria KENT. El Tribunal del Indecopi sefiala también que el
Tribunal Andino no hace distincion entre marca renombrada y marca notoria, tratando a

ambas denominaciones como sindnimos.

En razén de las consideraciones anteriores el Tribunal de Indecopi revocé la Resolucién N°
312-2008/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008 y en consecuencia denegé el

registro de la marca de producto KENT solicitado por Freddy Santiago Tudelano Yanama.

Sobre el Precedente Kent?™® existieron una serie de pronunciamientos en donde se

manifesté que a pesar de algunas contradicciones encontradas en el Precedente Kent el

% JULI GUTIERREZ indica que respecto del principio de especialidad gracias al Precedente Kent la (
proteccién se extenderd a los productos y servicios con independencia de’la clase a la cual pertenecen; ¢
asimismo que 1a figitra de Ta dilucién y del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria seran
aplicables cuando un tercero utilice la marca notoria a sus propios productos ©.5¢rvicios sin contar con la

aulorizacion ~der~~titmlar. ¥id. GUTIERREZ ZANELLI, J., en Esmdio Muiiz, 2010, en
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Tribunal de Indecopi acertadamente habria aplicado los criterios del Tribunal Andino al
otorgar proteccién por igual a las marcas notorias sin importar si éstas ademas tendrian o
no el atributo de renombradas. De igual manera se indicé que la aplicacion de la ruptura
del principio de la especialidad debe ser irrestricta stempre y cuando se pretenda dilucidar
un conflicto en el que se encuentra involucrada una marca que previamente fue calificada
como notoria.-No obstante ello se acotd que de manera contradictoria en el Precedente
Kent la autoridad al aplicar el examen de registrabilidad descarto el riesgo de confusion o
asociacion a pesar de la identidad: entre los signos en litigio alegando una supuesta falta de
vinculacidén o conexidn competitiva; entre los productos que distinguen. los signos. Es decir,
lo que se critica es que la autoridad no haya aplicado lo que via precedente estaba
propugnando que seria la ,aplicécién irrestricta del principio de especialidad, antes bien
habria realizado un a11éli§is como si el conflicto involucrara signos calificados como

comunes?®’

hitp:/Awww.munizlaw.com/productos/IP_Juris/2010/IP-TURIS_Eue2010.htm (visitado ¢l 31 de marzo de
2017).
7 MESARINA DE ZELA, R., “Algunas reflexiones en torno a las Marcas Notorias: Comentarios al
Precedente de Observancia Obligatoria (el precedente “Kent™)”, en Boletin del Abogado Colegio de
Abogados de Lima, n® 9, 2010, p.13. De acuerdo con MESARINA DE ZELA, antes de la emision del
precedente a la notoriedad se le trataba por igual que a las marcas comunes respecto del principio de
v-especialidad;’Recomendamos ver 12 Resolucién N° 0122-2009/TPI-INDECOPI expedida el 26 de enero de
‘2009 con afiterioridad al Precedente Kent, ya que en ella el-Tribunal dé Indecopi considera-que-la-excepei6n 3
a] principio de especialidad “opera sélo respecto-al aprovechamiento indebido del prestigio. de la marcai

'_ notoria o la dilucién de la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario de ésta altima, supuestosi

contenidos en el articulo 136 inciso h) de la Decision 48(3_»_‘!13__8 acuerdo a dicho pronunciamiento_para
{ determinar si existe riesgo de confusién o asaciacion debera tenerse en cuenta el principio.de la especialidad
{distincién en el mercado de los productos o servicios de un agente econdémico de los productos o servicios
idénticos o similares de otro), el cual limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra que
tiene por objeto un signo similar o idéntico solo para productos o servicios idénticos o similares)/Del mismo

_modo, ROMULO MESARINA agrega que antes del precedente para aplicar la proteccion pef “dilucién” la

marca requeria un status de “renombre” (poseer algln caracter excepcional o especial adicional a la
notoriedad, como por ejemplo trascender el sector pertinente de consumidores) diferenciando asf a las marcas
notorias y renombradas cuando el Tribunal v la norma andina, en especifico el literal h) del articulo 136 de la
Dc$i§i6114_11_Q,LQ_haciijam MESARINA la normativa andina concede-una proteccion especial a las-marcas
notorias rompiendo 10s principios de especialidad y territorialidad a través de la “dilucién marcaria” - dichos
criterios difieren_de la_doctrina, la_cual ha seiialado_de manera casi uniforme que-la-figura-juridica de la
dilucién sélo.se aplica a.marcas.consideradas.renombradas/ Por lo que debe entenderse que el rompimiento
del principio de espeuahdad es irrestricto inclusjve antg. ]_Elﬁlﬂe)(lSienCl'l de conexion competitiva alguna entre
los productos o servicios. Con la expedicion del precedente para ROMULO MESARINA se dispuso otorgar
a las marcas notorias una proteccién reforzada respecto a la otorgada a las marcas comunes, como ha sido
dispuesto por el Tribunal Andino, al establecer que la proteccion especial rompe el principio de especialidad
de clases de manera absoluta extendiéndose a los productos o servicios con independencia de la clase a la que
pertenecen siendo el interés de la norma prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca
notoria, y debiéndose efectuar el andlisis de confundibilidad Gnicamente en la similitud de los signos.
Respecto a este punte ver Proceso 67-IP-2015 en el cual el Tribunal Andino establece que la normativa
comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada bastando simplemente con probar la
notoriedad para que se genere un proteccion reforzada frente a los diferentes riesgos extendiéndose la
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Al igual que lo afirmado lineas arriba determinados autores opinan que el Tribunal de
Indecopi en el Precedente Kent llegdb a una conclusion equivocada ya que al haber
declarado la notoriedad de la marca considerd fa inexistencia de riesgo de confusién
cuando las marcas notorias pueden prescindir del requisito de vinculacion competitiva al
existir distintos factores o indicadores de notoriedad como son, a grandes rasgos, los
siguientes: i. El grado de conocimiento de la marca notoria o la naturaleza de los productos
o servicios que distingue; ii. Haberse extendido su conocimiento al sector general de
consumidores, es decir haber traspasado el sector pertinente; iii. Considerarse que la
proteccién de la marca notoria puede extenderse al universo de todos los productos o
servicios independientemente de encontrarse vinculados o no. A ello hay que afadir que, ¢l
Tribunal de Indecopi debi6 efectuar un andlisis mds exhaustivo en el riesgo de confusion
sin haber determinado la irregistrabilidad del signo solo en razén del riesgo de dilucién y
aprovechamiento injusto debiendo haber apreciade que los productos de la clase 32 pueden
se expendidos en el mlsmdgsupennercadc? al igual que los cigarrillos de la clase 34 de la
Nomenclatura Oﬁcml sin que por ello se fuerce algun tipo de conexién competitiva, En ese
sentido, lo resuelto por el Tribunal de Indecopi supondria no haber tenido en consideracién
el principio de especialidad y la posibilidad de que las marcas notorias transciendan

