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Dra. Rosana Lagarmilia

PRESENTACION

Los derechos de Propiedad Industrial son alcanzados cada vez
mas por el fenomeno de globalizacion de las economias y el comer-
clo intermacional,

A su vez, el desarrollo y diversificacion de los medios de comuni-
cacién coadyuvan en la difusion de las nuevas tecnologias y produc-
tos, lo que trae como consecuencia la necesidad de una mayor tutela
|uridics de dichos bienas.

Todo ello obliga, sin duda, a que los paises modemicen y fora-
lezcan los sisternas de propiedad industrial para cumplir con los roles
y comelidos gue impone el nuevo orden intemacional.

La Revista de la Propiedad Industrial, se inscribe en &l marco de
la modemizacion y se erige como un signo de la misma.

Su divulgacidn ha trascendido fronteras por lo que celebramos
gue este numero cuente con articuios realizados por destacados
expertos extranjeros, asi como tambien con el valioso aporte de pro-
fesionales de la Asssoria Juridica de la Direccion Macional de la
Propiedad Industral.

Auguramos entonces el éxito de esla nueva edicion y aprove-
chamos |a oportunidad para agradecer a la OMPI su continuo apoyo.,
sin el cual no seria posible el proceso puesto en marcha.

Junio de 1996
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...A modo de proélogo

tran algunas reflexiones a propdsito de como &l lugar y ol ambiente
donde se verfica una actividad inventiva gue puede dar ongen a una
patenie, puede influir y hasta determinar una situacion juridica muy
peculiar,

Mos referimos al ESPACIC ULTRATERAESTRE, a aguella zona,
fuera de los Espacios Aéreos sometidos a soberania etatica. A ague-
lla zona no susceplible de ejercicio de soberania ni de actos de
apropiacion, comao lo sostiene el Tratado o Carta Magna del Espacio

de 1967 ratificado por todos los Estados, A aguella zona gue es
PATRIMOMNIO COMUN DE LA HUMANIDAD,

Esta Revista no podria estar ajena a esta problematica, so nesgo
de no asumir gua fa actividad humana se despliega en su faz inventi-
va fuera de la Tierra, y que el Derecho aplicable a la misma debe
tener en consideracion los prncipios juridicos que rigen con caracter
oeneral la aclividad espacial.
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Actividad Inventiva
en el Espacio Ultraterrestre:

“El Monopolio otorgado por una Patente de Invencidn
frente al Principio de Patrimonio Comun de la Humanidad”

A) Mogicnes Preliminares:

En gl Espacio Uiraterrastne, los des-
peazamsanios, o bien S8 da3n an ofEtas
fijas o vanables; pues bien, luere an el
progio Espacio; o mediants una insta-
kacion en un Cesrpo Celesie comao ia
Luna, se realizan trebajos sspacialas
que pueden consistir en la fama de
myestigacian cientifica tendienie a ob-
{ener descubnmientos (esio es hallar
an es2 medio algin elkments muevo
preaxistente a 3 acthvidad humana) o
biar inveilar aigo ruewn, s decir, credr
a parit de elementos existenies, un
prodecio o un procedimiemno para ob-
tanadr wn producto conocidl, pand. por
clfas vigs novedosas, gue implican
SlBMOre Un superar ol astado de [a hes
ricR axistente. -

B) Desamolle de estas nocones:

I' La tarea cienfifica, que segdn el
Tratado del Espacio &5 tolaimente li-
bre {y tamhbign s2gan &l Tralado da la
Luna) reafizade en el Espacio cuenia
can wvarias venfajas, una es ésia el
¢ima de libertad favorable a toda scthi-

vidad de este ipo especialmente; ofra |

&5 las caractensticas ambientales (aw-
sancia de atmdslera, etc.) .-
Frecuaniemanta, no sa busca des-
CUBAF AUSVAS sustancias, sina THANS-
FOBTAR BSUSTAMNCIAS TERRES-

DCr. Alfreda Capuia

TRES Y APARATOS TEARESTRES ¢
EXPERIMENTAR en COMNDICIOMES
DISTINTAS para DESCUBRIR EL
COMPORATAMIENTD de cierdos ele-
manlcs y tambsen para conseguir par
ofros procedirmientos Dgrar el misma
producta farmacéutico, medicinal, ali-
mesnticio, #ic.-

También. para INVENTAN, es da-
cir. CREAR LN NUEWD PRODUCTO
o un MUEVD INGSTRUMENTD aprosa-
chando tales condiciones. -

C} Bealas jundicas;

I} Toeda esta actividad debe tener
gn cuenita cieras reglas; TEMDER A
FAVORECER LA HUMAMIDAD:; aciuar
an COOPERACION; respetar fambién
gl Principio de PATRIMOMNID COMUN
DE L& HUMANIDAD -

Iy Tambsén dabe tener en cuenta
g S debe avitar CONTAMINAR EL
ESPACIO O LA TIERRA con el pro-
ducio de actividades espacales justa-
mente en aplicacidn especilica del
Principan de Patrimmonio Somdn, ele.-

1) Sin embargo exisien algunos ela-
menios que fomen dificl compatibilizar
esta actividad cientifica mencionada
con el respeto a log principios juridicos
incluso de Jus Cogens como &l de Co-
operacion que condiciona la licihud de
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toda actividad espacial, el Patrimonio
Ciamudn, ate.-

IV} ¥ eg1o, no solamente por la Can-
tamenacion, sing por el marco feenicg

urieion da | : I i
meentas -

Vi En efeciac Si blan &8 discutiole
para los sinples descubrimienios. par
indesdsble pars Lerventos de produe-
ios O pltl-EEdII'mEl'lfﬂE. B3O8 S0 SLiS-
ceptibles. segun la legisiacidn de pa-
lenlas v comvenios existsnies: ds pro-
Imccidn juridica ¥ espacial, en defensa
dal invanlar, Y pars astmular sy espan-
1 creatng v demas medants B cual,
axista doeracho g detarmiradas con-
diciones de lograr una PATENTE DE
INVENCION o sirilanes (regida al res-
pecto por Corvenios como & de PA-
RIS de 1883 y el Acuerdo “TRIPST) .-

Pues bien, la FATEMNTE DE INVEN-
CION smplica otorgar un derecha. de
EXCLUSIVIDAD DURANMTE UM LAP-
S0, de expiotacion del inverto.-

Clus sa legre el invento en el Espa-
€ que no eetd suiety g Oingung sobe-
mfig, o moda 2 cuestion, pueses, &
Estado de Ragisire, de Patenta, e5 &l
abhgado a garantizar ls exchushadad
411 3u lermiong g0 perjuicio de los con-
wilBmGs: qua Raya cselebrado; y no im-
porta donde al invento 2 haya legra-
do, ko defmitorio e al lugar del Regis-
tro.-

Sin embargoe, habria gue anakzar si
ecasn, cesa ia obligacidn de pratec-
oign, en el Eapacio, totalmente. -

Consideramos, que estrictamente en
el armbita sometido a juksdiceion ¥ con-
tral de ese Estado (deniro de un obje-
to espacial, segun art, 8 Tratado del
Espacio par ejemplo y congordantes
del Tratado de la Luna} dicho Estado

daberd evitar cualguier explotacidn fue-
ra de su lagitimo fitular o guien éste
aufonce mdana Lizencia.-

Vi) PERC EL VERDADERC PRO-
BLEMA ESTRIBA EN LO SIGUIENTE:
£En qué medida es compatible un MO-
MNOPOLIO de ta explotacidén con la no-
ciar de PATRIMOMNED CORMLUINT

La unica medidzs de compatibiliza-
giin puede esiar dada aplicando con-
caplos del Derecho de ia Propiedad
Indusinal, tal cual: Establasimienta de
Licencias de Exploiacidn Obligalonas
en favor por gjemplo de organismos
ce Neciones Unidas, eic. Es decir,
relativizar el derecho de explofacdn
ExClusiva -




Circuitos Integrados

LA PROTECCION DEL
DISENO DE CIRCUITOS
INTEGRADOS

Encuadramiente conceptual
de los derechos intelectuales

El dominio o propiedad es el dere-
civd de gozar v disponer de wna cosa
arbifranamente, ne siendo condra |a lay
o oontra dorechs ajenc (ar 486 del Tg-
digo Cal},-

Puedan ser obyeto de propiedad los
bienes corporales @ incorparalas
[art. 480 del misma Codiga).-

Enire [oa bienes incorporales se ds-
tinguen las creaciones de la infaligen-
cia, que constituyen la Eamada prople-
dad intelectual reconocida v proteglda
an al art. 33 de nuestra Constitusidn
cuands dica: "El frabajo inteleciual, el
deracho de awor, del nventor o del
artista, serdn reconocidos vy protegidos
por ka fey”.-

El deracho de propiedad referdo a
las creacionas del intelecto, no se infe-
gra dentro del concepic désico de pro-
pledad sind que se fraduce en un wso
exclusive monopdlico de duracion tem-
paral, ne permanente.-

Tradicionalmente la propsedad inte-
lectual estd dnvidida en dos grandes
ramas: la propiedad autoral v la pro-
péedad Industrial -

Dva Gracigla Road

La propiecad autoral protege el de-
recha moral del avlor de toda creacidn
literaria o artistica y le recoroce dere-
ches de dominio sobre las productio-
nes de gu pensamienio o ane. -

La propiedad industrial profege bie-
nes de aplicacidn en kg indusina o en
el comersio: las patentes de Invencion,
riGdalcs de wtiidad, disefos industria-
les, marcas de fabrica v de servigio,
reprmbre comercial, indicacicnes de pro-
cedencia,.-

Patentes de invencidn

Si bien las legislaciones scbre pa-
fentes de invencion reconocen al de-
racho moral ded imventar & ser desige
naddo y considersdo como aulor de la
mvencicn, su finalidad principal es pros
porcionar un incentivo para favorecer
&l pragresa técnico-indusirial &n gene-
ral: por una pare [ congesidn de un
titula de patente otorga & su titular un
derecho de exclusividad en la explola-
cin ecordmica da su invento, durantes
un periodo determinado; a cambio de
ello, aguél tiene ka cbligacion de reve-
lar de inmediato toda la infarmacidn ne-
cesaria para reproducir 8] invenio
patentado y evitar que el manopolio s&
convieria en un obstaculo para &l de-
sarmollo ciendilico ecnoldgico.- Ello se
logra, por medio de la divalgacion de
la imrencidn revindicada a través de lg



|2 - REMEETA DE LA PROMEDAD MNDHISTRIAL

publicacion del documenta de paten-
te.-

Ezte plar del Sistema de Pateniss
gue ba ackiads oo e an la blus-
fqueda de un balance entre 108 intere-
a5 publicos v privados esid previsio
an nuesira Ley de Palentes de Inven-
ciin y-en el Acuerdo sobre log aspec-
tos de ks Derechos de Propiedad In-
telectual relacionados con el Comercia
conpcido por 13 sigla inglesa “Trp's”
considerada doctrinanamente como “al
cajdlogo clicial de |05 problemas del
Derecho de Propiedad Industnal enlar-
nacional contemparanaa’,-

For medic del eonosmianto dal do-
cumenta de patents, 26 pusde recups-
rar la informaciin tecnaldgica como
prncipal elermento difbgor del conodi-
rmignte tdonics y clantifico a nivel mun-
dial.- Ademas, desempena un impor-
tante papel pars juzgar lendencize de
investigacitn y desamdo intermnacicnal
ce ofrps empresas; en la praclica, al-
gunas veces debe contarse con la co-
laboracion del imeentar, por egampla ad-
quirendo madianie un contrats con &l
SUs gonooimientos v sus planas.-

Por ofra pare, la oblgacidn dal Bu-
lar de una patente de explofar su in-
venio, constiiuye una confraprestacicn
al mopopolic legal que el Estado e re-
conace por un Hempo-determinado en
urt lermiond naconal tambkn determi-
nado; ese dereche impide gue cual-
gquiar ofra pArsona quée no sea el pro-
pio Ltular o que ne lenga ¢ consenti-
mienta del propletario de aquelia la pus-
da axpldiar sin su autorizacsdn, ¥ & lo
hace podrd deducirse conira. el infrag-
tor acciones civiles vy penales,-

Al finalizar ef plazo de monopalic le-
gal, 13l invencikin. puede ser usufruc-
tuada sin resfricciones por toda la
sociedad.-

Acertado estuvo Abraham Lincaln,
al safalar an una cpodunidad, que al
giglema da patentes ha aportado sl
cormbustible del interés 2 A fama dal
ingernis,-

Si el inventar asume 18 actibud de
mantansr an s&trabo U iIrmancitn, po-
sesrd un moncpalic da hedho ¢ una
chance de beneficio librada a las re-
glas que imperan en el mercads -

A su vel la sociedad lendrd altos
precics, escaser de producios, dupli-
caciin da procasos o8 investigaciin
que en delinitva sdlo retardaran los
resultados a lograrse en un area técni-
ca-determinada.-

Muasira ley de patentes de imsen-
cign 25 amplia, peesta que comprands
tanto mvenios como descubnmmianios.
requiriendo para su concesdn la no-
vedad del inventa 3 lictied dal mesma
v sU aphicacion industrial.-

En relacidn a fa povedad se antien-
de que una IMencion &% PRUeva & no
esta comprendica an @l estado de la
técnica, asto as, el conjunto de todes
Ies conocimientos dsponibles &l publ-
e por diferentes medios {publicacio-
res en ol pais o fuera de él, por pro-
ductes labricados o comercializados en
@l mercada) en un drea técnica con-
creta, antes de la fecha de iz soliciud
de la patente.-

En cuanto al ambito de exclusion
de licitud, nuestra ley de Patentes no
ez fan amplio como en el Trips, que
establecs una bsta de invencionsse que
pueden ser exclindes de patentabilkdad
por las Paries [Articulos 27-2 y 27-3).-

Agi un producto o proceso cuya ex-
platacidn comercial afecte el orden pd-
blico o la momlidad, cause danos gra-
ves al medic ambiente, a la vida de las
personas, los animales, para protegear
la salud o para preservar los vegela-



lgg, log meétodes de diagnostico, teta-
peuticog, quirdrgieos para el ratlamiento
de personas o animales v determina-
das invenciones bictecnoldagicas, no
admiden su patentamiemo.-

Can el requisito de la apheacdn in-
dustrial de una invencidn para 2er pa-
{entada nos estamos refinendo a ls po-
sibilidad cierta de que & objelo de asa
iInvencion s fabrigue o utilics an cuak
guier clase de indusina, quedando gx.
cluidas con -elle las creaciones pura-
mente cientificas,; Meranas y anisticas,
gengragoras iguaimente de derechos
infeteciuaias, parg de naturalers dile-
rente Dor cuanta no producen resulia-
do funcional algurs, -

Muestra ey acapla &l patentamierto
de nuevos productos industriales, de
NUEVDS DROCescs O protadimanios, y
Iz nueva combinscin de medios co-
nocidas para lograr un products indus-
trial. v s bien estd peritido an mals.
na quimica y farmacéutca of palan-
lamianta del proceso, en cambio, sa
prahibe al patentamisnto del producta
guimico o farmacgutics linal.-

Al eztablacer gl Acuerdo Trp's que
solo podran patentarse aquellas inven-
CIONBS qUE S8aN NLBvAS. entrafen una
actividad inventiva y sean susceptibles
de apheacion indusiaad, fo Innova de-
masiado respechn de i sifuasen sc-
tual {art. 27.1}.-

La disposicien comaniaca contiane
una nota al ple gue permite a los
parsas Miembros inferpretar B axpa-
sitn "actividad invantiva" comao sindai-
mo de no evidente v “susceplitla de
aplicacion industrial” come sindnima de
HiL-

El Trip's consagra como principio
ganeral, la patentabilidad absolula de
toda tipo de invenciones, ya sean de
productas o procedimientos, en lodos
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los campos de la tacnologia, siempre
guiE cumplan ¢on las condicicnes ob-
jefivas de palentabilidad nombradas.-

