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. INTRODUCCION

A transcurriglo va poco més de un afo desde
que el Indecopi, a traves de la Sals de Progiedad
Intebactual del Tribunal, tuve scasion de estable-
cer, oon carstter de Precadente de Dbservandia
Obligataria’, algunos criterios 2 feneren cuenta
&n la Interpretacidn de | disposicidn recogida
enelarticule 136 inciga h) de la Decision 488 de
la Comurvidad Andina [Régimen Comun salir
Propledad ndustrial), refarida a las marcas no-
toriamente conocidas,

La noticia acerca de la difusidn de dicha Proce
dente genard en su mamanto mutha expec-
tativa entre 0% especialistay de #sta rama dal
derechn, hahiendo desperiads comentarios a
fawor pero tambidn fuertes criticas. Bl tiempo
transcurrido desde que fue puesto en conod-
mienta piblico nos ha permitido & los espe-
cialistas medit mas objetivamenta |a uiilidad
esperada en el Pracedanie, Bl presente articula
propone una sane de cuestionamientos a pars
de los cuales serd posible definir si se ha cum-
plido-o no dicha fusalidad.

En términos generales; es saludable que el
Indecopi se haya animado a expedir un Pre-
cedents sobre unp materia que ha resultado
desde slempre muy polémica y confusa, dada
le complefidad, matices y efectoy generadas
por la figura juridica en custtidn. A pariir de
la expeiencia ganada por casl una década de
aplicaciden de la Diecision 486 de s Comunidad
Andira, nuevamente ¢ Indecopi nos propone
una serle de critedos qua deben ses tomados en
cuenta 3l abordar la compleja tarea de definir
il drbito de proteccidn de las marcas notaria

rmente conocldas, renovanda de gt manera oy
esfuerzos iniclales sobre la materly que fueran
abardados en su oportunidad por el antiguo
Fracedenti’

Este renovado compromise por parte del Inde-
copl pone en evidendia que [a regulacidn delas
marcas notorigmente conodidas constituye une
de los temas que siempre ha concitado mucha
atencidnen el derecho de marcas, Esta atencidn
no es fruto de la casualiciad o de la coincidencia,
La creciente prepcupacion poresta cuestion ha
sido propiciada por el propio desamollo social y
econbimica de la humanicad del cual el derscho
de marcas no ha sida ajeno,

Para entender 12 importancis de esta reflexion
inicial, basta rerontamos por un momento
hasta los albares de la Edad Media, ¢pocaen la
fyue si blen las marcas ya eran conocidas, se les
asignaba un papel distinto al que desernpefian
actualmentz, En dicha epoca s distinguia entre
tas marcas dal gremdo (que garantizaban gque
s prraductos habian sido fabricadaos conforme
a los procedimientos previamente aprobados)
¥las marcas del productor. Bl restringido papel
asignado en aguel entonces a las marcas obede-
Clara e ol sistesria limitativa de Ba cormpetencia
fqua regle el régimen gremial impedia dotar ala
marea de uma funcidn competitive.

La marca desempeniaba pues &n |a Edad Media
una funcion fundamentalmente de garzanila,
permitiendn gue al adauirente del prodscio
reclamase al artasano o productor porlos vicos
o defectos de aguél, As, sequn las ordenanzas
Qremmiales, la marca s aplicaba a los COrFespon-
dientes productos Provenientes de determina-

doyremio a fin de garantizar simgl
! plements una
cilidad determinada.

Mo &3 sino a partir del liberalismo BCaftmico
Instaurado en Europa por la Revoluclén Eran-
£e5a gue se conceplualiza a 1a marca come
un elemento Lompetitvo y se le asigna coma
Funcion esencial 1a de diferenciar as mercan-
cios de un empresario de las de los demss
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competideres’, Puede afirmarse pues gue los
objetivos asignados a lay mancas cambiaron ra-
dicalrmente debide al trdmsiio de una estructura
ecandmica gremial a una capitalista, A pastir de
ese moments, b marca adguind un papsal fun-
darmental com o instrumento de venta motivade
pe las necasidades de produccion en matayla
aparicidn del fendmena publicitario. e com-
prende pues con facilidad el motiva por el gue
el trance de un sstema griémial a uno capitalsta
hava Hevado & la manca a cumpdir un NUeve ¥
psencial rol: 8l de indicar el origen empresarial
de los productos ded oferente funcitn distin-
tiva o indicadora ded origan empresarial; a fin
de permitir la diferenciacion de sus productos
respecto de los de sus competickres,

Lo cierto e que a partlr del final de la segunda
guerts mundial, se produce en Europa un nueve
cambio de gran trascenckencia, al incorporarse a
1as legislaciones evropeas, por influenda de fos
Estados Unidos de Norteamdrica, normas cuye
ahjeto erala proteccién de |a libre competencia
{deracho “antitrust”). La trascendencia de esta
legislacion, nevedosa hasta ese momeanto para
Eurepa, generd un nueva cambiao fundamen-
tal y de perspectiva sobre el papel que debia
desempanar |2 marca, entre otras instituciones
del derecho de la competancia, El nuevo plan-
teamiento se basd en |a idea de que el ssterna
competitive de economia de mencado es ef
mas eficients para |3 asignaciin de 105 recursos
eronomices, looaue motiva al replanteamienio
cded sistema de proteccidn para dar cabida ala
proteccidn de atros intereses (sdicionales ol de
fos empresarios y competidores; iquaimente
relevantes para el desenvolvimiento del merca-
da. Esto hizo gue las Instituciones del derecho
che marcas cobraren un nuevo significado, et
s, sean utilizadas rarmbidn oomao Eirumentos
para garantizas |a transparendcia del marcado en
benefido de todos los gue participan en él e
pasd pues de un models COrporatng a un mo-
delo social on el que lo gue inferasa finalmente
es | proteccién del mercado como instiucion.

i
il LA, Tarmo 11, 1534, po. 64-65

& proposilo

Precisamente la proteccion dil models secial
empazd a hacer de la marca wn Bien de aspe-
cial v apreciado valor, generando nuevamants
discusiones an torng & cudles debsian serkas fun-
ciones que ssta chase de bien inmaterial debia
camenzar a cumplir en gl mercado moderno,
PFronto =2 comprendic gue en s mecados
actuales caracterizados por |3 produccion en
masa v |2 propagacian del fandmenn pukbdic-
tarle existe un elevado numens de proiucios
queohjetivarmenie son capaces de proporcionar
identicas satisfacciones a sus compraclores y
USANos, ¥ GUE en un sisteme juridico regido
por pringipios de eficenda {mejor emples de
recursos. sociabes) habria de dotar a las partes
intervmientes en ol mercado de instrumentas
que les permitiesen minimizar los costos de
transaccidn.

La marca past pues a conceptualizarse ahora
coma vehilcubo informative capaz de atesorar,
an un solo paquete, un aimuls de informacks-
res especialmente Utiles para el mercado, Este
nuevo enfoque propicid Iy construccian de
asrjuernas bagales capaces de oorregir Ciertas
interferencias infarmativas a fin de garantizar
quiela marca cumpliess cabalmente su funcidn
primordial (funcian distintiva y diferencladora)
con normalidad, pere tambidn ofra clase de
distorsiones vinculadas ya no tanto con &l orl-
gen empresarial, sino con ef valor simbxdlico de
Ia marca en tante apto también para captar la
atencicn de las consurmidonzs.