cuando a dichos signos se les otorga una proteccion especial2%.

Por consiguiente y fteniendo en cuenta lo manifestado en ios parrafos anteriores, el
Precedente Kent no habria aplicado de forma correcta la trascendencia del principio de

especialidad como regla general para aquellos casos donde intervienen las marcas notorios,

proteccién de la marca notoria més alla de los principios basicos de especialidad y territorialidad. En relacion
con la regulacién que establece la Decision 486, la proteccion de los signos notoriamente conocidos se da de
una manera atn mas amplia, de modo que la marca notoria rompe el principio de especialidad lo que implica
que al examinarse un signo sollcnadu con.una marcanotoria se deberd establecer, de conformidad con el
artfculo 136, literal h} mencionado, ¢l nes;,o de conﬂtsu’m,‘wocaauén, el de uso parasitario y ¢l de dilucién
independientemente de la clase en la que s¢ Pretenda regisirar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

% BARDALES MENDOZA, E., “Comentarios a Gltimo disparate juridico contenido. .. op. cit., (visitado el
31 de marzo de 2017). Segin BARDALES, el Tribunal .de Indecopi en. el Precedente-Kent-intenta
distanciarse respecto de las resoluciones anteriores en las que situaba“la-trascendencia_del principio de

especialidad COMO Un SUpUEstos ggcopuong. para convertirla en la‘regla | gener \l, es decir, de acuerdo_con el
precedente segiin el Tribunal de Indeco copi el examen comparativo debera cfectu'iru independientemente de
los_productos o servicios que distingan los ‘5]5]]05 haciendo _innecesaria la determinacion de vinculacion o
conexién eompetitiva entre los producms 0 servicios entre el signo solicitado y la marca cuya notoriedad se
invoca. Ahora bien, dicho distanciamieito nio es del todo cierto al no haber realizado un analisis correcto del
riesgo de confusién.
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por el contraria habria resuelto el caso objeto de conflicto conforme a las resoluciones
anteriores. En este punto, ¢l Precedente Kent no estaria cumpliendo con la funcién de
precisar una linea interpretativa y aplicativa de una norma, como lo es el inciso h) del
articulo 136 de la Decisién 486, para evitar interpretaciones de todo tipo respecto de la
misma, mas aan si el Tribunal Andino en sus resoluciones prejudiciales ha emitido

pronunciamientos sobre el particular. Por consiguiente, ¢l Precedente Kent no 1nterpreta la
‘\-—-—_-\——._p—‘

norma ni soluciona el problema de apllcacmn ‘siendo un precedente sin_justificacion,

— —

innecesario, equ:vocado y - descuidado en exceso en su estructura y conceptos basicos®’.

Sm perjuicio de ello, existe quienes sefialan que el Precedente Kent es de gran utilidad para

los operadores juridicos pues a pesar de la mexnstenma de - una def‘ nicion en la norma del

concepto de notoriamente conocida dichos signos son reconocuios en el Otdenamlenlo

gozando de una protecclén Jurldlca espeCIal Y mas amplla que la concedida a los signos
comunes toda vez que, como se puede observar del precedente: i. La notoriedad de una
marca debe acreditarse en ¢l expediente en el que se invoca. ii. Las marcas cuya notoriedad
se acredite deben gozar de una proteccion mas amplia que las que gozan las marcas
comunes. iil. La proteccion especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe
los principios de especialidad, territorialidad, y atributivo. iv. Dado que la Decision N° 486

no distingue entre marca renombrada y marca notonamente conocnda la ﬁgura de Ia

dilucién marcaria seria aphcable para la prlmera extendlendose tamblen a la segunda. .
\—__._.\..._,__,,.w_. pre) g . s e —— —————

Vot

s .

que se produzca un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notorla puesto que

el tercero se estaria beneficiando injustamente de un signo que posee caracteristicas

especiales sin haber contribuido a los costos para la creacién y consolidacién de la imagen

positiva de la marca®®,

% BARDALES MENDOZA, E., “Comentarios a tltimo disparate juridico contenido... op. cit., (visitado el

31 de marzo de 2(417). Para ENRIQUE BARDALES, el Tribunal de Indecopi debid deﬁmr la d1]u016n como
una situacién de hecho que podria afectar tanto a signos no declarados nolurmsTno pudiendoafectar-de
manera exclusiva a marcas renombradas) como a signos notoriamente conocidos y a marcas que 1o lo sea.

