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RESUMEN

El desarrollo una actividad comercial de un producto o servicio en el
mercado, se focaliza hacia la implementaciéon de un plan estratégico en el
que el empresario estudia el producto o servicio que presenta su
competidor, desempenando para ello practicas inteligentes que permita
saber las debilidades que estos presentan, para suspender este tipo de
prdcticas deben ofrecer beneficios que no conseguian con los ya
ofertados.

Dentro de estas prdcticas inteligentes es necesario una oportuna
proteccion a las marcas que representan estos productos o servicios mas
auln si ya estdn posicionados en el mercado, Es materia de estudio en esta
tesis las marca s Renombradas que son aguellas que alcanzan proteccion
especial dentro de nuestro régimen de Propiedad Intelectual, pretendo
esclarecer si las disposiciones legales que tenemos en el pais son las

adecuadas para la proteccidon estas marcas.
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INTRODUCCION

Al remontarnos a épocas pasadas podemos vislumbrar como la Propiedad
Intelectual ha surgido en el tiempo hasta tener la notable importancia de la
qgue goza hoy, si bien es una categoria del Derecho, que tiene un auge
moderno, cuenta con una base sdélida al manejar de forma apacible un
concepto primordial de propiedad, que no es mds que un tipo de dominio
especial que tiene por objeto bienes intangibles que son resultado de

creaciones de la mente humana.

De ahi, la necesidad de proteger los intereses de los propietarios de las
invenciones y tecnologia, por ello era bdsico que surja un conjunto de normas
gue protejan este tipo de propiedad, para que asi, esta no sea aprovechada
por personas inescrupulosas que no tienen la suficiente preparacion,
conocimiento e investigacién, de la que gozan los ftitulares de dichas

invenciones, y que pretenden gozar de ideas ajenas.

Al presente, la globalizacion se enfoca mds que a una comercializacién
preeminente, pues la oferta de servicios, la adquisicion de beneficios, la venta
de productos de alta calidad, la comunicacién, el desarrollo de la tecnologia,
y la publicidad se focalizan como rubros notables dentro de la economia
mundial, por lo que se debe estimular la competencia de nuestro pais en el
mercado internacional, mediante una debida proteccién juridica que no solo
nos permita promover el desarrollo de la industria mercantil, sino también
impedir los posibles abusos del libre comercio y un debido amparo a los
consumidores de los productos o servicios prestados, el crecimiento de las
empresas avanza a pasos agigantados y la defensa juridica es

preponderante, las empresas crean cada vez mas necesidades mediante la



publicidad y el marketing para después ofertar el producto que han

elaborado vy satisfacer las insuficientes necesidades creadas.

Para ello es necesario diferenciar productos en el mercado mediante marcas,
gue segun Jorge Otamendi “es el signo que distingue un producto de otfro o un
servicio de ofro”, que segun este autor tiene “un papel preponderante, casi

esencial en el proceso Competitivo™.!

Las empresas deben reconocer los derechos que tienen los consumidores de
exigir productos y servicios tal como se los exhibe y se los publicita, no se
puede enganar al consumidor ofreciendo un producto y vendiéndole otro, no
se puede usurpar o utilizar marcas que gocen de prestigio en productos que

no manejen exigencias de calidad, y que no son propietarias de estas.

" OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Pagina 7.



CAPITULO |
INTRODUCCION AL CAMPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL Y
CONCRETAMENTE AL MARCARIO

1.1 Breve Referencia Histérica Ecuatoriana

A principios del siglo XIX el desarrollo de la vida Politica en nuestro pais se fue
tornando mas independiente, a pesar de la influencia de antiguas leyes como
las de Espana, debido a ello nuestros legisladores tuvieron un arduo trabajo
para promulgar leyes que plasmen nuestra realidad nacional acorde con las
tendencias juridicas, mercantiles, sociales de ese tiempo; mas en leyes
especiales tenian distinto manejo, como en el caso de las marcas, que

debido ala primitiva industria no tuvieron un mayor auge.

La Propiedad Intelectual hace su primera aparicidén en la Constitucion de 1835,
en su Art 99, al hablar de las garantias, establecia que el inventor tendrd la
propiedad exclusiva de sus descubrimientos o produccién por el tiempo que
considere la ley, y que si el interés publico exigiere su publicacién, se le

concederd, indemnizacion.

Disposicidon que se mantiene hasta 1899, ano en el cual el Congreso Nacional
promulgé la primera Ley sobre Marcas de Fabrica o Comerciales

Luego de varias reformas ha esta ley, se dicta en 1908 la Ley de Marcas
mediante decreto legislativo, acoge el decreto declarativo el cual establece
que si una persona alegare, que una marca le pertenece por ser el primero

qgue la publicd e hizo uso de ella en los Ultimos cinco anos.



La tercera Ley de Marcas publicada se la hizo en el ano de 1928, bagjo el
nombre de ley de Marcas de Fabrica, en la que se instituyo un solo pago de
tasas y derechos para la inscripcidn , renovacion, registro y transferencia de
las marcas , ley que rigid hasta 1998, ano en que entrd en vigencia la nueva
Ley de Propiedad Intelectual, que ademds de la regulacion de esta drea del
derecho, cred el organismo rector de de esta materia en el pais, el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, agrupando en un solo organismo estatal
., auténomo y descentralizado, el manejo y control de uno de los principales
mecanismos o instrumentos para el correcto funcionamiento de la economia

del pais, asi como para la atraccion de inversion extranjera.

Ley y reglamento que se basan en principios fundamentales de proteccion a
los derechos intangibles, senalando expresamente la responsabilidad del
Estado en la proteccion de la Propiedad Intelectual, la cual tiende a guardar
armonia con el ordenamiento juridico internacional, ademds de brindar una

mayor proteccién a los derechos conferidos en dichas legislaciones.

Al hablar de marcas podemos decir que estas se han conceptualizado en dos
momentos, antes del apogeo de la publicidad y después de este. Las marcas
tienen su nacimiento cuando se empiezan a comercializar productos
envasados, pues las empresas dedicadas a la fabricacidén de producto de

consumo masivo necesitaban vender sus articulos en mercados mds amplios,

Pero el publico consumidor al cual se focalizaban sus ventas y estaban
acostumbrados solo a consumir productos locales, motivo por el cual los
fabricantes que buscaban conquistar nuevos mercados tuvieron que

convencer a la localidad que podian depositar sus confianza en productos de



fuera. Con la ayuda de la publicidad, los fabricantes anadieron a sus

productos otros importes como calidad y el prestigio.

En inicios la falta de publicidad y conquista de mercados contribuyeron a la
escasa notabilidad de las marcas notorias y renombras, ya que para alcanzar
e este estatus se recurria que transcurriera un largo periodo de tiempo, lo cuall
trajo consigo consecuencias de desatencidn normativa que en esos
momentos fue exigua. Gracias al desarrollo de la ciencia, hubo mayor
diversificacién de la produccidn y aumento del comercio mediante vias que
eran desconocidas hasta entonces, lo que con ayuda de la publicidad motivd
gue una enfidad comercial o de servicios o de productos pueda desarrollar en

pOoCo fiempo una marca notoria o renombrada.

1.2.- Las Marcas:

Definiciones:

eSegun BREUER MORENQO? define a la marca como el signo
caracteristico con que el industrial, comerciante, o agricultor
distingue los productos de la industria, comercio o explotacién
agricola.

*eSeguin la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en su
articulo 194, “se entenderd por marca cualquier signo que sirva
para distinguir productos o servicios en el mercado.

e FERNANDEZ3, expone que puede definirse la marca como el
signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de
las mercaderias.

2 Tratado de Marcas de Fdbrica y de Comercio (Buenos Aires, 1946) p 31
3 Codigo De Comercio Comentado (Buenos Aires, 1950) t. 1l p 153



o LEDESMA¢4, dice que las marcas son simbolos denominativos
emblemdticos que distinguen los artefactos de una fdbrica, los
objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las
industrias agricolas.

¢ DI LUCAS, siguiendo a Diaz Aranas, las define como el simbolo
distintivo u orden de palabras con los que puedan distinguirse
los productos de un industrial o de un vendedor.

e GARRONE?, da la siguiente definicion de marca: Es el signo con
el que el industrial, comerciante o agricultor distingue los
productos de industria, comercio o explotacion agricola.

Las marcas al componerse de un simbolo, un logotipo, anagrama y de un
color permite al consumidor identificar de manera clara los productos de un
proveedor y diferenciarlos de la competencia, la marca frae beneficios para
las dos partes como consumidor, por que, al poder identificar al producto o
al servicio que se oferta le garantiza que va a obtener la misma calidad de la
gue gozo la primera vez en la que consumié y le motiva a volver a comprar
asi se beneficia también el productor y vendedor por que le ayuda al

diferenciar sus productos en el mercado.

De las diversas definiciones citadas podemos concluir en una unificacién de
criterios, debido a que todos coinciden en que es un signo, que se distingue
por la fuerza caracteristica de la que este debe gozar, en que es un producto

ya sea tangible como en articulos o intangibles como es el caso de los

4 Pasolds Limited c. Fedeté S.A.I.C.l y A fallo de la Cdm. Nac de Ap. Enlo Civ y Com
Fed. De la Cap, Sala lll, del 20/8/82, en Revista de Derecho Industrial (1983) t. 5 p 380

5 Régimen nacional demarcas de fdbrica y de comercio (1981) p 35

6 El empleo de lefras y nUmeros como marcas de fdbrica, comercio y agricultura,
Jurisprudencia Argenftina (1984) t. 48, p 370

7 Manual de Derecho Comercial(Buenos Aires, 1978) p 344



servicios, y en el que el publico o usuario es el sujeto pasivo que es quien recibe
la informacidén, permitdmonos entonces mirar a la marca desde dos puntos de
vista: como consumidor en donde la marca es un objeto, articulo o servicio
que va a ser consumido por el publico y como titular de la misma el cual es el

derecho del titular y dueno productor de lo antes mencionado.

1.3.- Elementos que componen una Marca. El Goodwill y Selling Power.

En la obra citada Tratado de Derecho de Marcas se delimita lo que ha

parecer del autor, son los elementos que conforman una marca.

La marca estd compuesta de tres elementos:
a) El sigho o medio.
b) Los productos o servicios distinguidos o reivindicados.

c) El elemento psicolégico: que es la aprehension que el
consumidor efectua de la unidn entre el signo y los productos. 8

El tercer elemento es el que se apodera de la mente del consumidor pues
vincula el origen empresarial de donde el articulo o servicio provienen, pues
tanto las exclusivas propiedades de los mismos y la condicién esencial en la
que se presenta la calidad de la produccién de dichos bienes, permiten al
usuario catalogar con buena o mala fama a la marca representante de un

producto.

8 Gabriel Alejandro Martinez Medrano y Gabriela Soucasse, La marca blanca y la venta a
pérdida,



El goodwill es la buena fama o reputacion de que gozan los
productos o servicios diferenciados con la marca. Es algo
intangible que existe en la mente del consumidor y se traduce
en un estado de dnimo que induce a aquellos a comprar un
determinado producto o contratar un determinado servicio.?

El goodwill estd conformado por tfres elementos: la buena
calidad de los productos o servicios diferenciados por la
marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en
forno ala misma y la potencia publicitaria o selling power. 10

Personalmente creo que las marcas que gozan de goodwill o buena fama son
las que se mantienen en el mercado pues dificimente podrdn mantenerse
aguellas que no se conocen o que ofrecen una produccidon baja o
defectuosa al consumidor, pues las marcas que representan esta clase de

productos terminan saliendo del mercado, o pereciendo.

Sin embargo debemos reconocer las marcas que gozan de un goodwill
elevado, debido a que son reconocidas por el consumidor en general por sus
altas caracteristicas y publicidad que se apoderan del criterio de compra del
consumidor, no es dificil, poner un ejercicio de estos, por que cuando nos
preguntan por un jabdén, contestamos muchas veces no el que usamos sino el
que por medio de publicidad nos impacto, el uso de la publicidad no solo
permite al productor hacer conocer su producto, sino crean una necesidad en
la vida de los usuarios, haciendo parecer a su producto muchos veces hasta
como milagroso, al hablar de marcas renombradas no nos importa como se

posicionaron en el mercados como reconocidas por el publico, sino al

? Fernandez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, pg. 57 y ss, con citas de autores
estadounidenses como Rogers, Mc Carthy y Grismore. Hemos extraido esta cita de nuestra obra
Martinez Medrano - Soucasse, op cit, p 35.

10 Martinez Medrano - Soucasse, op cit, p 35.



contfrario, ocupan esta categoria por utilizar técnicas de mercadeo que
incentivaron al usuario a depositar su confianza en sus productos, una y ofra
vez sed para cubrir necesidades de verdad o por las que a diario crea el
mundo publicitario. Al utilizar un producto que se publica en medios de
comunicacion queremos que cumpla con las expectativas que tenemos sobre
el, lo cual no se cumple a menudo mucho menos con productos que no
tienen registro o estudios necesarios, pero que son utilizados por que vienen

siendo sugeridos de una generacion a ofra.

1.4.- Clasificacion de Marcas

Al estudiar e investigar al Derecho Macario y su doctrina encontramos de
forma extensa como doctrinarios han realizado varias divisiones en cuanto a
clasificaciones vy fipos de marcas, motivo por el cual me he permitido en citar

las siguientes:

1.4.1.-Las Nominativas son aquellas compuestas por letras, nimeros vy

caracteres del alfabeto, sin considerar su forma o su dibujo.

Para citar un ejemplo de marca nominativa, vamos a fomar como ejemplo la
marca TOSHIBA:

TOSHIBA

" http://frenchgirlinfinland.files. wordpress.com/2008/02/toshiba_logo_600px_red.jpg



1.4.2.-Las Marcas Figurativas formadas por dibujos, figuras, grdficos, logos, etc.
Apple y Mercedes Benz manejan marcas figurativas, las cuales no llevan
ningun tipo de leyenda pero no por ello no podrian estar acompanadas de

estas para su publicidad.

1.4.3.-Las Marcas Combinadas son aquellas creadas por empresas pard
comercializar bajo una misma marca diferentes productos, por ejemplo en el
caso de Kellogg's que utiliza los nombres de Kellogg's Cripis o Kellogg's

Chococrispis 0 en el caso de Nestle los nombres de Nestum y Nescafe.

12 www.elqudsi.com

3 .
13 www.ultimacurva.com
!4 www.smartchoices.ttu.edu

10



1.4.4.-Marca con Licencia, para su uso se debe pagar al dueno una canfidad
de dinero, como en el caso de marcas que son conocidas para aprovechar
de su prestigio y asegurar la venta de los productos que se van representar
con esta marca como en el caso de la marca <<< Christian Dior>>>, en las que

algunos fabricantes pagan por utilizar la misma.

1.4.5.- Marca del Distribuidor consiste en comercializar productos bajo el
nombre de marca de distribuidores se utiliza con frecuencia por el bajo costo
que obtiene el fabricante por no mantener su marca, aunque este tipo de
marcas puede fraer inconvenientes debido a que el producto puede fracasar

y esto puede dejar lacerada a la marca.

Marca Individual, es en la que se utiliza una marca por cada producto, Por

ejemplo Procter & Gamble utliza el nombre de <<Vidal Sasson>> para un

shampoo,<<Ariel>> para u detergente, etc.

' http://elsonidoylafuria.wordpress.com

16 www.britishupermarketworldwide.com

"7 http://www.hnip.net/imgLib/20061130_Procter_g_logo_drk_blu_300.bmp
18http://www.copservir.comllarebajavirtual/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?file
name=47032800tn.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=

11



1.4.6.- Marca lider, es la que tiene la cuota mas alta del mercado, es

reconocida por todos.

1.4.7.- Marcas Unicas, son aquellas que comercializan todos sus productos bajo

una misma marca. Como es el caso de <<General Electric>>.

21

19
20

www.cosmetic-business.com
www.panoramadiario.com
2 www.listphile.com

12



1.4.8.- La Marca Blanca, es la marca del distribuidor de productos genéricos, la
principal ventaja es el precio mas reducido, por falta de interés de oferta y

promocion.

Mediante las marcas se pretende conseguir una ventaja competitiva
mediante la diferenciacion de la oferta de productos y servicios, pues el deseo
de hacer sentir al cliente que su oferta es la mejor de la competencia, por la
innovaciéon en vy la calidad de sus productos, va incrementar la confianza del
cliente al consumir sus productos, para ello es necesario que cuando se

diferencien dichos productos se tome en cuenta lo siguiente:

e Caracteristicas: son los directrices de las funciones bdsicas del producto,
por ejemplo Whirpool ofrece una secadora que absorbe pelusas.

e Duracién: es la estimacion de la vida del producto.

e Seguridad: para mi criterio este es uno de los puntos mas importantes
debido la responsabilidad que fiene el productor en ofertar productos
que no cause dano, que no tfengan riesgo de romperse, que no tengas
peligros eléctricos, mecdnicos, riesgo de incendios, y que puedan
causar accidentes a ninos pequenos, por lo que los materiales que se
utilizaren deben ser de excelente calidad.

e Rendimiento: es lo el producto puede realizar como en el caso de un
detergente, en la capacidad que tiene de limpiar una mancha con
determinada cantfidad del producto.

e Garantia, no es mas que el seguro que tiene el producto durante el
tiempo que la garantia proponga, para la reparacién del mismo seguin
el modus operandi que este haya tenido, para que el productor
reponga uno en perfecto funcionamiento. También debemos hacer
alusién a gque la garantia no solo pretende a lo anterior sino también a

las posibilidades de reparacion que debe tener el mismo-

13



e Precio: la asignacién del precio debe ser optima y considerada por las
caracteristicas anteriores, la idea es que el precio refleje el valor

percibido por los consumidores.

1.5.- Principios del Derecho Marcario

Si bien la legislacion marcaria mundial es extensa, se han condensado los
principios del Derecho Marcario, los cuales parecen pasar por
sobreentendidos, por algunos legisladores, pero que al ser tratados uno por
uno permitir fijar bases claras y sélidas sobre este tipo de derecho que hoy se

encuentra en auge.

Al entender que los principios son los que dan coherencia a una ciencia, su
estudio nos permite entender al Derecho Marcario, pues debemos esclarecer
cual es la naturaleza de la marca para luego comprender su realidad juridica
y la proteccion que se pretende para la misma, digo esto al saber que no es lo
mismo hablar de una marca ordinaria que ha empezado su vida en el
mercado que una marca notoria o renombrada que se ha posicionado como

privilegiadas por sus consumidores, la realidad juridica es totalmente diferente.

Los principios del derecho Marcario son la plataforma sobre la cual se van a
desarrollar las marcas, de ahi la importancia de conocer y establecer de forma

impecable cuales son estos.

1.5.1.- Clasificacion:

14



Enfre los muchos principios que gobiernan nuestra ciencia, nos parece que los

fundamentales son:

e Principio de registrabilidad.

e Principio de la libre opcién.

e Principio de temporalidad.

e Principio de territorialidad.

e Principio de especificidad (o especialidad).
e Principio de no confusion.

e Principio del minimo uso.

e Principio de la legitima defensa marcaria.

e Principio de la buena fe marcaria.

A continuacion los analizaremos en detalle estos principios:

1.5.1.1.- Principio de Registrabilidad

Segun este principio, sdélo la marca registrada surte plenos efectos juridicos,
este sistema esta consagrado en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, es un

principio de derecho positivo.

Art. 216 estable que el derecho al uso exclusivo de una marca
se adquirird por su registro ante la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial.
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Hay que destacar que al registrar una marca no solo se establece la titularidad
sino los derechos que nacen a partir de que se registra la marca, pero
debemos determinar que esto sucede en el caso de marcas ordinarias pero
en el caso de las marcas notorias y renombradas no se necesita de registro

alguno.

Al registrar una marca el titular tiene el derecho de proceder contra cualquier
persona que utilice la misma sin su aprobacién, mas aun si la marca se esta
ocupando en productos o servicios parecidos, queriendo causar confusidon en

el usuario de los mismos. Nuestra Ley de Propiedad establece lo siguiente:

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho
de actuar confra cualqguier tercero que la utilice sin su
consentimiento y, en especial readlice, con relacidn a
productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya
sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
registrada, con relacién a productos o servicios idénticos o
similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando
el uso de ese signo pudiese causar confusidn o producir a su
titular un dano econdmico o comercial, U ocasionar una
dilucion de su fuerza distintiva.

Se presumird que existe posibilidad de confusion cuando se
trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o
servicios;

b) Vender, ofrecer, amacenar o infroducir en el comercio
productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; vy,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda
considerarse andlogo o asimilable a lo previsto en los literales
anteriores.