Hoy por hay ya se han identificado plenamen-
1e debido al desarralle de las comunicacioneas
y al fendmeno publicitario, todas estas interfe-
renias comunicativas gue pueden trascender
Ia funcidn metsmante distintiva o indicadora
del arigen empresarial de la marca, e (rata
de perturhaciones de orden cualitativo que
incluse puedan ser mas graves, en fanto se
proyectan sobre la informacion referida al
aseguramients de un detesminado nivel de
ealidad de los productos o servicias, asi como

i AIRCTATE RODRIGUET-CANG, Alberio da Enurmitide ekt Derecha de ko Competencic Actas de Derechio Inilus-
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da otros valones espacialmente relevantes para
el mercado, como pueden ser ¢ préstigioo la re-
putacicn, A, [ adguisiclén eménea pof loscan-
sumidores de productos confundibles dotados
e uma calldad inferior defrauda ciertamente la
expectativa creada en estos v se traduce en una
pérdida de chientels para los ofertantes’,

Pero tamblén las interferencias informativas
pueden suscitarse en ¢ plano simbdico o de
la imagen de la marca con efectos sensibles
pira el mercado en aquallos supuestos en los
que incluso no sea de temer una confusion o
effor en cuante al origen ermpresarial. Comdan
a estos chsos terd, por elemple, la apropiackhn
parasitaria del potencial atractivo simbofizado
por la marca a productos o servicios distintos 2
lew originales o la afectacidn de fa buena imagen
comercial proyectada por |a marca,

Esta nueva visidn no hace olra coda que con-
salidar el reconocimiento y proteccion legal
de la marca a partir de todas sus funciones
particularmente relevantes: la indicadora el
origen empresarial, [a indicadora de la calidad,
la concensadora del goodwaill v la publicitara,

La funcldn Indicadora del ofgen empresarial
sigue siendo la funcidn bisica y esencial enco-
mendada a cualquier marca. Es a partir de esta
funcion bédsica ¥ primigenia que los distinios
ordenamientos juridcos emperdron a disefiar
y definir e sistema de proteccidn por [a via del
derecho de marcas Esta funcein es la esencial,
primaria y fundamental e integra las exigencias
minimas requentdas por cualguier kegislacian
sore marcas’. En este dmbitoy |2 marca cumple
un papel eminentermente informatv, esto e,
arestiqua ante bos consumidores que todas los
productos o servickos idénticos o similares por-
tadores de ln misma marca b sido fabricades

4,  MONTEAGIDG MONBEIERDL Mondlano, Lo Pfrateodin de b dars Pan o

1995, pp 45§ 55

T Tan s asl gue s maeca ey definich A iraves de o fursidn datingba, Yease sl
Comunidad fndina Arhicole 134, edocs de este ndgimen constituin mar
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o distribuidos por wna misma persona o baja
Su autorizacion.

En cuanto resulte juridicamente necesaric y
cportung, no deberdn existir reparos para re-
conocer tamblén proteccion a otras funciones
oe fa marca, este es, la indicadora de la calidad,
Ia condensadora del goodwill o reputackan y la
publicitaria, Vale recordar que la funcién indica-
dora de la calidad atestigua ante el consumidar
que todos los productos o servicios dotados
con la misma marca ostentan la misma calidad
(sea ésta alta o baja). En otras palabras, |a marca
revela que el producto o servicio identificado
por ella astenta una calidad relativamente
constante, esto es, und calidad determinada
en funcion a las vivencias y experienclas de kas
consumidares. La funcion condensadora del
goodwill o reputacién es el vehiculo a traves
del cual el consumidor podrd ir labrando sus
preferencias de compra o contratacion gracias
@ la fama o prestigio g@Enedos progresivamenie
per los productos o servicios dotados de una
concreta marca, Finalmente, la funcidn publi-
eilaria reconoce que la marca dotada de un
elevadn potencial publicitario constituye un
vehiculo capaz de generar o crear el goodwill o
huenareputacion de bos productos y servicios®,

La fumcidn informativa de la marca ¥ la tearia
de las funciones uncomendadas juridicamente
i éit_as no hacen otra tosa que conducimaos a
& misma idea: las marcas madernas pueden
IEpresentar slgo mas que la asociacion con una
fuente de procedencia empresarial, Asi, pueden
Fepresentar, por ejemplo, virtudes cealitativas
¥incutadas con las bondades del producto o
SErvitio. pero también valores irracionales o
emodionales, como la aventura, hambria, Iuj,
e Todos estos valnres, incluso los irracianales,
5o susceptibles deaxplotacian Beondmica por

sy, Primern Edicin, Madnic, Civitas

articule 134 de la Decisidn 486 oe [
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s titukares de kas marcas & incluso hoy en dia
es mids fracuenta encontrar campanas pullici-
LibTiiss QU recumen @ estos valores como parte
de las estrategias publicitarias encaminadas o
incitar a la compra o contratacian del producio
o senviclo marcado.

Debe advertirse gue el valor econdmico de
las marcas y consecuentemente las funciones
y proteccion juridica encomendadas o £stas
no pueden ser atribuldas genéricamants pama
todas las marcas. Por el contrario, se hace na-
cesario realizar antes una distincign jundica
entre |&s distintas categonias ce rmarcas Asi, con
algunos matices en intensidad, las marcas sin
walor intrinseco (marcas normales o comunes)
sirvan gnicamente a un fim distintivo i Son, por
tanto, proteqidas en la medida necesaria para
el cumpdimiento de dicha funclén (indicar ef ari-
gen empresaniall Por su parte, arjuellas mareas
datadas de valor cunlitativo o intrinseco (gue
denaminaremas marcas ranombradas) se prote-
gerin #n cuanto que, ademas, son susceptibles
de una utilizacion para fines adicionales a las
dietitivos, comopor gjempla; los ornamenitales,
decorativas, publicitarios ¢ inchuse en activida-
dies especificas de merchandising.

Este s precisamente el contexto de la proble-
mitica abordada por el Indecopi a través del
Precedente &l resolver sobre by controversia
suscitada por el pretendido registrode la marca
KEMT por parte del 5r. Freddy Santiago Tude-
lana Yanama {en sdelante, ‘el Si. Tudelano®)
para productos comprendidos en la clase 32
de la Clasificackén Internacional de Productos
y Servicios (Clasificacion Internacional de Mizal
v dde la respectiva apasicidn planteada por la

ompresa British Armerican Tebacoo [Brands)
Inc. {en adefante, “BAT"), titular de wna serie
e registros sobre la misma marca {ncluyendo
versiones mixtas de b misma) para productos
comprendidos en la clase 34 de la Clasificacidn
Internacional®.

Il. CUESTIONES TERMINOLOGICAS NO
ABORDADAS POR EL PRECEDENTE

La proteccidn juridica de las marcas notoria-
fremte conacidas ha tenido que superar tra-
dicionalmente miltiples obstaculas, uno de
tos cuabes reside en la diversickad &n Cuanto a
la tepminntogia ernpleada en la legisiacién de
Ios distintos palses. Sehan acufiada pues una
gran variedad de términos para designarlas,
rales como marcas notariamente cenocidas,
Fharcas notorias, marcas renombradas, marcas
de alto renombre, marcas famosas, marcas
afamadas, sic. Todas estas mencionss lie-
pen en comon & necesidad de conferlr una
proteccion especial frente a determinadas
conductas fuera de los cavces tradiconales
delderecho de marcas Para comprender ¢4ta
reflewitn, se hace necesario abordar breva-
mente cudles son los fundamentos sobre los
cuales se ha estructurads tradiconalmente el

sistema de marcas,

El sistéma de marcas se estructura sobre in
base de dos pilares fundarmentalas: al Principio
de Inscripeidn Registral v el Principla de Es-
pecialidad, aungue se conocen también olros
principiod gspeciaimante revantes (Frincipio
cde Tarritorialidad] que generan Importanies
consecuencias juridicas en el Smbito def dere-

cho de marcas®,
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Bl primero supene, para el nadimiento diel de-
recho, que la marca s8a Inscrita en &l reglstro
respective. Este principio se decanta pues hacia
el valar de la seguridad juridica (publicidad
registradl, confiriende proteccidn a la manca a
partlr de s ingreso mismes en el correspan-
diente registro. Para tales efectos, la legislacion
sobre marcas ha disenado un sistema registral
en el gue sistematicamente pueden conferire
unia @ wno |os derechos por orden de llegada y
resolverse asi los conflictos entre las titukares
o sedicitantes de los mismos, Este sistema ha
pretendido ser autosusficients, para I cual ha
estableckdo une sere de reglas muy precisas
y rigurosas de orden téonico-juridico gue de-
termminan que el registrador evite en lo posible
&l andlisls complejo de los comportamientos
anticampetitivos qua puedan eskar implicacdos
con 2l reqistro o uso de las marcas Bn el trance
depsta operacion, el registrador se vale simple-
miente de datos objetivos, come son la fecha y
haora del ingreso de 1a solicitud de registro de
marca {prelacidn] ylas del registro.