Ademas se habria desaprovechado la oporfuniddd para indicar en que otro supuesio se debe probar

nuevamente la notoriedad cuando ésta ya haya sido declarada (tiempo maximo y circunstancias que deben
verificarse desde su declaracién hasta la nueva demostracion de la notoriedad). Respecto a este filtimo punto,

ROMULO MESARINA tiene la misma opinién que BARDALES MENDOZA. -
2% ARAUJO MORALES, C., “Las marcas notoriamente coriocidds en 1a Jurisprudencia Administrativa
Peruana®”, en Revista de !nvesngacmn Jwridica, 10 (12), Cajamarca ISSN 2220-2129, 2015, p. 142, en

hitps://studylib.es/doc (visitado el 31 de marzo de 2017).
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Finalmente creemos necesario traer a colacién la Resolucion N° 2075-2010/TPI-
INDECOPI*! que fue expedida con posterioridad al Precedente Kent y que si bien sigue
algunas consideraciones expuestas en el Precedente Kent también efectia determinadas
ampliaciones y contradicciones con éste ultimo siendo éstas las siguientes: (i) Al igual que
lo dispuesto en el Precedente Kent sera suficiente que la marca sea notoria para que
trascienda el sector de consumidores especificos al que se encuentra dirigida y se amplié el
grado de conocimiento a otros sectores del mercado. En vista de ello y como fite indicado
por el Tribunal Andino, la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos
especificos asi como por la difusién y reconocimiento logrado en el mercado entre sus

consumidores gozando por ello de una proteccion especial que no se limita por los

! En el presente caso, la empresa Unidn de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A., titular de la

marca notoria constituida por el término “CRISTAL” que distingue cerveza ale y porter, aguas minerales y

gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas y otros preparados para hacer bebidas de la clase 32 de la

Nomenclatura Oficial se opuso a la solicitud de registro de marca constituida por la etiqueta de forma

rectangular conteniende la denominacién “HIELO CRISTAL” escrita en letras caracteristicas con la

representacién de nieve sobre 12 denominacion CRISTAL para distinguir exclusivamente hielo de la clase 30

de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 15 de septiembre de 2010 el Tribunal de Indecopi emitis la

Resolucion N° 2075-2010/TPI-INDECOPI confirmando la Resolucion N° 3100-2009/CSD-INDECOPI de

fecha 11 de noviembre de 2009 que otorgé el registro del signo solicitado para distinguir exclusivamente

hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Asi pues, el Tribunal de Indecopi establecié en la

Resolucidn, entre otros, lo siguiente:

o Sobre el riesgo de confusién y asociacion que, la coexistencia entre ambos signos no configuraria el
riesgo mencionado, ya que si bien desde el punto de vista fonético y grafico los signos en conflicto se
encuentran conformados por la misma denominacioén (CRISTAL) lo que determina que se produzea una
pronunciacidn y entonacion de conjunto idéntica, asi como una similitud grafica similar derivada de la
existencia de una misma denominacién relevante como lo es “CRISTAL”; el signos solicitado presenta
elementos figurativos y crométicos adicionales que no presenta la marca notoria, detenninando que los
signos en cuestién susciten impresiones visuales de conjunto disimiles, a ello se agregd que desde el
punto de vista de los productos no existiria similitud ni conexidn competitiva entre eflos pues por un lado
se encuentran productos de la clase 30 de ta Nomenclatura Oficial y por el otro de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial. Ahora bien, esto {ltime fue mencionado a pesar de haber determinado que ambos
productos son expendidos dentro de los mismos canales de comercializacién.

o Sobre el Riesgo de Dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria
que, éste no se produciria toda vez el pablico no percibird al signo solicitado como un signo idéntico o
parecido a la marca notoria ni que pertenece al mismo origen empresarial. A ello se afiadié que en la clase
donde se solicita el signo ya se encuentran registradas una o mis marcas que también resultan idénticas o
similares con la marca notoria. En éste ultimo supuesto, sobre €l registro de marcas idénticas a ta marca
notoria, segin la Resolucién no cabria aplicar la figura de la dilucion de la marca notoria dado que el
publico consumidor asociaria la marca CRISTAL con mas de una marca y por ende con mas de un origen
empresarial. En €l caso concreto la autoridad advirtié que la marca notoria ya se encuentra coexistiendo
con marcas registradas en la clase 30 de la Clasificacin Internacional que incluyen en su conformacion la
denominacion CRISTAL, a saber, CARAMELOS DUROS DE MENTA CRISTAL ARCOR y bolsa-
empaque y CARAMELOS DUROS FRESH CRISTAL HARD CANDIES ARCOR vy bolsa empaque,
ambas registradas a favor de Arcor S.A.LC.

o Sobre el Aprovechamiento injusto del prestigio que éste tampoco se produciria ya que, si bien la imagen
de la marca notoria CRISTAL es la de cerveza de gran calidad, la opositora no habria cumplido con
acreditar ni demostrar que dicha imagen y ¢l mensaje positivo de la marca notoria respecto al sector de
cervezas pueda transferirse por parte de los consumidores a los productos que pretende distinguir el signo
solicitado.
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principios de especialidad y territorialidad. A pesar de dicho reconocimiento una de las
contradicciones de la Resolucién aqui comentada respecto del Precedente Kent radica en
que para el Tribunal de Indecopi la condicion especial clc la marca notorla debera
protegerse con especial rigurosidad expandlendose contra el nesgo de dlll.lCIOI'l Y

h"‘—‘--—-_
aprovecﬁam1ento mdebidode Ta reputacmn ajena clonde s evaluara la proteccion de la