El fitular de la marca podrd impedir todos los actos
enumerados en el presente articulo, independientemente de
que éstos se realicen en redes de comunicacioén digitales o a
través de otros canales de comunicacién conocidos o por
conocer.
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No es posible que un tercero haga uso una marca que no le pertenece
menos aun en es el caso en que se use para ofertar productos para los cuales
la marca no fue creada y asi causar confusidon al usuario, pero hay casos en los
que si podemos usar la marca haciendo uso de la buena fe, se podrd usar
para promocionar e identificar productos que son comercializados por un
tercero, para tener mayor ventas, debemos tener claro que el registro de la
marca no confiere al titular el derecho de prohibir el uso de la marca para
informar de la existencia de dicho producto en una tienda, estacién, etc. Al
entender que se esta usando la marca junto a su producto o servicio, pues la
buena fe con la que un tercero pretende dar a conocer o que se oferta, el
uso del producto, la calidad, la durabilidad, cuando se promociona el
producto se alcanza grandes logros en sus ventas y de esta manera captar

clientela que necesite el mismo.

El reqgistro de una marca otorga la fitularidad, pero si una persona registro una
marca de la que otra persona estaba haciendo uso y le pertenecia deberd el
ofendido probar que le pertenece demostrando desde cuando hace uso de
la misma, y que objeto persigue, incluso al registrar la marca de una marca
que se presume notoria (si no tiene registro) se debe probar que la marca
efectivamente sea notoria. La plenitud de los efectos solamente deviene con

el efectivo registro de la marca.

1.5.1.2 Principio de la Libre Opcién

Cada individuo es libre al decidir registrar o no una marca, esto obedece a la

principio general de libertad de la que gozamos las personas, la libre opcién
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nos permite elegir lo que mds nos convenga obedece a la autonomia de la
gue gozamos Yy la cual nos permite ventilar el deseo que tenemos en razédn del
registro de una marca, es necesario destacar el objetivo que se tiene al crear
una marca que por lo general son de la de nombrar con ella un producto o un
servicio y promocionar hasta llegar a posicionarla en el mercado como lider,
por lo que es fundamental segun mi criterio el registro de la misma para

proteger tanto al dueno como al usuario, el cual puede sufrir confusiones.

1.5.1.3 Principio de la Temporalidad

Este principio responde al tiempo que los legisladores otorgan al titular de las
marcas de hacer uso de sus derechos, su duracion depende de las leyes de
cada pais y tfambién de la voluntad de su ftitular, los legisladores tienen la
facultad de aprobar leyes en las que la vigencia del plazo de durabilidad de
las marcas puede variar, a pesar de que se permita renovarlas, en caso de no

existir interés de mantener la marca por parte del titular esta caducard.

Es cierto que dentro de nuestra legislacion las marcas gozan de un plazo al
vencerse este, hay que proceder a renovarlas una vez que estas se caduquen,
nuestra ley prevé un plazo de seis meses contados a partir de la caducidad de
la marca, para que el titular se acerque a solicitar la renovacién ante la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, Durante el plazo referido, el registro
de marca mantendrd su plena vigencia. Pero en caso de que no se proceda
con la renovacioén dentro del término legal la marca se quedard sin vigencia

alguna.
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1.5.1.4 Principio de la Territorialidad

Ofro de los limitantes de la marca es la del espacio o territorialidad, por
consecuencia que la marca no es un derecho que se puede hacer valer
universalimente de forma fdcil y veras, sino que responde a una serie de
cuestionamientos. Pues es el pUblico como sujeto pasivo y elemento primordiall
el que permite que los efectos juridicos que se emanan de una marca siempre
se circunscriban a un territorio determinado. No obstante esta regla no se
puede aplicar a marcas de alto renombre, a razén de que estas sobrepasan
los limites de jurisdiccidn del territorio dentro de la cual se ha registrado la
marca, la promocién que se hace de este tipo de marcas no se limita a la
demarcacion territorial del pais sino sobrepasa los mismos, hasta alcanzar
apoderarse de la mente del consumidor, en el caso de marcas notorias surge
un problema debido al tipo infermedio de reconocimiento de la que gozan,
que al no ser renombradas, ni fampoco ordinarias, necesitan probar la

notoriedad que estas tienen.

Al registrar una marca se vigoriza el derecho que tiene la marca sobre el
territorio del pais en la que se permitié el registro por el principio de buena fe se
podrd extender en el tiempo y en el espacio su dmbito de accidn, permitiendo
el patrocino y promocion extraterritorialmente, Las marcas notorias y las de alto
renombre alcanzan un alto grado distintivo en publicos que no se

circunscriben a un territorio determinado.

1.5.1.5 Principio de Especialidad o Especificidad
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Concurre del mismo modo una limitante de orden intelectual debido a que las
marcas se registran en una clase especifica, me refiero a la clasificacién de
Niza, al entender que la marca no es un signo genérico sino que al contrario
este responde en relacién a uno o varios productos o servicios, referencia a la
cual entendemos que la marca es inherente al producto o servicio para el
cual fue creado, siendo asi la marca una proteccién de la que gozan dichos
productos o servicios, surge este principio por consecuencia de que dos o mds
titulares pueden llegar a registrar la missma marca, pero dentro de distintas
campos de clasificacién, por ejemplo el registro de una marca destinada a
proteger Utilitarios de bano no impide el registro de ofra que proteja
electrodomésticos. Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas

también lo serdn.

Concibamos que sin el principio de la no confusidon, el principio de
especialidad, el principio de la especialidad no tendria sostén alguno, pienso
que un equilibrio entre estos dos principios permitird que un adecuado
balance y enrumbara a que existan menos desaciertos en la jurisprudencia y

en la legislacion.

1.5.1.6 Principio de la No Confusién

Por principio, no se puede causar ningun tipo confusidon entre marcas, debido
a que la naturaleza de esta sirve para distinguirlas de otras en el mercado, si no
halbria diferencia entre las marcas estuviera perdiendo la fuerza distintiva que

es uno de los elementos fundamentales de la marca.
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Diferente seria el hecho de que el publico confunda los productos no por sus
marcas sino por la similitud de atributos y calidades, es decir, que los duenos
de productos similares al registrar marcas diferentes para cada uno de ellos,
pretendan diferenciarlos en el mercado, pero se arriesga a que el publico no
le importe diferenciar las marcas por la similitud de los productos, por ejemplo
en el caso de pan de molde a pesar de que hay varias marcas como SUPAN Y
BIMBO, al consumidor le deja de de importar la marca mientras al consumir el

producto obtenga igual satisfaccion.

Entendamos entonces que no se debe registrar marcas que indiquen riesgo de
confusion, por que si hay confusién no se individualiza la marca y genera que

se atenten los derechos que tiene el consumidor, a que no lo confundan.

Cuando se solicita el registro de dos marcas iguales en clases distintas no suele
haber confusién alguna debido a que son productos diferentes, la gravedad
surte en el caso de que una de estas marcas sea notoria o renombrada, pues
a pesar de que sea la marca de ofra clase de producto, el registro de una
marca igual a esta puede atentar contra la marca que se ha ganado el
prestigio ante el publico y goza de notoriedad, por ejemplo, si la marca
DIOSAS que representa a una linea de ropa y que goza de notoriedad, el
titular de la marca se puede oponer a que se registre la misma marca para
representar a una linea de shampoo, la proteccidn que se confiere a la marca

registrada traspasa los limites de la clase donde se registrd.

1.5.1.7 .- Principio del Minimo Uso
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Mediante este principio se pretende hacer que la marca se use, aungue su Uso
sea minimo, pues si se creo la marca es para comercializarla, caso contrario no
tiene objeto ni obedece a la naturaleza de esta, debido a que seria un
nombre que se a creado para nada, no tiene la fuerza distinfiva que la
caracteriza, ni el producto al que representa y mucho menos el publico que la

conoce.

Se puede dar el caso en que la marca representd alguna vez a un producto se
la dejo de utilizar o nunca se la uso, caso en la marca se llega a estar disueltqa,
pues esta opera ipso facto o en el acto, aunque los efectos juridicos operen

ipso iure.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual al hablar de cancelacién nos dice:

Art, 220.- Se cancelard el registro de una marca a solicitud de
cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la
marca no se hubiese utilizado por su ftitular o por su
licenciatario en al menos uno de los paises miembros de la
Comunidad Andina o en cualquier otro pais con el cual el
Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materiq,
durante los fres anos consecutivos precedentes a la fecha en
gue se inicie la accién de cancelacion. La cancelacién de un
registro por falta de uso de la marca también podrd solicitarse
como defensa en un procedimiento de infraccidén, de
oposicion o de nulidad interpuestos con base en la marca no
usada.

“La prueba del uso de la marca corresponderd al titular del
registro.”

El registro no podrd cancelarse cuando el titular demuestre
que la falta de uso se debid a fuerza mayor, caso fortuito o
restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de
efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos
por la marca.

Art. 221.- No habrd lugar a la cancelaciéon del registro de una
marca, cuando se la hubiere usado solamente con respecto a
alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el
respectivo registro.
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Art, 222.- Asi mismo, se cancelard el registro de una marca, a
peticion del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar
a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que
hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el
registro.

Art. 223.- Recibida una solicitud de cancelacion, se notificard
al fitular de la marca registrada para que dentro del plazo de
treinta dias hdbiles contados a partir de la notificacién, haga
valer los alegatos y presente los documentos que estime
convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este articulo, se decidird
sobre la cancelacién o no del registro de la marca mediante
resolucién debidamente motivada.

Art. 224.- Se entenderd que una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la canfidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efectUa su comercializacion en el mercado.

Con sujecidon a lo dispuesto en el inciso anterior, también se
considerard gue una marca se encuentra en uso, en 10s
siguientes casos:

a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios
destinados exclusivamente a la exportacién;

b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente
autorizado, aunque dicha autorizacion o licencia no hubiese
sido inscrita; vy,

c) Cuando se hubiesen infroducido y distribuido en el mercado
productos genuinos con la marca registrada, por personas
distintas del titular del registro.

No serd motivo de cancelacién del registro de una marca, el
qgue se la use de un modo que difiera de la forma en que fue
registrada sélo en detalles o elementos que no alteren su
cardcter distintivo original.

Art, 225.- La persona que obtuviere la cancelacién de una
marca tendrd derecho preferente a su registro, si lo solicita
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede
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firme o cause estado, segin corresponda, la resolucién que
disponga tal cancelacién.

Art, 226.- El titular de un registro de marca podrd renunciar,
total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total
se cancelard el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el
registro se limitard a los productos o servicios sobre los cuales
no verse la renuncia.

No se admitird la renuncia si sobre la marca existen derechos
inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento
expreso de los fitulares de dichos derechos.

La renuncia sélo surtird efectos frente a terceros cuando se
haya anotado tal acto al margen del registro original.

1.5.1.8 Principio de la Legitima Defensa Marcaria

Este principio sostiene que todo el que tenga un derecho fiene derecho a
defenderlo, este principio no se cuestiona sino lo que se llega a cuestionar es
su alcance vy limite. Pareciera que la defensa de los derechos en asuntos
marcarios responden a la regulacién de la leyes en las que nuestro sistema se
basa y en las acciones judiciales con las que se cuentan para la legitima
defensa marcaria siempre que tengamos en cuenta que nuestro derecho
termina cuando comienza el del préjimo, entonces la proteccién que demos a
nuestro derecho no puede sobrepasar los limites de otro de mayor escalafén,
no por ello olvidemos los temas de monopdlicos que surgen por la titularidad

de las marcas.

El principio de especialidad como anteriormente comente nos permite registrar

marcas por cada clase segun la Clasificacion de Niza, para evitar confusion
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alguna el empresario puede registrar la marca en varias clases de productos
similares para protegerla y cumplir con una objetiva defensa marcaria vy
permitir que sea la fuerza distintiva de la marca la que cause esencialmente la

defensa.

Las marcas renombradas no necesariamente tienen que estar registradas por
el mismo hecho de que han alcanzado este nivel por que son conocidas por el
publico en general, razdn por la cual el titular de esta marca se puede oponer
a que se registre el mismo signo o marcas similares sin importar que estas se

vayan a registrar en ofras clases.

1.5.1.9.- Principio de la Buena Fe Marcaria

Principio que nos permite entender que la buena fe, es una de las primicias
mas importantes de la que goza el Derecho, por tanto debemos pensar y
creer que una persona que registra una marca lo hace de buena fe vy sin
guerer transgredir el derecho del préjimo, cada acto , tfrdmite, proceso que se
leve a cabo dentro de nuestro sistema obedecerd a nuestro sistema
legislativo, pues la buena fe debe regir en todas partes y a toda hora incluso si

hubieran disposiciones en contfra de ella.

Para poder entender lo que es la buena fe me permitiré dar cita a las palabra

de Cicerén quien sabiamente dijo:

«no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es
verdadero derecho vy justicia; nuestras leyes no son mds que
imdgenes y sombras, pero jojald las guarddramos! Porque son
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sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la
naturaleza. ;Qué formula mds estimable que ésta: 'conviene
obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los
buenos'e »22,

Windscheid se refiere a la buena fe como la «honesta
conviccién»y en el obrar; Bonafante la contrapone al dolo,
entendiéndola como «la ausencia de mala fen. Montes dice
aun mdas, y la define como «la rectitud y honradez en el trato y
qgue se tfraduce en un criterio o manera de proceder al que las
partes han de agjustarse en el desarrollo de sus relaciones
juridicas, y en la celebracion, interpretaciéon y ejecuciéon de los
contratos.n?

Concluimos este artficulo citando las palabras de Ferreira Rubio. Aungue larga

es la cita, bien vale reproducirla:

«la mencién de la buena fe como factor de limitacién ofrece
al jurista practico, en especial al juez, un elemento de multiples
y variadas connotaciones, una via directa para llegar a la
solucién de conflictos, sin tener que fransitar oscuros e
infrincados_ cuando no laberinticos_ senderos normativo-
positivos. Mucho se ha criticado a la dogmdatica, y a los juristas
en general, por su afecto a la retdrica; pensamos que mds
que retoricismo, es el afdn desmedido de no apartarse un
dpice del frio texto legal, lo que hace que el abogado o el
juez argumenten con las normas hasta lograr combinarlas de
forma tal que el resultado sea lo mds valioso posible. No es
menester ese rodeo cuando se cuenta con la buena fe como
principio rector; y, si contfamos con normas expresas al
respecto, con mayor razdn.n

En lo personal creo que la buena fe es uno de los principios mas importantes

cuando existen contraposiciones de intereses, no podemos pensar nunca, que

uUna persona gue conocia a una marca y proceda a registrala lo esta

2 Ciceron, Marco Tulio, De oOfficiis, 3@ ed., Porrda, México, 1978, Libro III, cap.
XVII, pag. 83.

» Montes, V., Comentarios a las reformas del Cédigo Civil, Tecnos, Madrid, 1977, t. I,

p.363

* Ferreira Rubio, op. cir., p. 325, http://noticias.juridicas.com/articulos/50-

Derecho%?20Mercantil/200305-45595410311241.html
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haciendo de buena fe. La generalidad del actuar de una persona es que todo
lo gue haga lo realice de buena fe, aunque por excepciones esto casi nunca

sucede.

1.6 Valoracion de la Marca por el cliente. Criterio de sensibilidad hacia la

Marca

Varios autores al estudiar la sensibilidad de las marcas sostienen que pueden
definir a esta como el hecho de que la marca implica que el consumidor toma
en cuenta que el producto que va a comprar sea de marca esto prevalece y
determina la compra, determinando asi su eleccidon. Es una variable
psicolégica que juega su papel en el punto de venta previo a la eleccién del

producto.

Por ello debemos diferenciar entre lo que significa la fidelidad y la sensibilidad
a la marca, propuestas hechas por varios autores, estableciendo que la
fidelidad involucra la repeticion de la marca al momento de la compra,
siempre y cuando esta repeticidn no implique la falta de opciones, al recalcar
gue los productos con gran admisién de sensibilidad, producirdn que surja un

proceder fiel a una marca.

La sensibilidad envaina la eleccidn siempre sobre productos de marca, ya sea
por su calidad, caracteristicas o precio, determinados y representados por
marcas para denotar un mejor producto. Si bien la fidelidad y la sensibilidad

son diferentes llegan a enrolarse muy a menudo.

1.7.- Empresa y Marca
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Si entendemos a la empresa como una unidad econdmica de produccién,
que tiene por objeto satisfacer necesidades existentes en la comunidad
mediante la determinacién de las posibilidades para el desarrollo de la
actividad comercial podemos dilucidar entonces que el fin inmediato a ello es
proponer productos tangibles o intangibles por medio de una sistematizaciéon
de recursos que permitan ganancia al cubrir la utilidad. Los objetivos de la
empresa es lo que apetece o ambiciona obtener tratando de tomar el
camino mas opcionado para la readlizacién condensando las ofertas de
mercado que son cualquier cosa tangible, servicio, idea o cualquier ofra cosa

que la empresa pueda ofrecer.

Para llegar al considerando anterior el empresario quien pretende montar la
empresa utilizara varias estrategias que permitan vincular por medio de
canales un detallado proceso de produccién, que va a permitir que el
fabricante o empresario ponga a disposicién del mercado un nuevo producto,
en busca de beneficios, por ello los costos deben mantenerse en un nivel
aceptable en relacibn de peso y volumen de unidades producidas,

custodiando en forma primaria los esténdares de calidad.

El nexo que existe enfre la marca y la empresa es inevitable, no solo debido
por la conexidn de las que estas dos gozan al ser promotoras de un producto,
sino también es dificil de que la una sobreviva sin la ofra, expreso esto por que
la empresa al ser la productora es también la que bautiza y promueve que
una marca llegue a crecer, produciendo articulos y servicios que al nacer
pretenden cubrir necesidades entendidas estas como la carencia de alga
bdsico, pero cuando dicha marca llega a ganar fama, ya no se cubrirdn
necesidades sino caprichos que nacen por tener algo que represente a esa
marca, como es en el caso de Ferrari la cual representa una marca de auto

de Formula 1, la cual goza de innumerables fandticos, que diariamente
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consumen la marca impregnada en distintos articulos solo por el hecho de

tener esta consigo.

Entendemos entones que la promocién es una de las herramientas mas
utilizadas por el mercadeo, ya que su uso permite transmitir las cualidades d el
producto a los actuales o futuros clientes o usuarios del mismo, promoviendo
que estos se sientan estimulados e impulsados a comprarlo, creando la
necesidad de adquirirlos sin importar cual llegue a ser esta, la actitud que se
tenga ante la marca es la imagen que los consumidores llegan a tener de esta
y las reacciones que la misma despierta, para los anunciantes es de
importancia conocer la imagen que evoca su marca, lo que se consigue
mediante estudios de mercado, ya que una imagen inadecuada puede

danar al producto pero la buena imagen ayuda a una veraz comercializacion.

Para identificar y anadlizar las oportunidades que oforga el mercado es
necesario utilizar un sistema de informacion de marketing fiable, la
investigacion de mercados es esencial ya que para poder satisfacer a los
clientes es preciso conocer sus necesidades, deseos, etc, sin embargo no
olvidemos que cada mercado plantea las oportunidades y amenazas para
cada una de las empresas, debemos establecer el atractivo de un mercado
viene proporcionado por beneficios razonables en la actualidad o por buenas

perspectivas en un futuro asumible.

En cuanto a la permanencia de la que gozan los productos y servicios en el
mercado, se debe a la fama que la marca adquirid por la publicidad que
adquirid en los canales de distribucidn y en la colocacion del producto, se
enfrenta diariamente a la competencia que ya sea leal o desleal llega a ser
imperiosa, al tfratar de sacar productos del mercado por el rédito econdmico
que esta pueda representar, la razén es obvia, pues no van a permitir que se
consuma ofro tipo de producto, primero por que estdn perdiendo un cliente y

después por que su firma perderia rentabilidad, a mas de el empresario estaria
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perdiendo de la fidelidad de la que goza el cliente a la marca. El ciclo de vida
de la marca es el conjunto de diversos momentos por los que atraviesa una
marcas desde que se hace su lanzamiento al mercado hasta que esta se
retira, muchas veces el ciclo de vida de la marca es mas corto que el ciclo de
vida del producto, recalcando que esta se representara por la curva del
volumen de ventas y el tiempo, al saber que el producto se puede mantener

pero la marca puede cambiar.

Numerosas décadas han pasado desde que las marcas han tomado
importancia en la mente del consumidor, a tal punto que la decisidén de
compra muchas veces se basa en la marca y no en el producto ni en el costo
ni en su calidad, mantengo esto al deducir que una marca notoria o
renombrada vende sin importar cual sea el producto, recordemos el ejemplo
antes mencionado. El valor de una marca influye en la vida de las personas.
Las marcas aseguran la preferencia y la lealtad, representan un valor
intangible con mucho peso en el mercado, valen mds que los mismos
productos que las portan y para el consumidor representa muchas de las

ocasiones un estatus.