EVinterds principal del sistema registral es @&m-
bién el favorecimiento de la Implantacion de
las marcay #n el mercado. Este interés gueda
evidenciado clammente por la atrbucién privi-
begiada de una proteccidn de la marca poria via
del registro y sblo en supuestos excepcionales
por su o efective. Bl dmbito de protecciden que
attibuye el registro se configura por la identidad
o similltuc entre by marca v los correspondientes

iigen por ko dingto en dog mmbado e leves expariali; v ol dapa i fusean

HAECOE R TN P Tadn. Lo vy dowat

productas ¥ servicios, Este dmbito pusde calif-
carse de ficticio, par cuanio no 52 cormesponde
necesariamente a la posichin gue ostenta en ese
muomento ka marca en el mercado. Asl,al margen
de que la marnca que accedid al registro cusnte
& ncon implantacion o presencia efectiva en
el mercado, el derecho de marca le confiere
proteccion por el dato objetivo de su ingresa
ol registro respectivo, protegiéndola frente a
conducias infractoras reales o potenciales.

Bl derecho de marcas ha advertido que la apli-
cacion jrrestricta v absoluta del Principio de
Inseripeitn Registral podria provocar resulta-
dos perjudiciales para el mercado, de ahi que
en casos exceprionales se Justifics que este
principio ceda el paso a giertos remedios excep-
donales que &l misma derecho de marcas pone
4 disposicion, siempre y cuando se cumplan

determinados requisites también excepcionales
[notoriedad y mala fe),

El segunda principlo es el de Especialidad,
sogn &l cual la titularidad sobre una marca y
consecusntemente el lus prohibendi higado a
ella te instrumenta a partie del signo y su co-
newion con determinsdo producte o serviclo.
Mdtese que esie principio emana dirsctamente
de la funcion basica encomendada a cualguiar
marca, esto es, 1a identificacisn en ol mercade
e UNGs COMCretns productos y services y su di
ferenciacion de aquellos de los terceros ifuncicn
distintiva o indicadora del origen emprasarial)”,

dpftrtses par ke ey del Ligar donde dichos

Exitibilace b resundlos pavn al PETERRC Ml y eI ce Tl denacfion”
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La aplicacidn de bos princlpdos de Inscripcien Re-
gistral ¥ Especiafidad en sede de marcas hadada
cabida & dos problemas fundamentales: por
un lado, definir cudl 25 [a proteccion que cabe
confarir 3 una marca no inscrts ¥, por el otro,
establecer los pasibles remedios 3 finde impeds
e uh tefcarn adophe una marca idéntics o 5~
rrilar & otra para productos o servicos distintos
El sisterna de marcas ha abordaco i atencion
de estos problemas acudiendo precisamenti
a la figura juridica de la marca fotoramente
conocida, esto es, una espécial categona de
marca capaz de superar los limites tradicionales
impugstos por &l devecho de marcas azados
por Los principios anles mencionados,

Para abordar el primer problema, esto es, |3 su-
peracién del Principio de Inseripcidn Registral, el
derecha de marcas habia acunado tradicional-
meenie los términos de “manca notoris” e marca
notoramente conocida’ lod cuales quedaban
reservados para bos efectos que la implantacion
del signo habia desplegado tradicianalmente
an deracho de macas ¥ que no se habian peo-
yectadn mas alla del Principio de Especialidad.
Dentro de esta nocidn aparecen los congepios
de *marca notora® y de ‘manca notoriamente
eonocida” en el sentide del articulo Ghis del
Convenio de la Unidn de Paris (CUP) para con-
ferir proteccidin a una manca no registrada en el
mercado donde se reclarmaba proteccion, pero
o suficientemente Implantada o conocida en

dicha mercado frente a la conducta de un tor-
Lorg que suponia su adopeidn o uso para pro-
ductas idénticas a similares. Bl peimer esfuerzo
internacional sobre la materia cuajd en el seno
de la Conferencia de Revisidn del Convenio de
la Unian de Parfs (CUP) de la Haya (1925, que
dio kugar al articulo Ghis'®, En esta disposicidn
encoairamios &l origen de la protecclon de la
‘marca notoramente conocida” per aplicada
iniciglmente solamente para productos'’,

Para abordar el sagundo problema, esto es,
la superacidn del Principio de Expecialidad, &
derecho de marcas acuno tradicdionalmente el
concepho de ‘manca renambrada’ para designar
& muella marca que atesoraba una elevada
diosis de reputackn y prestigio. Este tipo oua-
Eficade de marca se caracterizaba por unir a la
camin dimension distintiva o ivdicadora del
afigen emprasarial un efects atractivo ¢ pu-
bdicitario capaz de atraer un nival de demanda
superior al que se lograria al emplear una marca
normal Esta clase de myarcas nace precisaments
producio de la diversficacion de ka produccidn,
el fendemeno publicicano v las esrmeradas estra-
teglas de marketing,

Pues bien, uno de los eduerzos internacionales
midsimportentes sobre laregulacidn dela marca
renambrada cristalizt en la adopcion del arti-
cube 16.3" en & seno del Acuerdo sobre bos As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
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relacionados con el Comercio [ADPIC) o Trade
Felated Aspects of Intelleciual Property Fights
[TRI®s), acwerdo que forma parte Integrante
{coma Anexo LC) del Acuerdo por el que se
cred la Organizacion Mundial del Comarcio [Ma-
rrakach, 1994}, Como puada colegirse, al amblio
de proteccidn disenado por esta norma abarca
el riesgo de confusidn, pero esta vez frente a
preductos o servichos distintos, las conduschag
perjudiciales para el renombee, la dilucidn de
la fuerza distintiva v ¢l aprovechamiento de la
reputacidn ajena, Narese que la aplicacion de
cota disposicion es muchs mds ambiciosa que
I3 del articulo Bhbis del CUR ya que su aplicacion
no se encuantra constrenida al Principio de
Especialidad, permitiendo incluso estender |3
proteccida mds alla de la tiplca funcian distin-
tiva oindicadaora dal origen empresarial, lo que
permite & u titular beneficiarse en exclusiva
de las posibilidades de explotacion econdmica
quie detenta la marca renombrada marced a 5u
remmibire, e especial, 1a expectativa de poder
explatar su potencial v valor publicitario autd-
nommo Incluso en facetas ajenas & s distintivas
(usp de la marca renombrada en facetas nota-
mente publicitarias, decorativas u ornamantakes
o en producios de merchandising, como por
ejemple en camisetas, ceniceros, Naveras, ot ),