El Acuerde Trip's suma a las
cladsulas contenidas en 8 Convanio
de Paris de: Trato Macional v Deracho
de Prordad, |a clawsula deé no dised-
mifacion {Art. 27.1) que se refigra tan-
o & la disponibilidad como gl elercicio
de los derechos de palente, en virud
da la cual no se pueds discriminar por
&l lugar donde se produjo & invencign,
@l campa de la lecnologia al cual per-
taneta, o al hacho de que los produg-
108 S@an iImporados o producidos en
el paig.-

Esta disposiciin obligard a recona-
cer patentes en {odas kas dreas, imclu-
yendo productos farmacéuticos v ofras
imeencgnes hoy privadas de profeccion
en muchgs paises. -

Mo obstante elg, of proplo Acuerdo
sdmite Excepciones de los devechos
contendos (Ar. 30] como valvula de
gscape para un pais Miembrg.-

Las relendas excepciones, debean
satiiacet tres condiciones: deben sar
limitadas, no pueden impedir de ma-
nerd injustificable una explotacién nor-
mal de la patents, v no deben perudi-
car injustificablemente los legitimas in-
tereses del titular de la patente. -

Sin embargo tales condiciones se
aplicaran formands en consideracian los
lzgitirmos intereses de ferceros.-

Las excepcicnes podrian ser wsili-
zar la invencidn, para fines docentes,
investigacidn & expenmentacan Accig-
nes realizadas privadamente, con pro-
positos ne comermlales; licencias obli-
gatonas, imporiacidn de un producto
que hays sido puesto en el mercado
por el titular de la patente.-
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Circuitos inteqrados

Ahora bien, la aparicicn de |8 fecno-
logia de punta, abre una brecha entre
lag dos ramas tredicionales de 2 Pro-
piedad Infelectual: la autoral v 5 in-
dustrial, produciendase wn dsshords |u-
rdico, que en algunos cascs & ade-
cua a los conceptos de propiedad inte-
lectual clisicos, v en clras, obdga a
adoptar un sistema aspecial o sui-

En la década del ocharda, surge Ln
bBien infarmatico da gran mpoaancia
an la industna sacirdnca: 1os cireuiios
intagrados.-

Los circuitos integrados se caracte-
NZAN pOr prasentar en un aparato de
tamafo reducide, fabricado en un ma-
terial semiconductar (“chips”) una se-
cuencia de dispositives electronicos
que fienen por finalidad desemperiar
cierias funciones.-

Asi tenemos los cirowilos infegrados
{"iay-out design”) que-son empleados
coma procesadores y agueslios gue fuen-
CiONEN COMmo MeMmaonas. -

Las omcurtos infegradoe son un ale-
menio esenoial en amplics sscloras de
la industna en especial sl marcado da
Iz electrénics. las telecomunicaciones
y la compuiacion: siendo tambidn una
pare ssancial de los armameanios mo-
dernos.-

La macesidad de la proteccidn legal
del disefic de los circuitos miegrades,
esta fundada en que son una creagidn
imtelecieal, ¥ en que s pesible su re-
produccian invidienda su proceso de
diseno lo que posibilita la competencia
desleal o pirateria.-

En 1984, EEUU. adoptd una Ley
para la profeccicn da las “mdscaras”
de falbricacidn de los semiconductores,
creando un nuevo vy especial titule de

Propiedad Intelectual; irfluda paor |z fec-
npdogia predoménante en el momento
de su sancion 18 ley 2e refiere a “mas-
caras” y no disefos. -

Esta Ley sa promulgd, ante jas de-
mandas de la industria de. semican-
ducloras amancana, amenazadas de
I copia de dizefo de las empresas
@Aponesas, gue consideraban que la
proteceidn oblenida por & copyright no
& suficente.-

Postarsarmeenta fue fomada como
modelo por la mayor pare de fos pai-
se3 desamcilados en |a induestnia elec-
tranuza, refinéndoss sus leyes en cam-
bio 2 [as “opografias” de los circusos
integrades, con ko cual s& procura dar
ung idea del caracter tridimensaonal de
g3i0s.-

El obysto protegido de esas legisla-
cignes no es la fecnologia de fabrica-
citn de los "chips” sing gu diseno.-

Esta forma sui-genens de propiedad
mitelectusl guwe ha sido llamada “hibei-
do conceptusl” incluyd una uarte clau-
sula de reciprotidad sustantiva gua im-
plica la exlensidn da ks derschas mas
alla de sus nacionalos o rogidontes,
shlo para el cago de igual trafe por el
pais involucrado.-

Fue una medida para fomentar an
ciros paises critenos de profeccion gi-
mikares, -

En el debate intermacional la mayo-
ria de los paises desamollados props-
ciaban la proteccion sul-genens de los
Girguitos integrades, en wvirtud de gue
por sus caracteristicas debian tener
previsiones propias, las gue eran da-
ve para combatir s pirateria y la com-
petencia desleal.-

For su parie los paises en desaro-
o, en general consumidores de esa
nueva fecnologia, no encontraban fun-
damento para proteger el diseno de un



“ehig" bajo un Vulo especial de Pro-
piedad Inteleciual, por cuanio no toda
creacidn Inigdectual tiene enfidad fal
como para concederles un derecho de
exclusive.-

También se objetd que los disefios
de les circuitos integrados protegibles
no deben de conformidad con el régi-
men sul géneris reursr novedad, ni al-
hirg inventiva, por o que se pondria
&n resgo los principios que informan
la prefeccidn de la propledad sntelec-
tual,-

Ademas se sefakd que la creacikin
y aplicacion de disefics de sermicon-
ductores influye en su encuadre juridi-
ca al estar incorporados & un objelo.-

Finalmente, en el plano inernacio-
nal sa adopld un Tratado sobre la Pro-
tecckin de los Circuitos Integrados
laprobado an Washington el 26 de
Mayo de 1885), que establece la obliga-
iin de dada parte conirafante de ase-
gurar an su ferflono i proteccion de
la Prapiadad Intelectual de bos esgue-
mas de frazado de los circuilos infe-
grados profegidos definigndolas (topo-
grafiag), por su disposicdn indimen-
sional requinendo que esté preparado
para un cicuito integrade destmado a
ser fabricado y al circuio integrado se
Iz define por su funcion electranica,-

Es decir, gue el objeto de protes-
cidn no es la tecnologia de fabricacién
e un "chips”, sino su disefio, ¥ para
que ese disefic sea protegico, debe
ser grgngl o lo gue se considera equi-
valanie, resuliado de un “esfuerzo in-
felectual”.-

El Tratado admite que los Estados
firmantes sometan el necimienio de la
prodeccion |urdica de k2 topografia a
su expiotacicn o a su registro (A, 7)
buscando asi ciero equilibrio & algu-
nas legislaciones gue dejgban en ma-
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nos el titutar ded derecho el determi-
nar cual informacidn hace accesible al
publico ¥ cudl no.-

La proteccion gue es por un mirima
de B anos a3 indepandierte de gue el
circuite integrade se encuenire incor-
parado en un articuls (An.3.1.b.), pero
gl no establecer de manera expresa
procedimienios o $anciones, deja cher
ta liberlad a que las leyves vy las Trbu-
naleas determinen ks efectos: uridicos
en tales casog.-

El Tratado deja librade a cada pais

la decision del marco legal baje &l cual
sg brindara proteccidn (Ar. 4), leyes
espacialss, o su legislacian refersnie a
Derechos de Awlor, Patentes de Inven-
cidn, Disencs o Modelos Industriaies,
Modetas de Utiidad, compelencia des-
beal pero con sujeccion a los estanda-
res minimes impuestos por el Tratado
(At 3.2}, v, 8n su caso observarse las
convenciones internacikonales que rijan
en la materia respeciiva ya sea paten-
tes, copynghl, competencia deskeal,
ato.-
El tiulsr de un esquema de frazado
o topegrafia de un circullo Integrado
protegido, tendrd el derecho excluswo
de reproducirde total o pafcialmenles,
imporar, wender o disinbuiig quedan-
do facuftado a autorizar & 1erceros,
sienda ilicitos tales actos si se realizan
Sin $U autorizacion (A 6.1).-

En esencia este modelko sui-génens
adoplacs, concede un derecho para
impedir la copa senil de un disefio
prategics, no s confiere un monopo-
lin de explotacidn como en las paten-
85

Este derecho del titular tiene ciaras
bretaciones (Art. 6.2); en los casos da
reproduccidn privada con fines no o-
merciales, de reproduccion con fines
de analiss, evaluacion mvesligacion o
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ensefanza; también se fimita =l ders-
cho confarido al admitirse la “ingenie-
ria mwiersa”, en lanto sobre a base de
a evolucidn o e endlisis de un esgue-
ma de frazado prolegido ésta condui-
CH & |& creacian de un nuevo eSgusma
de frazado.-

La ingenieria inversa ha sdo consi-
derado un meda legiimo de compe-
tencia en la mdusina de semiconducto-
res, no obstante reguenr capacidades
fecnologicas v recursas de enidad.-

En matera de circuilcs integrados,
el princapio gue ha prevalecido & nivel
intermacions| hesta e momento, ha sido
&l de la reciprocided, es decer gue sk
reconocen derechos 2 los nacionales
de otros palses, sl en esas atros pai-
85 s concede una proteccion &sen-
cialmenle equivalenie- a los progios
naciongles, -

El Tratado de Washenglon cofsagra
el principéo del Tratado Macional en su
Ar. 5.

A sy ver, a partir de la aplscackon
del Trip's ya no serd posible mvocar
esa prncipo de reciprocidad malerial
de algunas egsiacones de los palses
desarmallados, sino gue debers aplicar-
so el frale naclonal s decir 12 obliga-
cin de cada Msembno de conceder a
los nacicnales di os demas Miembros
i tratn o mancs favorabbe gue & atar-
gado a los proplos nacionales.-

En cuanio a la relacidn del Acuerdo
Trip's con of Tratado de Washinglon
de 19889, se afima su compatibdidad
al astablecarse que ningdn pais podra
vakarss dol Tep's para eludir chligacio-
rEs axistanies en vired de ese Trala-
da (ar. 2.2).-

Dw un mcdo similar, esteblece {art.
35) que los Miembros otorgaran pro-
feecidn a los esquemas de trazado o=
pografias de circuitos integrados, de

acuerdd con clemnos Articulos del Tra-
fado de Washington.-

Cabe destacar la utiidad de esta dis-
posicidn en virud de gque el Tratade
referido hasta el dia de hay, no ha e
frado en wigor ¥ por GConSsguEnie no
obliga directamente & ningun pais.-

Esta compatbllidad se manifiesta
fanto en cuanto al alcance general de
la proteccidn (A 38), come en reia-
cidn con (68 acios que no reguieren la
autonrackin del tiular del derecho (Art,
37 y respecko de la duracion de la
prateccsin ¥ del sigtema de adgquis-
clén del derecho {Art.38).-

La proteccidn oforgada por el dane-
chio sobre una fopogratia, se extende-
ra o acko al esguema de trazada y al
circuito infggrado que incorpora dieho
esquema, sino fambién al abjelo o pro-
ducio que incompore el sircuita integra-
da, en la medida en que &ste conbén-
g8 un esquema de trazado (Fctaments
reproducido (Af.36 in fineg),-

FPuesto que en nuesira Derecha po-
siiv N0 existen pravisionss reguiada-
ras de topografias de cireuilos integra-
dos, |2 Profeccion de ks mismos de-
berd buscarse a través de dos de sus
Leyas: 1a ey de Patentes de Invencion
{Lay N* 10,089 de 12112/41) v dentro
de la Ley de Patentes de Medelos de
Uilidad v Modeios o Disefica’ Indus-
triales (Decreto-Ley N 14.54% de 25/
TiT6}, en los Modelos de Utilidad puas-
o gque son los inslitulos que mejor 58
adaptan al objelo protegida.-

En cuanto a su inclusson en el siste-
ma de proteccidn de los Derechos de
Autor-alternativa tembien planteada a
nival intermacional-, entendemas que la
craaciin de un objsto de trazada no
ancuadra en una creacion ileraria ar-
iistica o cientifica, en vifud de ue aur-
fgue &5 una creacion intelectual, liende



&n sustancia 8 la preduccidn de un re-
sullado utilitarso, material y practico,-

Por lo expuesto, tampoce tendriz
cabida come Disena Industrial, en don-
de 3o profege la novedad estébca, vi-
sible def chjeto.-

Las loyes nombradas no son layes
nugvas, se promulgaron en 1941 Ley
de Patenies de Invencidn y an 1975 la
de Medeles de Ulilidad, por o que no
ae facil incluir en ellas la profeccion da
nuevos lemas tecnologicos.-

Los Maodelos de Utilidad rectarnan
I35 mismps requisitos de objefividad
fqua tas patantes, que Vimos pErg 5on
invanciones de menor entidad, de me-
nos altura inwentiva en relacicn a las
invenciones propiamenie dichas, v se
protege las majoras o medificaciones
que se infroducen a un chjeto ndus-
irial ya conocido, que simportan una me-
jor ulilizacidn o un mefor resuliado en
la funcich que surmplen,-

Este diferenie nivel e actividad in-
vantiva ha sido fonsiderado por nues-
tra legislador clorgandolés un grado de
protecc:on menor: un lapso de 5 aftos
£On apcion-a. ofros S afos a soiiciud
dal fitular,-

Entendemos que si el nvenior fabei-
ca &l circuwrlo imfegrado con wn minimao
da matenal, la solucion al problema ten-
dra cabida en el campo de la patente
de invencian; si una nueva disposicién
o conformacidn medifica disefics de tra-
Zado conocidos dandales una meor uli-
lkezacion, la solucion al problema e in-
cluird dentro de los Modelos de Likili-
dad,-

Es chvio senalar que el fitular de la
tepagrafia de un Circuilo Integrado, fer-
drd los derechos propios del régimen
protector aphcable. -

De la compulsa de las scliciiudes
presentadas a nuestro organismo Di-
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reccidn Macional de la Propiedad In-
dustrial surge que 58 han presentado
soliciudes de patente da invensidn vin-
culados al tema, v fales soliciides se
refieren & obielos que Benen Incorpo-
rado un circwito infegrado, no habién-
dose planteado wna solicitud especifi-
ca sohre un circuilo integrado en si.-

Conclusion

5i bien an la mayoria de os paises
an dgesarcllo hay una aclividad limita-
da en cuanis a la creacicn de disefios
de circuidos integrados, su profeccicn
puede incidir en ol comerco de los mis-
mos v de los productas indusiriales que
les incorporan.