1.8 Marca Notoria. Criterios Generales

Para hablar de la notoriedad de las marcas es necesario establecer que es
una proporcion del mercado que conoce la marca, pero para llegar a
establecer si es una marca notoria es necesario establecer mediante una
investigacion de mercados el porcentaje de publico consumidor del mismo,
conociendo que en la mercadotecnia hay nos fipos de notoriedad la
espontdnea que es el porcentaje del mercado que dice una marca cuando le
piden que enumere las marcas que conoce sobre un producto, o la
notoriedad asistida que es el porcentaje de mercado que afirma conocer una

marca cuando se le pregunta cuanto conoce de la misma, si bien este
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preludio, se lo utiliza en el marketing y aunque en nuestra legislacién no se la

distingue, es leal a lo que sucede en la vida diaria.

Si bien existen varias clases de marcas como la “ordinaria”, que se diferencia
de la marca notoria por el hecho de que la marca ordinaria puede ser o no
usada, mientras que la notoria puede ser o no registrada, aunque su Uso sea
bastante extenso, conocido y plenamente identificado por el publico
consumidor del producto, es decir el conocimiento es la situacion en la que los
compradores reconocen y aqasocian una marca con el producto que

representan, lo cual cerciora su defensa.

Para Victor Bentata,2> no es lo mismo actuar contra la violacién
de un simple registro marcario cuando la marca no es usada,
que actuar sobre la base de una marca extensamente usada
en el mundo aunqgue no fuere registrada.

La marca notoria representa una de las clasificaciones mds importantes para
las empresas es decir para que gozan de tener una marca de estas, por lo
gue requiere de una proteccidn mayor que para algunos autores llega a ser
descomunal o exorbitante, debido a que esta representa y plantea
argumentos de base legal importante en la faena comercial, pues para
Bentata “ la marca es un indicador de precio y mucho mas en marcas que son

notorias y renombradas”.

Tanto el enriquecimiento injusto que se da cuando una persona se aprovecha
de los medios, de los recursos, de la publicidad, en suma del gasto o inversiéon
que redlice el ftitular de la marca notoria hasta llegar a ser tal como la
competencia desleal o despectiva que es una estrategia del mercadeo que

consiste en promocionar productos a través del desmerecimiento de

25 BENTATA Victor. Marca Notoria y SUper Marca. http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm
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productos rivales, llegan a convertise en una accién antijuridica para
aprovechar todo aqguello en los que otros trabajaron, lo cual a sido un cldsico
de competencia desleal el caso de Coca Cola con Pepsi, en este sentfido por
ejemplo, la doctrina espanola ha criticado duramente a la competencia
desleal por lo que no esta permitido la mencién o uso de las productos de la
competencia en cualquier tipo de anuncio; no olvidemos que en nuestro pais
la competencias despectiva es cosa de todos lo dias y no hay autoridad
alguna que los sancione, como es en el caso de los anuncios televisivos de
telefonia celular, que catalogan la inteligencia de una persona por el tipo de
operadora a la que pertenece sin importar invadir los derechos de personas

especiales y e respeto al publico consumidor.

En este sentido, Arean Lalin 26, senala que el derecho debe
arbitrar soluciones para evitar este ilicito proceder y para
conseguir que las marcas desplieguen en el fréfico econdmico
la funcidén que estdn llamadas a desempenar, labor que no
podrd, redlizar si no estdn suficientemente amparadas, y ello,
porque si al aumentar su fama se redujera inversamente su
proteccion el ordenamiento estaria provocando el efecto
perverso de desincentivar las inversiones en propiedad
industrial. De ahi que algunos autores afirmen que las marcas
fuertes "“proyectan una sombra alargada que los competidores
deben evitar”.

La doctrina nos a permitido en la actualidad senalar que marcas notorias no
solo hacen relacion a la calidad, precio, ni utilidad, sino estdn ligados por la

marca como factor preponderante para la compra.

En este senfido lo da Reyero, quien manifiesta:

“Hay muchos aspectos que inciden en la decision de compra
de un bien o servicio, como la calidad, el diseno, la tecnologia
o el precio. Pero no hay que olvidar el pais de origen de ese

26 AREAN LALIN Manuel. La proteccién de la marca por los Tribunales de Justicia. Cita de Consejo
General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Pagina 104.
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producto o servicio como uno de los elementos que también
influyen en esa decision.

Un origen determinado puede anadir o restar credibilidad a un
bien o servicio, y hay multiples muestras de creencias
estereotipadas sobre atributos que a los bienes o servicios
puede aportar un determinado “made in”.

Existe ademds una interrelaciéon directa y bidireccional entre la
marca pais y las marcas de las empresas de ese pais, de
manera gque ambas actian para reforzarse, o para debilitarse,
mutuamente. Asi, una generacion de imagen positiva sobre un
pais de origen contribuye positivamente a promover Ila imagen
de sus bienes o servicios, y una percepcién favorable sobre
determinadas marcas de un pais beneficia a la imagen
general de la oferta de ese pais”.?

Y es que, segun Concepcion Rodriguez,28 |a funcion primordial
de la marca es la de identificar la procedencia empresarial del
producto o servicio, pero también a este cometido, lo
acompanan la funcién indicadora de la calidad, la funcién
publicitaria, o, en fin, la funcién condensadora del goodwill o
reputacién que el producto identificado tenga entre sus
consumidores.

Para fundamentar la pensamiento anterior podemos citar a
Carlos Fernandez-Novoa, quién sostiene que, “a primera vista
cabria pensar que la marca es simplemente un instrumento al
servicio de los intereses de las empresas fitulares de marcas
qgue por medio de las mismas reforzarian su posiciéon en el
mercado. Mas lo cierto es que la marca protege no solo el
interés particular de las empresas, sino también el interés
general de los consumidores. La proteccidn de este doble
grupo de intereses a través del Sistema de Marcas es
reconocida actualmente por la doctrina y la jurisprudencia de
varios paises”.??

1.8.1.- Base Legal del Concepto

27 REYERO. Prélogo a la imagen de Espana y sus marcas en el mundo. Foro de marcas
renombradas espanolas 2003. Cita de C. Gonzdlez-Bueno.

28 CONCEPCION RODRIGUEZ José Luis. Ley de Marcas. Consejo General del Poder Judicial.
Escuela Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. 2003

29 FERNANDEZ-NOVOA Carlos. Fundamentos de Derechos de Marcas. Pagina 44.



Es importante establecer que la base legal del concepto de marca notoria no
estd en la legislacion marcaria, sino en un concepto mds amplio de
responsabilidad civil. En efecto, el aprovechamiento de la popularidad
adquirida por el esfuerzo de ofro sdlo tiene, en el derecho estrictamente
marcario corriente, el limite establecido por los derechos inherentes a una

marca registrada.

Siendo mds especifico, la idea de marca notoria se encuadra dentro de las
prdacticas ilicitas y constituye el medio, hoy legal, de combatir el
enriguecimiento ilicito. En efecto, nacemos todos dentro de un amplio
confrato social en que cada uno de nosofros es — incluso desde antes del
nacimiento — sujeto de derechos y de obligaciones. Estos son desarrollados en
la vida civil, cuyos dos puntos de apoyo econdmico son: el derecho activo ala
libre iniciativa econdmica y la obligacion pasiva universal de no interferir con la
misma. Una de las formas de interferencia es el aprovechamiento ilicito de la
reputacidon creada por otro. Las interferencias pueden ser reprimidas de dos
maneras distintas: mediante la imposicidon de una sancién legal, o mediante la
imposicién de principios de responsabilidad civil general basada en el contrato

social aludido, llamados prdcticas econdmicas ilicitas.

El concepto de marca notoria es en verdad Unico. El anadido de "notoriedad"
constituye una referencia extra marcaria a la situacién de un mercado dado, y
en tal sentido ensancha la estrechez de la nocién de marca hasta invadir
terreno propio de las précticas ilicitas, que a su vez es mds amplio que el de la
estricta competencia desleal planteada entre competidores. Esto significa que
la institucion de la marca notoria eleva a un nivel legal expreso lo que en
realidad constituye una prdctica econdmica ilicita, y se coloca en una regién

gris situada entre ambos.
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Al entrar en el terreno del mercado, en que la marca notoria es significativa y

no simplemente nominal, entramos de plano en la responsabilidad civil.

Tal como puede observarse, la mera situaciéon de mercado nada tiene que ver
con la calidad o no del bien mercadeado. La marca notoria no implica ni una
funcion de garantia de calidad ni una calidad intrinseca, sino sélo el
conocimiento de su existencia por parte de un universo de consumidores

legalmente definido.
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CAPITULO I
LA MARCA DE ALTO RENOMBRE. DIFERENCIAS ENTRE MARCAS NOTORIAS Y DE
ALTO RENOMBRE. PROTECCION A LAS MARCAS RENOMBRADAS

2.1. Clarificacién Terminolégica

Un segmento fundamental de los conflictos se ha dado por las confusiones de
terminologia en que la expresion “marca notoria” ha estado inmersa, no por
ello digo que los términos sean equivocos, sino mas bien estos no llegan a ser
diferenciados, tanto por legisladores como para abogados y publico en
general. Por ello creo necesario que para desarrollar el tema es necesario
precisar los diversos grados legales de la marca. Que Victor Bentata entiende

por:

Marca Ordinaria, en términos de notoriedad, aquella que
existe en un mercado nominal o se halla registrada y con un
uso por asi llamarlo menor, o ningln uso, es decir que no es
necesariamente conocida.

Marca Notoria, la marca que ha adquirido un nivel de
conocimiento publico tal, que estd presente en la mayoria de
las personas que componen el universo de consumidores del
bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente
individuadle. Este conocimiento implica la existencia de una
publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero,
ademds de su tiempo de planificacion, y que debe ser
tutelado por el Estado. La marca notoria estd sujeta a las reglas
de especialidad y de territorialidad.
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Supermarca o de Renombre, en términos de la legislacion
comunitaria andina, conforme al estudio de Dana R. Bentata
sobre las "Supermarcas”, la marca cuya declaratoria oficial de
notoriedad impide el registro de una marca idéntica o
confundible con ella, por parte de un tercero no autorizado,
en una cualguiera de las clases de la clasificacion de Niza. A
diferencia de la marca notoria, la supermarca andina no estd
sujeta a las reglas ni de especialidad ni de territorialidad, es
decir que si una marca es notoria en cualquier pais del mundo,
lo es igualmente y de oficio en cualquier pais Miembro de la
Comunidad Andina.. 30

2.2.- Marca Notoria y Marca Renombrada. Definiciones.-

Con la clarificacién terminolégica antes citada, el contenido marcario se torna
mas atrayente, si tomamos en cuenta que la proteccién a cada una de estas
marcas es distinta, y su ordenamiento también aunque en nuestra legislacion

la proteccidn es igual para marcas notorias y de alto renombre.

Para José Luis Concepcion Rodriguezd!, existen diversas
denominaciones para designar a esta particular clase de
signos distintivos. Asi se habla de "marca renombrada” o de
“alto renombre”, de “marca notoriaomente conocida”, o
simplemente “notoria”, de "marca reputada”, de “marca
prestigiosa”, etfc.

Para Carlos Gonzdlez-Bueno, en la categoria de marca, se
tiene dos ftipos de proteccién: uno para marcas que estdn
incursionando en el mercado y ofro diferente y reforzada para
aquellas “que gozan de notoriedad (por ser generaimente
conocidos por el sector pertinente del publico al que se

30 Publicacién en Internet MARCA NOTORIA Y SUPERMARCA por Victor Bentata
(*)http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm

31 CONCEPCION RODRIGUEZ José Luis. Ley de Marcas. Consejo General del Poder Judicial.
Escuela Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. 2003
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destinan sus productos y servicios) o de renombre (por ser
conocidos por el publico en general)s2

Esta cita nos conduce a pensar que la proteccidén que se da a la marca de
alto renombre no es mas, que légica, pues al ver diariamente como el
comercio falsifica articulos que gozan de prestigio, para poderlos comercializar
con mayor facilidad, y tener mayor rentabilidad de estos, de manera que es
mas frecuente encontrar imitaciones de ropa, relojes, gafas, y mas articulos
que a simple vista son exactamente iguales a los originales, pero sin embargo
estos son de baja calidad y sin mayores garantias, en algunas ocasiones, por
gue en otras son articulos de tan buena calidad como los originales, pero los
productores de estas imitaciones solo pretenden gozar de la reputacion de la

marca.

Si las imitaciones son de baja calidad estos se venderdn a bajo costo, y si
cuestan lo mismo, se estaria estafando al consumidor del mismo, y
enriqueciendo al infractor, que se aprovecho de del esfuerzo comercial del
primitivo titular, por el esfuerzo de posicionar su marca en relacién a las demds

que ofrecen igual producto.

Podemos entender entonces la diferencia existente entre la marca notoria y la

de alto renombre, cada una con particularidades especiales.

Para Bercovitz, en la marca notoria, "el principio de
especificidad no regird en la medida en que los dmbitos de
conocimiento de esa marca o nombre comercial notorios se

32 GONZALEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia.
Pagina 10.
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traspasen a sectores econdmicos limitrofes a los que ese signo
notorio viene siendo aplicado.”33

Para Felipe Palau Ramirez, el concepto de marca notoria no
puede confundirse con el de marca renombrada: mientras la
notoriedad de la primera permite que sea altamente
conocida por los sectores interesados y su proteccion supera
los lindes del principio de inscripcion registral y de
territorialidad, la proteccién de la marca renombrada,
entendida como aquella que se caracteriza por su alta
reputacion y prestigio y, en consecuencia, goza de una
notoriedad que alcanza a la prdctica total del publico de los
consumidores, llega a rebasar los limites de la especialidad.

En este Ultimo sentido, Carlos Fernandez Novoa sefala que “el
prestigio o la buena fama de |la anterior marca registrada es
precisamente el goodwill condensado en la misma. Con el fin
de acreditar la existencia del goodwill o buena reputacién de
la anterior marca registrada, su titular podrd apoyarse en los
factores siguientes: la buena calidad de los productos o
servicios diferenciados por la marca; y la publicidad realizada
por el fitular de la marca o sus licenciatarios en torno a la
misma"”. 34

Gabriel Alejandro Martinez Medrano y Gabriela Soucasse,
para quienes el goodwill es la buena fama o reputacion de
que gozan los productos o servicios diferenciados con la
marca. Debemos entender que esto es impercepftible, no
podemos llegar a saber el impacto que tuvo la publicidad de
los productos o servicios en el mercado de forma sutil lo
notaremos solamente ante el consumo del mismo. 35

33 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO Alberto y GARCIA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la
Ley de Marcas. Pagina 87

3* FERNANDEZ NOVOA Carlos. Derecho de Marcas. Pagina 128.

3 Gabriel Alejandro Martinez Medrano y Gabriela Soucasse. La marca blanca y la
venta a pérdida.
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Si pudiéramos senalar entonces en que se basa el goodwill podriamos decir
que en la calidad, lo cual permite diferenciar y escoger productos en el
mercado, y la publicidad que propone el dueno de los mismos, las cuales

deben serimpactantes y perceptibles por el publico consumidor.

Las definiciones antes citadas se destacan de las ordinarias y notorias por
gozar de un altisimo goodwill, por ello las denominan Super Marcas, las
diferencias entre la marca notoria y renombradas son marcadas no responden
ni a principios ni a caracteristicas iguales, por ello no podemos unificar a estas
como una sola o pedir que una misma norma regule a estos dos tipos distintos
de marcas, permitiendo asi que exista mayor proteccién y especificidad.

Por ello citaremos el siguiente caso:

“La marca “Christian Dior” estaba registrada en varias clases
internacionales, especialmente las relativas a perfumeria y
cosmética, pero no en la clase que protege las mamparas de
bano. La firma “Mampar S.A" pretendié registrar la marca
“Christian Dior", dénde la marca francesa no tenia registro y
aprovechando la fama de ésta para comercializar dichas
mamparas entre el publico consumidor. Luego de la demanda
respectiva, el fallo de la Corte Suprema senaldé que, que la
marca al ser notoria, se respeta el principio de especialidad
del que goza, indicando que se quiso producir un engano
para que consuman el producto, por lo que se pidid el cese de
la marca. 3¢

Es necesario hacer una diferenciaciéon entre estos dos tipos de marcas, es
necesario hacerlo, la naturaleza de estas marcas podrd ser similar pero las
diferencias son bastantes marcadas en cuanto a su proteccién y alcance que

estas llegan a tener.

3¢ OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Pagina 331. 23 OTAMENDI Jorge.
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Si bien alguna vez una marca renombrada fue ordinaria y de ahi notoria, cada

una de estas categorias alcanzadas tienen distinta importancias unas de ofras

en el campo marcario, por ello a continuacién analizaremos la siguiente

diferenciacion.

2.2.1.- Comparacion Doctrinaria por Wand Fong Flores3”

Marca notoria

Llamada también Marca  Notoriamente
Conocida. Es aquella marca que, como
consecuencia de su uso intensivo en el
mercado y en la publicidad, se ha difundido
ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es
ampliamente conocida por los consumidores o
por los sectores interesados. Es decir, por la

gran mayoria de consumidores de los
productos, servicios o© actividades que
distingue.

No toda marca notoria es renombrada. Sin
embargo, existen marcas notorias que, por la
intensidad de sus campanas publicitarias o por
el fuerte posicionamiento en el mercado que
puede sobrepasar el dmbito de los
consumidores a los que estd dirigida, pueden
llegar a ser marcas renombradas.

Un caso de marca notoria puede darse
claramente respecto a aquellas marcas de
instrumental médico, cuyos consumidores
suelen ser un publico restringido y que el
publico en general dificimente estaria
relacionado con las marcas de dicho sector.

Asi, quienes suelen comprar instrumental
médico saben cudles son las marcas que
resaltan en dicho sector, las cuales, por ese
hecho pueden considerarse como marcas
notorias.

Marca renombrada

Es aquella cuyo uso en el mercado ha sido tan
intenso, que no es sdlo conocida por un sector
de consumidores, sino que se ha difundido
ampliamente a la totalidad de los habitantes
de determinados territorios. En este caso deja
de producir efectos la regla de la
especialidad.

Asi, cuando las marcas o nombres comerciales
sean conocidos por el publico en general
serdn considerados renombrados.

Las marcas renombradas, para llegar a serlo,
previamente fueron marcas notorias.

Los casos de marcas renombradas se
encuentran cuando hay marcas que, a pesar
de distinguir un producto determinado, son
identificadas por mucha gente que no estd
relacionada con dicho producto.

Asi tenemos a las marcas de accesorios
deportivos, las cuales, por circunstancias como
la amplia difusion de sus campanas
publicitarias y por la relacidon del publico en
general con eventos deportivos (como el
mundial de fUtbol), son reconocidas e
identificadas por el publico que no es
consumidor de éstos, pero las reconoce y sabe
qué productos distinguen.

37 Publicacién en Internet Consultas sobre Propiedad Industrial escrito por Wand Fong Flores.
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2.3.- La Marca Renombrada y su Proteccion

La proteccion que la marca renombrada merece en el campo del derecho
de propiedad intelectual es importantisima no solo en el campo juridico sino
también comercial y en el econdmico, a pesar de que este grupo de marcas

renombradas sean cuantitativamente menores a los otros.

Los intereses econdmicos vy juridicos que coligan a estos fipos de signos no
pudieron encontrar la proteccién necesaria en la doctrina y en la
jurisprudencia, por ello frataremos en lo posterior citar varios modelos de
proteccidn, tratando asi de ilustrar y explicar desde una vision legal como es

posible proteger la marca renombrada sin inconveniente alguno.

En el capitulo anterior expliqué de forma detallada lo que podemos entender
por marca, por consecuencia de que existen criterios doctrinales disimiles vy
por los cuales tanto la doctrina como la legislacién llegan a confundirlas, sin
brindar un campo de proteccidon a medida de su importancia, para mi criterio
cuando nos referimos a proteccién pienso como aquella defensa que se hace
de alguna cosa para evitarle un dano o un perjuicio, criterio que trata de
proteger a todas las marcas, pero la importancia de unas sobre ofras solicitan

un amparo mdas veraz.