Asl, respecto @l abcance de fa proteccidn can-
ferida en los terminos el articulo shis CUR
para las marcas notor aménte conocidas prmo
tradicionalmente el critens de la notoriedad
timplantacién], el cual revestia una dimensidn
gsencialmente cuantitativa, segon ka cual ve-
rificada cierno urnbral o porcentaje de cono-
cimiento por parte del sector pertinente del
publico consumidor e activaba ef mecanismo
para la proteccion de la marca frente al nesgo
de confusion generado por # intento de -
Qistro 0 use de una marca idhéntica o similar
pafa productos idénticos o similanes (riesgo de
confusion dentro del Principio de Especialidad,
Como puede cobegirse, aqul la notoriedad sa
encentra nflmamene ligada a la proteccisn
de la funcitn distintiva o indicadora del orgen
empresarial y ofrecia la vertaja de la sequridar
pridica, de tal suerte que probado ¢l grado de
mmiplantacion o porcentaje de conocimianto en
el mercada relevante y atribuldo legalmente se

duas Pablo Schiantarelli Gonralaz

proporciona la certera de acceder a la protec-
citn frente al riesgo de confusidn (pero sddo
para prodectos idénticos o similares), pese a
no encontrarse inscrita la marca, Pero a su vee,
ta notoriedad presentaba la desventaja de ser
sumamenie rigida, condiclonandn s proteccidn
ala verificocion de cierto umbral o porcentaje de
implantacidn o conodimients minimo exigideo.

Respecto a las marcas renombradas en kos tér-
mings del articule 16.3 del ADPIC, su proteccion
pone &l acento en los valores [Imagen) que esta
clase de marcas representa pasa o mercado.
Como hemes podidoadvertin el apego del siste

ma de miarcas al Prineipio de Especialidad v a la
proteccidn de la marca en su funcion distintiva
@ indicadora del origen empresarial obstacull-
26 por mucho tiempo la Incorporacian de una
proteceion adecuada a las marcas renombracas,
Fay por hoy s2 acepta que el mbito para la pro-
tecclon de esta clase de marcas descansa en el
criterls de la reputacion, La reputacicn implica
reconacer a la marca renombrada una fuerza
atracthva independiente y avldnoma desdinada
di bos correspondientes praductos ¥ servicios,
por o que satrate de un criterio esencialmante
tualitative. En otras palabras, el criterlo cuali-
tativo del renombire procura la proteccion del
valor afiadide del signo mis alla de su funcidn
dittintiva o indicadora del origen empresarial,
El akcance de su proteccion reside en eyitar que
terceros se aproplen, en beneficio propo, de las
posibilidades comerciales que la marea ranam-
brada ofrace y de evitar ento pecer o danar tabes
posibllidades. El acento al crterio cualitativa
naha de levar, sin embargo, a desconacer que
la noterledad (implantacion) tambisn rewiste
clerta impartanca para definir of alcance de la
proteceion conferlds a esta clase de sigmos, ¥a
qua para el logre del valor “reputacion” susle

B necesanio un cierlo grade de notariedad
lirplantackdn) de la marce.

ldentificadas las concretas necesdades die pro-
lecoion que acechan afas marcas renombradas,
recultand vilido paner un mayer o menar acento
al criverio de la notoriadad dependiendo de 1z
tonducta enjuitiada, pero clertameante respa-
tands que el valor cualitativo del renombre
62 el que prevalezca para conferlr proteccian



a esta clase de signos. Asl, frente 8 condisctas
que pengan en peligro la dilucitn del podar
atractiva de la marca, esto es, cuandeo exista al
ricsgo de que pierda buena parte die su dimen-
sidhn distintiva frute de su proliferacgdn comao
distintivo para mdltiples clases de productos o
sarvicios, resultara valido exigir un alto gradao
de notoriedad Emplantaciing. Sin embarg, ng
rasulta sor necssario exigir el mismo grado de
notaredad {Implantacidn] &n [ marca rendgm-
birada en los supuestos de aprovechamiento de
la reputacion ¢ peruicio del renombre, donde
i que debe primar aqui es € valor cualitative
el renombre o la reputacan,

En suma, a diferencia de las marcas notorias, las
marcas renombeadas son capaces de adheriral
produsto o servicio una determinada imagen
que trasciende el mero efecto Indicativo del
origen empresarial, Valores cualitatives del
producto o servicio, tales come ka calidad, gl
prestigio, la fucres publicitaria son ung dea los
objetos primardiales de proteccian de kas mar-
cas renombradas, asl coma también valores
irracionales y psicologicss (lujo, estilo de vida,
avenitura, hombeia, eic) v hasta walores circuns
tanciales come la exquisiter de |a presentaciin
del produsta a servicio o lo selecto de los cana-
les do distribucion, En buena cuwenta, € renosmn-
bre reprasentada por la marca renombrads se
convierte en un blen acondmico susceptible de
explotacin autdnoma mas afld de l conexion
inicial dela marca con determinados producios
y servicios, a diferencia de |as marcas riborias
que se limitan a la proteccion de la funcion
indicadora del origen empresarial a troves del
riesgo de confusidn,

[ todo ello se colige que la proteccion confe-
rida a las marcas renombradas sea cualitativa-
mente mds amplia que la conferida a las marcas
noterias, lo que justifica que su proateccion no
cp [imite @l wadicional riesgo de confusién, sing
quee e extienda paga conderin una probection

13, Enelcia

reforzada frenite a conductas que sUEEngan un
aprowechamients Indebido de la reputacidn aje-
na, atenten contra el renombre o impliguen una
dibucion de su fuerza distintiva. Precisaments, en
atencion a que el foco de atencion en torma a ls
protecchdn de fa marca renombrada se estric-
tura sobre el valor autdmnoma del renombre gue
condensa esta clase de signe, #s gue se sostiens
que el akcance de dicha proteccidn no s en-
cuenitra constrefideo al Principio de Especialidad.

Pues bien, ndtese que la Decision 4B6 de la
Comunidad Arndina na hace distincidn entra
fas distintos tipas de marcas o signos distintives
(nateros ni renombrados), como s lo hacen,
respeciivamente, los articulos 6bis del CUF v
16.3 del ADPIC, La terminologiz empleads por
la Diecisidn 466 es [a de bos signos noandamen-
te comocidos, Dentro de esie contexia ¥ como
quiera que |as normas intérmacionakes antes G-
tadas pueden s imocadas tambidn en neestio
pads por los nackonakes de los paises skanatarios
de tales convenios internacionales”, hubiera
sido conyeniente que e Precedente parsese por
actarar 3 qué tipo de signe distintivo se refiere la
Decision cugndo alude al concepto de “signas
notariamente conacidas”; ello con la finalidad
de permitir comprender adecuadarmente el
nivel de armonizacién entre dichog convenios
y ba norma comunitaria anding.

& este respects, conviene aclarar, siguiendoa la
dectrina comparada', que las “marcas notoria-
mente conacidas” constituyen el género dentro
diel eual cabe ancusmdrar, como subtipos o espe-
chos individuslizados, a (i) a8 mancas notorias,
exto s, douellas mancas noregistradas en el pais
dondi w8 invoca la proteccion pero fuertemente
implantadas en el wifico econdmico que son
merecedoras de Uha proteccion dentro de los
cauces del Principlo de Expecialidad (riesgo de
confusidn referide a productos y/o servicios
pdénticos o similares) en el sentido del articula
ghis del CUP v (I} las marcas renormbradas, es
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decir, aquallas marcas que ademds de ser lo
suficlentermante reconocidas paor bos eirculos
interesadas correspandientes, detentan un
atribsuto esenclalmente cualitativo merced & &
prestigio y buena reputacion, en la linea de ko
safialado por el articulo 16,3 del ADPIC, aspecto
que justifica su proteccidn mas alka del Principio
de Especialidad.