Se enfiende que ¢l sisterna de pro-
feccion juridica mas adecuade para los
circuitos infegrados deberd encontrar-
s en el sislema de Propiedad Indus-
frial, perque rd 3olo mantane el equali-
bno de intereses (del inverter v de la
sociedad) indispensable para el pro-
graso de la fecnica, sing consfituye un
miadic de aprokimacion entre la inves-
ligaciin, tecnologia, comercio e indus-
iria para alcanzar el maximo desarrolo
de un pars, defendiendo el capital mas
vilide de ésle: la capacidad de sus
hombres.-
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Armonizacion de normas
en el MERCOSUR

EL PROTOCOLO DE MARCAS

it
Con focha 26 de marzo de 1901 se

El.ﬁl:ﬁb_lg-_ grird Argemtina Brasit-—Pa—

us Uruguay =l Tralado de
Aaunﬂiﬁnquu-ﬁmntlme maneo sur-

dﬁwwa%ai_
Mercado Comin del Sur (MERGO

SUR-Este Tratado se inacribe derteo
da la tendencia mundial a consiiber es-
pacios econamicos ampiados v & en-
fronta al avanzado estzdo de concre-
cidn de res meoabloques: la Linidn Ey-
rapsa, ol NAFTA v la Unidn de Paises
del Sudesia Asaboo,

Le integracién -oue puede darse
fanta en el plano intemacional como
en el plang regonal-, consiste en un
procesao de transferencias de expac-
tativas exclusivas del estado-nacion
& ung entidad mas amplia. Esta, en
su zentdlc mModemo, fequisrg de una
decisién palitca que la formalice, en-
gigndose sobra la base de la proximi-
dad geografica, la afinidad cultural v &l
interés econdrmica, Cohen define como
ifegracidn & proceso madiante &l cual
dos o mas gobwermas adoptam, con 2l
apoyc de instifuciones comunes, me-
didas conjuntas para mbensificar su in-
terdependencia v oblener asi benafi-

Dre. Maria Cristing Darayete

0% comunes. Esta definicidn concibe
a la Infegracion como un proceso, s
erier implicita necesanamente g idea
de mala final aungue no carente de
obletivas: la promocion de una interde-
pendencia muluamente bensficiosa
parg-los paricipantes. En consecuen-
cid, 52 trala de un dewvenir dotado de
walor intrinseco y no da una evolucidn
hacia una mela prédelérminada que
deba afcanzaerse necesanamente por
el sofa cumplimiento de etapas prede-
berminades. La patcipacin de las ins-
Huciones comunes implica que las ac-
Indades mancomunadas deben estar
dofadas de ciens conbinuidad en el
Empo y ademas que esién sametidas
a certos procedimientos institucionat-
zados. Esto signdica gque esias relas
cianes deben estar sujetas 8 wn con-
jurte de normas gue senelen los pro-
cediniienics aceplables para todos los
infegranies dal proceso. lo gue apunta
g la adopeidn de decisiones par con-
senso, E5t0 excluye, para esie autor,
sin embargo. gue las instiucicnes da
un procesd de imlegracion deban estar
dotadas de poderes supranacionales,
aungue tampeco |0 prahibs (la supra-
naciocnalidad Implicana que los méem-
bros de sus Onganos no represenien a
ningln Estado, enconirandose desvin-
cialados de sus nacionalidades. respan-
diendo nada més que a intereses co-
munilasias, tenands por ofra pare, la
poiestad de dictar normas ooligatorias
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para los Estades miembros cuya apli-
cacion sea inmediata y prevalents).

El objetiva de la integracion seria
entomces, para los paises en desdmo-
llz, la contribucion gua e5ta pueda rea-
lizar para lograr diche desarrolle, en
vaz de crear a large plazo una unidad
MAYDr cUyas consacuencias son difici-
les de medir por anficipado.

La voluniad integracionisia de Ame-
rica Latina S8 ha mantenido presenis
en diversas ireciativas asi como an
mulliples convervos de caracier bilate-
ral. El antecadante furdarmental da este
Tratado sa consagra con la ALALC,
trangformada luegoe en ALADL Sin em-
bargo. en Aménca Lating el concepto
de infegracion actualmenta en vigen-
cig ha cambiado. El cnteno fueriemen-
ie comercislista de las decadas anle-
riares ha cedido su lugar 8 un concep-
10 mas amplio que, ademas de las po-
fiticas comerciales, comprende la
coordinacicn progresiva de politicas
Matroeconomicas, la complementacian
produciiva v la cocperacidn lecnciagl
ca, gle. Este concepto de integracin
mas acabade que se perfila actualmer:
le, aparece (ueremente impulsade en
los acwerdos subreglonales asl coma
e 1o organismos globales dedicados
a tomentar kB aproximacidn entre los
paises alincamencanos. La integraciin
gobal ha dade pase & procescs de
subregicnalizacidn cuyas dos maesiras
mas exprasivas son el Pacto Anding
(hey Comunidad Andina) y &l MERCO-
SUR.

El Tratado de Asuncién de 26 de
marzo de 1991 y gl Mercado Comun
del Sur (MERCOSUR)

El Tratado de Asunciin de 26 de
marzo de 1997 &5 un acuendo inferna-

cional esquemdtico ¥ breve que preve
la formacicn dal Mercado Comdn del
Sur en una fecha determinada, & 3
da diciembre de 1994 [(afiliindose asi
4 la 1esis de infegracion con una meta
finzl gue es la constitucidn de un mer-
cado cormin en un plazo dejermina-
do). Diche Tratado entro en vigencia el
25 de noviembre de 1881 a fraves de
mecanismos previgtos en el propio fra-
tado,

Se trata de un ratado marco para
la-conaiitucion de un mercadd comon
futurg, Los tratados-marco fijan objeti-
YOS Ccomunes 8 ser cancretados en for-
ma evyolufiva y mediante programas
conjurios; tienen escasas normas ba-
sicas obligatonas y sus textos contie-
nen sobre fodo anunciacionsas progra-
maficas y prncgnos genencos no de-
sarcilados, Zelada Casledo deline a
aste tipo da tratados coma “un mEru-
manlo que enuncia chietivos v prnci-
pics ganerales, propone mefas y pro-
gramas fambién globales v, al mismo
bempo, estaniece una esiruciura Insbiu-
ciomal, cuyvos drgancs beren compe-
tencia v poderes para desarrallar, me-
ghante nuevas normas jundicas sus dis-
posiciones basices”, Pero quizas, mu-
cha mas imporiants gue la calificacion
fue la intencidn gue fuvieron los nego-
cigdores del Tratado, en cuanto a las
consecuencias gue pretendian dedu-
cir de fai cafficacion: transitonedad,
flexibilidad, ausencia de obligatorie-
dad, no cesidn de soberania, etc. Sin
embargo, la concrecion del Mercosur
va a dar origen necesariamente, con
su consolidacicn & un nueva derecho
comunitana, el derecho de la integra-
chIN, Cuyo principea recicr es el de la
equidad y la ammonia del desarrofio
conpunts para ewitar las desigualdades
entre los Estados parie,



Sin peruicic del cardeter subregio-
nal que dimana da su alcance &n prin-
cipio limitado a los cuatro estados
signatarice, queda ablerio a la adhe-
sidn de los demaEs estpdos mismbrosg
de ALADI, realizandose gestiones en
el momento actual para la incorpora-
cidn de Bolivaa v Chile. Siendo un tra-
tado de naturaleza mats, l2 adhesidn
de nuewos estados queds supeditada
2 un pronunciamientn favorable de los
oonlrayentss.

Tarma en &l predambulo coma en su
fextn s estahlecen sus objetivaa: am-
pliagiin da log mercados 2 traves de
la integracdn, coma condicion funda-
manial para acalarar @l desamallo eco-
narmes oan uslicia sodal regracion
de Amdrica Latna; adecuada insercicn
intermacional: ampliacidn de la ofeda v
iz calidad de los benes ¥ saricios;
mejoramiento da las condiciones de
vida de 05 habitantas. En cuanto a los
mediog son: &l eficaz aprovecnamian-
o de recursos disponibles) la préser-
vacion del medin ambienie; 18 cooed-
naciin de ks palificas MaceconGmi-
cas; la complementacion de los dife-
ranlas sectores de |3 economia; la pro-
rmacuin del desarmadlo cientifico v fec-
raldgeed v la modermnizacion de las
ECOnomias.

La estruciura organica es minima
¥ sumamente simple, ¥ & encuenira
contenda flundamentalments en el Ca-
pitulo Il, siendo los organos alli pre-
wisios el Consejo del Mercado Co-
mun, &l Grupo Mercade Comun y la
Secrefaria Administrativa, siendo bo-
dos intergubernamentales, carentes
de supranacicnalidad. B an. 13 del Tra-
tado preve que el Grupo Mercado Co-
ran constituya Subgrupos de irabajo
pEIr'E. el cumplimienic de sus cometi-
dos. Entre ellos se encuentra el Gru-
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po No. T para Politics Industrial y Tec-
“nedagica.

Como va se espresara, &l Trataco
dé ASUncion nacio como un tratedo
fransitcrio en cuanla a la estructura
ingstitucional del Mercosur {art. 18). Con
un ciilend pragmatico a8 ko loma como
un fexto fundacional, & los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en
el mamo se cred un Grupd sobre As-
pectos Instifucionales, el cual calebrd
cingo reuniores oe trabago v por ditime
una Conferencia Diplomdlica sobre
Aspectos Instiucionales del Mercosur
que culming con la aprobacion del pro-
vecio de Profocolo Adicional al Trata-
do de Asuncion sobre kg Esinuctura Ing-
trtucional del Mercosur que se denomi-
no Protocolo de Curo Preto, fimsado
el 17 de diciembre de 1294, A pariir de
la vigencia de este Protocold que gue-
de incorporado al Tralado de Asuncsn,
el Mefcosur pasd a lener personall-
dad juridica.

En cuanto a la esinscturg organica,
iz rmusma fue manlenids v ampliada a
& vaz qua pereccionada, creandogse
a Comision de Comenca, la Comesidn
Pardamentariy Conjunta voel Foro Con-
sultive Econgmico-Social, En este
Profocolo se subrayd una vez mas la
ausencia de supranacionalidad, esta-
bleciéndose en su art. 2 que los fres
argancs con capacsdad de dictar nor-
mas ghligaiorias: el Consejo, &l Grupo
¥la Comisidn de Comercio, son de na-
turaleza intergubernamental. Se man-
fuve, asimigm, an su arl. 37 que las
decisiones serdn lomadas par consan-
50 ¥ con la presencia de todos los Es-
tados Parteg.
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El srdenamianto juridics
del MERCOSUR

La existencia de un Bercado Co-
mun regquiere de una norma juridica
que |5 cree ¥ de todo un proceso da
NteQracion gue coma ya wvimas fam-
bien reguigre necesdriamenta da for-
mas jundicas que ¥ ragulen.

Todo asle cobjunts de nommas lor-
ma W ardan jurndics daramantd dan-
ifcads gue poses sus propias fusn-
tes, datado de diganos v procedimian.
los aplos para emileiag, interpatanas,
agl comp para congtatar y sancionar
§ug incumiplimientos y viotaciones. Es
I que se ha dado en llamar “derecho
de la integracion” gue tiene dos
padicularidades: la gnmera €5 gue si
bien se constiuye mediants tretados o
acuerdos intemacionzles, &5 degir nor-
mas de defsecho infernecional plubhcg,
=1 normativa no s8 agota en ellos, sino
gue s conbinda por normas emsana-
dae de los organos creadas por dichas
tratados; v, |8 s2gunda es que si bien
emana de tratados, sus NoMEs fd van
dirigidas a regular Gnicamanie |a refa-
cidn entra Estados; sing que van dingl-
das a regular las relacicnes entre los
pariculares, personas liscas o puridi-
cas de o5 Estadas Partes v por tanto
debe integrarse en los dedenes jurdi-
cas nacionales, Este ordenamients ju-
ridico es 19 que crdinanamente se lla-
ma derecho comunitaria.

La dectrina ¥ prisprudencia europes
han caracterizado al derecho comuni-
tana por ko sigulents; a) aplicabilidad
inmediata, b) aplicabilidad directa y
¢} primacia. El Dereche comunitario,
por oira pare, se diferencia de os tra-
tados clasices del Derecho Intemacio-
rial Pdblice en que no s limifa a reglar

derechos v obligaciones reciprocos en-
tre Estados, sino que crea entidades
supranacionales, implicendo trensfe-
rencia de atribuciones de los Estedos
miembros a dichas enhbdades supra-
nacionales, por e gua algunos auto-
res, como el argenting Ekmekdjian en-
tisndan gue an este caso, 8 operma
una vardadera translerancia da sabe-
rafia. Un sector de fa destena latinga-
maficana {que se ancuentra dividda),
espaciaimente al argenting Bustamanie
Alzina, siguiendo a Cassagne enben-
dir qué al establecerse un sistama juri-
dico comnitario & derecha que surge
de sus fuentes no constituye un dere-
£ho extranjero re tampoco un derecho
intemacianal; se trata de un derecho
gue {ambiéén es propio de o Estados
miembros y gue poses una fuerza jun-
dica de penefracion en el ordensmien-
to inferno de los paisss membeoos, b
gue es revela en las trés notas pecu-
liares gue ya wvimos: aplicacion inme-
digts, aphcacion drecta v 13 primacis
sobere los darechos nacicnales, afnman-
dose de asta manera, conlranamente
a kb manbastado suprd, & sobafana
de Ios Estados miembros, La delaga-
cidn Errdada de competencia especii-
CB QU pasa A ser ejercida por wna
entidad comunitaria, dentrg de un pro-
cesn integrativo para alcanzar el bien
comun, no atenta con los principios de
derecho piblico gue consfifuyen el fun-
damenic del orden consfitucional, m
afecia la soberania nacional robusteci-
da cuando s ejenita ibramente en la
conciusion de un tratado internacional,
Esla delegacion no significara alterar
el orden politico internc de los Estados
delagantes puss éslos conservaran su
identdad vy sus valores esenciales que
consisten en sus antecedentes histon-
cOg, SUS propias caracteristicas racia-



les, los factores culturales v habitos de
vida.

En Ameénca Latna tenamas como
ejemple la Comunidad Andina, organi-
zacidn subregional nacida del Acuerdo
de Cartagena en 1969, donde se ha
avanzado mucho en la generacion de
un derecho comunitano, sobre todo en
la materia de legislacidn indusinal gue
nos atane. Cuenta con mstilucionas v
mecanismes similares a los de | Co-
munidad Europea v prevé la formacién
de un derecho comundario derivado
que dabe sef recontido y aplicads por
las autoridades nacionales de os pai-
ses miembros. Asimismo estd provista
la existanca de un Tribunal o Core de
Justicia supranacional gue garanfice la
aplcacidn de [as nomas de ese dere-
cho comunitano v su chservancia por
pare de las instituciones de la comu-
nidad de los paises meembros y sus
ciudadanos, 2l mismo tiempao que ase-
gure la supremacia del mismo sobre
la legislacién nacional que e sea con-
traria. Este Tribunal de Justicia, crea-
do en 1978 tene sede en Quito te-
niendo a su cargo la interpretacian pre-
judicial del derecho comunifario a
rogacian de los tribunales superiores
o los paises miembros.