Mantengo esta opinidn por que la marca contiene una realidad material y una
psicolégica, al demostrar que no solo es una imagen sino que lleva en su
contenido afectividad, prestigio, calidad, conocimiento y una alta
connotaciéon econdmica vy juridica, muchas veces la marca llega a
prevalecer sobre el producto que representan proporciondndoles incluso su
nombre y definiendo dentro de una clase de productos, como en el caso del

detergente Deja, que en nuestra ciudad de Cuenca se lo llama de esta
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manera sin importar la marca que se la variedad de marcas que existen en el
mercado, lo que explica por que las marcas notorias y las marcas
renombradas, no son lo mismo aunque frecuentemente se les tome por
similares, este fipo de confusién y la proteccion que se da a estas marcas son
un tema cldsico en el derecho marcario, esta categoria se asocia con la
regulacion normativa de signos distintivos consientes de la importancia de
estas marcas y de los conflictos que podrian surgir entre las personas naturales
y juridicas que fueran fitulares o posibles fitulares de signos marcarios se
desarrollé un sistema de prohibiciones conocidas como ius prohibendi, todo

esto se desarrollé mas con la vigencia del principio de especialidad.

La doctrina cumple un papel importante en la vigilancia de los signos
renombrados y desplegd varios criterios para fundamentar la proteccién de
estas marcas, asi tenemos al del riesgo de confusidn mas alld del principio de
especialidad, perjuicio por competencia desleal para la marca renombrada,

dilucién y aprovechamiento de la reputacién ajena.

Incluso las leyes contra la Competencia Desleal que se han promulgado en

nuUMerosos paises presentan un rol necesario e importante en la custodia de las
marcas renombradas; al plantearse el problema de que el sujeto activo y
pasivo del acto de competencia desleal fuesen competidores, dificultaba

notablemente la proteccién de las marcas renombradas.

La marca de alto renombre puede protegerse acudiendo a las disposiciones
previstas para la marca notoria, sin embargo goza de una proteccién que los
doctrinarios la llaman “superlativa” o preeminente. Para determinar si una
marca es de alto renombre se tendrdn en cuenta, los mismos criterios del

articulo pertinente a las marcas notorias.
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La Ley de Propiedad Intelectual, con las cuales se establecerdn las debidas

diferencias con las acotaciones anteriores, como:

a) La extensidon de su conocimiento por el sector pertinente del
publico como signo distintivo de los productos o servicios para
los cuales se utiliza;

b) La intensidad y el dmbito de la difusion y de la publicidad o
promociéon de la marca;

c) La antigledad de la marca y su uso constante; vy,

d) El andlisis de produccién y mercadeo de los productos o
servicios que distinguen la marca.

La importancia de proteger una marca es para el titular de la misma, el activo
mds importante de la empresa, Y todo lo que se haga desde un departamento
de marketing puede ser insuficiente si no aplica una adecuada proteccidn vy
custodia de la marca durante todo su ciclo de vida, este fendmeno se
comprende en las economias mds desarrolladas, pero todavia es insuficiente

nuestra region.

Existe una variada cantidad de propiedades y atfributos que tiene las marcas
renombradas como Coca Cola se encuentren en el primer puesto en los
rankings mundiales, sin permitir que una marca latinoamericana pueda

ingresar, ni  que se ubique entre las mas valiosas del mundo.

Dificil serd evaluar o calcular el valor de una marca, pero se tienen en cuenta al
momento de hacerlo la estrategia de proteccidon desde el momento de su
creacion, la aceptacion, y su posicionamiento en el mercado, recalcando que
la marca muchas veces puede llegar a valer mucho mas que la inversién propia

de la compania, mas aun si es una marca prestigiosa.
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Cuando vamos a registrar una marca es necesario que en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se realicen las llamadas busquedas, que
no permiten que se registre una marca que ya estd o que por su similaridad se
pueda confundir con una existente, por ello se da el periodo de oposicién, para
los titulares de las marcas que se sientan afectados por el registro de una marca

y puedan oponerse.

Para prevenir qgue marcas sean falsificadas son necesarios estos cuidados, cada
vez se presenta con mayor reiteracion la pirateria, que es uno de los delitos mas
frecuentes que enfrentan las empresas, produciendo perdidas millonarias para
estas, sin ofrecer productos de calidad, con bajos costos y sin los elementos que
caracterizan a los productos pues son 1os que sufren mayores falsificaciones, por
que los servicios aunque se puede dar pirateria en los mismos son los menos
atacados, la venta de productos piratas mueve anualmente millones de
dodlares. Se destaca la pirateria de discos, programas de software,

indumentaria, autopartes, gafas, alimentos y articulos varios.

Es importante la gestion que emplea una empresa para aplicar una proteccién
adecuada de la marca durante su ciclo de vida, en paises de Europa y Estados
Unidos este indicio esta bien consolidado, debido al actfivo valioso que
representa una marca para las empresas, muchas veces llegan a valer mas que
el rédito que sacan anualmente de un producto, mas adn si son marcas que
gozan de goodwill elevado, lo que no sucede en paises de Latinoamérica

donde no existe una cultura protectora de estos signos intangibles.

Por ello las empresas deben conocer el valor que tiene el registrar una marca,
puntos que al parecer son bdsicos y elementales, pero que en este momento
no son fenidos en cuenta con la suficiente rigurosidad, incluso para mayor

proteccion se debe registrar Ila marca como nombre de dominio en los paises
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en los que se va a desarrollar negocios y donde los consumidores identifiquen la
empresa como de su pais, con lo que podrdn aseverar su posicionamiento vy

demostrar la proyeccion internacional.

2.4.- Teoria de la Dilucién

La presente teoria permite dar solucion y un planteamiento enfocado a los

limites de proteccidn de las marcas.

Y una de las limitantes que presenta es el principio de especialidad que llega a
tener un limitante de orden intelectual al registrar las marcas en una clase
especifica, permitiendo que otros titulares registren la misma marca para
distintos productos o en clases diferentes, es decir la marca que custodia un
diseno o designacién estard protegida solamente para los productos que se

ha solicitado el registro.

Este principio no surtiria los efectos necesarios si no se complementa con el
principio de no confusién, por ello pienso que el principio de especialidad se
extiende a productos similares e idénticos, no puede existir confusion entre los

signos y los productos que se han protegido.

Con esta teoria se pretende brindar una proteccién veraz a las marcas, sin
tomar en cuenta al principio de especialidad, digo esto por que mediante el
principio de especialidad como ya lo expuse en lineas anteriores, se puede
registrar la missma marca con la condicidon de que sea en diferentes clases y lo

puede hacer cualquier persona, por ello con esta teoria se busca impedir el
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registro de la marca o el uso comercial de marcas iguales o productos

similares.

Hay que recalcar que para proteger una marca contra la dilucién es preciso

que exista una marca notoria o renombrada.

Debemos anotar que la dilucién trae cambios en las bases del derecho
marcario, como en el caso de Estados Unidos la legislacién marcaria tiene
como

principal receptor al consumidor, ya que la marca permite esclarecer cual es
el mejor producto o servicio al momento del consumo, o que se puede
adquirir por experiencias anteriores o por la impresidn causada por la

publicidad.

Al saber que el consumidor en Estados Unidos es el principal receptor de la
marca, la teoria de la dilucién a quien se lo protege de la confusién es al

titular de la marca.

Shechter criticaba el fundamento de proteccién del
consumidor como base para la proteccidn marcaria,
indicando que la Unica razén de ser de las marcas es la
proteccién de la marca en si misma contra la pérdida de
su distinfividad por el uso en bienes no competitivos con
los usados por el originario titular. Dicho autor ponia de
resalto el “selling power” o poder de venta que poseen
las marcas. Este poder de venta depende de su unicidad
y singularidad.

Esta teoria fue adoptada en los EEUU en primer lugar por las leyes estatal, a
partr de esta patrocinacidon se dictaron normas sucesivas locales que
custodiaban a las marcas contra la dilucidn, ya que este se refiere a la

disminucion de la distintividad de productos o servicios.
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Como lo gue se protege por la antidilucién es el “selling power” (poder de
venta), la teoria requiere la existencia de fama o renombre en las marcas que

pretendan ser protegidas.

Las dos formas bdsicas existentes de dilucién son :

1. La pérdida de Unicidad:
Se ocasiona cuando se uliliza una marca renombrada en productos
diferentes a los originarios, de suceder esto se perderia la unicidad,
dejando que el consumidor asocie este tipo de productos diferentes con

los originarios.

Shechter el autor antes citado nos dice que el del uso de la
marca Rolls Royce en cafeterias, restaurantes, caramelos,
hard que el titular de la marca en diez anos el titular de los
autos Rolls Royce dejard de tener la marca Unica y
renombrada.

2. El Atague a la Reputacion:
Se promueve al utilizar una marca reputada o renombrada en productos
de bajos estdndares de calidad. Con este uso ilegitimo se dana la
reputacion de la marca renombrada, para que se pueda accionar por
dilucion el requisito primordial es la reputacion o renombre de la marca en
cuestion, este es un remedio extraordinario, pues no todas las marcas se
pueden proteger acudiendo a esta teoria, debido a que solo se las

confiere a marcas famosas.

Debemos entender a la dilucidon como la perdida de la capacidad que
tiene una marca famosa para identificar y distinguir productos o servicios,

sin perjuicio de la presencia o ausencia de competencia que tenga el
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titular de la marca famosa y la que promueve el riesgo de confusidn o

engano.

Para determinar si una marca es famosa nuestra Ley de Propiedad Intelectual

establece ocho factores a tener en cuenta:

1) el grado de distintividad inherente o adquirida por la
marca en cuestion.

2)  Extensién y duracion del uso de la marca en conexion
con los productos y servicios correspondientes.

3) Duracion y extensiéon de publicidad efectuada de la
marca.

4)  Area geogrdfica enla que la marca es usada.

5) Canales de comercializacion a través de los cuales la
marca es usada.

6) El grado de reconocimiento que posee la marca en los
mercados o canales de comercializacidn en los que se
desempenan el titular de la marca y la otra parte.

7)  Existencia de la misma marca o similares de propiedad de
terceras

personas (unicidad de la marca o multiplicidad de marcas
similares).

8) El hecho que la marca haya sido registrada en el registro
federal de la Oficina de Patentes y Marcas.

Con los puntos expuestos en lineas anteriores el titular de una marca famosa
tiene derecho a obtener una medida de cese de uso y a reclamar danos
confra cualguiera que utilice en el comercio dicha marca o nombre comercial,
por ello el titular de una marca renombrada puede ejercer su derecho mds alld
de la regla de la especialidad, aiun en ausencia de confusibn o conexién

competitiva entre los productos o servicios.
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2.5.- Proteccidén a la Marca Renombrada

Son dos los tipos de marcas que merecen una mayor proteccién, debido a
gue son marcas que van mdads alld de las ordinarias, como la marca notoria y

la marca renombrada.

La marca notoria es protegida mas alld del principio de inscripcion registral,
pero dentro del principio de especialidad, es decir se la puede llegar a
proteger aun cuando no se haya inscrito, para los productos y servicios en los
cuales estos se han destacado, aungue esta situacién se torna discutible por
que es necesario se inscriban dichas marcas para que no se enfrenten a
futuros conflictos y por que ninguna marca nace notoria sino comienza siendo

ordinaria para luego alcanzar dicha categoria.

Por ejemplo en el caso de la guitarras eléctricas GIBSON es una marca
conocida por personas que utilizan el producto y desconocidas por personas
que no lo usan, son marcas comunes para la gente que las usa o que se
desempenan en un determinado campo como en el médico , odontolégico,
etc. A este tipo de marcas se las confrontan las marcas renombradas, que son
las conocidos por la generalidad de consumidores sean estos los que
adquieren o no el producto o servicio, como sucede con marcas como
MARLBORO, COCA-COLA, IBM, NIKE, ADIDAS entre otras.

Para Ferndndez Novoa la marca renombrada debe cumplir
dos requisitos: primero, ser reconocida por consumidores
pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que

50



pertenecen los productos diferenciados y segundo: la marca
debe poseer un nivel de reputacién y prestigio

El autor conjuga un criterio cuantitativo - el conocimiento en
sectores amplios mds alld de los consumidores de los productos
- y un criterio cualitativo - el prestigio o buena fama de que
gocen los productos

Ferndndez Novoa la caracteriza de la siguiente manera:

“La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser
portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto
nivel de calidad de los productos o servicios, asi como en la
eficaz politica publicitaria del titular y, a veces , en la propia
fuerza atractiva o selling power del signo constitutivo de la
marca.” .38

La marca renombrada protege el selling power y la reputacion que tiene el

signo que ha logrado una implantacion en la mente del publico, mds alléd de

sus consumidores, por ello no es necesario que se registre con anterioridad una

marca renombrada para que esta sea protegida, si bien habia expuesto que

ninguna marca nace renombrada debo presentar

la posibilidad que tiene

una marca con anos de frayectoria, nunca ha sido registrada y que goza de

notable reputacién o renombre en el mercado, no tiene que ser registrada

para su protecciéon por que el mismo reconocimiento que tiene la protege de

cualguier medio fraudulento, que quiera violar este derecho.

2.6..- Proteccidn Internacional de las Marcas Notorias y Renombradas

En el

dmbito internacional las marcas notorias y renombradas estdn

amparadas bdsicamente en dos normas:

onvenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

%% Fernandez Novoa, Tratado de las Marcas, pag 326.
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en el Arficulo ébis referente a las marcas notoriomente
conocidas nos dice:

1) Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado,
a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion,
imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y Uutlilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca notoriamente
conocida o una imitacion susceptible de crear confusidn con
ésta.

2) Deberd concederse un plazo minimo de cinco anos a partir
de la fecha del registro para reclamar la anulacion de dicha
marca. Los paises de la Unidn tienen la facultad de prever un
plazo en el cual deberd ser reclamada la prohibicién del uso.

3) No se fijard plazo para reclamar la anulaciéon o la
prohibiciéon de uso de las marcas registradas o utilizadas de
mala fe.

El articulo antes mencionado dispone la proteccidn de las marcas
notoriamente conocidas frente al uso o registro de marcas semejantes o

idénticas que puedan causar confusidn con productos de uso similar.

En la Recomendacién Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccién
de las Marcas Notoriomente Conocidas toca un aspecto importante al senalar
en el capitulo No. 2 referente a la determinacién de si una marca es

notoriacmente conocida nos dice textualmente en lo referente al:
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Sector pertinente del publico

a) Los sectores pertinentes del publico abarcardn, aunque no
se limitardn necesariamente a:

) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de
productos o servicios a los que se aplique la marca;

Il) las personas que participan en los canales de distribucion
del fipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
lll) los circulos comerciales que se ocupen del tipo de
productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente
conocida al menos por un sector pertinente del pUblico en un
Estado miembro, la marca serd considerada notoriamente
conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al
menos por un sector pertinente del publico en un Estado
miembro, la marca podrd ser considerada notoriamente
conocida por el Estado miembro.

La Recomendacién Conjunta nos dice que para saber si una marca es
noforiamente conocida no se ha de tener en cuenta que la marca sea
conocida por el publico en general, pues ahi estariamos hablando de una
marca renombrada, su proteccion serd superior debido a que la marca
responde a dicha superioridad, el art 6 de la Convencién de Paris no alcanza a
proteger a las marcas renombradas, por el hecho de que su proteccién va mas
alld del principio de especialidad. En la Conferencia de Revisidn de Lisboa en
1958 se propuso un texto para la proteccién de las marcas de alto renombre
fuera del principio de especialidad, Fundamentando la protecciéon en la
deslealtad comercial de quien utiliza una marca renombrada ajena, el texto

decia asi:

“El registro o uso de la marca o del nombre comercial de un
tercero para productos diferentes queda prohibido como
contraria a la honestidad comercial, desde que ha sido
regularmente demostrado que esta marca, en razdn de su
cardcter Unico y de su celebridad, ha conqguistado una
reputacién tal que incita a aqguellos que la emplean
comercialmente o al gran puUblico a establecer un vinculo
comercial entre quien la utiliza o quien procede al registro de
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la marca para productos distintos y el propietario de la marca
que se beneficia de una reputacion excepcional” 37

En 1990 en la sede de la OMPI se realizé el Segundo encuentro del Comité de
Expertos y adoptd una propuesta de texto, por el cual se prohibia el registro o
uso de una marca “si el signo es idéntico o confusamente similar a una marca
excepcionalmente notoria de ofra empresa, independientemente de los
productos o servicios para los cuales se intenta registrar la marca”. Este texto no
fue aprobado, fundamentalmente porque creaba la figura de la marca

excepcionalmente notoria que no fue aceptado por las Delegaciones.4

Debido a que los infentos de modificar el art. 6 bis del CUP no prosperaron en el
seno de la OMPI, al llevarse la cuestion de la propiedad intelectual a la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC o WTO segun la sigla en inglés), se
incorpora la cuestion de las marcas renombradas en el Acuerdo de los ADPIC,

que no es otra cosa que un anexo al acuerdo que crea la OMC.4

e El ADPIC: dispone textualmente En “El art. 6 BIS del Convenio de
Paris se aplicard mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean
similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de
comercio ha sido registrada, a condicion de que el uso de esa
marca en relacidén con esos bienes o servicios indique una
conexion entre dichos bienes o servicios y el fitular de la marca
registrada y a condiciobn de que sea probable que ese uso
lesione los intereses del fitular de la marca registrada.”

Este articulo dispone la aplicacion de Art.é bis a productos no competitivos,
nos obliga a ir mas alld el principio de especialidad, en doctrina revisada se
cita el Art. 16.3 del ADPIC contemplado para las marcas renombradas, por ello

para se cumpla esta doble condicidn nexo que se presenta entfre bienes-

% Extraido de Hildegart de Sansé, op cit, p 187.

*0 Monteagudo, op cit, p 104/5.

*I' Todos los acuerdos de creacién de la OMC y anexos como el ADPIC, fueron
aprobados por Argentina segin ley 24.425 en 1994.
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servicios, el fitular de la marca y la lesién de las conciernas del titular de la
marca deberia existir un renombre que exceda la especialidad, es decir
mientras mas famosa sea la marca , mayor serd la proteccién, dicha
proteccion podria alcanzar a toda la clasificacidn de Niza superard la

especialidad.

En la doctrina argentina Otamendi expone: "cuanto mayor se
la notoriedad de la marca, mayor podria ser la extensién de la
proteccion a productos diferentes. Si la fama de la marca
excede el dmbito de sus consumidores habituales, quien
infente el registro para otros productos se beneficiard con la
usurpacion y a la vez causard un dano al titular de la marca
notoria. Si en ese dmbito de productos diferentes nadie
conoce a la marca notoria para ofros productos, entonces no
habrd nada que usurpar ni dano posible."42

Massaguer y Monteagudo indican que la conexidn con el
titular de la marca mds alld de la similitud de los productos vy la
lesion de los intereses del fitular de la marca como
consecuencia del uso cuando se produce tal conexidn son
circunstancias que sélo pueden producirse respecto de
marcas que la doctrina y la jurisprudencia han calificado
como marcas renombradas, esto es, aquellas que poseen y se
distinguen en el trafico por la fama o prestigio que condensan
y comunican al publico, a la que es en buena parte
connatural pero no esencial un elevado grado de
implantacién y, por ello, estdn dotadas de una especialmente
intensa fuerza atractiva.4

Gervais - autor norteamericano - indica que la prueba del
dano podria presumirse en el caso de "very well-known marks".
Esta clase de marcas seria similar a las "famous marks", con lo
cual a mayor notoriedad menor necesidad de probar el dano,
pues el mismo se presumiria.+4

42Otamendi, Derecho de Marcas, p 393. El autor argentino no efectiia una distincién
entre marca notoria y renombrada. Para €l la marca notoria es la que es conocida por el
publico en general, con lo cual su definicion de marca notoria se asemeja a la marca
renombrada que venimos describiendo.

- Massaguer - Monteagudo, op cit, p 175.

*Gervais, op cit, p 111.
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Mostert, por su parte, también indica que existe una categoria
especial de marcas notorias, las "marcas famosas" a las cuales
se les debe reconocer una proteccidn mds amplia que
abarque los productos o servicios no competitivos. Senala que
el quiebre del principio de especialidad reposa en el
magnetismo comercial de las marcas famosas.4

La autora alemana Kur, por el contrario, sostiene que el
Acuerdo no requiere para la aplicacién del art. 16 inc. 2° ) un
grado de notoriedad mayor que el requerido por el art. 6 bis
del Convenio de Paris. Es decir que a juicio de la autora basta
que la marca sea conocida en los circulos comerciales para
que se pueda expandir su proteccion fuera de estos circulos
comerciales.4

Mdas alld de esta Ultima opinidn recogida, segun la doctrina mayoritaria el art.
16.3 del ADPIC estd destinado a marcas que tienen un plus por encima de las
marcas del art. 6 BIS del Convenio de Paris, lldmeselas renombradas, de alto
renombre o notorias. Ahora bien, los dos requisitos acumulativos que propone
ADPIC se refieren a la conexidn entre los bienes y la posible lesidn a los

intfereses del titular.