En buena cuenta, la Decisidn 486 permite
englobar bajo la terminclogia genérica de fos
"signos notorfamente conocidas’ tanto a las
marcas notonas coma 3 [as renombradas, La
protecciin de lamarca notariamente conacida
en los términos de la Decision se ird ensan-
chando correlativamente en funcidn &l grado
de notoriedad o implantacian alcanzado pos
el sigmvo dendro del rercado relevante [criterio
cuaniitativial, asi como eventualmente tarmbsen
de acwerdo al nivel de prestigio o reputacian
{eriterio cualitativo) alcanzadio (renombre) &
través de los correspondientes productos o
seryvicios que distingue |a marca, Asi, marcas
fugrtemente implantadas pero que no han
alcanzado aln un nivel adecuado de prestigio
G raputacian, seran mesacedoras. Onicamenta
e una profeccion frente al resgo de confusian
para producios o sendcios idéntions o similares
pEsE 4 no encontrarse registradas (ie supers
asi el Principio de Inscripcion Realstral pero
no el de Especialidad], micntras que aguetlas
marcas o suficientemente Implantadas pero
e ademds presentan una elevada dosis de
reputaciin o prestigio, podrin ser menecadoras
e una profeccion especial gue no S8 encuentra
constrefida por by Principios de Especlalidad ni
Inseripeion Registral, de tal suerte que su titular
padird combatin, edemds, conductas confusorias
con relacidn a producios o servicios distintas
i includo practicas en las que no sea de temer
uria canfusidn en tomao ol odgen empresarnial
(ya sea porgue los productos o sepvicios 4on le-
Jnamants competitivos o porgue no se ssperg
un s &n funcian de marcal, come por ejemplo,

P35, eéanwr, pp 16y 17 cled Precedenin,
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aquellas practicas que puedan significar um
aprovechamienta indebido de su reputacion,
lesicn de su prestigio o renombree, o dilucidn de
su poder distintive (en confextos amameantabes,
decoratives, parddicos, supuestos de marchan-
dising, publicidad adhesiva y similares, segun
223 el casol.

. LAS MARCAS NOTORIAMENTE
CONCCIDAS FRENTE AL PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD

Las razones expuestas precedentemente
demuestran que [as marcas notoramente oo-
necidas merecen una profeccion especial por
derecho de marcas a efectos de contrarrestar
les efectos nocivos que podria implicar la apli-
cacion absoluta de los principios de Ingscripcidn
Registral y de Especialidad.

Al aberdar la cuesticn vinculada concretamente
& Principio de Especialidad, lamentablemente
el Precedente incurre en un grave emar de con-
cepto. 51 bien se puede afirmar con cardcter
general que [3 proteccidn de las marcas notoria-
mente conocidas no se encuentra limitada por
la aplicacian del Principio de Especialidad, ello
no equivale a decir que ¢ examen comparative
[para efectos del examen de confundibildad)
deba realizarse independientemente de los pro-
ductos que distinguen los signes, Mucho manas
significa sostener que para tales efectos basta

unicamente evaluar sl los signos confrontados
resultan ser sim#ares o nn's,

Como hemos tenide neasion de sefalar, la
superacion del Principio de Especialidad se
pustifica cuando L conducta enjuiciada preten-
de basicamente socavar o aprovechar el valer
autanome (renombre) que condensa la marca,
COMO DCUTind par ejemplo cuande |a marca
naterlamente conocida pretende ser registrada
o utilizada para fines no distintivos, decorat-
s, omamentales o netamente publicitarios

et Elemenin Decororsa, Actas de Daracha



[swpuestos de merchandising, publicidad adhe-
siva’, antre ofnes), Como es evidente, dentro
de este contextao, [a aplicacion del Principic de
Especialidad e irelevante, por cuants (o gue
sa protege es la marca notoramente conodida
comao valar autdnome, esto &5, desligada ya de
los concretos productos o servicios que distin-
gue. Precisaments, ese valor auldagans 83 pro-
tegido especialments recurmsando a las figuras
del aprovecharmiento indebido de la reputacidn
ajera (aprovechamiento infusta del prestigio}
y la dilucién dal renombre [dilucidn del valos
comerncial o publicitare], segin sea el caso

Ahora bien, en al caso especiftco de que fa
conducta enjuiciada procure generar falsas ex
pactativas lerror) en torno al orlgen empresarial
seria correcto afirmas que 52 pueds preschndin
del Principio de Especialidad? Todo parece
Indicar que la Sala de Propiedad Intelectual
responde 4 dicha pregunta en sentido afirma-
tivo ¢uando senala que el examen comparative
debe realizarse independientemente de las
producios o servicios que distinguen los signes.
Contrariamente a lo establecido por la Sala,
considerames gue cuando se evalda condreta-
rmerite ¢ eventual desge de confisidn entre dos
signed, no resubta valide prescindic del Principic
deEspeclalidad, va que el dato de los productos
o servicios concernidos siempre es un dato de
especial importancla para la valaracion de dicho
ilicite; n otras palabras, en la valoracion del
rlesgo de confusidn es importante no sl tenar
en copsideracton 1a identidad o slmilitud antra
los signos, sino tambien evaluar b identidad o
similined entre los cormespondiantes producios
o sarvicios,

En efecto, agul la conducta enjuldada {resgo de
confusion] verss sobre falsas representaciones
e toird al arlgen emprezarial, para ko oual e
necesario acudir siempra a k conexidn de los
signos confrontados con los productos o servi-
cins concernidas. Motese que en la confusicn el
foco de atencion noes el perjuicis o aprsvecha-
miznical valor auténoma del renambre, sino &
distarsion que pusde generar an el memcadao la
utilizacion a titule de marca icon finalidad ds-
tintiva) ce un signo Identlco o simélar a la marca
noloraments conodda para Clertos productos o
senvicos. Siendo gque la finalidad de distinguic s2
ciatiemne sempre a partir de la conendn con pro-
ductos 0 sarvicios, es totalmente incongroents
Ui 5e sosbenga que para evaluar el riesgo de
confusidn preda prescindirse de la informacion
acerca de bos productas o serdicios™,

La informacidn acerca de los productos o
servicios sliempre 25 necesaria para evaluar el
riesge de confusion, inchuse en disciplinas tan
flexibles como la competencla desleal™, en
donde es necesario no sdlo analizar kaidentidad
o drmilitied entrs bos signos sino también b de
los productos o servicios concemides, a fin de
indagar precisamente sila conducta infractora
puisde generar falsas representaciones en iomeo
al origen emprosariaF®,

Probablemente lo que quise sostensr la Sala
B8 fue cuands aste invilucrada una marca no-
teriamante conocida, es factible fallar & favor
el riesgo de confuskn, pese a que [os signos
confrontados distingan productos ¢ servicos
dictintos, Ello sl resufta coherente con la pro-
peccicen arnplizda gue cabve conferir a kas marncas
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natoriaments conocidas, En efecto, el elevado
grado de implantacikdn o notoredad de esta
clase de signos puede trascender su mercado
de origen, de tal suerte que la pestbilidad de
un uso indebido por parte de un tercern para
[distinguir] productes o servicios distintos
puede generar en el mercado la idea errdnea
de que tales productos proceden tambégén del
titular e la marca notordamente conodida o gue
entre |los tiufares exsten vinoulos econdmicos u
organizativos. Sgui, pose a tratarse de mercados
{productas o servicios) distingos, b posdhilidad
de generar una falsa representacion en tome
ol origen emprasarial {riesgo de confusian) 25
especialmente posible cusndo estd involucrada
una marca nodoriameante conocsda, menced ala
mayed implantacion que aqualla detenta,