En &l Seminanc Internacional sobre
el Derecho de la Integracidn celebrado
en Buenos Aires en agosio de 1591,
se gbservd por Greced, que no pare-
cia gue pudiera hablarse en relacidn
can el Mercasur de un ordenamiento
juridico comuniarno en razdn de que
na habian elementos fundamentales a
la idea de tal derecho como ko son la
coaccion y la existencia da un Tribu-
nal, asi comao tampoco definicdn akgu-
na sobre la jprarquia de las normas.
Sin embargo, parafraseando al Or.
Abreu, podemos decir que en al
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Mescosur existe un deracho de [a in-
tegracidn en status nascendi. A esta
aftura, en 19086, cabsia formularsa |a

ta de =i existe un ardenarmsento
juridico del Mercado Comun del Sur v
no cabe duda que asi es: el Tratado
de Asuncidn, el Protocolo de Brasi-
lia, &l Protocola de Duro Preto, las
Decisiones, Resoluciones y Directi-
vas, siguiendo ks definicion de Guy
lzaac, farman un ordenamesnto juridi-
¢0 organizado y estructurado, que po-
BB 5us propias fuentes, dotado de or-
gance y procedimienics aptos para
emitirlas, inlempretarias, g5 comao para
congtatar y sancionar los casos de in-
cumplimiento y las viglaciones. Sin em-
bargo, pese a las gesticnes de Uns-
guay, no fue aceplado formalmente,
para el ordenamienia juridico del
Mercosur la aplicacson de eslas carag-
ferisicas, Esta esta constiuida par far-
mas propias de un Derecho primario
y un Derecho secundario o de un Da-
rechio anginario v un Derecha derk
vado. Meniras &l primend esla consh-
fuido por las disposiciones dal Tratado
de Asuncsdn y los acwerdos calabia-
dos conforme al mismo, el segurde
estd corformado por los actos jundi-
cos diclados por los drgancs previgios
an @l Tratado, o sea, las decigiones
del Consejo Mercado Comdn, Asi sur-
ge del Protocolo de Brasilia v o reco-
noce iImplicilamente ¢ an. 41 del Pro-
focccio de Qure Prato al establecer las
lugntes juridicas del Mercogur. Las nor-
mas de Derecho primano u orginarno
no ofrecen dificultades en cuanto & su
aphcackin directa en el ambito interng
de los Estados por cuanto deben ser
aprobadas conforme a las normas
constitucionales respectivas, En cam-
big, la denominada cuestién consiitu-

cional puede plantearse respecto a las
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disposiciones del Derecha secundans
4 derlvads en orden A delesrenar en
qué rmedida los drganos intermos de
Ing Estados estdn juridicamanta habii-
fados para asumir s compromisos
emergentes de la incorporacidn al pro-
ceso Jde infegracion econgmica. Se fra-
tz g eventuales contradiccicnes entre
las normas internas de caracler cons-
titucional de cada Estado miembro y
las normas gue imtegran el llemado De-
mche de la integracion o Derecho co-
miunifans. Al respectd es constatabie
una sigrehcativa drersidad en la con-
sideracion da la cuestion desde la pers-
pectiva positiva de las Constiuciones
de os paises involecrades: Argenting
(1524}, Brazi (1988}, Paraguay (1992)
¥ Uruguay (15967), Sobre &l particular,
la Constitucion de ks Repiblica Argen-
fine de 1924 atribuye al Congresc
“aprobar tratados’ de integracion que
deleguen competencias ¢ jurisdiccion
& organizaciones suprasstatales en
condiciones de reciprocidad e igualdad,
y que respeten el orden democratico y
log derechos humanos”, agregando que
“las nomas dictadas en sU consecuen-
cig tienen jerarguia superior a las le-
ves' {art. 75, ord. 24). La Constiucion
brasidena de 1088 dispone en afd. 49
que “la Republica Federativa del Brasil
buscard la integracibn econdmica, po-
litica, social v cultural de los pueblos
de Amenca Latma, con miras a la for-
macian de una comunidad latoaman-
cana de naciornes™. El arl. 145 de |2
Constilucidn paraguaya de 1952 preve
gus “ta Bepdblica del Paraguay, en
condiciones de sgualdad con atros Es-
tados, admite un arden juridico supra-
nacional que garantice la wvigenca de
los derechas humancs, de la paz, de
la jushoia; de la cooperacidn v ded de-
sarrollo en I polities, econdmica, 80-

cial y cultural’. La Consttucion urugua-
wa preceptia en el inc. 29 del an. 8
gue “la Republica procurara la integra-
cidn social v econdmica de log Esta-
oz latincamencancs, especialments
en lo gue refiere a la defensa comuon
de sus proguctos vy malerias prmas,
Agimigmo propenderd a la electiva
complementacion Jdg sus senicios pu-
blicos™, De kg tewdos iranscrplos as
posible concluir que sdio las constifu-
cignes uruguaya y brasilena consagran
disposiciones programsaticas en mate-
riz. de integracion con otros Estados
latmpamencanos, aungqus con distnto
alcance. Por ofra parte, aungue ringu-
na de las Caras de los paises partici-
pantes del MERCOSUR ragula con
precisiin la problematica de los drga-
nes intergubsrnameniales vy
gipranacionales, en las Constiluciones
argeniing y paraguaya -fas mas recien-
tes- o2 avanza en la admisidn de la
primacia de log fratados en materia da
Integracion sgbre otras normas juridi-
cas, vy en &l recongoimienty de un or-
den wridico supranacional, El aricule
42 ‘de| Protocolo de Oure Preto men-
ciora la obligatoredad del derecho pero
fue imposible establecer su aplicacion
inmediata y directa, en marito 8 gqus
lag Conshtuciones nacionales no lo ha-
bilitan. La alternativa fue en este caso,
la aplicaciin dal principio de aplica-
cidn simultinea, el cual se encuentra
raqulade por kos ards. 38, 38 v 40 del
Protocalo de Cure Prato.

Coma ya wimos, antonces, en el
Mercosur no exisle actualments un de-
recho comunitarno conscolidado, por o
gue &% necesano pasar a hablar de
armonizaciin de legislaciones, Este
derecha armonizadeo, sin embarge, no
serd lodavia derecho comunitano, sino
que sequird siendo derecha inteérne o



nacional de los estados pares en la
madida que o ratifiguen; sungue
Bustarnante Alzing, al estudiar &l an.
1% dal Tratado de Asuncion manifiesta
que la armonezacion kegisiativa que esta
previgia en dicho aticulo fiene. per fin
la ereacitn de un orden juridico comu-
nilang, lo gue, coma ya vimos, S& muy
debaliclh en la doctrina de Ia regién
porgque como dice Papana, s& habda
de armonizacian porgue todada nie hay
derecho comursiana.

La armenizacién del derecho
an los paises del MERCOSUR

Los -pringipales cbjetivos: del
blercosur pueden resumiree asi (ar,
12 del Trateda de Asuncion);

1% La libre carculacion de bignas,
sarvicios y factores productivos:

2%  El esisblecimento de un aran-
cel externo comun, v la adopcion de
wuna. politica comerzial comun con fer-
ceros Esiados;

3% La coordinacion ce polificas
macrogcondmicas v seciodales entre
los rsambnos, a fin de asegurar condi-
ciones adecuadas o8 competencia en-
tra allog; v

471 La armmonizacion de las legis-
lacicnes en las areas partinenies.

Al realizar esta Ullimoe objetive, los
paises del Mercosur tenan que tener
en cuenta por ejemple los ratages in-
temacionales relathvas a la matera que
nos ocupa, par cuanto ks mismos han
sido aceplados por un numerg crecien-
e de paises y su funcionamienic ha
puesto de relieve que en muchos as-
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pecios es posibie asarcar posiciones
encontradas y arribar a consansos
acepiabies para iodas las paras involu-
cradas. Hay una fca axperiencis an la
matana que cabe S8f aprovechada por
as paises dal MERCOSLUR por cuan-
1o sa trata no solo de normas estudia-
das por los principales expernos en los
temas, sino gue han tenido yva también
aplicacion practica, asl comg ks acep-
tacidn de la comunidad infernacional,
La ftrachcsdn romamsta de los custro
palges perrite suponer oue no nabra
mayores oosidcidns en lograr una ar-
manizacion deseabla. Sin embarmo, en
&l momento actual eus legislacianss
presentan baslantes asimelrias. El
Tratado dal Mercosur, por oira. parta,
Wiena A surgif sobre Sualng padses que
en algunas cAsns ya 8 enconraban
Vincuiadc: por ROMas de caracier in-
lernacional bdateral Y mulblateral so-
bra la matena. Asl lenemos los Trata-
dos da Montewdeo da 1889 score Mar-
cas, woente entre Argenting, Paraguay
y Uruguay ¥ @l da 1940 sobre propie-
dad intelectual vigents entre Paraguay
¥ Uruguay, el Convenio de Paris para
2 Proteccion de la Propieded Indus-
irig! celebrado en 1883 y revisado va-
riag veces, la (tima en Estocolmo an
1867 v del cual san parte Uruguay, Ar-
gentma y Bresil. Bin embargo debe se-
nalaree que los texios ratificados por
estos fres paises inlegrantes del
Mercosur no son los mismos, ya que
Argenting adhirid &l acts de Lisboa y &
kos arts. 13 & 30 del Acta de Estocoimo,
Brasii al acia de Csiocolmo con ex-
cencion da bos ars, 1a 12 v Uruguay
gl Acta de Estocolmo. Ademas. Uru-
guay ¥ Brasil se encueniran wincula-
dos por el Convenio scbre Marcas v
Privilegios de Invancidn ratificado el 28
de setiembre da 1855,



25 « REVISTA DE LA PROPIEDAD IMDUSTRAL

De momento cualquler solucion
armonizadora debe pasar por dos
condiciones: el ejercicio legiime de
log derechos de propledad indus-
trial, juzgados de acuerdo a la legls-
lacion de cada pais v el uso impro-
pic de estos derechos, juzgados a
la luz de las finalidades del Tratado
de Asuncion va que es una obliga-
cign jundica de los Estados signats-
rios no frustrar dicha finalided. tal coma
o impone la Convencidn de Viena so-
bre el Derecho de los Tratados (art
18) v resilts de la buena fe con cus
deben achuar los sighatanas, Poria ar-
reamizacitn da estod d6s pHRGIRoS &
condcones, enlonces,; va a pasar cual-
quier solucion al respecio. A nival
internacional existen dos grandes con-
venciones universales: la primera,
como ya o expresaramos, el Conve-
nio de Parie pars la Proteccian da la
Propiedad Indusinal de 20 de marzo
de 1883 y la ssgunde. el Acusrdo so-
bra bas aspectos de o Derechos de
Prapiedad Intelectual relacionados con
el Comarcio, conoeds por la egla in-
glesa TRIP'S, suscrte en el marco de
la Ronda Uruguay dal GATT v ratifica-
do por oz paises miembros cel MER-
COSUR. Este ¢himo acuerdo créa cbi-
gaciones enire os Estados a elacios
o futedar dergchos que espacificamen.
B S8 reconooen coms privados, adog-
tando una esireciura normaliva primor-
dialmente progeamatica, La parte I
&5 la maEs novedosa por cuanto e re-
figre o 5ok 3l reconacimiento de. los
derechas en a0 sine & ia obligaciin de
poner a disposicidn de sus titulanes,
procedimientas ¥ aociones que permi-
tan la adepeidn de medidas eficaces
comra cualguier sccion infrectora de
laa derechos reconocides en el Acuer-
do.

El primer acta juridico intemacicnal
de los cualro paiess signatarios del Tra-
tado de Asuncidn fue la celebraciin de
un acards ralatve A un Consejo so-
bre Comercio @ Inversidn con los Es-
fados Unidos, derominade oficialmen-
fa, por ol lugar de su firma en Was-
pinglon @l 15 de unio de 1991 como el
Acuerdo del Jasdin da las Rosas, mas
conocdo entre nosotnos como o acuer-
do “euatre mas uno”, En su Predmbu-
ko, reconace 3 imporancia de provear
adecuads proteccion & fos cerechos
de propiedad intelectual y medics efec-
trvize para el goce de los derechos de
propiedad intelectual vinculados con el
comarnsns, leniendo an cuenia as dile-
ranc:as an |of sistamas lagales nacio-
nales (numeral 20), Asimrrsmo se cele-
b un acuerde marco interregional de
cocperacian entre la Unidn Europea v
sus Estados miembrog v & Mercado
Comun del Sur y sus Estados partes
donde. se egiablecia en su ant, 8 la og-
openacion en materna de propiedsd in-
teleciual,

Formas de armenizacion

Sin perjuicio de que mas adelanie
se detallardn las asimelrias existentes
enire las legslaconas relativas a mar-
cas en los duatro paises dal Marcosur,
b gierto 8 quae existen significativas
diferencias enirg lag normas vigentas
encada uno, particularmanie antra Ar-
genting v Bragil, Asi mientras Argenti-
na; Ureguay v Paraguay regula la ma-
teria en leyes independientas, el Brasil
ene un Codige de Propiedad Indus-
trigl que incheyve también la competen-
cia desleal. A diderencia del Tratada
de Aoma de 1957, constitutvo de la
Comunidad Econdmica Eurapea, que



contiene en su arf. 38 una especie de
salvaguarda de los derechos naciona-
les de propiadad infalectual, el Tratado
de Asuncidn de 1391 nada establace
axplicifamanie al respecto, No obsian-
te como ya dijmos, al tenar de su art.
1%, & Mercado Comun dal Sur implita
& "coordinacidin de politicas macroeca-
nomicas y seclonales-enire [os Esta-
dos Partes y el comaromesa da armao-
nizar =us legislaciones™. Por o lanta
5& impong como abligatdn & bs cua-
tro Estados ajustar su normativa en
materia de propiedad intslectual a
fin de dar cabal respuesta a los desa.
fize de la integracn sconomica, en
consonancia con las obpalives dgal
Tratade de Asuncidn explicitados en
su Pregmbulo: scelerar o8 procescs
did gesarrcld @Conamita Con [LElcE
social y mejorar s condiciones da vida
de los habdardes. Es que, coma ya
dijimog, &l MERCOSUR no constituye
ure estatuto finel creador de un orden
juridico definitiva gino un mareo de fan-
sician gue, en r2lanicon de regiproca re-
levancia con los ordenamisntos |uridi-
cos esiatales de loe palses miembros,
23 fuenie de sinergia ds un ordena-
miento juridico especifico. Dentra dal
cuadro constilucional de los paises dal
MERCOSUR ya descnto, &l wravars.
ble camino hadia ka integrasdn obiga
a profundizar las colncidencias vy su-
perar las diferencias politicas y le-
gislativas. Dicho esluerzo deba reall-
2arse en dos plances: dasde dentro do
cada pals en un manto de coording-
Citn ¥ cooperacion con 105 demas [ar-
monizacion horizontal) y desde |os
drganos que dinamizan el MEACOSUR
coma sistema (armonizacion vertical).
En &l ambite intermo de cada Estado,
es de competencia de los drgancs eje-
cutivos la fijacidn de politicas
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confluyentes a la uniformidad requer-
ca por el logro de los objetivos del Tra-
tado, ¥ de los Pardamentos la revisiin
normativa tendente & akanar dileren-
cias, suprmir resticcicnes, mo esiable-
CEr NUEVEs Y noo discriminar en razon
de la nacionalidad. Desde los orgamos
del Mercosur |a incidencia de sus de-
cisiones en fas paliticas y normas in-
tarmas sobee propiedad industnal pua-
de ser cansiderada desde e punto da
visls de su contenida y da su aplicapi-
icdad efectiva por 108 drganas propios
de cada Estado. Bajo al primar enfo-
gue, 4 asluscion o los onjancs co-
munes dabe esiar prasidida por |a
coordinacidn de polllicas para 13 arme-
rIzacion ca las mgular:in:mqs Viganlag,
Sobra 1p segunda, la relativa a 1a in-
COrporacion da las normas comunéas al
Derecho interno de jos custro palses,
debe reputarse que l2s mismas son
obligatonas y que su cumplimienio esta
mpuesta por sl deber de no frustrar
oz fings dal Tratado. En afecio el De-
recho derwado sl Tratado de Asun-
clan no =28 dpara de los reqimenes
conshiucionales resefiados por cuanto
diche Tratade fus regularmenie adop-
tzdo i los cuatro pdises 58 ancuseniran
reprasantades en los drganos creados,
dondé cada und apora su wolurtad
para akanzar el Sonsensd necasans
para cada decision ratificade como
pringipsn v garantia de (gualdad entre
kg Estados parte por &l art. 37 de&l Pro-
locolo de Cure Prato. Como conclu-
sin, la armonlzacién de normas v
politicas de propledad industrial
debe ser construida a través de la
cooperacion entre lodos los secto-
ras involucrades: gubernamentales,
empresariales y académiceos, a ni-
vel de cada Estado vy de los drga-
nos comunes del Mercosur para evi-
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tar que las diferencias entre las le-
gislaciones naclonales se erifan en
chsliculos a la libre circulacién de
bienes, serviciog y factores produc-
fives (ar. 1% del Tratado de Asuncign)
ambientando interpretaciones deroga-
torizs B traves de bz consideracion de
teles diersncias como “resiricciones ng
arancelanas a k= circulacion de merca-
derias”, Ciertaments como ya dijimos,
2 armonizacion es un pNmer paso ha-
sistermnas uniformas coma la eurs-
pea o como el adoplago en &l marco
del Pacto Andirg,

Proteccidn marcaria y MERCOSUR

Tode mercado comun se funda
sobre el princlplo de ks mds absoluta
libertad de circulacikin de bienea, ser-
vigios y factiores a travéa de las fronte-
ras Que iniegran el mismo. A sU vez,
fas marcas, s hign presuponsn una
econgmia de mercsdo y un régimen
de: libre competencia dentro de las con-
diciones del mercado, son privilegios
concedidas por un Estado, y por bo fan:
to estriclamenie lermtonales, -5& clof-
ga la garantia dentro de (o8 limites del
Estadc olomganta-, mediants 05 gua-
les se restringe la competencia en be-
raficio oe un partewlar, coma recona-
ciméento del denecho que le cormespon-
de a gste por ser el autor de una crea-
cian intelectzal de finalidad economica
dingida a distmguir producios o senvi-
oS ¥ mantensr o acrecentar clientsls.