Respecto de la conexidn, la doctrina americana habla de dfiliacién, para lo
cual extiende la proteccidon no solo a bienes competitivos, sino a cualquier
situacion en la cual se pueda inferir que existe alguna relacion de patrocinio

del titular de la marca famosa sobre los productos usados por el infractor.

Respecto al peligro de lesion la doctrina senala que es un
requisito muy vago, pero esta vaguedad permite una
adecuada proteccidn ya que impone a los miembros la
obligacién de asegurar la mds amplia proteccién a la marca
renombrada.4

45 Mostert, op cit, p. 51.
46 Kiir, A. Trips and Trademark Law, IIC 1992, p.107
47Massaguer—Monteagudo,op cit, p 176.
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En definitiva, el requisito de dano abarca los supuestos de
confusion mds alld de la especialidad, explotacién de la
reputacién ajena, perjuicio del renombre vy dilucién o
aguantamiento .48

48Massaguer—Monteagudo,op cit, p 176.
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CAPITULO il

ANALISIS DE LA NORMATIVA DE MARCAS EN EL ECUADOR. REGULACION DE LA
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA ENTORNO A
LAS MARCAS RENOMBRADAS

3.1.- Objetivo de la Ley Ecuatoriana

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, instituye que esta materia es vital para
el desarrollo tecnoldgico y econdmico del Pais, fomenta inversibn en
investigacion y desarrollo, estimula la produccién tecnoldégica nacional y
confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden econdmico

mundial.

Dentro de sus considerdndoos establece que la falta de una
adecuada proteccidon a los derechos de propiedad
intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el
crecimiento econdmico respecto de la mds amplia gama de
bienes y servicios que incorporan activos intangibles;

Que la competitividad de la industria y el comercio
ecuatoriano en el mercado internacional depende cada vez
mds de su capacidad de incorporar avances tecnoldgicos a
la produccién y comercializacidon de sus bienes y servicios;

Que la proteccion de los derechos intelectuales debe
responder a los principios de universalidad y armonizacion
internacional; definiendo las garantias que establece el
Estado, apoyada en normas internacionales.?

49 Ley de Propiedad Intelectual. Corporacién de Estudios y Publicaciones.
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3.2.-Contenido Bdsico de la Ley

Segun el antes referido articulo, La Propiedad Intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos.

2. La propiedad industrial, que abarca, entre ofros elementos,
los siguientes:

a. Las invenciones;

b. Los dibujos y modelos industriales;

c. Los esquemas de trazado (topografias) de circuitos
intfegrados;

d. La informacién no divulgada y los secretos comerciales e
industriales;

e. Las marcas de fdbrica, de comercio, de servicios y los lemas
comerciales;

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos
de comercio;

g. Los nombres comerciales;

h. Las indicaciones geogrdficas;

i. Cualguier ofra creaciéon intelectual que se destine a un uso
agricola, industrial o comercial.

3. Las obtenciones vegetales.

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos
consagrados por el Convenio de Diversidad Biolégica, ni por
las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

En la referencia histérica antes citada podemos ver como la ley de Propiedad
Intelectual, que en nuestro pais es bastante amplia, se encontraba dispersa en
varios cuerpos legales antes de la promulgacion de la ley del 19 de Mayo de
1998 la cual se encuentra vigente hasta la actualidad y que si bien, dentro de
sus regulaciones no contempla a la marca renombrada con una regulacion

especial para estas marcas por su importancia, es bastante completa.
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3.3.-Del Registro de las Marcas

Nuestra ley de propiedad intelectual en el siguiente articulado entiende vy

permite el registro de marca a:

El Art. 194 establece que podrdn registrarse como marcas los
signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de
representacion grdfica.

También podrdn registrarse como marca los lemas
comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos
O marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a
dichos productos o marcas.

La marca fiene como objetivo principal promocionar y representar un
producto, lo que se debe pensarse al momento de crear una marca, es en un
signo que permita distinguir a un producto de otros del mercado, y que sea

susceptible de apreciacion.

La marca juega un papel preponderante desde el momento en que es
pensado, pues, debe cumplir con su funcidn; que no es mds que representar a

un servicio o producto en el mercado.

Una marca debe causar un impacto en el publico es decir llamar tanto la
atencion, que el cliente o usuario de lo que esta representa, desee verlq,
sienta curiosidad de acercarse y saber que es lo que representa, pues con la
debida planificacién estratégica se permitird publicitar tanto al producto hasta

posicionarlo en el mercado.

A continuacién algunos tipos de marcas:
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La distintividad es la principal caracteristica de la marca, tanto es asi que se

50

vuelve un elemento intrinseco de esta, no podemos pensar que una marca
gue no goce de distintividad pueda captar la atencidén en mercados en los
gue la competencia para realzar una marca son cada vez mejores, haciendo

que esta se impregne en el usuario de la misma o en el futuro comprador.

Sin distintividad la marca deja de ser, pues no cumple con el objetivo por el

cual se creo la misma, por ello al momento de crear una marca y para darle

%% Esta imagen aparece en http://internetmarketingmexico.com/category/apple/
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uso muchas veces el futuro titular de esta antes de proceder a registrarla se
permite realizar una investigacion de mercados para medir el nivel de
aceptacién e impacto que tiene esta marca a la demanda a la que va

enfocada.

Por ejemplo la marca Coca- Cola reconocida como una de las marcas mas
vendidas y renombradas por su posicionamiento en el mercado, pues no es
necesario ni leer la marca ya que con solo verla sabemos que se trata de
publicidad de esta gaseosa, por ejemplo en la figura No. 2, vemos que la

presentacién ni siquiera lleva designaciéon o nombre pero con solo ver la figura

identificamos de que producto se frata.

Fig 3

A continuacion citaré el articulo que regula que marcas no se podrdn registrar

y en que casos:

Art. 195.- No podrdn registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al articulo 194;

31 http://www.elreflejo.cl/2007/09/22/%C2%BFcoca-cola-zero-causa-cancer/
52 http://www.taringa.net/posts/humor/1765252/Coca-Cola.html
33 http://parroquiasanjeronimo. wordpress.com/patrocinadores/
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b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus
envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la
naturaleza de la funcidn de dicho producto o del servicio de
que se frate;

Al referirse a formas usuales de los productos o sus envases, es por que marcas
como la Coca-Cola no solo ostente su marca, sino también la forma Unica de
suUs envases, que son creados para representar al producto, dotdndolo de una
caracterizacién especial como podemos apreciar en el siguiente grafico, en el
cual se muestran varios envases que esta marca a hecho y que incluso se han

convertido en envases coleccionables.

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o
técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

> www.albadiadigital.com
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Por ejemplo en el caso del empaque de yogurt calci yum, que registraron su
empaque por la facilidad que brinda este de comer hasta la ultima gota del
producto sin necesidad de hacer uso de cucharas para comerlos y asi poder
aprovechar todo su contenido como podemos apreciar en la grafica

expuesta.

55

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que
pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna
caracteristica del producto o servicio de que se ftrate,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea
el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que
se trate; o sea una designacién comun o usual del mismo en
el lenguaje corriente o en la usanza comercial del pais;

Por ejemplificar este literal imaginemos que existe una marca denominada
HOLA que se encuentra debidamente registrada, lo cual por Idgica no podria
suceder debido a que la expresiones de uso comuUn no se pueden registrar, por

gue se usan de forma habitual en el lenguaje comun de las costumbres legales

35 www.bold.cl
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y en el comercio. A continuacién una grafica tomada de la pagina web

http://centrojuridicointernacional.com/noticias.html nos permite entender este

literal.

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica, salvo que se
demuestre que haya adquirido distintividad para identificar
los productos o servicios para los cuales se utiliza;

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden puUblico;

h) Puedan enganar a los medios comerciales o al publico
sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricacion,
las caracteristicas o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se frate;
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Como podemos observar las dos carretas son totalmente parecidas por lo
que el consumidor de la carreta de Capuccino puede confundirse e ir
consumir el producto de la carreta Expreso por su gran parecido o
viceversa, algo similar sucede con el caso de la fotografia que esta a
continuacién en la que ideoldgicamente al ver ese letrero lo primero que
viene a nuestra mente es el local de KFC cadenas de restaurantes de
comida rdpida que tiene un gran posicionamiento en el mercado que es
una franguicia multinacional que vale miles de ddlares para tenerla, por
ello este restaurante KLG quiere aprovecharse de ello para conseguir

captar clientes.

i) Reproduzcan o imiten una denominacion de origen
protegida, consistan en una indicacion geogrdfica nacional o
extranjera susceptible de inducir a confusion respecto a los
productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su
empleo puedan inducir al publico a error con respecto al
origen, procedencia, cualidades o caracteristicas de los
bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas,
banderas y ofros emblemas, siglas, denominaciones o
abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de
cualquier organizacién internacional, que sean reconocidos

6 www.colectiva.tv
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oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del
estado o de la organizacién internacional de que se trate. Sin
embargo, podrdn registrarse estos signos cuando no induzcan
a confusion sobre la existencia de un vinculo entre tal signo y
el estado u organizacién de que se trate;

GEMENTO

- CRUZAZUL _

El caso de la Cruz roja es bastante singular debido a que es un signo usado
mundialmente para dar servicio humanitario en distintas dreas como socorro,
rescate, en guerras, etc. Esta Institucion se encuentra situada en la mayoria de
paises y ciudades en el mundo, por ello ha sido un signo difundido
mundialmente, aungue no solo lo usa la Cruz Roja sino también es usado
inescrupulosamente por todo lo que represente Atencion a la Salud, como en
centros hospitalarios, botiquines, farmacias, etc, aprovechdndose del
renombre y prestigio que brinda esta entidad representado por el signo de la

Cruz Roja, en el caso de Cementos Cruz Azul signo

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de
control o de garantia, a menos que su registro sea solicitado
por el organismo competente;

[) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el
territorio del pais, o de cualquier pais, titulos valores y otros

> www.aporrea.org/imagenes/2007/0cruzroja.jpg

% www.profepa.gob.mx
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documentos mercantiles, sellos, estampillas, fimbres o
especies fiscales en general; vy,

m) Consistan en la denominacién de una obtencién vegetal
protegida en el pais o en el extranjero, o de una
denominacién esencialmente derivada de ella; a menos que
la solicitud la realice el mismo fitular.

Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de
distinguir los productos o servicios pertinentes, la Direccién
Nacional de Propiedad Industrial podrd supeditar su registro al
cardcter distintivo que hayan adqguirido mediante su uso para
identificar los productos o servicios del solicitante.

De forma muy detallada se enumera en este articulo, las marcas que no se
podrdn registrar, norma que trata de establecer el respeto por el ingenio de los
creadores de las marcas, por su registro, cualidad y caracterizacidon que
pretenden resaltar una marca de la ofra, capacidad que se adquiere por
encargo de la publicidad, y por el estudio de la mercadotecnia utilizada
para posicionar los productos o servicios que se ofertan en el mercado, el
registro de las marcas hoy en dia es necesario pues el comercio mundial
demanda multiples necesidades lo cual crea que las industrias produzcan
bienes similares con diferentes tipos de calidad, llevando a confusiones de
productos originales a copias de baja calidad.

El arficulo antes transcrito trata de proteger a las marcas registradas ya sean
estdn ordinarias o notorias y a las renombradas, debido a que no permiten el
registro de una marca gue va a causar confusidon entre los consumidores, a tall
punto llega, que no permite que se registren signos que puedan calificar o
describir caracteristicas de productos ya registrados, y de las expresiones
laudatorias que se refieran a ellas, no por ello va a permitir que se registren
palabras de uso comun en nuestro lenguaje o en el uso comercial, para no
traer controversias futuras.

En el caso de que una marca contenga un color especifico como la Cruz Roja
gue es una marca renombrada, tampoco se permitird su registro por ser un
tono especifico creado para producir distintividad en el signo, por tener

caracteristicas propias creadas con un fin comun, es un signo que a sufrido el
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abuso de cuantas personas hemos hecho uso de este, como en el botiquin
que tenemos en el carro, trabajo, etc. Tampoco se permite el registro ni uso
de signos que contravengan el orden moral y pUblico, o que puedan enganar
al publico sobre la fabricacion o procedencia de los productos o servicios,
pues no podemos indicar que un producto a sido hecho en EEUU cando se los
ha hecho en Panamd, por que si esto pasaria se estaria enganando al futuro

usuario.

El articulo 196 sencala que no podrdn registrarse las marcas que violen

derechos de tercero

Tampoco podrdn registrarse como marca los signos que violen

derechos de terceros, tales como aquellos que:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan
provocar confusion en el consumidor, con una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o
productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda

causar confusidon o asociacién con tal marca; o pueda causar

> http://www.leegar.com.ar/coca-cola-vs-pepsi-hasta-en-las-peleas-callejeras/

69



dano a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o
crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o

de su titular;

No hay mejor ejemplo que el que se expone en este grdfico en el que no a
simple vista al momento de adquirir el producto se puede tomar la copia de
salsa de tomate Maggi por la ofra por que ha copiado su envase y su etiqueta,
lo cual es desleal por que no permiten al consumidor escoger el producto que
buscan en las tiendas y pueden confundirlo por su imagen al momento de
comprar.

Y por ofro lado se da una competencia desleal de marcas debido a que se
aprovechan de la inversidon publicitaria y de calidad de la ofra marca para
vender la copia y captar clientes que compren sus productos sin importar que

sea por confusidon, pues hasta que se den cuenta que no es el producto que

59 http://www.batraenterprises.com/grocery-items.html
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ellos buscaban han ayudado a llegar al objetivo del producto falso el cual es

vender su producto.

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido de forma tal que puedan causar confusion en el
publico consumidor;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial
solicitado previamente para registro o registrado por un
tercero, de forma tal que puedan causar confusion en el
publico consumidor;

d) Constituyan una reproduccidon, imitacién, traduccion,
transliteraciéon o trascripcién, total o parcial, de un signo
notoriamente conocido en el pais o en el exterior,
independientemente de los productos o servicios a los que se
aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusion
o asociacion con tal signo, un aprovechamiento injusto de su
notoriedad, o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial.

Se entenderd que un signo es notoriamente conocido cuando
fuese identificado por el sector pertinente del publico
consumidor en el pais o internacionalmente.

Esta disposicion no serd aplicable cuando el solicitante sea el
legitimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre,
independientemente de los productos o servicios para los
cuales se solicita el registro.

Se entenderd que un signo es de alto renombre cuando fuese
conocido por el publico en general en el pais o

internacionalmente.

Esta disposicion no serd aplicable cuando el solicitante sea el

legitimo titular de la marca de alto renombre;
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Las gaseosas SASA, HELLO COCA, Y SMILE, expuestas en la grafica pretenden
parecerse a marcas renombradas de Coca Cola Company, como o son
FANTA, COCA-COLA Y SPRITE, que gozan de prestigio y de una millonaria
clientela a nivel mundial, como podemos ver en las grdficas expuestas es que
las gaseosas las botellas son casi idénticas y las etiquetas bastante similares por
lo que se puede producir confusidn entre estos productos, es necesario

recalcar que estas gaseosas desconocidas arriba expuestas tratan de

%! http://bloggenialidades.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
62 www.zonadulce.cl
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aprovecharse del prestigio de los productos de Coca Cola Company para

captar mayor clientela y consigo mayores ventas.

f) Consistan en el nombre completo, seuddnimo, firma, titulo,
hipocoristico, caricatura, imagen o retrato de una persona
natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el
sector pertinente del puUblico como una persona distinta de
éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o
de sus herederos;

g) Consistan en un signo que suponga infraccion a un derecho
de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales
derechos; vy,

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios,
diplomas u ofros galardones, salvo por quienes los oforguen.

Después de analizar este articulo hay que tomar en cuenta que la marca tiene
como principal caracteristica la distintividad que no es mas que la capacidad
que tiene un signo para particularizar, identificar y diversificar productos o
servicios que se ofertan en el mercado, permitiendo que el consumidor llegue

a elegir aquel que prefieran, sin riesgo de confusion.

Sobre el cardcter distintivo de la marca, el tratadista Jorge
Otamendi sostiene que: "El poder o cardcter distintivo es la
capacidad intrinseca que tiene para poder ser marca. La
marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo
fanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se
confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un
servicio o cualesquiera de sus propiedades".

En varias ocasiones Tribunales de Justicia ha manifestado que:
"El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los
demds y que no es confundible con otros de la misma especie
en el mercado de servicios y de productos.
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El signo que no tenga estas caracteristicas, careceria del
objeto o funcion esencial de la marca, cual es el de distinguir
unos productos de ofros. 63

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual en su regulacidon presenta también

normativa pertinente al derecho que confiere una marca a sus fitulares.

3.4 De los Derechos Conferidos por la Marca

Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird
por su registro ante la Direccién Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sélo se admitirdn
variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones
secundarias del signo registrado.

El derecho de exclusividad otorga al fitular de una marca el
derecho de uso exclusivo para los productos y/o servicios
protegidos.

En nuestro pais el sistema de marcas es atributivo, es decir se
reconoce el derecho al poseer un titulo de marca registrada, vy
es territorial, es decir un fitulo de marca tienen validez en todo el
territorio de la Republica Ecuatoriana.

Si bien nos permitimos en citar en el primer capitulo los principios del Derecho
Marcario y uno de ellos era el principio de exclusividad que se oforga cuando
una marca se ha registrado, en el articulo antes mencionado se nos dice que
al registrar una marca, como titulares tenemos el uso exclusivo de la misma
para los productos o servicios que han sido registrado segun la clasificacion de

Niza en la que nos encasillemos.

% Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta
Edicion, Buenos Aires, 2001, p. 27).
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Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho
de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su
consentimiento y, en especial realice, con relacién a productos o
servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada
la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
registrada, con relacidn a productos o servicios idénticos o
similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el
uso de ese signo pudiese causar confusion o producir a su titular
un dano econdmico o comercial, u ocasionar una dilucion de su
fuerza distintiva.

Se presumird que existe posibilidad de confusidn cuando se trate
de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o
servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio
productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; vy,

d) Cualguier ofro que por su naturaleza o finalidad pueda
considerarse andlogo o asimilable a lo previsto en los literales
anteriores.

El titular de la marca podrd impedir todos los actos enumerados
en el presente articulo, independientemente de que éstos se
realicen en redes de comunicaciones digitales o a través de
otros canales de comunicacién conocidos o por conocer.

Al poseer el titulo de la marca, el mismo da a su titular el derecho
de iniciar y llevar adelante acciones legales contra todo aquel
no autorizado que imite, falsifique o usurpe la marca registrada.

No puede ser de otra manera, si alguien usa mi marca sin mi permiso, lo
primero que voy hacer es defender mi derecho legalmente en contra del que
esta haciendo uso del mismo.

Este arficulo pretende proteger a las marcas contra aquellos que quieran
representar sus productos con marcas ya registradas sin permitir que se

puedan hacer copias, o existan en el mercado productos con marcas
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similares que puedan causar confusidn, por lo que no se podrd comercializar

productos o servicios que afecten la titularidad de marcas registradas.

DECISION 486: Establece:

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su fitular el
derecho de impedir a cualquier tercero readlizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Parece logico el pensar que el fitular de una marca puede impedir que se use
las etiquetas de sus productos para etiquetar otros que no procedan de su
produccidn, pero de manera lamentable vemos que esto sucede a diario, la
falsificacion de marcas alcanza cifras millonarias, por el engano por el que
pasan diaricmente los consumidores que pretendemos consumir un producto

y ferminamos consumiendo ofro.

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después
de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos
de tales productos;

No se puede permitir que la marca sea modificada o cambiada ya que esta

debe responder a la composicion de palabras y signos que han sido
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registrados, es ildgico que la marca tenga alteraciones, pues debe responder

a su registro.

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u ofros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el
titular del registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumird que existe riesgo de
confusion;

La similaridod de marcas puede causar grandes prejuicios tanto al que
consume el producto o servicio cuanto a la marca fitular pues esta debe
responder a un alto grado capaz de causar error o confusion en el publico
consumidor, es por ello que para mi criterio no se deberia aceptar el registro de
una marca similar a la que este registrada o que se haya posicionado en el

mercado, para que no exista una competencia desleal.

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando ello pudiese causar al fitular del registro un
dano econdmico o comercial injusto por razén de una dilucién
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, o por razdn de un aprovechamiento injusto del prestigio
de la marca o de su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notforiamente conocida, aun para fines no comerciales,
cuando ello pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.
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Los literales anteriores pretenden dar una proteccién tanto a marcas ordinarias
como ha notorias pero no hablan de las marcas renombradas, que deben
responder parta mi criterio a una normativa distinta que conlleve una
proteccion mds estricta, ya que este tipo de marcas son las que primero se
falsifican por que son las mas adquiridas en el mercado por el prestigio que

estas tienen.