Er esa misma linea, es tambign desaforiunads
gu 13 Sala haya llegado a sostenar que en &
cawo de [as marcas notariamente conocdas |a
deterrminacion del resgo de confusian se can-
trard an los signos misrod, & diferencia de lo
e Geurre com las marcas comunes, en donda
la existencia o node confusion se canira tanto
en la vinculacion de kos productos o sarvickss,
coma en kos signos mismos. Al respecio, es
importante pecisan que para los efectos de
evaluar gl resgo de confusion, tanto cuando
imcafucre una marca notoriamente conockda
COMOUNa marca comin, cdeben analizarse tanto
s signos coma dos producios o servicdios™. Lo
due sucede en realdad e5 que cuasdo lo que
58 Proteqe es una marca comun, | vabaracson
def pesgo de confusidn se encuentra lmbtacs
por 8 entidad o simdliud entee los productos
0 servicios, méentras que en las marcas noto-
riamente conocidas podrd fallarse incluse &
favor del riesgo de confusidn tuando pese a
tratarse de productos fplcamente no idéni-
cos ni semilares, rmerced a la implantacion de
la marca noteriamente conocida, pueda ser de
tamar aln un tasge de confusion, por tratarse
de mercados cercanos, o bien stendiendo &
las pasibilidedes de expansién tecnoldgics o

1. Farun-egulin pormenoimdo de iow facennes gus ncicon én lg
e, viase CASADO CERVIAD, Alberm. Algeinns Reflexiones sal
erriee darcar g el Darecho Fipartel y Comunitan'a. Arigs de [

dudn Pables Sehianlgralli Bomz&let

tendencia o la divessificacion demostradas por
el titular de la marca notoramente conockda, o
bien cusnde sea frecuente que aguél conceda
lizencias colaterabes pars b explotacian comer-
clal de su marca {merchandisingl o patrodne u
ciorgue franquicias para el use de la misma para
productos o servicios distintos.

Ahara bien, cuando kalejania competitiva entre
los productos o servicios sea de tal magnived
que nl Incluse pueda ser compensada por la
mayor implantackon de la marca notodamente
conocida, es posible que el recurso al riesgo de
confusian no sea pasible porque dificlimente
el consumidor podrd verse inducido a error
sobra el origen empresarial, En estos casos,
se hird necesarlo explorar la conveniencia de
imocar, por ejemplo, la figura del aprovecha-
miento indebido de |a reputacion ajena fapro-
vechamiento injuito del prestigio) al que hace
referencia tambign el articulo 136 indiso b de
la Decisicn 486, Aqui la proteccion se enfocard
¥a no en torno a 1s falsa percepcicn sobre &
origen empresarial, $ino en la apropiacion del
vakor autémoma {renambre} gue representa la
marca notoriaments conocida,

V. LANOTORIEDAD DECLARADA A KENT

¥ SU REPERCUSION CON LO RESUELTO
POR LA SALA

Luego de la valoracion de los medios probatoros
#portados poe BAT, 12 Saka Rega a conferir a la mar-
ca KENT la condicidn de notoriarmests conocida,
sefialando que kos medios probatorios screditan
et I rmarca KENT registrada bajo Cartificade Mo
0876 es ampliamante conocida y difundida con
ielaciin a ciganilios y articulos para furmadores
Iciase 34 de la Momenclatura Drfsclad), ademas de
sEr una marca de usoconstante v extendido s ni
vel national, por lo que comesponde considerarla
una marca notorlamants conecida,

A renglon sequida, la Sala analiza concreta-
mente la splicacion de la probibician velativa

aloracidm ded desga de confusian =n demchis de
rrrlﬂmd;cunrugnnn, & Rigiga de Atociaciiin
etk bnadusrial (AL, Tame KL M2, pipe ¥4



de registro prevista en el artizulo 136 incise ki
dela Declsidn 486

Lo que primerc salta a la vista 5 que & prohi-
bicion del articudo 136 incisa h) de la Decisidn
4864 nunca fue immcada por BAT, nil 3 traves
de su esciilo de eposicldn, ni siquiera en los
accritos complemantarios que presentd al pro-
cadimiento. 5i bien BAT invecd la notoriedad
da s march KENT v derlvadas, [a oposician s
sustentd concratamente en los articulos 134,
135 Inciso al y 155 inciso ) de la Decisidn 486
[pueden consultarse Las fojas 32 4 36 del ex-
pediente administrativil, en base a los cuales
alenyd la presencla de un riesgo de confussdn
indirecto y la dilucidn de dicha marca,

Extrafarments, mika Comiston de Signos Distinti-
o ni tampoco la Sala de Propledad Intelectual
repararan en ef hecho que el petitorle de |a
oposickan mo estuve basado en el articulo 136
inciso h} de la Decision, Sin embargo, ambas
instancias s pronuncian sobre la aplicaciin o
no de dicha disposicion kegal. Peor adn, la Sala
emite 2l Precedente sobre la base de una nema
lepal que nunca fue invocada par BAT. Clarta-
mente la notoriedad fue invecada, pero deallia
e |a Sala termine deneganido el registro sobre
la base de una norma que nunca fue invocada
resulta a todas luces llegal, mas aun 4 se tiene
en consideracidn que No se aprecis Siqukera en
el Precedente algln considerando especial o
fundamentacion que hays avalado a que ambas

iEancias se pronuncien sobse 1a aplicacion de
dicha norma, de acuerdo a lo que tedricaments
hushiera podide ocurrr de canforrmidad con o
Principio de impadso De Oficio a que se refiere gl
articulo 145 de I3 Ley del Procedimiento Admi-
nistrativ General aprobada por Ley 374447,
set tiene en consideraciin que [3s gemas nomas
inwacadzs por BAT, previstas en los articulos 134
¥ 155 i 1) de b Declsidn 485, eran claramen-
e ng gplicables &l caso concrato (@ excepcidn
del articule 136 inciso a) de la Decision],

La rearmna invacada por BAT y gque mds o menos
se ajustaba al caso concreto era la de la prohi-
bicidn relativa de registro prevista en & articube
136 inciso a) de la Declsion 486", Fremte a ello,
lo que correspondia e que tante la Comisidn
de Signos Distinthwes como |2 Sala de Propiedad
Intelectual s pronunciaran sobra si aquetla
e o no aplicable, hecho gue curcsaments i
oCurTE

Dentro del contexto de la norma invocada por
BAT, esta es, la prohibicién del articula 136
inclso a) de la Decision, lo gue correspondia
& gue @l Indecopl establaciera si la notorie-
dad da KENT hacia posible la aplicacion del
supuesto legal pravisto en dicha norma. Pues
bian, para que |a prohibicidn relativa de regis-
tro pravista en el articulo 136 inciso a) de |a
Diecision 486 sea aplicable. se raquiere que kas
marcas confrontadas saan idénticas o similares
y gue los productos o servichas sean idénticos o

¥ Agtciili 136 miciso hic- "Ne poded AEiTSITIC Covmo Marcar guetns 008 (D bo en el eeprsieie afectanT indehs
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que poe ko menos puedan dar lugaer  un Aesgo
de confuskn o de asociacion {sean similaresl.
& este respecto, recordemcs gue ks productos
para los cuales fue solicitado el registro de la
miarca KENT eran“bebidas no aloohdlicas; zumos
de frutas, nectares, siropes y otras preporaciomes
de bebida v para hacer beblda; refrescos; aguas
de mesa; gaseosas” incluidos en la dlase 32 de
la Clasificacion Internacional. Por au parte k3
marca registrada KENT y derivadas protegian
hundamentalmente “tabaca, productos de ta-
baco, chgarrillos, encendedares, articulos para
fumadores v cerillas™incluidos en la case 34 de
la Clagificacidn Internacional,