marca con mdependencla clc los productos que distinguird, sin haberse hecho alusion g\l-
nesgo de confusidn y asocnamon (ii) No se efectia una consideracion expresa del principio
de territorialidad ni mucho menos del principio de espemalldad Con respecto a este altimo
recordemos que en el Precedente Kent se sefiald que en el caso de las marcas notoriamente
conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas com;hes el examen comparativo
debe realizarse de forma mclependlente de los productos ¢ servicios que distingan.-los
sngnos bastando Gnicamente evaluar el signo en si mismo, esto es si los signos
conﬁ‘ontados resultan similares o no. Por el contrario, para la Resolucién comentada en las
marcas notoriamente conocidas los criterios para evaluar la existencia o no del riesgo de
confusion_seran los mismos que los empleados en las marcas comunes (similitud o
conexion competitiva de produétos y el examen comparativo entre signos, criterios
obligatorios y propios de un riesgo de confusion} aunque la proteccion que se le brindara a
las marcas notorias debera ser mucho mas amplia. (n) En la Resolucion comentada se
afiadié. que para determinar el riesgo de dilucion de la marca notoria se debe tener en

consideracién que ésta se encuentra &stréchidtmerite retacmnada con lo que sucede en el

‘‘‘‘‘‘ e |

pretende dlstmgulr productos 0 servnclos de detenmnada clase su reg1stro no ocasionaria
riesgo de dilucion si es que en dlcha clase ya se encuentra reglstrada una o mas marcas que
también resultasen 1dent|cas o similares a la marca notoria. En dicho case no seria
aplicable la figura de la dilucion de la marca notoria ya que ¢l pablico consumidor asociara
el signo solicitado con mas de una marca y por ende con mas de un origen empresarial,
mds no necesartamente con el correspondiente al titular de la marca notoria®?. (iii)

Respecto al aprovechamiento del prestigio o reputaciéon ajena, la Resolucion comentada

2? De acuerdo con la Resolucion N° 2075-2010/TPI-INDECOPI, si el por €l contrario el signo solicitado
pretendiera distinguir productos o servicios de determinada clase y no se encuentren en dicha clase marcas
registradas que resulten similares y/o idénticas a la marca notoria, ¢l signo solicitado no podra acceder a
registro pues en dicho supuesto si se generaria un riesgo de dilucién de la marca notoria resultando razonable
suponet que en este caso ¢l pitblico consumidor asociara el signo solicitado con la marca notoria y por ende
con un Gnico origen empresarial al no existir ningim signo registrado que coexista en dicha clase con la
referida marca notoria.
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afladié que el titular de la marca notoria debe acreditar y demostrar que la imagen o
prestigio del signo, asi como del mensaje positivo que irradia respecto de los productos que
distingue, puede ser transferido mediante un proceso de asociacion efectuado por parte del
publico consumidor a los productos que pretende distinguir el signo solicitado. Motivo por
el cual de no acreditarse lo mencionado el uso del signo solicitado no sera susceptible de
generar un aprovechamiento del prestigio de la marca notoria. (iv) Finalmente se establecié
que no bastara con probar la notoriedad de la marca para otorgar su proteccion mas alla de
los principios de territorialidad y de especialidad sino que se deberd probar también el
riesgo o los riesgos de dilucion, uso parasitario, asociacion o aprovechamiento injusto de la

marca.
11.2. Otras consideraciones adicionales de la marca Notoria
11.2.1. Breve explicacion del Principio de territorialidad

A diferencia de las marcas comunc;’;,/t)l las cudles le es de aplicacion el Principio de
territorialidad por medio del cual se reconoce la proteccion de la marca dentro del Ambito
donde ha sido solicitada y concedida su registro?®?, en las marcas notorias, conforme el
articulo 224 de la Decision 486 de la normativa de la Comunidad Andina, no se le negara
la calidad de notorio en aquel Pais Miembro donde se solicita su proteccion pues bastard
que la misma sea notoria en cualquiera de los Paises Miembros?™ constituyendo esta clase

. AR sy & o 2 em g Acan Ao ‘
de marcas una excepcion al principio de territorialidad. ¥ ) me .i;c,(' arvy ;

Sin perjuicio de ello, de acuerdo con el literal a) del articulo 229, no se negaré la calidad de
registro en el Pais Miembro o en el extranjerozgs. Por lo tanto, un signo podra ser protegido
como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en

consecuencia, se le brindara proteccion a Jos signos que alcancen el caricter de notorios

3 Vid, PROCESO 012-1P-2005.

24 Yid. RESOLUCION N° 2951-2009/TPI-INDECOP].

% Sobre este punto seghin los Aspectos de la proteccién de las marcas notoriamente conocidas, los nombres
comerciales y los lemas comerciales; la marca notoria que haya sido reconocida en ¢l comercio intemacional/
podrd ser reconocida en el Pais Miembro_de la CAN pero quedando sujeta a rempmudad Vid. OFICINA‘f
INTERNACIONAL DE LA OMPI, Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos... op. cit., p. 6.
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aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado®%, Asimismo, la marca
notoria tiene una proteccion que se amplia a nivel internacional puesto que el rompimiento
del principio de territorialidad aqui comentado otorga una proteccién no solo por su
registro fuera del territorio de la Comunidad Andina, sino también en razon del articulo 6
bis del Convenio de Paris mediante el cual extiende la proteccion a los paises de la Unién
quienes se han comprometido a rehusar o invalidad el registro y a prohibir el uso de una
marca que constituya la reproduccién, imitacion o traduccion de una marca que la

autoridad competente haya reconocido su notoriedad?®’.