3.5 Aplicacion obligatoria de Tratados Internacionales en el Derecho Interno.

Hoy en dia la Propiedad Intelectual se encuentra agrupada en un solo texto
legal la Ley de Propiedad Intelectual la cual esta basada en varios de los
Tratados Internacionales que han sido suscritos por nuestro pais, pasando a
formar parte de nuestra legislacion, siguiendo el pensamiento Kelseniano de
gue nada esta sobre la Constitucidn se ubica esta en la cima de la pirdmide
de Kelsen, y debajo de esta jerarquia tenemos a los Tratados Internacionales,
lo que hoy en dia es de dificil aplicacién, debido a que los Tratados
Internacionales al ser debidamente suscritos estdn a la altura de la constitucion
0 muchas veces sobre ellos, no por ello digo que se pueda aceptar tfratados
internacionales que estén en contra de la Constitucién, eso ni pensarlo, pero si
poner una incodgnita para saber si dichos tratados tienen la categoria de
supranacionales, creo que no se trata de oponerse al nacionalismo que busca
la soberania absoluta de la naciéon, sino mas bien actualmente con la
globalizacion y los nexos que se dan entre paises se frata de crear instituciones
fransnacionales para causar un equilibrio entre estas dos posturas.

Citare las palabras del Dr, Paul Ledn Altamirano en su tesis sobre la Notoriedad

de las Marcas:
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“Es que no podemos imaginar que exista un acuerdo entre varios
paises, concretamente en nuestro caso, entre los de la
Comunidad Andina, que velan por la propiedad intelectual,
suscriben acuerdos y normas que buscan obtener una adecuada
proteccion, impulsando el desarrollo y la creatividad y que
abstraidos de aplicacién prdctica, si alegamos ese nacionalismo y
esa soberania juridica que impida que denfro de la esfera
ecuatoriana “no se atente” a nuestra “normativa patria”.

Tan es verdad lo aseverado que, en materia de propiedad
intelectual existen CONSULTAS OBLIGATORIAS, al Tribunal Andino
que redlizan los Tribunales ecuatorianos hoy lamentablemente y
casi una década encargados a los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, hasta que se creen los especializados.

Como se observa, es en esta materia donde con claridad se
aplica lo que se ha venido sefialando en lineas anteriores, es decir
que, existe normativa reconocida debidamente por el Ecuador
que se aplica incluso sobre normas legales y constitucionales. El
principio de soberania legal y de jerarquizacién de normas, con la
Constitucion en la cUspide es historia.”

Daniel E. Herrendorf, recuerda la fuerza que fienen los
Instrumentos Internacionales, asi la Convencién de Viena sobre
derecho de los tratados que, impide invocar al derecho interno
para incumplir un fratado.

Si entendemos que las Marcas no se detienen al llegar a las  fronteras de
nuestro pais, sino que llegan a la mente de miles de consumidores que estdn
fuera de nuestro pais entenderiamos por que se habla de una
supranacionalidad y por que se busca llegar a la integracion de la
legislacién sobre materias importantes y millonarias como son los temas de
Propiedad Intelectual, el orden juridico que surge de la integracion de los
mercados frae consigo nuevos conceptos, mecanismos e instituciones que
de una forma dindmica va a conllevar las relaciones internacionales.

La alianza de integracion mas notable es la de la Comunidad Andina en
materia juridica e institucional, su estabilidad es causada por la necesidad
de llevar a ofros estdndares la vision cldsica que se tiene de la soberania

nacional.
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No se trata de afectar al sistema juridico interno del pais, al contrario para mi
criterio se pretende unificar normas e instituciones que permitan proteger a
las marcas internacionalmente, por que como habiamos expuesto en lineas
anteriores la marca no solo representa un producto, sino también el esfuerzo
ideoldgico de su creador, el impulso publicitario de muchisimas personas
gue han fratado de posicionar en el mercado a su marca dando productos
y servicios que respondan a la calidad de ese impulso, y por Ultimo -no como
mas importante- la suma millonaria que representa una marca en el
mercado mas adn si es una marca renombrada, que no goza de una
legislacién propia para este tipo de marcas, por que piensan que no serdn

falsificadas por que los se piensa que gozan de mayor proteccion.
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CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACION
DEL REGISTRO DE UNA MARCA CONTRA UN NOMBRE DE DOMINIO

4.1 Interpretaciones Prejudiciales

Para proceder con el andlisis e interpretaciéon del caso que vamos a citar es
necesario hacer una introduccién con el objetivo de diferenciar la

terminologia y conceptos en los que se basa este fallo.

Los nombres de dominio nacen con la funcidén de representar direcciones
virtuales en la red, mientras que las marcas distinguen productos y servicios de
ofros similares en el mercado, podemos ver, que conceptualmente se
encuentran  diferenciados pero eso no quiere decir que se encuentren
distantes, ya que hoy en dia el Internet es uno de los medios mas efectivos
que permiten comercializar productos y servicios en el mercado lo cual ha
desatado una serie de conflictos entre marcas y nombres de dominio, los
cuales se regian por el principio "first to come, first to serve", el fitular del

nombre de dominio es el primero en registrarlo.

El reqgistro es bastante sencillo y con bajos gastos econdmicos, por lo que
muchos titulares de nombres de dominio han registrado como estos el nombre
de marcas que los representan en el mercado y que estdn registrados en

Institutos de de Propiedad Intelectual del pais que les corresponda.
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Después de que los fitulares de los nombres de dominio completaban el
registro procedian a utilizar por un fiempo la pdgina Web hasta captar un
nUmero apropiado de visitantes, mediante un contador virtual que permitia
saber la totalidad de visitas, debido a que si se registra un nombre de dominio
con que el nombre de una marca conocida o una semejanza de ella se
aseguraba las visitas al sitio de internet, mientras mds visitas mas era el costo all
vender el mismo a los titulares de marcas registradas; desde el punto de vista
moral estd mal porque el titular del nombre de dominio sabe la intencidn con
la que se ha registrado, sostengo esto porque se puede alegar mala fe del
titular al registrar como nombre de dominio el de una marca mas aun si ésta es
conocida o renombrada, por ello a nivel mundial surgié lo que se denomind

ocupacidn cibernética.

Ciberocupacién (también conocido como dominio de la
ocupacion), de acuerdo con los Estados Unidos la ley federal
conocida como la Ley de Proteccion de los Consumidores
Anticybersquatting, es el registro, el trafico, o utilizacién de un
nombre de dominio con mala fe, la intencién de sacar provecho
de la buena voluntad de una marca que pertenece a alguien
algo mds. El ciberocupa entonces ofertas para vender el
dominio a la persona o empresa que posed una marca que
figura en el nombre en un precio inflado.

El término se deriva de la "ocupacién ilegal’, que es el acto de
ocupaciodn de un espacio desocupado o abandonado o que la
construccién de asentamientos ilegales no posee, alquila o no
tenga permiso para utilizar. Ciberocupacién sin embargo, es un
poco diferente que en los nombres de dominio que se estdn
"ocupados' son (a veces pero no siempre) que se paga
mediante el proceso de registro por la ciberocupas.
Ciberocupas suelen pedir precios mucho mayor que aquella en
que hayan comprado. Ciberocupas acondicionar algunos
comentarios despectivos sobre la persona o empresa que el
dominio estd destinado a representar en un esfuerzo por alentar
el objeto de comprar el dominio de ellos. Otros vinculos de pago
posterior a través de Google, Yahoo, Ask.com y otros pagados
redes de publicidad para el mismo lugar que el usuario
probablemente queria, por lo tanto, su dinero, en cuclillas.
Como ocurre con muchos temas polémicos, algunos
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argumentan que la linea divisoria de la ciberocupaciéon es dificil
de dibujar, o que la prdctica es coherente con un sistema
capitalista de liore mercado y la éftica.

Ciberocupaciéon es uno de los mds utilizados lioremente términos
de nombres de dominio relacionados con el derecho de
propiedad intelectual y es a menudo incorrectamente utilizado
para referirse a la compra o venta de nombres de dominio
genéricos como example.comsé4

Lo que fratan de hacer las personas dedicadas a este tipo de practicas es
registrar un nombre de dominio con el nombre de una marca y luego vender
este registro a su fitular, haciendo un negocio bastante lucrativo debido a los
altos costos en los que esta se comercializa, por ello, la bUsqueda de paises
como los Estados Unidos es combatir la pirateria que se da a diario en el

Internet.

Si una persona que de buena fe a registrado como hombre de dominio el de
una marca idéntica y esté haciendo uso de la misma en una actividad licita,
existen varios procedimientos de defensa a los cuales se pueden acoger los
titulares de para pedir el cese del uso de esta pdgina, pero también el titular
del nombre de dominio puede demostrar que registrd de buena fe, al margen

de que este se parezca al de una marca.

Debemos tomar en cuenta que no podemos hablar de marcas y nombres de
dominio como si fueran lo mismo, por que responden a distintas naturalezas
con diferencias bastante marcadas, por ejemplo las marcas tienen principios
fundamentales como son el de territorialidad, el atributivo y el especial, pues es

de vital importancia saber que un nombre de dominio no puede someterse al

% De Wikipedia, la enciclopedia libre.
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principio de la territorialidad por que una persona puede acceder a una

pdgina de Internet desde cualquier lugar del mundo.

Con el principio de especialidad las marcas se sujetan o se limitan a las clases
a las que se han registrado de la Clasificacion de Niza, no se permite el
registro de una marca con el mismo nombre dentro de una misma clase como
por ejemplo la de calzado, pero se permite que se registre el mismo nombre
de marca en distintas clases, pensemos por un momento que existe la marca
LOVE registrada dentro de la clasificaciéon de Niza en varias clases y en cada
una con ftitulares diferentes, que pasaria si una persona ajena y que no es
titular de ninguna de las marcas que son registradas, registra un nombre de
dominio LOVE.com.ec, a quien de todos los titulares de marcas que registraron

la marca LOVE perteneceria el nombre de dominio que se registro?

Para que no suceda esto al registrar un nombre de dominio se lo debe hacer
con datos reales del que va a ser el titular del nombre del dominio, como
nombres, domicilio, etc, con ello se va a saber que se esta registrando de
buena fe este dominio, por ello es necesario mantener activo esta direccién IP
cargando en seguida la pdgina web, y si el nombre de la pdgina es
importante también se recomienda registrarlo como marca, no es obligatorio

pero es una medida de seguridad el hacerlo.

El nombre de dominio con lo Unico que se puede identificar a un sitio de
Internet, debido al alto niUmero de ordenadores que estdn conectados a la
red, fue necesario crear procedimientos que consistan en determinar vy

particularizar a cada mdqguina que este en conexion.
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Para transferir informacién de un ordenador a ofro es imprescindible tener una
direccién univoca, para su identificacion en la red, antiguamente no existian
los nombres de dominio sino respondian a un nUmero compuesto por varias
cifras como numeros telefénicos lo que dificultaba que la mente humana
recuerde estos para cada una de los sitios web a los cuales se querian
acceder, partiendo de ello es que se crean los nombres de dominio que por lo
general, usan el nombre de las empresas o de las marcas con las que son
reconocidas en el mercado. Registrar un nombre de dominio igual al de
marcas conocidas y renombradas es imprescindible hoy en dia para las
empresas que quieran desarrollar su actividad en Internet, y asi apoyar el éxito
que una empresa quiere tener, mediante el Internet se puede promocionar,
compra — venta de productos y servicios, es un medio perfecto para posicionar
a su empresa en el mercado, la falta de su uso produciria la ruina del

negocio, que utiliza este tipo de medios para su comercializacion.

Frecuente es el ver como existen pdginas web que desprestigian a productos
de sus competencia o que o hacen para presionar al titular de la marca a la
que desprestigian compre la fitularidad del nombres de dominio en donde se
hacen dichas publicaciones, Esto ha causado una problemdtica juridica a
nivel mundial, por el uso indebido y abusivo de sitios web con nombres de
empresas, marcas y de personas famosas, que no les pertenecen, cada vez
son mas numerosas en el Centro de Mediacion y Arbitraje de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual este tipo de denuncias llegando a recibir
promedio de 150 denuncias por mes desde que se abrid este centro, los
conflictos que se dan entfre marcas y nombres de dominio se mulfiplican
considerablemente, debido a la facilidad de acceder al registro de nombres

de dominio y a sus bajos costos.

A continuacién analizaremos un caso de registro del Nombre de Dominio
COCACOLO contra una marca renombrada COCA-COLA.
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4.2 Proceso The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.

El Caso ha sido Transcrito en su Totalidad:

ANALISIS DE CASO

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/
d2005-1139.html
Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
The Coca-Cola Company v. Netitaliq, S.L.
Caso N° D2005-1139

1. Las Partes

La Demandante es The Coca-Cola Company, Londres,
Reino Unido de GranBretana e Idanda del Norte
representada por Elzaburu, Espana.

La Demandada es Netitalia, S.L., Espana, representada por
el Bufete Almeida, Abogados Asociados, Espana.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda fiene como objeto el nombre de dominio
<cocacolo.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es
BulkRegister.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentd ante el Centro de Arbitraje vy
Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el
2 de noviembre de 2005. Ese mismo dia el Centfro envié a
BulkRegister.com, via correo electronico, una solicitud de
verificacién registral en relacion con el nombre de dominio
en cuestiéon. El 7 de noviembre de 2005 BulkRegister.com
envid al Centro, via correo electrénico, su respuesta
confirmando que la Demandada es la persona que figura
como registrante, proporcionando a su vez los datos de
contacto administrativo, técnico y de facturacion.
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El Centro verificdé que la Demanda cumplia los requisitos
formales de la Politica uniforme de solucién de controversias
en materia de nombres de dominio (la “Politica”), el
Reglamento de la Politica uniforme de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio
(el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Politica
uniforme de solucién de controversias en materia de
nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Parrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento,
el Centro notificd formalmente la Demanda a la
Demandada, dando comienzo al procedimiento el
16 de noviembre de 2005. De conformidad con el Pdarrafo
5.a0) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda
se fij6 para el 6 de diciembre de 2005. El Escrito de
Contestaciéon a la Demanda fue presentado ante el Centro
el 5 de diciembre de 2005.

El Centro nombré a Galbriela Paiva Hantke,
Alberto Bercovitz y Roberto Bianchi como miembros del
Grupo Administrativo  de  Expertos (o  “Panel”) el

30 de enero de 2006, recibiendo la Declaracién de
Aceptacién y de Imparcialidad e Independencia de cada
uno de ellos, en conformidad con el pdrrafo 7 del
Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Aunque sin concertar un acuerdo al respecto las Partes han
solicitado, por separado, que el idioma del procedimiento
sea el espanol. Por lo tanto, conforme al Parrafo 11(a) del
Reglamento, el Panel resuelve que el idioma del
procedimiento sea el espanol, sin exigir tfraduccién de los
textos presentados por las Partes en idioma inglés.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados sin haber sido controvertidos, o por
estar respaldados en suficiente evidencia documental, no
contestada, el Panel acepta como verdaderos los
siguientes hechos:

En Espana la Demandante es titular del registro 35.930 para
la marca COCA-COLA (en letras estilizadas) concedido el
16/11/1920 para la clase 32, y también es titular de los
registros 310.858 /860 /861 /862 /863 /864 /865 /866 /867 /868
/869 dela marca COCA-COLA (en letras estilizadas)
protegiendo productos de las clases 1, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 20,
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21, 26, 28, 30, 31, 32, 33 y 34, otorgados durante 1957 y 1958.
En la Unidn Europea, ademds de ofras marcas COCA-
COLA, la Demandante es fitular del registro de marca
comunitaria 02091569, concedido el é de junio de 2002,
para la marca “Coca-Cola”, que ampara varias clases de
productos, ademds de servicios de las clases 38
(telecomunicaciones) y 42.

La marca COCA-COLA es mundialmente conocida vy
renombrada. En particular, se frata de una marca famosa
en Espana.

La Demandada Netitalia, S.L. tiene registrado a su nombre
el nombre de dominio <cocacolo.com>. El registro del
nombre de dominio fue creado el 7 de mayo de 2003.

Con fecha 18 de junio de 2003 los conyuges Alberto Azzolini
Ferndndez y Esther Diez Arenas constituyeron en Madrid una
mercantil de responsabilidad limitada de nacionalidad
espanola y de duracién indefinida denominada “Netitalia,
S.L.". Administrador Unico de dicha entidad es el Sr. Azzolini
Ferndndez. El objeto de la sociedad es “realizar todo fipo
de venta de productos y prestacidon de servicios a través de
Internet”, “venta, contratacién, promocion, planificacion,
de todo fipo de servicios en lo relativo a vigjes y ocio”, y
“compra, venta, alquiler, construccién y reforma de toda
clase de bienes inmuebles, risticos y urbanos”.

El 26 de junio de 2003 el Sr. Azzolini Ferndndez presentd la
Solicitud de Registro N°2.548.104 para la marca
“"COCACOLO.COM”. Con fecha el 17 de marzo de 2004, ha
pedido de la Demandante con fundamento en derechos
anteriores de The Coca-Cola Company, la Oficina Espanola
de Marcas y Patentes (*OEPM") denegd la mencionada
solicitud de marca.

Mediante carta BUROFAX de fecha dia
8 de septiembre de 2003 y recordatorios de fechas 2 de
octubre de 2003 y 7 de julio de 2004 la Demandante requirié
a la Demandada que renunciara al nombre de dominio en
disputa o se lo transfiriese por los costes inherentes a su
registro. No hubo respuesta de la Demandada.

La Demandada también ha registrado el nombre de
dominio <pepsicolo.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante
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La Demandante apoya sus pedimentos en las siguientes
alegaciones:

- Fue fundada en 1886 y es una de las firmas mds
prestigiosas del mundo. Es la principal productora vy
distribuidora en el mundo de concenfrado de bebidas
refrescantes. Comercializa cuafro de las cinco marcas de
refrescos mds vendidas en el mundo: Coca-Cola, Coca-
Cola Light, Fanta y Sprite. Da empleo a 49.000 personas. En
2003 generd 21 mil millones de ddlares de beneficio neto.
Del informe INTERBRAND sobre marcas mds valoradas,
publicado en 2002, 2003, 2004 y 2005, surge que COCA-
COLA ocupa la primera posicidén, con un valor de marca
superior alos sesenta y siete mil millones de ddlares.

- La identidad en las siete primeras lefras de la marca y el
nombre de dominio y la escasa diferenciacidon que
infroduce la modificacién de la vocal final, unido a la
ausencia total de distintividad del término “.com”, confirma
que los términos COCA-COLA y COCACOLO resultan
confundibles e incompatibles.

- En cuanto a derechos o intereses legitimos sobre el
nombre de dominio, no es titulo habilitante el mero registro
del nombre de dominio. La eleccion del nombre de
dominio <cocacolo.com> no puede ser fruto de la
casualidad.

- El requerido Alberto Azzolini Ferndndez no dio contestacion
a los requerimientos de la Demandante efectuados
mediante Burofax, ni siquiera para manifestar cudles eran
sus derechos o intereses legitimos sobre la denominaciéon en
disputa. Dada la denegacion de la solicitud de marca
“COCACOLO.COM" por la OEPM la legitimaciéon de
Netitalia, S.L. no puede fundarse en dicho signo.

- En la pdgina web de la Demandada no existe
verdaderamente un supuesto de parodia, sino un intento
con fines comerciales de desviar a los internautas a una
pdgina web distinta a la de la actora. El propdsito de la
Demandada al registrar <cocacolo.com> pudo ser o bien
“extorsionar” a THE COCA-COLA COMPANY para hacer un
negocio con la venta del nombre de dominio a la
demandante o a un tercero, o bien atraer a su pdgina web
a aquellos consumidores que al fratar de acceder a la
pdgina web de la demandante a través de un buscador o
directamente a través de la barra de su explorador
incurriese en el error tipografico de escribir COCACOLO en
lugar de COCA COLA.
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- En la pdgina web de la demandada hay banners
publicitarios de pdginas de turismo, de venta de cardtulas
de discos, de empresas de alimentacion, portales
femeninos, de empresas de servicios de telefonia, etc. Se

destaca el de la pdgina web
“http://www.eljamoncito.com/”, centrada en la
comercializacién de jamones y productos ibéricos en
general.  La  fitular  del nombre de  dominio

<eljamoncito.com> es la Demandada Netitalia, S.L.

- La pdgina web bajo el nombre de dominio en disputa
tiene también por objeto denigrar a la Demandante. Una
muestra de ello es la utilizacién de la expresion “DIET CAKA™
en lugar de “DIET COKE".

- La pdgina web contfiene un contador de visitas, el que
tiene por objeto justificar el precio para el caso de que el
nombre de dominio sea vendido. Al hacer click sobre el
icono “INICIO", la URL inicial
“http://www.cocacolo.com/index.html” se re-direcciona
automdticamente a la  URL  “http://www.nemesis-
i.com/botones/ver.php2uid=23", en cuyo margen superior
derecho se puede leer “BUY THIS DOMAIN!".