De esta nocidn surge & necesidad
de encarar ia posible armonizacion ds
estos privilegios de caracter termional -
existentes mediante cuato legslaco-
nes similares pero en modo alguno
idanticas, que mdudablemente configu-
ran una resifccidn a la kbenad de cir-

culagidn-, ¥ los lingamienios que esia-
Blece ol iratade que ha puesio en mar-
cha & MERCOSUR consistente en kz
lilmre circulacidn de bienes.

Como wemos los contepios de “mar-
cado comdn”™ ¥ de “propiedad indus-
iral’ no parecen compatibles sino mas
biem antitéticos. Por un lade la mas
absoluta libedad de circulacion a tra-
vés de las fronteras, Por al otro, privi-
lagios gue congislen en el derecho da
explotackin exdusiva a favor de un par-
toular v que. por ser resiriclivos de la
compelencia solo se conceden para te-
nor vigencia deniro. de los limites
nacionales v cada Estado requia se-
QuUNSLS propias valoraciones ¥ conve-
niencias gue, muchas veces no coinc-
den con las de otro Estado. Este pro-
blema =2 ha planteado dasdes siempre
con el desarro@io del comarcic interma-
cional v ha dado lugar a convenciones
iniermacionales fendentes a solucionar
o mongerar 105 conflicios suscilados a
raiz de la coexistencia de legslacones
racionales dislintas enfre si o aunque
comncidentas, con un akkance estmcia-
mente cefido a kos limiles de cada Bs-
fada. El empresero gue registra una
manca. o gque celebra un confralo de
licencia, el profesional que asesora so-
bre estes temas, el legislador que re-
guls estos privilegios v.el juez gue re-
suelve schre kbs conflictos gue =lloa
plantean ya no podrdn pensar en s
forma en gue lo venian hacendo, sino
gque deberan tomar otra perspectiva,
en funcion de la nueva realidsd que
niroduce 8l memado comun, Y obwia-
mente, para que este pueda cumplr
con los fines que e dieron angen de-
bera adoptar madidas comunes vy nor-
mas homogeneas, no ya para ser apli-
cadas internamente en cada terrtono,
sinG que sean aptas para regular esta



matenia en forma conjunta en el mer-
cado comin. También serd necesaria
la creacion de drganns comunes rela-
cionades con la aplicacion de estos
concegtos en 1a nueva realidad. En
asta santida las experiencizs oa la Co-
muridad Econdmica Europea ¥ da la
Comunidad Andina, deben d& sanir de
guia &l MERCDSUR.

El actual sistemma de propiedad
induatrial en el MERCOSUR

Cada uno de los cualm paises
que conforman el MERCOSUR tiene
una legislacidn propia. relativa a mar-
cas, con vigencia exclusia, logicamen-
e, para su propio lerntorio. Esfas fe-
gislaciones, si biegn inspiradas en los
MISMGSE pARCIpiGS, o necesanameanis
gan eomncidenies an su totalidad, ni He-
men el mismo grado de complejidad. El
andlisis de esas normas legales debe
ser complementada tambien con al da
fa junsprudencia, judicial y adrmnisira-
tiva, gque en ung matens tan easuslica
camo la del Derecho de mancas, s
te frascendental importancia, Cada uns
de las legislaciones nacinaEs hens
mommas relativas al rale gue comes-
ponde 2 los exfran|enos y como ya vi-
mos, cada Estade se entuenira sdhe-
rido &l Canvenio da Paris,

CUADRD COMPARATIVO
DE LEGISLACION MARCARIA

A)Repablica Argentina

Ley M2 22 362 de 26 de Diciermbre
oa 1981,

Decrato 55881

Canvenio de Paris
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B) Republica Federaliva de Brasil

Cadigo de Propiedad Industrial, Ley
Nt 5772 de 21 de diciembre de
1971,

Decreto 790345

Comvenio da Paris

) Republica de Paraguay

Ley N¥ 751 da 20 de Julio da 1979,
Caonvenio de Paris

D} Repablica Orlental del Uruguay

Lay 8.956 de 4 de ociubre de 1940,
Dacrato de 29 de nowviembra de
1940

Lay 18.320, an. 226 de 1° da no-
viembre de 1922

Decraio 51/93

Comeenio de Paris

De condoomidad con bo gue lleva-
mos dicho, nos enconframas con ef si-
guiente cuagrn de situacion:

1) Cugtro legislaciones nacianahas
que son similares paro Mo dénficas ni
siempre coincidentes en aspecios
ralevantes. Cada una de les cuatro Es-
lados, por otra parfa. fiene su propia
infragsinaciura

2} Una comancion intemacional gue
vinciuka a la Argenting, Brasil, Paraguay
v Uruguay, al Convenio de Pans para
la Protecckin de la Propiedad Indus-
trial que aslablace imporantes pring-
piog: trato nacional, derecho de prion-
dad, manes telle qualle, marces noto-
fias, e,

3) Una convencicn intemacional que
vincuka & todos os paizes del MER-
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COSUR con cardetsr winculanta, el
Anexo TRIP's de la Ronda Uruguay
del GATT.

4] B Tretado de Asuncidn gus Hen-

de g la constitucicn de un mercado oo
mun.

Coma va expresaramos, €l MERCC-
SUA conlermd el subgrupo 7 al que
ha wvenido realizando frabajes de ar-
MCAIZacan en felacién a propiedad in-
dusstrial @ intelectual, Ios gue eulmina-
ren-en diciembre de 1984 con la re-
daccion del PROTOCOLD DE MAR-
CAS. Podemog sinfefizar la historia ded
Protecolo dela siguienis mangra;

- Los dias 30 de setiembre a 2 dae
octubre de 1882 se lleve a cabo an
Brasifs I3 reunion del Grupo Mercado
Lomun donde se resaolvio crear la Co-
migidn de Propiedad Infeleciual por re-
solacidn N9 2592 an gl ammhita del Sub
Eripe T,

Los diag 25 y 26 de nowviembra
g 1992 22 llevo a cabo =n Mantewi-
deo la primerm reunion de la Comisidn
de Propiedad Inteleciual, En ella s es-
talleckd qua los temas de propiadad
infeleciual fienan gran relevancia para
oz trabajos-da armonizacidn de politi-
cas industriales v lecnoldgicas en el
MERCOSUR, Asimisme se establecid
como tema proritanc, ol estudia de las
pogibilidades de amonizacidn do los
respectivos sisiemas naconales @n
materia de marcas. & cuyas efectos se
elaborg un Programa de Trabajo y una
Lista de Aspectos relevantes a consi-
derar,

Eldiaiddemarzo de 190338 llped
acaboen Montevideo una reunidn dan-

deno paricipd Argeniina. Lospresentes
coincidieron sobre la necesidad de dom-
plemaniar |z identficacidn de tas sime-
trizs y asimetrias en materia de protec-
cidn da marcas existenies,

« Los dias 22 v 23 de junic de
1903 so Bevd a cabo en Asuncion la
reunion donde Brasll comunicd que tie-
re a congideracian del Senadeo, habian-
da sido aprobada en Diputados una
rueva ley de prpiedad irdustrial, En
cuanto a la metodologia de trabajo se
fego g un acusrdo gcerca de la mis-
M.

- Les dias 13 al 18 de seliembre
g 1893 =8 levo 2 cabo en Monteyi-
doo una réunidn, con la susencia de
Paraguay, donde se Hegaron a conclu-
siones sobre marcas.

Las econclusiones fueron las si-
quientes;

1) Sistema de derechos: Se¢ con-
cluyo que tanto la Argentina, Brasil vy
Uruguay coma kos signatarios del Con-
venic de Paris protlegen los derechos
del usuario antenor. Se coincidid en
que =l sistema atributive es aplicade
jpor los cuatro paises,

Zi Condiciones para ser titular de
fa marca: Se constatarcn las déeren-
s axistenias an las lagislacores de
los palses v se concluyd gue el punic
canstituye una asimelria enfre las mis-
mas.

3] Vigencia del registro: Mo se
eleciuaron comentarios del plaro de
vigencia, pere axisteron diferencias en
cuants al cdmputo del plazo a partir
del cual 38 cuenta fa renovacion del



registro. Se encontrd que el plazo de
10-anos rige actuaiments en los cuatro
palses.

4} Proteccion de la marca noto-
ria. Se coincidid an que s paises pro-
tegen la marca noloriamenie conocida
en la forma prevista en el an. & bis dal
Convenio de Parls.

Se detectaron difererdes interpreta-
cugngs Soiore ef concepto de marca mo-
toria por lo que sg acordd seguir
profundizando. el tema para explicitar
laz diferencias con claridad,

5} Exigencia del uso de la marea;
Se constataron diferencias entre las le-
gislaciones de Argenting y Brasi, gue
axigen el uso de i3 marca v Ia de Uru-
guay gue no o hace. Argenting y Bra-
& Sugiriaron gue 58 encaminase una
armonizacon gue torme obligatono e
usc de @ marca tenendo en cuenta la
futura libre circulacidn de bienes y ser-
vicios,

5} Procedimiento de regisiro; S=
han constatads dierencias sensibies
antre s procecimientos pravistos en
cada pals.

7} Signos gque pueden constituir
marcas: Se coincidid en gue No exisien
diferencias. entre: las legiskeciones; La
delegacion brasilefis expusoque el pro-
yecto de ley elaborado en su pais inciu-
ye normas sobre marcas colectivas y de
certificacion, Sobre este aspecto lomas
relevanie a considerar seria

el tratamiento del nombre comer-
cial;

- el fratamiente de la manca

dimensicnal {formae del produs-

toh;
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- la prefeccidn simultdnea de mar-
cas, modelos v disefics industria-
les;

- &l tratamiento del nombre arist-
co. del nombre vy del apellido, de
los monumentos.

&) Derechos conferidos por el re-
glstra: Mo se encontraron diferencias
sustanciales, habidndose sugendo tra-
tar el 1ema del agotamento del dere-
chag,

) Cesidn y transferencia de de-
rechos. Se constataron difersncias
sustanciales entre lg legislacion de Bra-
sil ¥ la de los restanies paises, Sg co-
incids0 en gue la frasmisicn puede ser
tatal o parcial.

13} Licencia de uso. Se consta-
taron diferéncias enire la legislacion de
Brasil y la de Arganfina v Uruguay. Asi-
MEEme en-alguncs paises es cblicato-
iS40 registro v an otros .

11} Impugnacién administrativa,
Se detectaron diferencias,

12} Infracciones y sanciones;: Se
detectd que |as normas son semejan-
a5,

14) Indicaciones geogrificas. Se
encontraron diferencias entre las legls-

laciones de Uruguay vy las de Argent-
na ¥ Brasil.

15] Competencia desleal. Las de-
legaciones coincidieron en & necas-
dad de adoptar medidas para prave-
rira, evitarla y combalida, ko mismo
para al registro especulativo de mar-
cas, a fraves de los dispositivos begas
les ya axislentes, [a cooperacidn enire
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las giicanas y cualkguier oiro méfodo va-
tido | tal fin.

Desda & 28 de noviemore al 2
de diciembre de 1994 se llevo a cabo,
en Asuncitn, la novena reunion de la
Comisitn donde estuvieron presentes
las celegaciones de Brasil. Faraguay y
Uruguay, asi como das reprasenian-
ez de OMPE En la misma la discusidn
58 cenfrd en la elaboracion de un
ACUERDO DE CARACTER REGIO-
MAL, score la base de kb3 documen-
tos presenfados por Brasil y Uruguay,
tarsendo an cusnta o acordada en la
reurmtn de junio de 1994, La discusion
de las propuesias concluyd con la
adopcitn de un Acwerdo de Armoni-
racion de normas sobre propiedad
intelecteal en el Mercosur, con un
capitulo de Marcas y otro sobre In-
dicaciones de Frocedencia y Deno-
minaciones de Origen. En & &abo-
racion del Acuerdo se observaron las
rrarmas esiablecidas en &l Convenio
de Paris para la proteccidn de la Pro-
pledad Infelectual {Acta Estocoimo,
12670, v el Acuardd schre 05 aspec-
s de Propiedad intelectual relaciona-
dos con el Comans, lirmado el 15 de
abrl de 1984 como anesxo Al Acwerdo
gue establece B Organizacicn Mundial
del Comercio, negociado en el ambilo
de la Ronda Uruguay del GATT. Por
atra parte, las dal@gaciones presentes
trataron de contemplar las diferencias
pxistentas entrd [as respectivas legis-
laciones nacionabes en vigor, con &
adopeidn de normas de caracler fa-
cultativa para los Estedos Parde an
los casns de asimeirias evidentes. El
acuardo fun concluido con el consan.
g0 fa ias delegacionas presentes ¥ cu-
bra gl obetivo de superar las dilicuia-
des inmediatas relativas a la libre cir-

culacitn de bienes y senvicios, median-
e la armonizacion de principios esan:
ciales en la materia. Asimssma las de-
legaciones acordarcn solicitar a OMPI
la elaboracién da wh proyesio de oo-
operacion técnica para los paises del
MERCOSUR.

En dicha reunidn se aprobd final-
mente & ACUERDO DE ARMONIZA-
CION DE HORMAS S0BHRE PROPIE-
DAD INTELECTUAL EM EL MERCO-
SUR. dorde se establecid como ex-
presion de mobives: a) “reducir las
distorsiones y los impedimentos al
comercio y a la circulacion de los
bienes y servicios en el territorio de
los Estados Parte del Mercado Co-
mun del Sur (MERCOSURY'; b} “la
necesidad de promover una protec-
cion efectiva y adecuada de los de-
rechos de propiedad industrial y ga-
rantizar que el ejercicio de tales de-
rechos no represente en si mismo
una barrera al comercio legitimo™:
c} “la necesidad de eatablecer para
taies fines reglas y principios que
sirvan para orientar la accion admi-
nistrativa, legisiativa y judicial de
cada Estado Parte en el reconoci-
miento v aplicacidn de los derechos
de propledad industrial”; y d) “que
tales reglas y principios deben ¢on-
lormarse a las normas fijadas en los
instrumentos multilaterales existen-
tes a nivel internacional, en particu-
lar el Convenio de Paris para la Pro-
teccidn de la Propiedad Industrial
(Acta de Estocolmo de 1967) y el
Acuerdo sobre los Aspectos de Pro-
pledad Intelectual Relacionados con
el Comercio, firmado el 15 de abril
de 1984 como anexo al Acuerdo que
esiablece la Organizacion Mundial
del Comercio, negociado en el am-
bito de la Ronda Uruguay del GATT .



El mismo consta de vancs capitu-
log, 8 saber; MARCAS, INDICACIO-
MES DE PROCEDENMCIA, DEMOMMI-
MACIOMES OE ORMHGEN.

En &l momenta actual, dicho FRC-
TOCOLO sa encuentta 3 estudio ds
las regpectivas Parlamentos para su
ratificacicn. La Comisicn, asimisma, s
emcuentra abocada a trabajar en & im-
plementacion da diche Acusrde, apra-
bado por el Consejo Mercado Comun
an 55U reunian de enero de 1995,
as como conlinuar avanzando an la
MEgociacion da Acuardos rélabves a
otrag matenas relacionadas a la pro-
piedad infelectual, coma por ejgmplo,
Modelos de Uilidad v Disefos Indus-
tnales, Derechos de Autor, Cullivaras,
Patentes, Topografia v Circuitos Inte-
grados.