11.2.2. Breve explicacién de la cancelacion por falta de uso de las marcas Notorias a la
luz de una Resolucion emitida por el INDECOPI y en base a Interpretaciones

del Tribunal Andino,

Un punto adicional a destacar es que en el Peru, y a raiz de la Resolucion N° 2078-
2010/TPI-INDECOPI (la cual se fundamenté principalmente en los argumentos expuestos
en las interpretaciones prejudiciales dictadas por el Tribunal Andino, en los procesos N°
125-IP-2007 y N° 180-IP-2006, y en muy diversos comentarios doctrinarios) las marcas
notorias no son_susceptibles de cancelacion por f falta de uso 1niciada_por un tercg_r_g,
existicndo pleno reconocimiento a la notorledad de una marca como mecllo de defensa
frente a la interposicion de una accion de cancelacién por no uso?”®. Asi pues, de acuerdo
con la Resolucién N° 2078-2010/TPI-INDECOPI, y en igualdad de criterios seguidos por
el Tribunal Andino, se considera que no ¢s viable la cancelacion de una marca que goza de
la calidad de notoriamente conocida, debiendo para ello, analizar si tal marca cuya
c_éncclacién se busca tiene o no la calidad de notoriamente conocida®®. Por lo tanto, y a
pesar de la ausencia de reconocimiento de Ja Decision 486 de la improcedencia de una
accion de cancelacién por no uso de una marca notoria, dicha proteccion especial debe ser

reconomda siendo 1gualmente 1mportante tcner en con51dera01on el literal b) del articulo

- o e iy 3 i

229 de la Decision, la cual establece que no se negara la.calidad.de notorio de un sugno por

8 Vid. Proceso 23-1P-2013.

WKANDELAFT, L., “Recordando la notoriedad de la marca en la CAN”, en La Repiiblica, Asuntos Legales,
05 de septiembre de 2014, en hitp://www.larepublica.cofrecordando-la-noteriedad-de-marca-¢n-la-
can_164746 (visitado el 20 de abril de 2017).

@8 pid hitp/iwww.barredamoller.com/2015/08/las-marcas-notorias-y-la-cancelacion-por-falta-de-uso/
(visitado el 19 de abril de 2017).

2% Resolucién N° 2078-2010/TPI-INDECOPIL, p. 18.
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el solo hecho que no haya sido usado o no esté siendo usado para distinguir productos o

sServicios.,

Por lo expuesto, se puede considerar que la norma del articulo mencionado en el parrafo
anterior atenuaria el principio general del uso real y efectivo de una marca, por cuanto se
estaria protegiendo a la marca notoriamente conocida dentro del territorio de la Comunidad

' Andina no encontréndose ésta en uso. Ahora bien, lo que se busca es proteger a las marcas

| notorias contra ¢l aprovechamiento del prestigio que gozan por parte de terceros que

quieren beneficiarse del mismo3%°,

W Vi hitp:/fwww.barredamoller.com/2015/08/las-marcas-notorias-y-la-cancelacion-por-falta-de-uso/
(visitado el 19 de abril de 2017). El despacho juridico Barreda Moller manifiesta que, los titulares de marcas
notorias sujetas a accién de cancelacién por no use deben aportar pruebas de notoriedad que correspondan
exactamente a la marca notoria objeto de cancelacion, por cuanto si las mismas estan referidas a variaciones
de dicho signo, existe una alta probabilidad que no sean consideradas vélidas para mantener la vigencia del
signo notorio atacado via cancelacion. Segun el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la finalidad del
articulo 229, literal b) de la Decision 486 es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo
empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructiien el prestigio ganado por una marca notoria,
que aunque no haya sido usada o no se encuentre siendo usada en el respectivo Pais Miembro, continia
siendo notoria en otros Paises, El Tribunal advierte también que, 1a prueba de la notoriedad del signo debera
atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que debera dar cumplimiento a lo
indicado en el articulo 228 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Vid. Proceso 23-IP-
2013.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El marco normativo aplicable a las marcas notorias y renombradas contenido
en el capitulo I del presente documento tuvo como finalidad efectuar un recuento del
surgimiento de esta clase de signos a nivel internacional, para asi llegar a entender las
razones que justificaron que un pais como Espafia, perteneciente a la Comunidad Europea,
haya incorporado en su legislacion nacional las marcas notorias y renombradas, y como en
un pais como Perd, perteneciente a la Comunidad Andina, fnicamente se haya
incorporado las marcas notorias. De este modo es posible observar que, tanto para Perd
como para Espafia las primeras disposiciones normativas internacionales, como son ¢l
Convenio de Paris, la Recomendacion OMPI y ¢l Acuerdo APDIC, fueron de vital
importancia puesto que contribuyeron a precisar mejor el concepto y tratamiento legal de
las marcas notorias, su alcance de proteccion, y el rompimiento total o parcial del principio

de especialidad.

Ahora bien como puede apreciarse, en las normas sefialadas no se abordé el uso del
término renombre, el cual si se encuentra contenido e¢n la Directiva y Reglamento de la
Comunidad Europea que posteriormente fueron traspasados dentro de la actual normativa
marcaria espaiiola, Ley 17/2001, facultando a los Estados miembros de la Unién Europea a
conceder una proteccion mas amplia a las marcas que hayan adquirido el carédcter de
renombre. Por lo tanto es claro que, en el caso pervano como espafiol se buscé la

armonizacion de sus legislaciones internas con las normas internacionales.