- Bl prop&sito del registro del nombre de dominio en disputa
es, consecuentemente, atraer a su pdgina web a todas
aqguellas personas que en su intento de acceder a la
pdgina web de THE COCA-COLA COMPANY, escriben en
forma incorrecta la marca, incluir la letra final “O"” en lugar
de la letra A" en el navegador de Internet o en un
buscador como Google o Yahoo. En definitiva, se frata de
un fin ilicito: derivar a su pdgina web a los clientes o
consumidores de la demandante valiéndose de un simple
error tipogrdfico. El contador de visitas y los banners
publicitarios ilustran el propdsito comercial del nombre de
dominio.

- Es prueba de uso de mala fe que una pdgina web
contenga informaciones que, mds que parodiar, denigran
la imagen de THE COCA-COLA COMPANY, como es el spot
publicitario en el que se incluye el grdfico de una lata de
refresco bajo la marca DIET CAKA. En lugar de tener una
finalidad altruista y de parodia, la realidad es que la pdagina
web “www.cocacolo.com” tiene una finalidad comercial.

B. Demandada
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La Demandada apoya su contestacidon a la demanda en
las siguientes alegaciones:

- Lo protegido por derechos de propiedad industrial de la
Demandante es, a pesar de su escasa diferencia formal,
manifiestamente distinto del nombre de dominio, sin
posibilidad de confusion. “Cocacolo” no es simplemente el
masculino de la marca "“Coca-Cola”, sino que es una
palabra que en si misma tiene diversos significados propios,
entre ofros: un término usado por algunos colombianos para
referirse a personas que pertenecen a una generaciéon mds
joven que la propia, o a quien conduce mal; un usuario de
los foros en “www.nevasport.com”; un miembro de la
escuderia “Pichaca”; el autor de un comentario en la Red
sobre la cdmara Olympus America D-40 Zoom; un usuario
del sitio “www.mundoumule.net”; el nombre puesto por su
dueno a un catamardn de modelismo; idem, a un vehiculo
“ieep”; una taqueria de Cancun, México; un personaje de
la pelicula “Cain”; el modo en que Francisco J. Vargas
llamd en un comentario al presidente de México, Vicente
Fox. Es decir, no hay coincidencia de significado, ni
fonética. Se frata de una palabra que existia con
anterioridad a la fecha del registro del dominio y que, dado
su significado, resulté perfecta para dar nombre al
contenido de la pdgina web, cuyo objeto es parodiar
diferentes aspectos de la vida cofidiana, instituciones,
companias y personajes, contar chistes, bromas, etc.

- La controversia sobre la posibilidad de confusion de los
signos en conflicto excede con creces el dmbito definido
por la UDRP, que se refiere a casos claros de
aprovechamiento ilicito, circunstancia que requeriria un
amplio proceso, que supera el dmbito definido por la UDRP
y cualquier interpretacion honesta que se haga de la
misma.

- En cuanto a derechos o intereses legitimos sobre el
nombre de dominio, hasta mayo de 2003 en que se registrd
el nombre de dominio, el mismo podria haber sido
registrado por cualquiera, incluida la Demandante. Si esta
considera a “Cocacolo” como la masculinizacién de su
marca, lo ldégico habria sido que hubiera registrado el
dominio con anterioridad. El no hacerlo asi no puede
interpretarse  sino como que Ila Demandante no
consideraba esta expresion como la versibn masculina de
su marca. Ademds, la Demandada lleva mds de dos anos
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usando de forma efectiva este dominio, por lo que, unido a
lo anterior, la actuacion de la Demandante parece
extempordnea. El nombre de dominio ha tenido un uso
efectivo, y se trata de un nombre de dominio conocido en
la Red. El Demandado es conocido en la Red por el nombre
de ‘“cocacolo”, lo que acredita su interés legitimo,
cumpliendo lo establecido en el articulo 4, apartado c)ii) de
la Politica.

- El contador de visitas de la pdgina web tiene como Unica
finalidad constatar la afluencia de publico de la web.
Considerarlo como indicio de que la misma estd en venta
resulta aventurado y temerario. La gran cantidad de
visitantes que la pdgina recibe a diario es suficiente para
afirmar la existencia de un interés legitimo en el dominio,
mdaxime teniendo en cuenta que la Demandante ha
tardado mds de dos anos en iniciar accién alguna frente al
mismo.

- La Demandada traté de inscribir sin éxito la marca
“cocacolo.com” en la Oficina Espanola de Patentes vy
Marcas. Ello es una prueba del interés legitimo que ostenta
Netitalia, S.L., dado que el 26 de junio de 2003 (tan sdélo
franscurrido algo mds de un mes después de registrar el
dominio), tratdé de dotar de mayor legitimacion esta
situacion.

- En “www.cocacolo.com” se confiene una actividad
completamente independiente de la actividad que
desarrolla Coca-Cola. La Demandada nunca ha tenido
intfencién de confundir a los usuarios. El caso Philip Morris
Incorporated v. r9.net Caso OMPI N°D2003-0004
<marlboro.com>, citado por la Demandante, difiere por
completo de la web "www.cocacolo.com”, ya que si bien
es cierfo que esta incluye publicidad, lo hace como
cualquier ofra pdgina web, no dedicdndose de forma
exclusiva a ello. La Demandada ni tiene el dominio en
venta ni estd realizando ningun ofrecimiento de venta, sino
que en la pdgina aludida por la Demandante se ofrece la
posibilidad de hacer una oferta al fitular del dominio, de la
cual es responsable quien la hace vy sin que la Demandada
participe en ningun momento, hasta la decisién final.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusion
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La Demandante ha probado a satisfaccidén del Panel que
fiene derechos sobre la marca COCA-COLA en Espana,
pais de domicilio de la Demandada. Ver seccién 4 supra.
El primer registro en Espana de la marca COCA-COLA
data de 1920, habiéndola registrado la Demandante
nuevamente en 1957 para varias clases del nomenclador.
Lo mismo ocurrié en los anos 80 y posteriormente, de donde
resulta que las marcas COCA-COLA son muy anteriores al
registro del nombre de dominio, efectuado en 2003.

De una comparacidén entre el nombre de dominio en
disputa y la marca COCA-COLA resulta que las siete
primeras letras del nombre de dominio coinciden con Ias
siete primeras de la marca. El nombre de dominio se
diferencia de la marca sélo en la octava y Ultima letra (una
“O" en lugar de una “A"), y en que no existe ni el espacio
que separa a “COCA" de “"COLO", ni figura un guidn en su
lugar. Ninguna de esas pequenas diferencias, ni la adicién
del gTLD “.com”, fiene relevancia alguna para distinguir al
dominio de la marca. El nombre de dominio es casi idéntico
0, en cualqguier caso, es confundiblemente similar a la
marca de la Demandante. Ver Draw-Tite, Inc. v. Kevin
Broderick Caso OMPI N° D2000-0017.
(“el agregado o supresién de un guidn o de un espacio
enfre las dos palabras de la marca es una diferencia
insustancial en cuanto a la apariencia, pronunciacién y
significado de los términos”). Ver también Christian Dior
Couture SA v. Bill Rosenfeld Caso OMPI N° D2000-0098, J.
Garcia Carrién, S.A v. Ma José Cataldn Frias Caso OMPI
N° D2000-0239, Caixa d'Estalvis del Penedes v. Carlos Mesa
Orrite Caso OMPI N° D2001-0397, Retevision Movil, S.A. v.
Juan José Martin Cabero Caso OMPI N° D2001-1479, Pans &
Company International, S.L. Pansfood, S.A v. Eugenio Bonilla
Garcia Caso OMPI N° D2002-0908, Sanchez Romero Carvaijal
Jabugo, S.A v. Jamones el Campo, S.L. Caso OMPI
N° D2002-1114 y Banco Rio de la Plata S.A. v. Alejandro
Razzotti Caso OMPI N°® D2001-0173.

De tal modo queda probado el primer extremo de la
Politica.

B. Derechos o intereses legitimos

De acuerdo al Parrafo 4(c)(i) de la Politica un registrante
puede acreditar derechos o intereses legitimos sobre un
nombre de dominio si, antes de haber recibido cualquier
aviso de la controversia, ha utilizado, o ha efectuado
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preparativos demostrables para usar el nombre de dominio,
O un nombre correspondiente al nombre de dominio en
relacidon con una oferta de buena fe de productos o
servicios.

Sostiene la Demandada que eligid el nombre de dominio
por sus connotaciones humoristicas o burlescas, y que lo
viene usando desde 2003. Sin embargo, el uso que ha dado
al sitio web correspondiente al nombre de dominio no es
una oferta de buena fe, ya que no estd ofreciendo los
productos de la Demandante. En cambio, la Demandada
se vale del error fipografico menor que puedan cometer
usuarios de Internet para atraerlos a un sitio web con
banners publicitarios propios y ajenos, y donde se publican
textos e imdgenes que denigran la marca de la
Demandante. Un uso bona fide requiere que se vendan en
forma exclusiva los productos o servicios cubiertos por la
marca. Ver Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com., Caso
OMPI N D2001-0903, (“El demandado debe usar el sitio para
vender Unicamente los productos protegidos por la marca;
de ofro modo, podria estar usando la marca como cebo
para afraer a usuarios de Internet y re-direccionarlos a otfros
productos. Nikon, Inc. (USA) Nikon Corporation (Nikon
Japan) v. Technilab, Caso OMPI N D2000-1774 (el uso de
nombres de dominio relacionados con Nikon para vender
cdmaras Nikon y cdmaras que compiten con Nikon no es un
uso legitimo); Kanao v. J.W. Roberts Co., Caso CPR N 0109-
2001) (“usaruncebo vy re-direccionar ftrafico no es
legitimo™).

La Demandada alega ademds que es conocida por el
nombre o apodo de “cocacolo”, pero no suministra prueba
alguna de ello. Al respecto carecen de fuerza probatoria
las referencias de la Demandada a contenidos de distintas
pdginas de la Red segun las cuales algunas personas u
objetos -diferentes entre si- serian denominados con la
expresion “cocacolo”, ya que la Demandada no prueba en
siqguiera uno de esos casos que es ella misma la asi
conocida. Asimismo, segun lo ha probado la Demandante
sin negarlo la Demandada, ésta registré también el nombre
de dominio <pepsicolo.com>. Aunque un par de infentos
del Panel por conectarse con el respectivo sitio web no
tuvieron éxito, y no se pudo determinar si existe un sitio web
bajo ese dominio, y con qué contenido, en poco
contribuye ese simple registro a la credibiidad del
argumento de la Demandada de que es “corrientemente
conocida” ="commonly known" en el original de la Politica-
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por el nombre o apodo de “cocacolo”. El registro de
<pepsicolo.com> mds bien sugiere que la Demandada estd
también tratando de aprovechar el renombre de otras
marcas famosas mundialmente de refrescos.

En Ast Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken Caso OMPI
N°D2001-1324, dijo el panel refiiéndose al Parrafo 4(b)(ii) de
la Politica: "Dado que probar que se tiene ‘interés legitimo’
puede desvirtuar un cargo de cybersquatting de acuerdo a
la Politica, un panel debe ser cuidadoso para asegurarse de
que es legitima la pretensién de un demandado de que ‘ha
sido corrientemente conocido por el nombre de dominio.”
Ver Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz, Caso
OMPI N°D2000-0204 (determinando que hay interés legitimo
cuando el demandado presentd prueba de que ‘por
muchos anos ha sido conocido por el apodo de
‘Penguin’’). Son insuficientes los apodos simplemente
casuales u otras alegaciones no probadas de un uso
pasado. Ver, e.g., DIMC The Sterwin-Wiliams Company.
v.Quang Phan, Caso OMPI N D2000-1519 (rechazando la
pretensibn de que el demandado era conocido por el
apodo ‘Krylon' ante la ausencia de prueba de cudndo se
habia adoptado el apodo alegado, y de cdmo se lo habia
usado); Red Bull GmbH v. Harold Gutch, caso OMPI
N D2000-0766 (rechazando la pretension de que el
demandado era conocido por el apodo de “Red Bull”
desde nino porgue no proporciond evidencia para apoyar
esa alegacion); Gambro Lundia AB / Healthcare, Inc. v.
Family Health & Wellness Center, Caso OMPI N D2001-0447
(el demandado no presentd evidencia para apoyar la
sugerencia de que su empleado era conocido por el
apodo de “Gambro”); [..] Particularmente cuando las
alegaciones de mala fe no son insustanciales, un panel
debe exigir una prueba persuasiva de un uso bona fide del
nombre.

La Demandada cita en su apoyo PRL USA Holdings, Inc. v.
Ung Caso OMPI N D2002-0250, en que se confrontaba la
marca “POLO” con el nombre de dominio <polo-
home.com>. El Panel opina que la cita es inapropiada, ya
que los hechos fueron totalmente distintos del presente
caso. En PRL USA Holdings dijo el panel actuante: “La
evidencia sugiere que el nombre legal del demandado es
Polo Ung y que se lo conoce por ese nombre. Por cierto, su
sitio web confirma que ‘Polo’ no es simplemente su nombre,
sino que es un medio por el cual él y su familia pueden
identificar sus actividades, y por el cual sus amigos y familia
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pueden acceder a las fotos de su boda y ofras. Esto sugiere
que el sitio web es legitimo, y que la palabra descriptiva
‘home’ es un medio perfectamente apropiado para
identificar lo que se encuentra en el sitio web." Estd claro
que el presente caso ni siquiera se aproxima al
mencionado.

Los banners que contiene el sitio web de la Demandada, en
particular el de “www.eljamoncito.com” bajo un nombre de
dominio también perteneciente a la Demandada, con el
que se comercializan jamones ibéricos y otfros productos,
indican el propdsito comercial del sitio web de la
Demandada bajo el nombre de dominio en cuestion. No
puede pasarse por alto que Netitalia, S.L, fitular del dominio,
es una sociedad de responsabilidad limitada, con objeto
comercial, segun se ha visto en la seccién 4 supra. Queda
por lo tanto desvirtuada la alegacion de la Demandada de
gue su sitio web es simplemente humoristico. Dado que el
sitio fiene finalidad comercial, que con el nombre de
dominio se desvia de manera equivoca a los consumidores
mediante el typosquatting, y que alli se denigra una marca
del Demandante —ver seccion siguiente-, la Demandada no
puede sostener que tiene derechos o intereses legitimos
sobre la base de un uso honesto (“fair use™) no comercial,
conforme al Pdrrafo 4(b)(ii) de la Politica. Ver Casino
Castillo de Perelada, S.A., Casino de Lloret de Mar, S.A. vy
Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L Caso
OMPI N D2002-0830.

Alega asimismo la Demandada que el registro y uso del sitio
web le oforga un derecho o interés legitimo sobre el
nombre de dominio. El Panel no cree que se puedan fundar
derechos o intereses legitimos a cualquier nombre de
dominio sobre la base del simple uso o por el simple hecho
de haberlo registrado. De aceptarse ese argumento, fodo
registrante tendria derecho o interés legitimo por el solo
registro, con lo que la Politica —que requiere que un
demandante pruebe que el titular del dominio carece de
derechos o intereses legitimos- seria inaplicable en todos los
casos. Por conducir a un absurdo, el argumento debe
descartarse. Ver Christie's Inc. v. Nicholas Stirpe Caso OMPI
N D2001-0044, (“El simple registro Unicamente no puede
constituir tales derechos”).

La Demandada tampoco puede establecer derechos o
infereses  legitimos en razén de una supuesta
extemporaneidad de la Demandante para iniciar estos
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procedimientos. Ademds de que la Politica no contiene
exigencia alguna al respecto, ciertamente no parece
extempordnea la actuacion de la Demandante, ya que en
septiembre de 2003, a cuatro meses del registro del dominio
por la Demandada, aquella intimé por medio fehaciente a
la Demandada para que cancelara el registro o le
fransfiriera el nombre de dominio por lo que costd
registrarlo, reiterando dos veces ese requerimiento
posteriormente. Ello no ha sido negado por la Demandada
que fue quien dej6 pasar todo ese tiempo sin enviar
contestacion alguna a la Demandante. No se puede
considerar qQue exista aquiescencia, pasividad o
extemporaneidad alguna de la Demandante.

Asimismo, la Demandante impugné oportuna y
exitosamente la solicitud de marca "COCACOLO.COM”
presentada por el senor Azzolini Ferndndez ante la OEPM
poco tiempo después de que la Demandada registrara el
nombre de dominio. Desde el punto de vista del derecho
de marcas esa actuacidén administrativa indica una falta de
derechos o infereses legitimos sobre la denominacién
“"COCACOLO.COM". Aunque el registro de nombres de
dominio no sigue principios idénticos a los del derecho de
marcas, de aquella denegatoria no se desprende derecho
alguno de la Demandada para registrar un nombre de
dominio casi idéntico a una marca famosa ajena.

El Panel considera probado que la Demandada carece de
derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Sostiene la Demandante que el nombre de dominio fue
registrado con el fin de ser vendido, y para ello indica que
el dominio figura en el sitio “"www.nemesis-i.com” bagjo la
leyenda "Buy this domain”. La Demandada niega que ese
hecho constituya una oferta de venta, dado que en esa
pdgina web también se indica que quien haga una oferta
por el dominio se considerard como Unico iniciador de la
operacion. Aunque el hecho de publicar el propio nombre
de dominio en un sitio donde se reciben ofertas de compra
de nombres de dominio podria indicar que es aplicable el
Pdarrafo 4(b)(i) de la Politica, el Panel no cree necesario
llegar a una conclusidn al respecto, considerando que -
como puede verse a continuaciéon- el nombre de dominio
en cuestion se ha registrado y se usa de mala fe,
independientemente de que haya existido o no un
propdsito de venta.
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En primer lugar, el nombre de dominio registrado es
practicamente idéntico, y en todo caso confundiblemente
similar, a una marca renombrada mundialmente. Es
indudable que la Demandada tenia conocimiento perfecto
de la existencia de la marca y de su renombre al registrar el
nombre de dominio, con lo que quiso aprovecharse
indebidamente de la reputacion ajena. Siendo esto asi y
faltando todo interés legitimo no parece dudoso que el
registro se hizo con mala fe. Ver Banco Espanol de Crédito,
S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave Caso OMPI N D2000-
0018 (“el registro de un nombre de dominio equivalente a
dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se
acepta, es constitutivo de mala fe”). Ver también Bankinter,
S.A. v. Daniel Monclus Pérez Caso OMPI N D2000-0483.

En segundo lugar, al registrar un nombre de dominio casi
idéntico a una marca mundialmente famosa y de altisimo
valor econdmico -aspectos reconocidos en el escrito de
contestacion de la demanda- la Demandada buscd
aprovechar el error dactilogrdfico que cometen los
navegantes de la Red cuando, al intentar conectarse con
el sitio de la Demandante, escriben una “o" en lugar de la
“a” final. Eso es un claro ejemplo de typosquatting,
realizado con la finalidad nada inocente de “atraer, con
dnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a
cualqguier ofro sitio en linea, creando la posibilidad de que
exista confusion con la marca del demandante en cuanto
a la fuente, patrocinio, afiliacidn o promocién de su sitio
Web o de su sitio en linea o de un producto o servicio que
figure en su sitio Web o en su sitio en linea"” (Pdrrafo 4(b)(iv)
de la Politica).

En tercer lugar, la Demandada muestra en su sitio web un
envase idéntico al de la "Diet Coke", conocido refresco de
la Demandante, pero exhibiendo la leyenda "Diet Caka”.
Eso es claramente denigratorio de las marcas de la
Demandante, por lo que la Demandada incurre en un uso
de mala fe del nombre de dominio en el sentido del
Pdrrafo 4(a)(ii) de la Politica. Este acto es prueba
inequivoca de que la Demandada conocia y conoce los
productos protegidos por la renombrada marca de la
Demandante, lo que demuestra su mala fe. Por supuesto, el
Panel no pone aqgui en cuestion la libertad de expresidon en
Internet, ni el derecho a parodiar, o a burlarse (con buen o
mal gusto) de quien se quieraq, sino el registro y uso de mala
fe de un nombre de dominio casi idéntico a una marca
famosa que se conoce de sobra. En CSA International ak,a,
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Canadian Standards Association v. John O. Shannon and
Care Tech Industries, Inc Caso OMPI N°D2000-0071., dijo el
panel: “Elreclamo de los demandados respecto de
derechos e intereses legitimos se basa esencialmente en
una pretensidn de libertad de expresidn y de opinidn, pero
ese derecho no requiere para ese propdsito el uso de las
marcas del Demandante en los nombres de dominio”. Ver
también Metro Bilbao, S.A. v. Ignacio Allende Ferndndez
Caso OMPI N D2000-0467. En distinfos momentos entre los
dias 2 y 10 de febrero de 2006 integrantes de este Panel
intentaron visitar el sitio web en
“http://www.cocacolo.com”, y se enconfraron con una
pdgina web con este Unico texto: “DOMINIO DESACTIVADO
— CONTACTE CON EL ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR". Esta
“desactivaciéon” refuerza la credibilidad de las alegaciones
de la Demandante en cuanto al contenido del sitio web de
la Demandada, en particular sobre la existencia de banners
comerciales, y textos e imdgenes denigrantes para las
marcas de la Demandante. Asi lo acreditan las elocuentes
impresiones en papel del sitio web acompanadas a la
demanda, no cuestionadas por la ofra Parte.