Siendo que la walicitud fue presentada para
cbtener el registro de la marca KENT ¥ que |2
marca registrada de BAT era tambien la marca
KEMT (siggnos idénticos], para la aplicacion de
Iz prohibicidn relativa de registio prevista en
el articulo 136 inciso a) de la Decsion, la cues-
tigen en discusicn se decantaba en determinar
si el eventual wio de la marca por parte del 5r.
Tudelano para los productos para los cuales
habia side solicitado o registro comprendidos
#n la clase 32 de la Clasificacién Internacicnal
podia ser susceptible de generar problemas de
confusitn respecto de los productos Inclubdos
&n la clasa 34 de la Clasificacion Internacional
amparados por los registros de la marca KENT,

Evidentemente para dar cumplida respuesta al
planteamiento arerion, debia establecarse (i)
i la implantacian ganada en el mercado por la
marta netariamente conaclda KENT trasoen-
dia su mercado de origen (el de los productos
comprendidos en la clase 34 de la Clasificacion
Internacionall y se extendia al mercado de los
productos incluidos en la clase 32 de la Cla-
sficacian Internacional y (i sl los productas
comprendida en las clases 34 y 32 de la Cla-
sificacibn Internacional padian considerarse
idénticos o sirmilares al punto de generar pro-
bdermad o confusion. En otras palabras, ndiese
gue en realidad no era relevante para gl caso
concretn gue |a Sala decretase la motoriedad
de la marca KENT para su mercado de orlgen

25, ‘ase X1 del Precedernie

Jugn Pebin Schiantarelll Gonzdlaz

(los medios probatorios aoreditan que la marca
KENT registrada bejo Certificado Na. 20976 es
amipliamente conociday difundida con relacién
a cigarrillos v articulas pars fumadoses (clase
34 de la Nomenclatura Cheial], adembs de cer
wna marcs de dso constante y extendido a nivel
naclenzl, por o que corresponde considerarla
una marca noktariamente conocida), sing mas
by, o peor | menos, para el mercado de los
productos de la clase 32, va que alll era donde
BAT reclamaba proteccion®.

Puss bien, s la notonedad mplantacidn) de 3
marca KENT fue declarada por la Sala de Propie-
dad Intelectual dnicarmente para las productos de
I clase 34 de la Clasificacidn Internacional, el dan
de la notorbedad devenia en el fondo rrebeyante
para intentar siquiers obtener proteccidn en &
mercadode los productos de la dase 32 porkavia
ded artiouto 136 nclso a) de [a Decision, sl se tisne
en consideracidn, ademas, quse ks mercados de
productos de las clases 32 y 34 de |a Clasificacion
Internacional na se consideran tpicamente idén-
toos nl similares. Mas adelsnte incidiremos sobre
cata cuestion, Mengs adn hublera justificado que
ta Sala haya fallado, sungue s ko hizo, en wwrno a
la existencia de un riesgo de diluctén, supuesto
que; dicho sea de paso, no estd previsto en el
articula 136 inciso a) dela Dechban, Mucho me-
nos aun, sungue si o hizo tamblén, respecto al
aprovechamismto injusto del prestiglo, que dicho
sed ce pato no fue imvocado por BAT durante el
tramite ante |a Comisidn de Signos Distintivos
{recion o invocd con su meourso de apelacion) v
Que EMPeon se enoeent m previsto an & articulo
I 3Ginchio a) de la Decision, Mas adelante shor-
daremens esld cuestion.

Entendemos que lo que quiso hacer |4 Sala en
&l Fando ey declarar la notoriedad de [a marca
KENT ciertament2 para prodecios comprend-
dos en su mercado de origen (el de bos produc-
tos de la clase 34 de |a Clasificacion Internacio-
nal), pero también para aquellos comprendidos
en la dlase 32 de la Clasificacion Internacional,
Ma encantramos otra explicackin luego de que
la Sala dienegi el registro solicitado apoyandose



e la dilucion y en ¢ aprovechamiento Fjusto
del prestigla,

Asumiendo por un momento quila Sala guiso
declarar la notoriedad de [a marca KENT para
poder extender la proteccion hada el mercacda
de productos comprendidos en la clase 32,
quedaba por definir st la existencla del riesga
de confusion era posible al amparo del articulo
136 incizo al de la Decishdn 436. Fara ello es
menester preguntamos si tales productos son
idénticos o por by menos tiplcamente simila-
ras, de acuerdo a bos criterios regulares que se
manejan en derecho de marcas para medir la
confendibilidad (si son procuctos de la misma
naturalezas, sustitutos, complementarios, dest-
nados a satisfacer una misma necesidad o com-
parten bos mismos canales de comercializacanl,

5 tipicamen te no s posibie encontrar conexion
competitiva entre los productos comprendides
en las clases 32 y 34 de | Clasificacidn en fun-
cidna loy criterios gue normalmente se mangjan
en gl derecho de marcas, dificilmente podra
llegarse a conclulr acerca deun riesgo de con-
fuskén en los términos previsios en el articulo
136 inciso a) de B Decision 486, Ciertamente
an el caso que nos ocupa, no hubiers sdo po-
sible denegar el registno en base al artloulo 136
imcisn a) de la Decision 486, habida cuenta que
tipicamente no existe siqubera conexson Com-
petitiva entre los productos comprendidos en
las clases 32 y 34, razda por la cual no quedaba
otra cosa gue recurrir a la fdemuld més amplia y
flexible del articulo 136 inciso bl de la Decisian
486 (cualesquisra que sean los producios o 21
vicios a los gue se aplique el sigres] para proousar
extender e dmbito de protecckn de ka marca
KENT hacia el mercado de productos de la clase
32, Para ello tendria que haberse recurrido a los
ulteriores criterios a boi que hemos hecho refe-
rencia con anterloridad [verificar la tendencia 3
la diversificacian por parte de BAT, su aventual
practica en tomo a la concesién de loencias,
merchandising, franquicias o situaclanes de
ausplicio ligadas con los prodiscios de la dase
17 de |3 Clacifcacidn Infernaciomall,

Larmentablemants ninguna e estos critersos
fuie utilizado por la Saia al evaluar el riesgo de

A proposife dol

confuslan. En efecto, pese a haber Incluso ana-
lizado Gndebidamente) of desgs de confisidn
al amparoe de fo dispuesto por el articuls 136
incise by, se descarta dicho riesgo pero por
atro motive: la Filta de vinculacian competitha
eitre los productos que distinguen los signos
en conflicto (wéanse las paginas 35 v 36 del
Precedeniel, Aqui nuevamenie la 5ala Incurre en
una greesa contradiccian, va que, come hamos
adelantade, en un pasaje anterior del propio
Precedente (véanse las paginas 15y 17) va habia
establecide tajantemente que & exarmen com-
parative debe reallzarse independientemente
de los productos o servicios que distinguen los
sigaeos, bastando unicamente evaluar & el signo
en sl mismo, 25 decir, si los signos confrontados
resultan similares o no,

Ahora bien, sl el examen de confundibiSdad que
estaba llevando a cabe kb 5ala era (indebida-
mente} dentro del contexto del articubs 1360
cizo hl de L Decision, el axarmen de |a conaxban
campetitiva entre los produchos noera el tipkco
que e utiliza cuando s confrontan marcas
normales (s (05 productos son de la misma natu-
raleza, sustiiutos, complementanios, destinados
a satisfacer una misma necesidad o comparten
fos mismod canales de comerclalizacion]. Agul
la Saka bncurre nuevarente en ef error de aplicar
tales criterios cuando sostiené que se advierte
que los productos difieran en su naturaleza,
paiblico al que estan dinigides y canales de co-
mercializacion y distritucidn: asl por um lado
sp euld frente a babidas no alcohdlicas, jugos,
aguas y gaseosas, las cuales astin dirigidas a
todo tipo de consumbdores. (...} mientras que
del o |adin, s2 tiene tabacs, cigamos y articulos
para furadores, que estan dirigiclas 4 aduftos
quie fuman. Sl bien los productos en cUestion se
vendan en los mismos establecimientos ..} 58
encuentran ¢n distinias secciones claramente
diferenciadas.