SEGUNDA: Consideramos que el numeral 3 del articulo 8 de la Ley 17/2001 no establece
una definicién legal del término renombre sino mds bien un criterio de diferenciacion
respecto de la marca notoria. Del mismo modo que, los criterios de determinacion de una
marca u otra, como lo es el sector pertinente en las marcas notorias, y el pablico en general
para las marcas renombradas, contienen elementos netamente subjetivos de determinacion
para efectos de la calificacion de cada una de las marcas. Por lo tanto, de los conceptos
mencionados puede evidenciarse la ausencia de una definicidon de marca notoria y
renombrada, no obstante ello solamente para las marcas notorias se han establecido

factores tendentes a establecer su determinacion, encontrandose éstos contenidos en la
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Recomendacién OMPI siendo inicamente aplicables dentro del sector pertinente del
pablico consumidor y no para el publico general de consumidores que contempla las
marcas renombradas. En razén a ello, creemos que es incorrecto que la Ley de Marcas
Espafiola aplique a las marcas renombradas solamente criterios que han sido creados para
las marcas notorias, de modo que consideramos que deberian establecerse criterios mas
objetivos para efectos de determinar la existencia de marcas renombradas como por
ejemplo que por lo menes el 70% del publico general la conozean, pudiendo ser necesaria
la existencia de encuesta de opinion a los consumidores, o a diferentes sectores

interesados, grupos empresariales, entre otros.

TERCERA: Por otro lado, gracias a la creacién de la Comunidad Andina integrado por
paises como Bolivia, Colombia, Ecuador, y Peri se logré un cambio importante a nivel de
propiedad industrial dentro de los ordenamientos juridicos internos de los paises
mencionados al haberse creado una norma comunitaria que le es aplicable y se integra de
manera directa, siendo posible hablar de la primacia de la normativa comunitaria sobre la
normativa nacional. Asi pues, la Decision 486 tuvo como propésito adecuar el régimen
comiin de propiedad industrial con lo estipulado en el Acwerdo APDIC, limitando su
protecciéon a las marcas notoriamente conocidas sin hacer alusion a las marcas
renombradas pero si teniendo presente la existencia de distintos niveles de notoriedad, lo
que da paso a una proteccién reforzada de esta clase de signos contra el riesgo de dilucién
del poder distintivo y el aprovechamiento de su reputacion llegando a romper el principio
de especialidad y extender una proteccion que no se limita al riesgo de confusion aplicado

a las marcas comunes.

Sobre ello coincidimos con un sector de la doctrina y organismos internacionales que
seflalan que para efectos de la proteccion de las marcas notoriamente conocidas es
Juridicamente irrelevante efectuar una distincion entre las marcas notorias y las marcas
renombradas, toda vez que las marcas notorias constituyen el género capaz de comprender
otras marcas. De modo que, cualquier marca que tenga un estatus superior al de las marcas
comunes serd necesariamente yna marca notoriamente conocida que podra beneficiarse del
régimen especial contemplado en los diferentes dispositivos internacionales y leyes

nacionales existentes. Lo antes indicado no dista de poder encontrarse consagrado en la



119

Ley 17/2001 en la que la marca renombrada bien podria ser una marca notoriamente

conocida con un nivel superior que amerita recibir una proteccién mas elevada.

CUARTA: Las marcas notorias y renombradas han sufrido a lo largo de la hisforia una
importante evolucion legislativa e interpretativa que a la fecha no ha sido debidamente
abordada por los legisladores ni por los administradores de justicia, ello debide a la
dificultad de su determinacidn, la ausencia de un concepto que defina que debe entenderse
por notoriedad y renombre, y la dificultad para aplicar las figuras correspondientes a la

proteccion de estas clases de marca.

En ese sentido y sigutendo el criterio cuantitativo, la marca notoria serd aquel signo
conocido que goza de difusién y ha logrado un grado de reconocimiento importante en
ambitos y circulos interesados de consumidores y competidores - publico objetivo - gracias
a su volumen de ventas, duracidn, intensidad o alcance geografico de su uso, valoracion
alcanzada en el mercado, o cualquier otra causa; mientras que, la marca renombrada, en
adicién al volumen de ventas, duracidn, intensidad o alcance geogrifico de su uso,
valoracion alcanzada en el mercado, u ofras causas, es generalmente conocida por un
piblico general del mercado - multitud de consumidores provenientes de diferentes
mercados - en el que se comercializan los productos signades con el signo, recibiendo por

ello un mayor valor econdmico y proteceion juridica.

Sobre lo sefialado, compartimos el criterio esgrimido por determmados autores que no
diferencian como condicidn necesaria de las marcas notorias y renombradas el elemento
cualitativo toda vez que la reputacidn y prestigio pueden perfectamente encontrarse
inmersas tanto en las marcas notorias como en las renombradas, no existiendo una
supremacia de dicho criterio sobre el cuantitativo siendo perfectamente posible e incluso
Gtil combinar ambos criterios. Sin perjuicio de ello es de sefialar que, los criterios
cualitativos y cuantitativos no ayudan en la elaboracion de una definicién satisfactoria del
concepto de marca renombrada, pues para la determinaciéon de ésta 1ltima importard
mucho la subjetividad del administrador de justicia, lo que impedird una correcta

valoracién de cada caso en concreto,
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Por lo expuesto es claro que, no existen otros criterios, solo ¢l cuantitativo (referente al
publico objetivo), que permitan diferenciar a la marca notoria de la renombrada razén por
lo cual consideramos que bastaria con hacer mencion expresa dentro de los ordenamientos
Juridicos a la marca notoria pero teniendo presente la existencia de distintos niveles que

dentro de esta clase marcas pueden existir.

QUINTA: En el sistema juridico Espafiol se protegen las marcas notorias no registradas
contra la existencia de riesgos de confusion, pudiendo formularse recurso de nulidad y
oposicion contra signos marcarios similares o parecidos a las marcas notorias,
equiparandose ésta clase de signos con las marcas comunes registradas. Asimismo, se
protege a las marcas notorias registradas contra todo aquel uso por parte de terceros de
signos similares o parecidos al de la marca notoria cuyo uso en el mercado signifique la
existencia de aprovechamiento indebido, o menoscabo del cardcter distintivo, y riesgo de
confusion y asociacion, permitiéndose el rompimiento parcial del principio de especialidad
para determinados productos o servicios que puedan ser similares o no a los protegidos con
la marca notoria, lo que se generard cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la
marca notoria en el sector pertinente o en sectores relacionados. Por otro lado, dentro del
sistema espafiol las marcas renombradas reciben una proteccidon méis extensa pues se
permite el rompimiento total del principio de especialidad protegiéndose contra los riesgos
mencionados en las marcas notoriamente conocidas, pero sumado a la proteccion de dichos

signos contra el riesgo de dilucién y envilecimiento marcario.