En conclusion, el Panel considera probado el tercer
elemento de la Politica.

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con los
Pdrrafos 4(i) de la Politica y 15 del Reglamento, el Grupo de
Expertos ordena que el nombre de dominio
<cocacolo.com> sea transferido a la Demandante.

Roberto Bianchi
Experto Presidente

Alberto qurlelo
. Paiva
Bercovitz
Experto Hantke
P Experta

Fecha: 13 de febrero de 2006

Coca-Cola se encuentra registrada como marca en Espana desde el 16 de

Noviembre de 1920, dentro de varias clases, es una marca mundialmente
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conocida por el publico en general se ha ganado un posicionamiento
reconocido en el mercado. Es una marca de alto renombre.

Neftitalia, SL tienen registrado el nombre de dominio COCACOLO.COM,
creado el 7 de Mayo de 2003, que se encarga de “realizar todo tipo de venta
de productos y prestacion de servicios a través de Internet”,
“venta, contratacién, promocidn, planificacion, de todo tipo de servicios en lo
relativo a vigjes y ocio”, y “compra, venta, alquiler, construccion y reforma de
toda clase de bienes inmuebles, rusticos y urbanos”, en junio de 2003, los
fitulares del nombre de dominio cocacolo.com presentaron la solicitud para
registrar COCACOLO.COM como marca, THE COCA COLA COMPANY objetd

la referida solicitud de marca.

La demandante The Coca Cola Company alegd que es una de las marcas
mas prestigiosas del mundo como productora y comercializadora de bebidas
refrescantes por lo que no aceptd que se registre el nombre del dominio
COCACOLO.COM, por la gran similifud e insuficiente diferencia de las siete
primeras lefras enfre la marca y el nombre de dominio, el Unico termino que
causa diferencia es el .com, aungue al publico consumidor nos conduce a
pensar que es la pagina Web de dicha marca, porque es un término genérico
en direcciones usadas en el Internet, no basta que la parte demandada
alegue la fitularidad de un nombre de dominio, pues como se expone en el
fallo no puede ser fruto de la casualidad, incluso los demandantes alegaron
que la intencion con la que se cred la pdgina es totalmente con fines
econdmicos, se pretendié desviar a las personas que querian tener acceso a
la pdagina de la Coca-Cola, es facil confundir al internauta con el fin de que
abran la pagina de Cocacolo.com pensando que es la de la Coca Cola y se
gueden visitando la pdgina equivocada hasta por simple curiosidad, pues
esto puede suceder cuando entramos a buscadores de pdginas web y estos
abren también paginas con similaridad en sus nombres, y es obvio si entre el

nombre de dominio y la marca, la diferencia es tan solo de una letra, se van a
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confundir entre los resultados de la bUsqueda, ademds que podemos tener un
error tipogrdfico tal como se expone en el fallo, pues no es dificil escribir
Cocacolo en vez de Coca Cola, la compania demandante también expone
gue en dicha pdgina Web desprestigia a los productos que esta comercializa,
pues se utiliza la expresidn Diet Caka en vez de Diet Coke, I6gico es la mala fe
con la que se creo esta pdgina, con la intencidn de comercializar este
dominio, pues en la mayoria de casos se accede a comprar la titularidad del
dominio en vez de recurrir al campo legal, es mejor tranzar, asi se deja
olvidado el problema y no se desprestigia el producto. En este caso no
sucedid asi y la Compania hizo respetar los derechos que estaban siendo

violentados por terceros.

Pensemos en un momento cuanto le cuesta a una compania posesionar un
producto en el mercado, no solo es, la publicidad que se lanza sino también
la ocurrencia sobre el producto; es todo un contenido de esfuerzos por
millones de personas, el tiempo invertido y el anhelo de alcanzar perfeccién

en la calidad del producto.

En lineas anteriores expuse sobre todo el trabajo empresarial que surge del
afrevimiento de los productores que quieren que su producto llegue alto,
como para que personas que quieren usufructuar del trabajo de un tercero
denigrando los productos o servicios que producen y que gozan de un
reconocimiento mundial como en este caso, se expone también que la
pdagina web COCACOLO.COM tiene un contador de visitas para demostrar al
momento de la venta el precio, ademds al hacer clic en Inicio se redirecciona
automdticamente a otra pdgina en donde se publicita la venta de aquel
dominio, es necesario exponer que COCACOLO.COM no es la Unico nombre
de dominio registrado por sus ftitulares sino también existe un nombre de
dominio PEPSICOLO.com
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Los demandados sustentan sus alegaciones en que Cocacolo responde a
varios significados, como por ejemplo los colombianos para referirse a una
generacién mas joven que la propia, o a quien conduce mal, entre otros,
argumentan también que no hay coincidencia de significado mucho menos
de fonética, que tiene por objeto como dice en el fallo el parodiar con
aspectos de la vida cotidiana, instituciones, chistes, etc, por ello exponen que
no se puede fratar de un aprovechamiento ilicito, pues las actividades que
desarrollan tanto, La marca Coca Cola como el nombre de dominio

Cocacolo.com son totalmente diferentes.

El Tribunal encargado después del andlisis llegaron a la conclusién de que el

nombre de dominio cocacolo.com sea transferido a la demandante.

En lo personal me queda clarisimo que el nombre de dominio registrado
pretendia gozar de la fama de la marca Coca-Cola, que es una marca de
renombre por el prestigio que tiene ante el pUblico en general, consumidor o
no de este producto, quien mediante el carisma de su publicidad se ha
ganado un posicionamiento en cada una de las personas que habitamos este
mundo o en un alto porcentaje, por ello me parece inaudito que se pueda
pensar que entre este dominio y esta marca no exista similitud alguna, pues
acaso olvidamos que muchas de las veces ni siquiera terminamos de leer la
palabra y enseguida por inercia o rapidez mental nos conducimos a
completar la palabra, confiados de lo que nuestra mente asimild podemos
pensar que los servicios que se ofrecian en la pdgina web de Cocacolo.com

podia ser un servicio que prestaba la compania titular de la marca.

Ademds que no podemos comparar la antigiedad de la marca COCA COLA

con el nombre de dominio COCACOLO.COM, es imposible pensar en esta
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posibilidad, se sostiene que registraron ese nombre de dominio por las
connotaciones burlescas, preguntémonos entonces si por ello burlaban y

denigraban una lata de refresco de la marca COCA COLA.

Desde que empecé a investigar sobre este fallo me di cuenta como los
registrantes del nombre de dominio en estudio quisieron sacar de esto, réditos
econdmicos, premisa que me lleva a pensar que el registro de este nombre de
dominio fue de mala fe, y mds aun al saber que este dominio que estaba en
venta y por el desprestigio que hacian de una lata de refresco de la Coca
Cola, no se quiere censurar la liberad de expresion en sitio de Internet ni
mucho menos pero como es de conocimiento se pueden tomar medidas de

proteccidén contra este desprestigio.

Marcas como COCA COLA gue tienen un increible posicionamiento en el
mercado, deben gozar de una proteccidén mayor, por ello los titulares de esta
marca han tenido que registrar en varias clases sus productos dentro de la
clasificacién de Niza para gue asi nadie pueda pretender usar su marca
para representar otros productos en el mercado, una marca renombrada no
tiene limites territoriales, nos hace alusidon uno de sus principios, es una marca
que avanza publicitariamente a pasos agigantados, renovando propuestas y
comprometiendo cada vez mds a que el publico disfrute de sus productos, y

se posicione cada vez mds en la mente de todos los seres humanos.

La disposicidn que adoptd el tribunal me parecid precisa, permitié que se
respeten los derechos que una marca renombrada lleva consigo, sin permitir

gue terceros abusen del prestigio alcanzado por ésta.
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La resolucion dictada permitid a la parte demandante la transferencia del
nombre de dominio en controversia, pues la defensa que hizo la marca Coca
Cola demostrd al Centro de Mediacién y Arbitraje de la OMPI, que se estaban
violentando sus derechos con este nombre de dominio que se registro de
mala fe, pues eran casi idénticos, por ello procedié ceder a The Coca-Cola
Company los derechos sobre la ftitularidad del nombre de dominio

cocacolo.com, Para mi criterio la resolucion tomada en este fallo es justa.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Se debe tener en cuenta que una marca notoria y renombrada no son
lo mismo ni responden a las mismas cualidades ni proteccion, por ello es
necesario establecer leyes que protejon a estas marcas pero de
acuerdo a la importancia marcaria que cada una responda.

No foda marca notoria es renombrada pero toda marca de alto
renombre para serlo tfuvo que ser notoria.

Las marcas renombradas rebasan al principio de especialidad, debido
a la importancia juridica, econdémica y mercantil que estas poseen,
nuestro sistema marcario las protege a un punto tal de que no permiten
de que terceros que pretendan abusar del prestigio que estas
representan.

Para proteger una marca contra la dilucidén es preciso que sea una
marca notoria o renombrada

La marca renombrada para algunos autores no necesita de inscripcion
registral, lo que para mi criterio esto es discutible, en cuanto a marcas
ordinarias es obligatorio su registro.

La defensa de las marcas renombradas toma mayor importancia a
partir del auge indudable que tuvo la publicidad y el marketing, en el
impulso de las marcas que ofertaban productos o servicios.

Una marca renombrada no se somete al principio de ferritorialidad,
pues su principios no le permite tener limite alguno llegando a
sobrepasar cualquier fipo de jurisdiccion.

La proteccidon para este tipo de marcas es tan necesaria que a
promovido que en varias legislaciones se incorporen disposiciones

contra la competencia desleal, para provocar un amparo eficaz.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

La proteccidon de una marca renombrada no responde solo al criterio
marcario, sino también a teorias econdmicas y mercantiles que
permiten deducir una efectiva proteccion.

La transferencia o uso de la reputacidn de una marca renombrada
puede considerarse desde dos puntos de vistas: Beneficiosa para el
titular de la marca por que promueve una venta gratuita de su marca,
me refiero a un ahorro en el gasto de publicidad, pero tfambién puede
producir una desventaja debido al engano que estd recibiendo el
comprador que piensa que es un articulo original y no responde a la
calidad que quiso comprar, una ataque a la reputacion.

Puede ser beneficiosa para un tercero por que consigue colocar o
vender productos en el mercado utilizando la fama de la marca que
ilicitamente estd usando, pero también tiene la desventaja de
presentarse ante Tribunales para responder por este tipo de prdcticas,
ademds que otorgan y dan mayor relevancia a la marca que han
falsificado, pues no falsificarion  un producto sino tuviera
reconocimiento en el mercado.

Lo que pretende una marca renombrada es aprovechar del respaldo
juridico que se le brinda, y asi manejar un monopolio absoluto.

Las marcas de alto renombre estdn caracterizados por el goodwill que
es la buena fama o reputacién de la que goza productos o servicios all
diferenciarlos con otra marcas, revela lo que se encuentra en la mente
de un consumidor que produciendo asi que mds gente lo consuma el
producto o servicio al que representan.

Toda signo distintivo estd vinculada a funciones psicolégicas,
econdmicas, de procedencia, calidad, reputacidn o goodwill vy
publicidad mds aun aquellas que ya han cumplido con estas funciones
primordiales.

Todo fitular que tiene un derecho tiene derecho a defenderlo, sostengo
esto debido a que hoy en dia la competencia desleal se presenta

como un método adicional a la normativa de la Propiedad Intelectual

106



que pretende amparar al titular de un derecho contra la confusion que

terceros crean en el mercado, actitudes contrarias a la buena fe.
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RECOMENDACIONES

Los capitulos antes expuestos nos permiten entender de manera clara lo que
significa en el campo de la Propiedad Intelectual las marcas renombradas vy el
valor que representan para una empresa, pues, muchas veces no es el
producto el que permite que la empresa subsista sino la marca vy la publicidad
que con la que se llega a empoderar de cada uno del consumidor y del que

no consume, estimuldndonos a adquirir lo que estas representan.

Hay veces en que ni siquiera discernimos entre uno y otro productos, en
algunos casos ni nos interesa escoger entre los que se presentan en el
mercado y nos dejamos llevar por aquellos productos de prestigio de un grupo
de la sociedad o por aguellos que se nos quedaron grabados cuando vimos
una de sus propagandas, cada uno de los productos tienen caracteristicas
propias y especiales que averiguan © nos crean necesidades
incentivindonos a consumir para asi saciar esas necesidades creadas, es un
mundo de ofrecimientos e ilusiones por qgue muchas veces pensamos en o que
un producto podria hacer queriendo que llegue mas alld de lo que puede
dar, hasta cierto punto los creemos milagrosos, como en productos para bajar
de peso o para limpiar las impurezas del rostro, para eliminar las arrugas,
también nos trasportan a momentos hermosos como cuando vemos und
propaganda de la Coca-Cola uniendo familias y haciéndonos sentir como en
casa, o en Navidad reviven ese sentimiento de dulzura y paz que desde ninos

lo tenemos pero que con el paso de los anos no dejamos que aflore.
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Como entonces no dejarnos ilusionar y llevar por la publicidad que muchas
veces invade cada uno de los sentimientos que tenemos, y aquellos que no

permitimos que nos caractericen.

Las marcas, la produccién, su comercializacion, los canales de venta,
distribucién y el producto final, apasionan tanto al que lo hace, al que lo
vende como al que lo consume, pues siempre imaginamos como lo hardn y o
quien inventd sus envolturas o envases, es fodo un aporte intelectual de gente
gue impulsa ese producto, que propone queriendo revolucionar al publico,
0 acaso no nos hemos preguntado que es los que piensan los fitulares de estas
marcase que quieren brindar al cliente? Que pretenden alcanzar con su
producto? Tantas preguntas que pueden ser respondidas de distintas maneras
segun la percepcion que tenga cada uno de los productores de articulos,

servicios, alimentos, etc.

Por ello en este Ultimo capitulo deseo aportar con algunas recomendaciones,
pues que para mi criterio debemos tomar en cuenta al registrar una marca

como para su proteccion:

e Si una marca es la que va representar a productos o servicios en el
mercado para diferenciarlos de ofros, debemos tener en cuenta que
tienen que ser un nombre atrayente y sugestivo, que promueva en el
pUblico el consumo del producto. La publicidad y la calidad es
fundamental, no podemos pretender que una marca alcance rankings

mundiales sino satisface ni a su titular.
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La marca es tan importante para una empresa o sus propietarios por
que representan  en muchas ocasiones su principal beneficio, por ello
se recomienda registrar la marca dentro de las clases en las cuales el

producto se vaya a comercializar.

El  valor patrimonial que representan los derechos de propiedad
industrial e intelectual representan mds del 80% del valor de las
companias por increible que esto parezca, es recomendable instaurar
planes de operacionales y de negocio, para garantizar una real
proteccidén y manejo de los activos intangibles, para asi llegar a

multiplicar el valor del costo que estas representen.

Es necesario que las empresas realicen un diagndstico sobre cémo se
estd manejando la proteccidén a las marcas que tienen a cargo,
detectando las fortalezas y debilidades para un amparo vy
aprovechamiento eficaz, asi  sus marcas pueden alcanzar
reconocimiento en el mercado. Se deben implementar medidas
controladoras y publicitarias para alcanzar grandes metas e innovacion

en el mercado.

Sila marca es tan importante para su titular es recomendable registrarla
también como un nombre de dominio, debido a que antes de lo
pensado podriamos necesitar de un sitio Web para comercializar

nuestros productos o servicios.
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Para una persona natural o juridica que labora en la comercializacién de
productos resulta una indudable inversidn el mantener y desarrollar los atrioutos
que debe tener una marca para que sean susceptibles a los ojos del futuro
consumidor, razén por la cual la estrategia que se utilice al crear una marca
debe responder a valores que expresen lo que una marca ofrece, este
planteamiento serd su impulso futuro para conseguir un establecimiento y

seguridad de comercializacién en un futuro mercado.

Una marca es mds que un pensamiento, es una fuente de ideas, estrategias y

el esfuerzo de personas que desean crear una identfidad para esta.

111



BIBLIOGRAFIA

-ALONSO ESPINOSA, Francisco. El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001,

de 7 de diciembre, de Marcas. Editorial Comares. Espana. 2002.

- BENTATA, Victor, Marca notoria y super marca,
http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm. [Consulta: 14 de mayo de
2006]

- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto y GARCIA-CRUCES, José Antonio.
Comentarios a la Ley de Marcas. Editorial Thompson Aranzadi. Navarra,
Espana. 2003. 1511p.

- BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fdbrica y de Comercio (Buenos
Aires, 1946)

- BOCOS, Marcos. La marca: concepto y andlisis histérico.
http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-
Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisishistorico/
2100-278460,01.html. [Consulta: 14 de mayo de 2006]

- CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Juridico.

- Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-1139.html

- CONCEPCION RODRIGUEZ, José Luis. Ley de marcas. Consejo General del
Poder Judicial. Escuela Judicial. Editorial Cuadernos de Derecho Judicial.
Madrid, Espana. 2003.

112



- Corporacién de Estudios y publicaciones. Constitucion Politica del Ecuador.
Quito, Ecuador. Actualizado 2006.

- Corporacién de Estudios y publicaciones. Ley De Propiedad Intelectual

Ecuatoriana. Quito, Ecuador. Actualizado 2006.

- DI LUCA, Régimen nacional demarcas de fdbrica y de comercio (1981)

- FERNANDEZ, Cédigo De Comercio Comentado (Buenos Aires, 1950)

- FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo
S.A. Madrid, Espana. 1990. 307p.

- FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas.
Editorial Montecorvo S.A. Madrid, Espana. 1984. 578p.

- FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas.
Segunda Edicién. Editorial Marcial Pons. Madrid, Espana. 2004. 755p.

- FRADE, Cristina, Caso de indemnizaciéon a pescadores espanoles,
http://www.ucm.es/BUCM/be/prensa/1999/10/29/articulos/5. [Consulta:
07 de Julio de 200¢]

- GARRONE, Manual de Derecho Comercial, (Buenos Aires, 1978) p 344

- GONZALEZ BUENO, Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y
en la Jurisprudencia. Editorial La Ley. Madrid, Espana. 2005. 346p.

- MARTINEZ MEDRANO, Gabriel Alejandro, SOUCASSE, Gabriela, La marca

blanca y la venta a pérdida, Danos a la reputacion de la marca en el proceso

de transaccién econdmica,

113



http://www.dpi.bioetica.org/soucasse-medrano.htm. [Consulta: 28 de
abril de 2004]

- KUr, A. Trips and Trademark Law, [IC 1992

- LEDESMA, Pasolds Limited c. Fedeté S.A.I.C.l y A fallo de la Cdm. Nac de Ap.
En lo Civ y Com Fed. De la Cap, Sala lll, del 20/8/82, en Revista de Derecho
Industrial (1983)

- MONTEAGUDO, Montiano. La proteccion de la marca renombrada. Editorial
CIVITAS S.A. Madrid, Espana. 1995. 304p.

- OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires,
Argentina. 1989. 3%91p.

- PALAU RAMIREZ, Felipe. Apuntes personales. Entrevista Directa. Valencia,
Espana. Mayo de 2006.

- Todos los acuerdos de creacion de la OMC y anexos como el ADPIC, fueron

aprobados por Argentina segun ley 24.425 en 1994.

-Las imagenes presentadas en este trabajo de graduacion han sido tomadas
de las siguientes pdginas Web de Internet:

-http://internetmarketingmexico.com/category/apple/

- http://www.elreflejo.cl/2007/09/22/%C2%BFcoca-cola-zero-causa-cancer/
- http://www.taringa.net/posts/humor/1765252/Coca-Cola.html

- http://parroquiasanjeronimo.wordpress.com/patrocinadores/

- www.elqudsi.com

- www.ultimacurva.com

- www.smartchoices.ttu.edu

- http://elsonidoylafuria.wordpress.com

- www.britishupermarketworldwide.com

- http://www.hnip.net/imglib/20061130 Procter g logo drk blu 300.bmp
- Www.cosmetic-business.com

- www.panoramadiario.com
- www.listphile.com

114