Por &l contrario, si la Sala hubiera aplicado
g3 ulterlores criterios a los que hemos hecho
referencia, permitidos para la aplicacin del
articulo 136 incise b de la Decision (esto es,
vetlficado |a tendancia a ko diversificacion por
parte de BAT, su practica de concesion de licen-
cias hacia mercados distintos. sus operacions
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da merchandising, las eventuales franguicias o
patenciales situacianes de auspicio ligadas con
ks productos de la clase 32 de la Clasificacidn In-
termnacional], nibiera podido definir realmente 5
la presencia en el mencado de la marnca KENT para
distingudr productos comprendides enla dase 32
de la Clasificacion internacional hubiera podido
generar problemas de confusidn respecto a los
producios de la clase 34. Ese era el andlisis espe-
rado luego de haber declarado la notoriedad de
la marca KENT al ampano de lo dispuasto por el
artieule 136 inciso by di la Decisidn 486.

Conrelacitn al alegado riesge de dillcian, nue-
varmnente aqui nio resslta coherente que la Sala,
habienda llegado a sostener que [k sotariacdad
(irplantacion] de b marca KENT se producia
saloocnn relacidn a su mencacioode oagen (la Sala
adwierte que la marca KENT poses un cardcter
grcepoional o especial gue menede s protegi-
do, ya que se trata de una marca de fantasia, que
ge ha logrado implaniar en la mente del con-
surnidor para identificar productes de la clase
34 de la Momenclatura Oficial], haya =ominacks
dispensando una proteccian tan excepcional
como la dibucidn para una marca respecto de
la cual no se acreditd ww extrasrdinaria implan-
tacitn para practicaments cuakouier mencadao,
menos aun redpecto al mercadn de productas
de la clase 32 Es de lamentar agui que el marco
tearico utilizado por 1a 58l s cormecto, pero la
aplicacion al caso concreto no results coherente,
par ket motives antes senaladas

Finalrmemte, con felacidn 3 o resuetto {indebida-
rrente] por la Sala en tomo s sprosechamiento
Injusts del prestigio de la marnca KENT, yva hemos
adelantado que esta cuestian no fue invocada
por BAT durante &l trdmite ante la Comisidn de
Signos Cstintivos, sino recién con s recurso
de apelacidn. En efects, BAT slo invocd ante la
primers ihstancla la exstencla de un riewgo de
confusion findirecto)y la dilvgon, Bl aprovecha
rrienta injusto del prestigls de su marcs notarla
es recién Invocado por BAT con su escrito de

26 Articiiby 137 “Coande ko afiona asooaal compelente femge oo meometses
v 5 hrubiese sakicinads pora perpeivar Scilior o consalisdar i oo d¢ comar
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apelaciin (véase la pagina 10 de dicho ecrita
gue corre @ fojas 2B39-2840 del expediente
administrativo] bajo el ropaje def articulo 137
e la Decisidn 486™,

Correctamante la Sala se refuisa a pronunciarse
sobre ef articulo 137 de la Decisién 485 a fin
de salvaguardar el derecho de defensa. pero
sorprendentemente si se pronuncia sobre el
aprovechamisento injusto del prestigio, pese a
no haber sido alegado por BAT ante la primera
indtancia y haber sido planteado incluso bajo
el petitorio del referido articulo 137, al que se
habéa rehusade expresamente a analizar la Sala.

Dentro de aste contexto, resulta por decis 1o
menos, sofprendenis, que Iy Sala e haya pro-
nunciado sobre & aprovechamiento injusto del
prestigio y vukneranda asi finalmente & derecho
de defensa que ella misma diehende an las pagi-
nias & 10 del Precedente, Ello constituya un gra-
ve error desde un punto de vista procedimental,

En lo que respecta a bo sustantivo, nusvamente
aqui el marco tedrico establecido por la Sala es
correcto, pero el desenlace &5 desconcertanta
¥ su fundamentacidn totalmente incomipleta.
Come ha sido ya advertida, la configuracian
legal del aprovechamiento injusto del prestigio
s apoya e la reprasién de conductas parasita-
nas cuya finalidad reside en atribuir o trasladar
a los propios productos o servicios el crédito
que posedén los de otro en el mercado para
luege afanzardo en la propia clientela, En otras
palanras, se trata de la proteccion de la aptitud
trasiativa de la reputacidn v ornamental que es
capaz de condensar las marcas renombradas
o, tome himos tenido ocasidn de sefalar,

£5 Una especie cualificads del género “marcas
notaramente conocidas?

Come hemos 1enido ocasian de adwertir, para
It determinacian de esta figura juega un papel
determinante el renombre de la marca. Ella
debe ser complementado tambisn can al gradio

g b permvivan fedecin quie um FFgES
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de implantacion de la marca en el mercado, En
efiects, un rencmbre superior concitard una
mayar atencian de |os Lercenos que estardn
interesados en aprovechar deslealmente [a ca-
pacidad de atraccidn de la demanda por parte
do asta clase do marca, Desde esta perspeciiva,
el grado de natoriedad (implantacion) de la
marca 04 tarnbién una importanie apoyatung,
pero no o5 lo determinante para conferic 12
prateccitn.,

Un ultarior criteric indica que cuanto mds prisi-
mac sean las dreas de influsncla de las mascas
confrantadas, mas evidente serd la explotacdn
de |a reputacion ajena. Sin embargo, habra
tambidn casos &n bos que, pese a verificarse una
miayar distancia competitiva, estard plenamente
Justificado dotar a la marca rencambrada dela
debida proteccion. Tal serd el caso, porejempla,
de conductas en las que el infractor se valga de
[n% conmataciores subjetivas que Son Capates
de proyectar las marcas renoen Bradas {imagen]
¥ productode elicutilice rharcas asociadas orige-
nalmente a productos o servicios de ujo y pres-
tigho. Motese gue en estos casos o consumiders
no adepts su decisién de consumo basandose
necesariamente en las cualidades objetivas del
productocalidad), sing en atancidn a la magen
que proyecta la marca al mercado [juventud,

4 propasite @8] procedsnle del

hombeia, aveniura, lujo, elegandia, ete), Preci-
samente &l infractor, conocedor de este efecto
psicologico y subjetive de la manca renombnada,
la utilizard como vehiculo para hacer mis facil
su @ccesn &l nuevo mercada,

Pues bien, agquila Sala omite establecer las raze-
nes por |as cuales considera que la marca KENT
merece ser protegide por el cauce del aprove-
chamiento injusto del prestigio, para o cual
hubiere s$ido nacesario que definsera, por lo me-
o, si los productos distinguidos originalmente
por la marca KENT (pesfemacientes al marcado
de productos de |a clase 34 de |a Clasifcacion
Internacional) son especialmente valorados por
&l cansumidar, en base alas prosbas aportadas
por BAT para acraditar el prestigio o renombne
de su marca, Son aqui consideraciones ma-
yormente cualitativas {rencmbre) y no tanto
ya cuantitativas inatoriedad @ Implantacion]
kas quae dilieron sopasarae Muevamente acpl
tampoea hace sentido que |a Sala haya decla-
rade farmalmante la natoriedad de la marca
KENT unicamente para el mercado de productos
de 1a elase 34 (su mercado de origen], pero sin
embargo axtendico la proteccidn per esta via al
marcado de productos de ta clase 31 jAnte qué
aprovechamisntainjusto del prestigio entonces
nos encontrabamos?
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