El rompimiento del principio de especialidad, tanto para las marcas notorias y
renombradas, significé una superacién progresiva y gradual del referide principio cuya
aplicacion era rigurosa y restrictiva. Sin perjuicio de lo mencionado, tanto para el caso de
las marcas notorias como renombradas los signos en conflicto deberdn ser idénticos o

semejantes los unos de los otros.

Ahora bien y como fue manifestado precedentemente, tanto las marcas renombradas como
las notorias no poseen un significado preciso y determinado, no obstante ello, en el caso de
las marcas renombradas no existen factores o criterios adecuados que permitan determinar

su existencia, tanto es asi que la Ley 17/2001 ha recogido someramente los criterios de
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determinacién de las marcas notorias comprendidos en la Recomendacion OMPI; a ello se
debe sumar que, el concepto de renombre resulta ser puramente subjetivo. Asi pues de lo
observado en las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de la Sala Contenciosa
Administrativa los términos notorio y renombrado se utilizan indistintamente sin haberse
previamente determinado la clase de marca a la que se estd dirigiendo la Sentencia, es
decir, si es una marca notoria 0 renombrada, lo que genera que el caso concreto sea
analizado sin utilizar claramente los parametros de proteccién dispuesto por ley, como lo
son; para el caso de las marcas notorias: el riesgo de confusién y asociacién, y por
consiguiente el menor o mayor grado de rompimiento del principio de especialidad, el
aprovechamiento indebido o menoscabo del caracter distintivo; y, para las marcas
renombradas: el riesgo de confusidén y asociacion, y por consiguiente el rompimiento
absoluto del principio de territorialidad, el aprovechamiento indebido o menoscabo del

carécter distintivo, y el riesgo de dilucion. B W/-,(-;'xc‘.’(,&}réé& o w/

SEXTA: Por ofra parte, en ¢l sistema juridico peruano no existe una diferenciacion entre
marcas notorias y renombradas razén por la cual la normativa de la Comunidad Andina
transpuesta al derecho peruano le otorga a las marcas notoriamente conocidas una
proteccion mds amplia contra el riesgo de confusién y asociacion, aprovechamiento injusto
del prestigio de la marca o de su titular, y, dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario, pudiendo romperse, dependiendo del caso en concreto, el

principio de especialidad.

Sin perjuicio de ello, asi la normativa de la Comunidad Andina no contemple la marca
renombrada, el Tribunal Andino considera que la nocion de marca renombrada merece una
proteccidn que va mas alld del principio de especialidad frente al uso posterior de un signo
idéntico o similar que puede generar dilucion del valor de la marca o que suponga un
aprovechamiento indebido por parte de un tercero, es por ello que es posible considerar
que la Decisién 486 sf prevé la existencia de un tratamiento diferenciado de marcas
notorias y renombradas debiendo tenerse en cuenta que la marca notoria tendrd una
flexibilizacién menos absoluta que la marca renombrada, pero més amplia que el simple

criterio de conexion competitiva utilizado en las marcas comunes, De este modo, a pesar
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que las marcas renombradas no tengan una regulacion expresa en la Decision 486 si se

encuentran protegidas pero bajo el término de marca notoriamente conocida.

Sobre esto ultimo, consideramos que la marca renombrada dentro del ambito de la
Comunidad Andina constituye una clase de marca notoriamente conocidas no siendo
necesario que la Decisién 486 realice la distincion entre estas dos marcas. Por lo tanto,
dentro de la normativa de la Comunidad Andina se protege a la marca notoriamente
conocida dentro de la cual podria encontrarse una marca renombrada como subtipo de la
marca notoria, tal como se ha hecho mencion en la conclusion tercera precedente,

Sin perjuicio de lo expuesto, si es posible observar mediante ¢l Precedente Kent contenido
en la Resolucién N° 2951-2009/TPI-INDECOPI y la Resolucion N° 2075-2010/TPI-
INDECOPI que los administradores de justicia cometen errores muy importantes a la hora
de resolver cada caso en concreto, ya que no aplican de manera adecuada las disposiciones
de proteccion de las marcas notorias contenidas en la Decision 486 como son: 1. El riesgo
de confusion y asociacién, 2. El aprovechamiento del cardcter distintivo o prestigio del
signo notorio, 3. El riesgo de dilucién de la fuerza distintiva, y, 4. El rompimiento del

principio de especialidad.

Como se observa en el Precedente Kent, la autoridad en un inicié manifesté que en las
marcas notoriamente conocidas el examen comparativo, para determinar el riesgo de
confusién, debfa efectuarse independientemente de los productos o servicios que la marca
notoria distingue, debiendo evalvarse unicamente la marca notoria en si misma y
confrontarla con el signo solicitado para apreciar si ambos signos resultan similares o no;
habiendo posteriormente modificado dicho criterio al establecer que no se habria
producido riesgo de confusion. Con respecto a ¢llo, no nos encontramos de acuerdo con
algunas de las objeciones efectuados contra la Resolucion ya que el analisis del riesgo de
confusion exige que en éste se evaliie la semejanza a nivel de signos y de productos o
servicios, no significando por ello que dicha evaluacion deba ser la misma que la efectuada
para los signos comunes pues cuando se estd ante una marca notoria el analisis debe ser
mas riguroso pudiendo, incluso, romperse parcialmente el principio de especialidad cuando
exista una minima conexién competitiva, pero no si dicha conexion es inexistente. Ahora