EL PROTOCOLD

DE ARMONIZACION DE NORMAS
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL MERCOSUR,

EN MATERIA DE MARCAS,
INDICACIONES DE PROCEDENCIA
¥ DENOMINACIONES DE ORIGEN

En fumcidn de o establecido por ¢
art. 13 del Tratado Jde Asuncian, la De-
cisdn NR 4797 dal Consepo del Merca-
do Comun, 1a Fesolucidn M2 3904 del
Grupa Mercado Comdn ¥ Ia Reqomen-
dacion N2 7/94 dal SubGrupo N¥7, en
miénito & kB recesidad de promover una
proteccidn efectiva v adecuada de los
derechos ge Propiedad Intelectual en
mataria de marcas, de indicacones de
procedencia y denominadsiones de an-
gen y 8 que se deben establecer para
tales fines reglas y principios que ir-
van para la aplicaciin de les derechas
de Propiedad Intelectual en materia de
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marcas, indcacionas dé procedencia
y dencrminacionss de ongen, of CON-
SEJO DEL MERCADD COMUM deci-
di aprohar el Frotocolo de Armaoni-
zacion de Normas sobre Propiedad
Intelactual en el Mercosur, en Mate-
ria de Marcas, Indicaciones de Pro-
cedencia y Denominsciones de Ori-
gen gue consta como Anexo a (2 deci-
B30n.
Coneta de:

a) Capitulo de Disposiciones Ge-
nerales;

B Capliuto da Marcas:

) Caplulo de Indlcaclones de Pro-
cedencia y Denominacicnes de
Origen; y

d} Capitulo de Digposiciones Fina-
=g,

DISPOSICIONES GEMNERALES

En dicho Capitule se establece la
garaniia electiva por tos Estados Par-
fa de la proteccidn 4 ia propiedad indus-
trial en maleria de marcas, mdicacio-
mes de procedencia y denominacicnes
do origen, pudiendo éslos conceder
una prefecoion mas amphka, siempre
Qué no sea mcompatible con &l Trata-
do de Asuncidn v los Tratados Intema-
Cionakes oa kos Que saan paries.

Agimismo s obligan a observar las
normas de fa Convencidn de Paris
(acta de Estoccimo de 1957) y el
Acuerda TRIFS da fa OMC. asi como
la clausula del Tratamiento MNacional
para los nacionales de los demas Es-
tagos Parte.
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MARCAS

Definicidén de marca (Art. 5)

Se establace gue los Esiados Parte
reconocerdn como marca para elec-
tos de su registro cualguier signo ous
sea susceptible de distinguir en el ¢o-
merclo productos o servicios (inchu-
yenda asl direclamente a8 (88 marcas
da sanacio). Asimismo establece ¢on
cardcter optative que cualkyuier Esta-
do parte podrd exigir como condicion
de registro gque el signo sea
visualmente perceptible. Se prolege-
ran tas marcas de servicio v las mar-
cas colectivas y se podra, con carac-
ter optative proteger las marcas de
certificacion.

Al respecio las legislacicnes argan-
tina y uruguaya camecan da LUna delin
cign de marnca, contenigndals solamen-
ie las legislaciones brasilena (ans. 55
a 66} v paraguaya (ar, 17,

i
como marcas (Art. &)

Ze egtablece wna enumeracion no
taxativa de signos, incluyendo como
marcas las indicaciores geogralicas
nacignales o exiranjeras guea o con-
travengan ias disposiciones soore de-
nominaciones de origen o indicacicnes
de procedenciz, asi como la forma de
los productos, de sus snvases o
acondicionamienios o de los medios o
locales de expendio de los produclos
0 SETVICIDS.

Esta enumeracidn tiens las mismas
caracterisbcasdelade suspaises miem-
bros por cuanta en las cuatro kegisfacio-
mes ke enumeracion de los signas qua
pueden sermarcas no es taxativa. Enla

Argantina s encuanira Ircluida en U
art. 1% conteniendo las marcas de pro-
dusces ¥ sepvicios. En Brasil se encuen-
tra an sus ans. 64 v 80 sobre productos
farmaceuticos o velerinanios), imcluyen-
dao a las marcas da indusina. comemic,
genéricas, colectivas 'y de cerfificacian.
En Paragusy se establece an su ad. 1%
ncs. 2 -3, donde se inchuye asimisma
imsmarcas de productas ysamicios y las
denominaciones da origen. Uruguay la
contiens en su art. 19

de la marca (Art. 7)

So establace gue podran schcs-
tar el registro de una marca lag perso-
nag fizsicag o juridicas de deracho
piblico o de derecho privade que
tengan un interés legitimo. Se intro-
duce el concepio de interés legitimo
&l cual s& encortraba exclusivamenta
incomrporado a la legislacion argentina,

La tegislacion brasibana conlisng una
limitacidn mayor por cuanto axige el
gercicio de achvidad compatible £on
Ios producios o servicics. Uruguay axi-
a8 por oira parta, | capacicad de &)
clcio del sohaiants,

Derecho de prelacidn (art, B)

Establece el derecho de prelacitn a
agudl que primero lo solicitara salvo
que 5ea reclamado por un tercero gue
le haya usado en forma pablica, pa-
cilica y de buena fe, durante un
plazo minemo de seis meses vy siem-
pra que al farmular su impugnacidén so-
licite e registro de [a marca, En este
articula se esla considerando al uso
como atrbutive de derechaos, iomando



azl en para o que estableca nuéstra
lagislacdn.

Signos que no pueden
germarcas (art. 8)

Confiene cuairo tipos de prohdoicio-
nes:

1} La de los signos descriptives o
gendricos empleados para designar
los productos o ganicios que la marca
distingue o que constiluya indicacicn
de procedencia o denominacidén de

origen.

2} La de los signos engafosos. los
contrariog 8 la moral o al orden po-
blico, los ofensivos a las personas
vivas o muertas o a los credos, los
congtitedos por simbolos nacionales
de cualguier pais, los suscepiibies de
sugent falsamenis winculacion con per-
SONAS ViVas o muerlas o con simbalos
nagipnatas da cualgwer pas, o los
atentatonos de su valar & raspalabili-
dad,

3) Les que alecten derechos de
lercercs o los solicitados de mala le
que afecten comprobadameante de-
rechos de terceros.

&) El gue imite o reproduzca, en
fodo o &n pars, una marca gue el
solicitante no podia desconocer
como perteneciente a un titular do-
miciliado o establecido en cualquie-
ra de los Estados parte, y suscepti-
hl&t de causar confusidn o asocia-
GO,

En cuanic a los signos que no pue-
den ser marca todas las legislaciones
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da la regdn conbienen prohibiciones
grpratas, de caracter taxativo, apa-
rejando consecuentemente nulidad
su incumplimiento. La ey Argentina
contiena 14 prehibiciones en sus ans.
22y 3 la ley brasilefa contiens 21
prohibiciones en sus ars, 65 vy B85, 1a
ley paraguaya 5 prohibiciones en su
art. 27 y la ley uruguaya 13 prohibicio-

res en suant, 29,

Pritsecidn de | o
{art. B nums. 5 y 6)

Tema el at. 6 his de la Conven-
clén da Paris vy lo aplica asimigmo
rmutal:s mutandis 2 los senvicios, En
cuanio al concepto de marca notaria
acepia €l cnlers de notonedad restrin-
gida va gue para determinar ésls sg
tormard en cuanta el conocimienta del
ssgno &n @l secior do mercado perti-
nente, En cuants a la marca rename-
brada =l numeral &) establece gue los
Estados Pare asegurardn en. su lom-
tona iz proteccion de les marcas do
loe nacionales de los Estados Parda
gue hayan slcanzado un grado de co-
nocimiento excepcional conira su
raproduccion o Imitacidn, en cualquier
ramo de actividad, siempre que haya
posibibidad de panuicio,

En los Estados parte la marca notg-
rig estd protegida por el Convenio de
Farig, ravends las leyes brasiefia v
UrEgUaya algunas pravisiones,

Vigencia del registro (Art. 10)

Establece un plazo de 10 afios pro-
rrogables indefinidamente por perio-
dos iguales, no pudiéndose introdu-
cir modificacidn alguna ni agregar
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productos o servicios. Asimismo a
los efectos de la promoga, ningdn Es-
fade Pare podra: a) realizer un exa-
men de fondo del registro; b) llamar
8 oposiciones o admitirlas, ¢) exigir
que la marca esté en uso; d) exigir
que la marca se haya registro o pro-
rregada en algdn otre pais u oficina
regianal.

Al respecio los Estades Pane tignen
epslackin compatdle siendo en fos
mizmes el plazo de diez afios prosro-
gable ndefinidamente por periodea igua-
les (Argenting, art, 10; Brasil, ar. 85
Paraguay, am. 18 ¥ Uruguay, art. 11}

Derechos conferi
por el regigtro (Arts. 11, 12 ¥ 13)

Los derechos que conliere el regis-
fro son los siguenias:

Cerecho de wso axciusivg;

Derecho de impedir el use no
autorizada;

v - Excepriones;

a) su nombre o diregcicon o las
de sus establecamdenios mer-
canfiles;

b indicaciones o informacicnes
sobre la dispanibilidad, utiliza-
cion aplicacidon o compa-
fimilidad de sus producios o
semvicios, en panicular con re-
lacidn a piezas de recambio o
ACCESOMoS.

En &l am, 13 se prave =l agotamien-
to del derecho, estableciendose oue
€l registro de una manca no podra im-
pedir & libre circulacidn de los produc-
tos marcados, introducidos legitimas-

menia en el comarcho por al tular o
con la auvlorizacion del mismea,

Al margen de la consideracion le-
gislativa que acabamos oe hacer so-
ke los derecnos conferidos por &l re-
oigire, la doctrina europea ha slabo-
rede lo gue ha dado en lamarse la
doctrina del agatamiento del derecha
que puede sinfetizarse asl: Los derg-
chos subjetivos del titular de la mar-
ca, con relacion al producto marga-
do, se agotan en la primera comer-
cializacidn hecha por el lilular o con
su autorizacidn, salve que el pro-
ducto haya sido alterade, Esto ze reg-
laciana con el llamado derecho de se-
guimiento (Bertane v Cabanelias, De-
recho de Marcas, Tomo Il pag. 113)
que 3¢ defing como &l derecho a con-
trolar la suerte del producio marcado o
5u genuinidad. Se debe armonizar en-
tonces, la limitacion resultante de la teo-
ra del agotamiento del derecho con
las facultades resultantes del derechao
de seguimiento. Le jursprudencia y
goctring argentinas. son las gue €n la
regicn han levado a cabo asta larsa.
Azl Otamend!, trabajande & terma de
las importaciones paralalas nos dice
que la marca cumple su funcidén de
ieniificar el producta v su legitimo on-
Qen ¥y no es un instrumente creado para
dividir mercados o impanear determina-
das cordiiones a los compradores, por
I quses no puede recurmirse al derecho
de exclusividad que ella olorge pam
lograr fines distintos & los mencicna-
dos. El contrato que Bga al titular de la
marca con Su distribuidor, licenciata-
rio, concasionano, eic, consiiuye “res
inber allios acta®, v por 18nta N 83 0po-
nibke a lercercs.

Encuanlo a ka legislacidn de los Es-
tados pare, la Argentina confiere, de
acuerdo & sus ars, 4%, &%, 4 v 35 &l



derecho de propiedad, de uso exclu-
slve v oposicidn, de impedir el uso
no autorizado, de solicitar la nuli-
dad de marca confundible y de fras-
mitir Ia marca, La legislacidn brasile-
fia confiere los dergchos de prople-
dad, de uso exclusivo, de impedir el
uge no autorizado y de traamitir la
marca [arts. 50 y B7). La ley paraguaya
confiere e! uso exclusivo, el derecho
a oponerse al registro, la concesidn
de licencias, el derecho a ceder o
trasmitir Ia manta y una presuncion
de propiedad exclusiva jaqs. 15, 29
ves y 37 v e8). La key uriguaya con-
cidde o propiedad exclusiva, el de-
recho de uso, de trasmision, el de-
recho a acciones marcarias y el de-
recho de oposicidn (ads, 5,9, 10, 28
v 581, En ninguna legisiacién se pre-
vé el agotamiento del derecha,

Sistema de Derecho

Como congecuencey dol aniculado
comentado supra, surge que & sisie-
ma de derecho estatisido por el Profo-
colo es el atributivo, concordando con
el estipulado por l2 Argenting, Brasil,
Paraguay. Uruguay liene un sislema
mixto declarativo-atnbutno,

Nulidad del Registro
¥ Prohibicion de usa (art. 14)

La rnulidad la puede pedir cualguisr
interasado, v previo el debido proceso,
la autordad nacional competente del
Estado Pare |a declarard si el regisiro
s gleciud an contravencion con al-
guna de las prohibiciones previstas
en ios arts. B y 8. Se preve asimisma
que se caclare la nulidad de alguno de
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los producios o senicios para los gue
la marca fue registrada,

Es cplative de les Estados Parle es-
tablecer un plazo de prescripeion
para la accidn de nulidad. Sin embar-
go €sla no prescribird cuando el regis-
tro s hubiera chlenide de mala fe.

(Art=, 15 y 16)

Fara los Estados Parte donde se
encuentra prevista la chligacion de use
de ia marca, 8 pedido de cualquier inje-
ragado y previo el debido proceso, la
autondad macicnal competenie del Ea-
tado Parte podra cancelar cuando ésta
no s hubiese usado en ninguno de
los Estados Parte durande los cinco
anos precedentes a ls fecha en gue
se inicie la accidn de cancelagidn, Mo
58 cancelara cuando el interesado
justiique |a falta de weo. Asimismo en
los Estados Parle donde esté prevista
[a cbgacidn da uso de la manca, se
podrd prever la caducidad parcial del
reqisiro cuando @ [alla de uso solo
Efectase UGS Procucios O Servicios
comprendidos en & marca

Se prevé asimismo gue el uso en
cusiguiera de lga Estados Pane avita-
ra la cancelacidn del registro en los
otros. Asimismo se preve |8 Inversidn
de la cargs de la prueba en cuanto
gue comesponderd probar su wso al
tiuwlar de la manca,

En cuanio a los Estados Pane para
ta Repdblics Argenfina, &l use &3 obli-
gatorio en el 27 quinguemo (ans. 4, 5
y 200 & los solos efectos de su renova-
cion, Para el Brasil el no uso a los dos
aics de suU registro es causal de ca-
ducidad (art. 94). En Paraguay v Unu-
guay el uso & facultativa,



18 - REVISTA DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL

Procedimients de registro
(Arts. 4y 1T)

No contiene disposiciones salvo: la
dispensa de legalizacidn de la prue-
ba (arf. 4), v &l compromiso de los Es-
tados Pare a prever procedimientos
adrmirsirativos de oposicign v nuli-
dad

INDICACIONES

DE PROCEDENCIA

¥ DENOMINACIONES
DE ORIGEN

DISPOSICIONES FINALES

En las disposiciones finales (Arts.
21 y 8%.) 5e preve la proteccion de las
variedades de plantas y olras
obtenciones vegetales como paten-
tes u otro meétodo Sui-géneris, asi
como ka represion de la piralenia, es-
tableciéndese como forma de solucidn
de conlroversias [as megociaciones
diplomiaticas directas v en su defecto
el sistema vigenie en el MERCOSUR,
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- Editonal Universidad, Uruguay,
1981.

Ghersi y olros - Mercosur, perspecti-
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munitana
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Rippa, Serglo y otros - Hacopilacion
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Las marcas notoriamente conocidas:
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18, La rnarca nofone e el Acuveroo sohro as-
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344,
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[0 Je Libng comercis e Mexied ¥ Boy-
wid al Traidds o Live Covnencnd &re Addx-
oo, Cofaming y Vensrualy ¥al Traiaco oa
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18 Qhssregoanas ing/es

1. La problematica de las marcas
notoriamente conocidas

Todos sabemos gue alounas mar-
cas poseen fan vasta reputscion gus,
incluga & no se encuentran registra-
das ni s uliizan en ef pais, son nolo-
raments conocidas por el consumidor
medio, Por tanta, si tal marca es ubli-
zada por terceros no avlorizados, el

1" Socio da UHTHOFF, GOMEZ VEGA A
UHTHOFF, S.C.
Pracdeme del Grupa Maxcano da la A1PP
Prasidents Electo de la Ascoacon inma-
conal da Prolesoras e Imsashgadomes da
Propepdad Intalectual (ATREP).
Prafezar da Derecho de la Propiedad Irie-
lectual, Universdad Panamericana.

corsumedor pusde pensar equivacada-
mente que ks bignes v senicios gn
los que s= emplea tienen su origen gn
el titular de la marce nojomamente co-
nocida. Cabe la posibilidad que el con-
sumidor espere una determinada call-
dad que representa la marca notoria-
menie congeida. Coma ko ha hecho ng-
tar la OMPI, ' el problema de la utifiza-
cign no autorizada de marcas notoria-
mente conocidag, especiaimenie

rganzackan Mundial de la Propedad Inig-
lectual (08P, Aspecios de @ prolscoidn
dal consumidar ridoionadas con i@ propia-
gad indusival (Proyecio de memoedanium
misado por fa Oficna intemacional], SIG/
206, Ginsbra, marzo e 19891, pag. 23.
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extrarperas, es paricularmenta fracusn-
te en los paises an desarmallo ¥ come
las marcas exlranparas nalonamenie
coanacidas suslén goFar da un prask-
gio en 8505 paises, la probabilidad de
confusidn es fambién especialmente
grande an eses Casns.

2. Las marcas notoriamente
conocidas y el triple interés
protegido.

Por estas razones, se puedes hablar
de un friple interés en la proteccion de
= marcas notariamante conccidas. In-
ieresa a los dusfios de marcas noto-
riemente conccidas que el prestigio v
gl aciivo infangible simbolizados por
sus marcas se hallen profegidos con-
fra &l usc ndsbida v, evenlualments,
el detariore provocado por su wliliza-
cion ma autorizada, Pero interesa lam-
Bdn a los consurmidores, pariculamen-
e en los paizes en desarmolio, hallarse
protegidos contra @l engano y la con-
fugidn en cuanto a k& procedencia y
calided de loa producios y servicios
vendidos por terceros no auionzados
utilizando marcas noloraments cong-
cidas. De ahi que la protectdn contra
Iz utiizacon ne autorizada de mercas
noionamente conesidas heneficie tan-
1o a lag titulares de estas marcas como
a los comsumidores, ademdas de pro-
mover en genergl prachcas comencia-
les equiiativas y honestas’

b lbig

31 idn de di -
sobre la marca noteria
an el Convenio de Parig

La versidn original del Convenio de
Paris para la Prleccidn de la Prople-
dad Indusirial de 1883 no conlenia
digposiciones sobre la proteccidn da
las marcas notaramente conocidas.
Esta figura es adoptada en el Conve-
nig de Paris a partir de la Revisiin de
Iz Haya de 1925. En esia revisidn se
incluyeran por primera vez dispogicio-
nes relacionadas con la proteccign da
las marcas noicriamente conocidas a
treves de la inclusian del aniculo € big.
Les meaificaciones realizadas al arti-
culo & bis en las revisiznas de Lon-
dres v de Lisboa® fueron postenarmende
adoptadas por fas naciones que suscr-
beeron las actas corraspondientas,

4, Denegacidn o cancelacion
del registro y prohibicion de uso

En 15 conferencia de Lisboa el arli-
ctito & bis fue objeio de una discusicon
detalizda ¥ su aplicacion, queantes 5=
referia gnicaments & la denegasiin g
canceiscion del registro de una marca
netcismente conocidz en e pads de
que s& trate, se extendid g lg prohibi-
cign de uso de la marca,

5. La aplicasién del articul & bi

Lejos de constituir uma nocian tedn-
ca o estriciaments acadermica, la cues-

' Véate GH.C. Bondehausen, Guid purs 1
aplizacidn del Comvende de Pars para ia
Prateccion de L Propiedad (ndusina) rev-
sado an Exlocolme en 1067, BiAD, Gine-
bia 1868, pdg. 57,



tion de |la profeccion & las marcas
notonamente conocidas en términcs de
o prevista en el anficulo & bis del Can-
venio de Pens ha sido abieto de fre-
cuents exploracion en dwversos paises
de la Unidn de Pans. En la jurispru-
dencia mexicana, a8 decisiones mas
fotables en matena de marcas noto-
rarmente conoodas lusron dictadas du-
rante log afos cindcuenla y sesaenta
Durante este periodo, loes tribunales
aplicaron silematicamente o aricubo
& biz en una sere de [weios gus se
imicia con 8l famoso cazo BULOVA en
el que se adopla in regla da la nolone-
dad como fuente da derschos, ¥ Las
nociones del caso BULOWA fueron pos-
terigrmenie aplicadas en ofres juicios
que involucraban marcas nobonamens
te conocides como GE,, CADILLAC,
SEARS, SINGER, SPRITE, GUER-
LAIN, CHANEL, GUCCI, CARTIER,
BUDWEISER, TOK, gtz *

B, Elsistema tradicional
de proteccion a las marcas

Las tuentes del derecho a fa marca
rgsondacidas por la doctnna v adopla-
das por las legslacangs da destintos
paises son el primor uso v al regestmo,
habiéndose generalizade este Gltimo
come ¢ madio mas eficaz para la pro-
leccidn del signo marcanc. Elle fo obs-

Gacela de la Propiedad Industial. Mésica,
nowemDne de 1950, php. 1489,

* Waéase David MANGEL MEDHNA, La grofec-
CIon d8 (8 AMANCAs Aolonas an fe juripeo-
dencia mexicans, =n Acied de derecha i
sustral, 10, Medrd, 1984-85, phgs 32-60,
Wagsa ambién Horacio RANGEL OHTIZ,
Naraskaug Mark and Pror Lize - Recerd
Mesican Junsgrodencs, Trademark Word,
Imelleciual Propary Publishing Lid,, Lardon,
Jung 1880, padgs 34 - 37
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tante, existe una tercera calagona que
4. reconoce como fuente cel deracho
lg rrismo el registro que &l uso: fos
sisternas mixtos, El sisterna adoptado
por paises como Mexico pusde congi-
derarse como mixo, ya que i bien es
ciero que basicamente es el regising
el que-genera la exciusividad del dere-
cho & la mareca, fambiéen es verdad que
&| ueo produce efectos juridicos antes
del registia, ¢ con postenandad B su
alargamients, Coma sea, de conformi-
dad con el sisiema fradicional de pro-
teczion a las marcas, |la proteccion se
gustenta en dos principios: 2l principio
de la termtanabdad y el principio de la
aspecmlidad.

7, Territarialidad

Ce acusrdo con & pringipio de la
termicrialidad, la proteceion de la mar-
ca esld circunscrta a fos limiles del
pais en donde ha side registrada. Si
S0 regISina UNA MAarsa en un pais como
Méxica, Ios efectss de tal registro s2
exienden Oricamante a ese pais. 5i
s quiere que el derecho sobre esa
marca sea respetado en olros parses
comg Estados Umides o Japdn, tenda
qQue reglatrarse |E MISMEL MEca &n
cada uno de dichos palses. Eslo se
debe al prncipio de la tesriborialdan,
segun el cual el émbite de valider de
la marca terming con las fromeras del
pais donde se tliene registrada.®

8. Especialidad

El principio da la especialidad de la
marca congiste en obra limtacian al de-

* Wease Dawd RANGEL MEDIMA. La protac:
cidn de fas marcas molanas..., Jp. it pag,
15
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recho que &l regisire de la marca
corfiere & su fijular. Esta restriccion
flerwe que-wer con la naturaleza de los
producios , ya que el deracho axclusi-
Vo que originz el registro de la marea
opers sdlo en el campo da los produc-
tos o de los senvicios déntces o simi-
lares, Quien pretende el daracho gux-
clusive de ta marca debe ndicar axpre-
samenieen 8 scliched de registro queé
objeios, gue productos disingue gon
ella, de fal suers que un terces podnd
adoptar la megma Marka para produc-
ios enterarments distnios, i se usa la
marca para dar 4 conocer zapatos, el
deracho gue se adguiera estara reser-
vadd al camao de ks Zapalos Yy no se
exteriderd a fa indusina de los refres-
cos, nila la de los libros, ni a la de los
autarmdviles,”

For la trescendencia gue el pringi-
pio de la especialidad tiene en el cam-
po. de las marcas notorias, es penl
neate dejar bien clare gue la marca &4
especial en el sentida de que salo g8
aphca ala categona de productos para
Ins que ha sido creada, ¥ que de agqul
surge |a regla general segln la cual 1
marca no puede registrarse parE pro-
teger, indeterminadaments, cuakusr
mercancia, asi come la de que ef al-
cance de la propiadad de ung marnca
=a limita a la proteccidn de los produs-
tos para los gue fue registrada, Lo que
quiara decir gua o8 855 MiEma marnca
puede aproplarse cuakjeer cira per-
sona para distingulr productos de dife-
rante clazs.

" lbid.

8, Inconveniantss

Fiero la practica ha demaostrado qua
ura estricta aplicacidn dal principio de
la territoriafidad v del prAincipo da la
especialidad de la marca, puade pro-
wooar abusos qus se traducen en frau-
des para los legitimos duehos da ias
marcas v para &l consumidor. S dice,
en efacto, que debida a |a 1ermodialidad,
elguien poco escrupuloss S8 Aprove-
chara de una marza a:-ctranja-:a {\se 1o-
davig no ba Sigd Mgisirada en s5u pro-
pio pals, para deposilar esa marca a
su-nombre v disfrutar de la celebrdad
de ase’ signo distintivo, ¥ en cuenio a
fa espacialidad, se afirma fambien que
un comercianie podra registrar una
marca que va hava conguistaco éxito
frante @ la clientela, bastando para elio
con que solicite el registro en relacion
a productos de naturaleza distinta, De
esta modo aprovechara el exito cs 1a
mana reprodivcida sin haber meurndo
&N gastos publictanos y &in haber te-
nido ante |8 cliendels hitulo alguno para
merecer su conlianza.®

10, Excepcionas al principlo
de la territorialidad
y.al principic de la especialidad

La institecsdn de la marms notona
furnciona sobre b base de wna excep-
cian a los prngapios de la temitoralidad

' iass APerd CHAVANE, Las marcas nok-
ramaiE CONDCIDAs & 08 alfe mnambne, an
Fgvista Mexicama oo la Propisdac indus-
irial y Arestica, aho IV, mim, 8, julic-dicien-
be de 1866, Masice, UF. pags. 338 y s
Vaase lambien Dawid RANGEL MEDWMA,
La prodscoiin o (s mancas nolovas.... op.
it pég. 34



v de la especislidad gue fradicional-
manie han regulado la adquisicicn de
derachos marcarios. * Esto dhimo, tal
comoe se desprende del 1exta del arti-
culo & bis del Convenio de Paris, cuya
finalidad es evitar el registro v el usa
de una marcs que poeda crear condu-

En esta iratap no 2o dscuten ins pecular-
daget propas de la No Soboacan e s
prncpaas de in espacabdad v 08 la ewifio-
riligad ¥ IBE Toimes de conciliar es1as e
cepeiones con la aplicackin de las. penci-
gk iradhioionases gal Derechd mancasio -
og BEpSCios han sdo disculdos dumEnba
605 plimcs Cuarenla afcs por autorgs O
distintag nacicnafdades, sn que & la facha
58 ha.';ra alanzaco sm aciakd delinlive en
aatas Materas. Véass par ajampla Siephen
P LADAS, imamanpnal Fromciion o iel-
aagen Tractemans e | rademask Baporiarn,
Wil. 41, pag. 851, Faul AQLBIER, Le crod
O i3 propnedd indvsinglle ||, Editions du
Ecueil Siray. 1854, pag. 56=; Yves SAINT-
ZAL Concurrance delopme at concuymanca
QU aQEsaments paasdares an ALP LA
1058, pag, 73 v la prolecoydn de Jas marcas
mafoaas an' &l dermcho. comparago an Fe-
wista Mewicana 19 la Propiodad industal
Arlishcy ir.m de o P.LA. Esliadas an Ho-
maraga a Staphan P Ladas), Méwco 1873,
pag. 3BT, Dand BAMNGEL MEDSHA, Trara-
go oe Derecho Marcaria, Edit. Lbos de
Kwinioo. denoo T8, pag. 35 HOFFWAN
y BROMNWHNSTONTE, Prodection af
Traderriak F'EI.'.'I‘!: Acfuired Iy Mlamaiangl
Rapuladon KWithiow Lee o Regisinelion &n
Tradamare Hencries, ool 71, pi] 1. E'nes-
fo ARACAMA ZORRACUIN, La piratess 0
marsas gd jes Mbonaiss a 5. LM
de la PULA ENERD-JUNID 13566, ANO W,
Mim. 7, pags tO7-120; FERAMAMNDEZ
MOVOA, Bl aidvs fomioo d8 i@ nolonagad
o2 B rarcs g Baesta de Derscha Mer:
cantil, gl 112 1260, pag. 183; PINTD-
COELHD: A pralasan 05 Mlana Nodonsmean-
e Covifracida a0 Congreso O Broraizs o
Toad AMFE XML Bolstm da Fasuliade ds
Dirsile 2 Univeridede de Caimbea, Porugal,
Pag. 1. Horaos AAMGEL ORTIZ Promschan
of Wall-known Marks (1 Magieo, Tha
Tiademark Aspocter. Vol 7B | pags. 205
EE‘:}HMTHEE‘IM fe A manta e &N
lag reformas & 8 Lay 08 [Pvanionas i e
cad, en El Fam, Organs de la Bama Mesi:
cana Coleqio de Abogades. Oetava

o |, Mumero 2, 1964, pags. 77-85.
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sion con ofra ya natonamenie conaci-
da en &l pais de regisire o de wtiliza-
citn, aungue esta Uiima marca Ban
coracida no-esté o iodavia no hay sxlo
protegida en el pais medianta un re-
gistra que nammalments impadiria e
regisire o ol uso da k2 marca gue enire
gn conflicto con alla, Esta proteccion
pxcapcional da una marca nolosamen-
e comocda estd justificada porgue &l
registro o-al uso de ung marca similar
gue se presiara a coniusicn, egqunal-
dria; en la mayors de los casos, aun
aClo de competencia desleal, v tam-
bign ‘s pusde considerar perjudicial
para lns intereses de los que pueden
serinducidos & afmor. ™

COltras razones que sinven tambigén de
fundzmenio para orindar ess trato pra-
legiado & las marcas notorias. =2 en-
cuentran en |la necesidad de proteger &l
trabajo honesta, y &n el deber de evilar
que alguien pudieraapropiarse ndabas.
menta de Llos signes da propledad da
atro. Pero ssbre todo, & regestro o 2
amplen de una manca no debe usuimar
indehidamente ae dereches de un tar-
cero. Ante & segundad que cancedan
&% regeetres, debe prevalecer el raspets
a los darachos que olrd haya adguinids
a través de su trabaje.