bien, el hecho que no se produzca un riesgo de confusion o asociacion no implica que se
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descarte la produccién de un riesgo de dilucién o aprovechamiento injusto del prestigio de
la marca que se producira en aquellos signos que ostenten una mayor capacidad o grado de
notoriedad (marcas renombradas), y que permitirdn el rompimiento total del principio de

especialidad ya sea para las marcas notorias o renombradas,

SEPTIMA: Cabe apreciar que, ¢l problema de la ausencia de determinacién sobre si nos
encontramos ante una marca notoria o renombrada radica en razén del tratamiento de
proteccion diferenciado que distintos ordenamientos juridicos proporcionan a dichos
signos distintivos, siendo éstos los siguientes: 1. Ausencia de registros, las marcas notorias
y renombradas no necesitan ser registradas para que se protejan aunque en distinta
proporcion; 2. Riesgo de confusién y asociacidn, y con ello el rompimiento, en distinta
medida, del principio de especialidad; 3. Riesgo de dilucién que puede ser aplicado para
las marcas notorias y renombradas, aunque segin la doctrina mas especializada solo se
aplica a las marcas renombradas; vy, 4. Aprovechamiento indebido del prestigio el cual

puede ser aplicado tanto para las marcas notorias como para las marcas renombradas.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la legislacidn marcaria de Espafia y Per(, asi como la
aplicacion de las mismas en distintos casos concretos, consideramos que: (i) Al no ser
posible obtener una definicion del concepto de renombre ni existir criterios o factores
objetivos para poder determinar su existencia, sumado a que no es posible diferenciar de
manera clara ambas marcas, dentro de la Ley de Marca 17/2001 deberfa eliminarse el
concepto de renombre, pero jurisprudencialmente aplicarse los beneficios de proteccion
que poseen las marcas que han adquirido un mayor grado de notoriedad y que la doctrina
como la disposicién legal espafiola denominan marcas renombradas; (i) A las marcas
notorias y dependiendo de su nivel de notoriedad se les debera proteger contra: el riesgo de
confusién y asociacién, permitiéndose el rompimiento parcial del principio de
especialidad; el aprovechamiento indebido, y el riesgo de dilucion, permitiéndose el

rompimiento total del principio de especialidad.

Ahora bien, lo antes sefialado no quiere decir la inexistencia de la marca renombrada sino
que ésta debera englobarse bajo los alcances de la marca notoria como un subtipo de ésta

tal y como sucede con la legislacién de Ja Comunidad Andina. La eliminacién del concepto
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de renombre importara la correcta aplicacion de los factores de determinacién de la marca

notoria conforme la Recomendacién OMPIL.

Con relacion a la normativa de la Comunidad Andina creemos que la autoridad
correspondiente debera aplicar la misma siguiente los mismos pardmetros interpretativos
seguidos por la autoridad espafiola correspondientes a la Ley 17/2001, lo cual serd posible
en base a que tanto la normativa de la comunidad andina y espafiola poseen criterios y

terminologias juridicas similares.

OCTAVA: La autoridad deberé analizar, de considerarlo apropiado, en el orden que se
planteard la existencia de los distintos riesgos que puede sufrir una marca notoriamente

conocida, como son:

a. Riesgo de confusién y asociacién, dentro del cual se debera graduar la aplicacion del
rompimiento del principio de especialidad, el mismo que dependerd del mayor o menor
grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente, en los sectores relacionados, o
en el publico general de consumidores. De existir un conocimiento de la marca notoria
generalizado debera existir un rompimiento absoluto del principio de especialidad. Por otro
lado, el examen de confundibilidad debera ser riguroso evitando la minima existencia de
similitud o identidad entre los signos y los productos o servicios que distingan los signos

en conflicto.

b. Aprovechamiento indebido de Ja reputacién ajena o menoscabo de la distintividad,
debiendo para ello considerarse suficiente que el consumidor vincule ¢l signo solicitado y
la marca anterior y se produzca un aprovechamiento de los beneficios de la marca notoria
tanto para el sector pertinente, en los sectores relacionados, o en el pablico general de
consumidores. De manera que, la presente proteccidén de la marca notoria debera actuar
también en aquel supuesto en el que el signo que aspira a registro evoque, sugiera, insintie
o recuerdo a la marca notoria pudiendo presumirse un aprovechamiento indebido de la

reputacion que aquella obtuvo en el mercado.



125

¢. Riesgo de dilucion, lo que querrd evitar sera la pérdida de la posicion del titular de la
marca en el mercado y la pérdida de su fuerza distintiva, es decir, que la marca se diluya en
virtud del registro de una marca para productos o servicios no relacionados con los que se
identifica la marca notoria. Dicha figura debera ser aplicable inicamente para aquellas
marcas notorias que posean una alta capacidad distintiva aunque sean usadas para

productos disimiles.

La autoridad correspondiente, al momento de analizar cada caso en concreto, de encontrar
que se genera riesgo de confusién o asociacidén podré, a su criterio, dejar de analizar la

produccion de aprovechamiento indebido o riesgo de dilucién.

Finalmente es de mencionar que, la obtencién de criterios claros, sencillos, y ordenados,
asi como la aplicacién correcta de los conceptos permitira no solo una adecuada
comprension de la resolucién del conflicto, sino también una adecuada administracion de
justicia y proteccion de una clase de marcas que, como ha sido reiteradamente
manifestado, poseen un valor propio digno de proteccion, que incluso pueden llegar a
transmitir una imagen internacional del pafs de donde provienen al poder crear una marca

pafs.
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