11. El articuls 6 bis del Convenlo de
Paris v posteriores desarrollos:
|la Decisién 344 del Acuerdo de
Cartagena, el Tratado de Libre
Comercia de América del Norte
(NAFTA) ¥ el Acuerdo TRIPS

El taxta vigente del articubo & bis del
Convanio de Paris kasta ks Revisian

* ygase BOOENHALSEN, op. cit. pag. 104,
" Dagvid AANGEL MEDINA. La prolaceidn de
(35 Mareas notonas..., 0. oit, pig. 38,
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de Estocalma de 19567 &8 como sigus:

") Les paizes de la Urson se com-
prometen, bien de oficio, =i 2 legisla-
cidn dal pais lo parmide, Bien a instan-
4 del interesads, a rehugar o inwal-
dar-al registed v a prohibic gl uso de
ura rarca de fabrica o de comencio
que constituya 8 reproduccicn, imifa-
ciin o fraducciin, suseeptibles de cragar
confusicn, de una marca que la auton-
dad competenie del pais del regisiro o
del uso estimare ser il notoriamente
conhocida como siendo Y8 marca de
una pesreona gque pusda bensficiares
del prasenle convanio ¥ ulfizada para
producios idenlicos o similares. Deu-
mira ko misme cuando i3 parle esencial
de'la marca constitiuva la reproduccian
de tal marca nototaments conocida o
una rmitackin susceplible de cnear con-
fugsdn con dsta.

2) Debersd concederse un plazo mi-
nimo- e cinco-aios a pardir de ta lecha
de registro para reclamar la enulacién
de dichs marca. Los paises da la Unicn
benan |a facultad de prever um plazo
en el cual deberd ser reclameda la
prohibicion del uso,

3} Mo s fjara plazo para reclamar
la srulacién o la prohibician de uso de
las marcas registradas-o wtilizadas de
mala {e."

En resumen, los palses miembros
de la Unicn obligados por el texto an-
tes tramscrito adguieren los comprami-
505 gue mds adelanie 58 menconan,
gn cumplimiento de lo dispuasto por &l
articulo 6 bis:

A NEGAR el registro de la marca
que =2a igual o samejanta a atra
notoniamante conocida,

A NULIFICAR &! registro que in-
debidamente hays sido concedi-
do respechs d& una marca nolo-
fia.

8 PRHOHIBIR ef usc indebida de
uma marca notona.

12,1 tari \a Decisis
344 del Acuerdo de Cartagena

Las adicufas 83, B4 y 85 de |a Deci-
gitn 3dd def Apperdo de Caragena'™
tratan el tema de la manca notonamen-
1e comncida.

“Artieula B3,- Asirmisro, no podran
ragistrarse como marcas aquellas sig-
nos que, 8n ralacidn con derechos da
feroefns, presenie algunos de los -
guienies mpedimentos:

d) Constifuyan |2 reproduccion, |a
pmdtacian, la fradueccitn o la franscnp-
cidn, tofal o pancial, de un sgno distin-
fivo notariamente conocKa en el pais
en el gue solicits el registra o en el
comareio subregional, o intermacional
sujetd & reciorocidad, por bos sectores
interesados v gue perenszcan 2 un
tercer. Dicha prohibicidn ssra aplica-
ble. con independencia de la clase, fan-
o &n los casos en los gue el usa del
sgno 22 desting a kas mismos produc-
g 0 ganntins amparados por la mar-
ca Atcflaments congoda, como en
agquallog an as que el uso 58 destine 3

Esta disposicidn ne serd aplcable
cuande el pelicionans saa el legitimo
fitular da la marca notarmaments cono-
cida;

¥ Bl Acuedod 08 Canagens nge an has paises
rmiararos oal Pasla Anding: Balma, Colom-
b, Ecuadar, Perl v Yenazmsia



8) Sean similares hasta el punic de
producir confusidn con una marea
natanameants eonocids, ir"dE[:Iul!-I'llﬂiBI'ItEﬂ
menta da la clase da los paoductos o
FBrvicios para g cuakes 58 solciia of
regrEtro.

Ezta disposicidn no sard aphcable
cuandg al palicicnano sea el legiime
titular de la marca notofiamente cong-
cda)”

"Articula B4 - Pars daetemminar & una
manca ef notonamente conccida, 58
tandran en cuenta, entre otras, os si-
Juigntes crdencs;

g} La extension de su conoaimeenta
entre 2| pablico corsumidor como: 549-
o distintivo de los producios o senvi-
clos para bos que fus acordada;

b} La intensidad v &l ambio de la
difugidn v de la publicidad o prommocidn
de la marca; ¢) La anfigledad da [a
manca v su uso constante; d) El andli-
s da phodisecicn v mercades da bos
prodiies que distingue b marea,”

“Articuls B5- A fin de lacilitar la pro-
leccidn de las marcas notonas, bs of-
EifAE nacionales compalantes astatia.
ceran un s2terma adecuado de pofif-
cacidn & informacian.”

13. Diferencias enire el régimen
del Convenio de Paris
v el de la Decision 344

En kb substancial puede afirmarse
quie al articuladoe da la Decissdn 344 en
materia de marcas nolonas sgue los
limeamienics genarales dal aiculy &
bis. Sin embarge, entre el régimen del
Ganvenic de Paris vool de la Decisidn
344 existen alguras dilerencias impor-
tantes, ncluyendo fa Incorporacidn de
algunas desarmllos jursprudenciales v
doctrnarios en el texto de la Decigidn
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344 qua no aparecen en el articulo B
bz dal Converia de Pans. Par el mo-
meanta, hay que destacar seis aspec-
108 que caracterizan al régimen anding
en malera de marca notana ¢ ko oig-
tinguen del pravisto an el aticuly B bis
dal Comnvenio da Paris.

a, El régimen de profeccidn de i
Decizidn 344 ze extlende de modo
expreso al cazo de las marcas de
gervicio. El lexto del Comeenide Pars
sa bmifa a la proteccion de mancas de
producios.

b. El régemen ca protecoion previsio
er la Decision 344 se extiende a pro-
ductos y servicios distintos. E! Can-
venio de Pahs se imifa 8 prever la
proteccion d2 marces notonamenie
conocidas en relacion con produclos
anticos o similares,

¢. El régimen de proteccian prevista
en la Decisidn 344 incluye cuatro cri-
terios ilustratives ¥ no limitativos
que deberan lomarse en cuenta en
la detarminacion sobre si una mar-
¢a os notoriaments conocida, El
Comvenio de Paris 82 omiso en cuanic
4 og crlanos gue Sirven parma determi-
MAr 8 una marca of notoraments oo
rracida,

d, El régimien de protecedn pravisto
en la Decisidn 344 incluye referencias
exprezas al conocimiente que exls-
ta de la marca en el comercio inter-
nacional como elemento determi-
nante de |a noteriedad de la marca,
El Convenio da Pars no incluye refa-
renciags exprosas al hecho que la mar-
ca pueda beneliciarze de las dsposi-
clones del ariculo & bis cuande el sig-
no &3 natorgmente conocida an &l co-
mercio inlemacional.

e La Decsidn 344 se refiere ex-
presamente al conocimiento de la
marca entre “los sectores interesa-
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dog” como elemento determinante
del cardcter notorio del zigno, El
Convenio de Pars nada dice scbre el
e,

i El reconocimiento de la motorie-
dad de una marcs por razan de su
presencia en el comercio internacional
ge gondiciona al hecho gue exista re-
ciprocidad. El Convenio de Pans no
ce refiere al asunio del comercio inder-
nacional como tempoco =2 refiars al
tema de |2 reciprocidad.

14, La marca notoria
en gl Capitulo XVIl del Tratado
del Norte (NAFTA)

El articulo 1708 apartads 6 cel Tra-
tado de Likre Comercio de America del
More [mejor conocido en &l embito
internacionel por sus siglas en ingles
MAFTA}, que obliga a Canada, Esta-
dos Unidos y Mexico, se refiers axpre-
samante 2l tema de la manta natana.
"Articulo 1708 (B). El aricula & bis del
Convenio de Pans se aplicara, con las
madificacionas necasanas, a los ser-
vicios. Para detarminar si una marca
&8s nolonamenta conocida, S8 lomard
en cuenta & conocimiento que de
gsta se lenga en el sector corres-
pondiente del pablice, inclusive agquel
conocimesnto an ferrtoric de la Pare
que sea ol resultade de la promocién
de la marca. Minguna de las Pares
ewrgird que |a repulacidn de la marca
se axtienda mas alla del sector del pu-
blico que nomalmente trate con |os
bienes o servicios en cuastan.

De modo similar al sstema adopia-
do- por los redacicres de (a2 Decisidn
344, en el caso del apanado & del ani-

culo 1708 de NAFTA, se incorparan
alguncs desarrolios jurisprudenciales y
doctrinanos que no aparecan en & fex-
to del articula & bis del Convernio de
Parig, como son:

a la extensian de la proleccion a
las marcas de sericio;

b. &l conocimients da la marca an
gl gactar carraspandianta;

c. |la promocidn da [ farca coma
lactar de la nelonadadd.

& dilarenca del lexto de la Decision
344 &l de MAFTA nada dice respec-
to de la extengidn de la proteccidn
en situaciones que involucren pro-
ductos o servicios distintos.”

15, La_marca notoria en el Acusrdo

El terma de la marca notoria es ob-
jolo de reguiacidn on ¢l articuls 16, pa-
rrafos 2 v 3 del Acuerdo TRIPS resul-
tado de las negociaciones de la Ronda

v Cdarancin similar exisie onire & texio de
MAFTA .y al da TRIPS. puss @l Acuardo
TIPS sl se refigre al ceso de la protaccicn
oa ia marca noioria BN siluaciones Qua
inwaillcTen prodecios ¥ senicios distintos,
Ooparvess, sin embarge. qus al e dal
apartadne 14 del aticul 1708 oa NAFTA
pudan sardr avenfualimentis como apoyo
para axiendes g profapoidn e las mancas
nofonas a siuacknas que irealucran pros
Jucios o senicias distintos en fara quae an
dicha dispascitn 58 preve gua "las parles
neqaran gl egsim & las mecas qua con-
tengan © consstan an edamanios nmom-
las, escandaiozas o que induzmn a emor.



de Uruguay en el coniexto dal GATT!

*Articulo 16 (2) El articuln Bbis del
Conwensn de Paris (1967] se aplicara
mutalis mutandis a los servicios, Al
determinar &1 una mEfca ge [brca o
de comercio es nolonameanta conocl-
da. se tomam en cuania £ sl sa
conoce en el sactor perlinente cel pu-
blice inclusive i g8 canoes ¢n &l Miam-
bro de que =& trala a consecuansiy de
EU promocion.”

“Articulo 16 (3) El articulo Ebis el
Convanic da Pang (1367) ze aplicard
mutalis mutanois a8 hisnes o sepvioics
que no sean similares 2 aguellos para
las cuakes una marca de fabmca o de
comercsn he sido registrada, & condi-
cign de gue el ueo ds esa marca en
relacion con esns bienes o s5enVCIOB
indigue ung conexicn enire dichos Die-
res o servicias y el biular de i3 mancs
regisirada y = concicion 48 gue 583
probgbie gue ese Uso lBsons |Bs fla.
reses del filular de ia marchd régisiea-
da.”

18, Diferenciag entre el régimen
del Convenio de Paris,
el de TRIPS

ion 344

Como se sabe, el texio del Capiulo
XVl de MAFTA tuvo como principal
fuante de inspiracién el texto del pro-
yacto del Acuendg TRIPS. La norma
qua frata de las marcas notarias es-un
ejemplo de ello. Por tanto, slgunas de
fas diferencias ya apuntadas entre el
articuly &bis de! Convenio de Pars y
ol texio de NAFTA son también ewi-
dentes al comparar el texio del Conve-
nia y el de TRIPS.
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Es =l caso de las referencias a los
SEMICIOE V2 la promocidn en el Aouer-
do TRIFS que no aparecen en &l Con-
venia de Pang. Sin embarge, en el
Acuerdy TRIPS si se hace referencia
express & la proteccion de las marcas
notorias en sivaciones que involucren
producios O gervicios que no sean si-
milaras, 1ema que No estd expresamen-
e pravisio en el Convenio de Parig,
e ha quadado dicho,

También esté bien evenguado que,
g diferancia de MAFTA, la Deciion 344
s} g refizre 3 la pratecoidn de marcas
nodonas adm cuandas bos productas
sErvicios invalucrades no sean simila-
res. Esto diimo, siguisnde un esgua-
ma serelar al de TRIPS, Ello fo obs-
tante, la Decisitn 344 no condiciona 1a
protecoidn an  siluacionas. que
rvalucran productos v senicios distine
fe5, al hecho gue el uss S8 la marsa
fidicue una conexKn antne o8 benes
yosanvicics vy el litular de la marca
rgg:ssraﬂa Par un &, ',l &l eenD que
Saa ph'.:ltla.l.'.'.ﬂﬂ- que &l usa lesinne inters-
ges del fituiar de 2 marca regestrada,
oar ofro, como con toda correco:an se
condicicna la proteccion en el Acuerda
TRIPS cuando &sia se exfienda a pro-
ductos o senicios gue no 2an simila-
res.

17, La marca notoriamente

Ce conformedad con las lendencias
que muastran fas legislaciones inter-
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nacicnalas de nuestras Hampos en ma-
teria de comercio liore, |54 acuerdos
de libre comercio recientements cels-
brados anire México ¥ Bolhda,™ Meéxi-
co, Colomblia y Venezuala,'® ¥ Mégso
y Costa Pica'™ an todos los cases inclu-
yen disposiciones expresas sobre o
profeccdn de las marcas noforiaman:
ie conocxdas.

18. Observaciones finales

El breve recorndo que se ha hecho
de Iz reglameniacion de la marca no-
tona desde su incorporacion &l bewio
del Converio de Pars en la Rewision
de la Haya en 1825 hasla nuestros
dias, pasando por la Decisidn 344,
MAFTA. TRIPS, v los acuardos de co-
mercio libre de mas recants celebra-
cién en las Amencas, pore de mani-
fiesto que la marca nolora 85 una ins-
fitucidn en plera vigencia, Este breve
racomds fambidn pong de manffiesio
que, lgjos de tratarse de una figura
estatica, la marca natoria es una insti-
bugian en pleno desamrollo; lo mesmo
peede afirmarse respecio de las con-
digiones bajg las cuales ha de
diapenzarse (& proleccion gue &l Dere-
cho confiere a estos signos. Por esa,
a diferercig de |8 siuscion que preva-
lecid en & fiempo en gue el Convenio
de Paris era la urica fuenta en al De-
recho internacicnal que se ocupaba dal
{ema, en nuestros dias habra qus acu-
dir a las fuentes citadas en las instan-
cigs concretas en gue S84 da impar-

W drbeula 18 17, Diano Oficial de la Fedara-
cedin deE- 171 dd e s 1885

Y Arteuis 18 -90. Diedo Odfcial o 3 Federa-
cifn del 8§ ge anero de 1885,

* Asticule 14 -11. Diado Oficial de & Feders-
cicen el 10 e erend de 1385,

t2ncia precicar 5l Un Signo 88 & no
merscedor dé 1a preleccidn pmalegia-
da que los congresistas de la Haya
acordaron dispensar a las marcas no-
loramante conacidas,




Alcance de los Derechos Exclusivos

de las Marcas

Excepciones al Derecho Exclusivo
y libre movimiento de productos y servicios

_ Manugt Aredin Latin {7}

SUMARID

= infofuccdn \3 mavcs Comg mecAMET
nfarmaiive

& Comtanida gl derscho de marce espacial
raferancia. Al feses g confession v a e g
fecoidn oo i3 marra o

1 -Introduccion: la marca
como mecanismo informativo

Al snfrentarse con 2l conienido del
darechpde marca, valela pena recomar
ladimensidn comunicativa de este signo
distininvo; qua la denomenada “scono-
mia da la imfarmacion” ha sabido axph-
CAr de mansra muy canvincenia.

Came en la docirna espafola aca-
ba de recordar MONTEAGUDD, |a fa-
red principal de un sistema juridico re-
gido por prncipios de eficiencgia - en-
tendida ésta como mejor emplieo de
los recurses sociales- habrd de-serdo-
tar a las partes de los perinentes ing-
frumentos o facultades guee les permite
rinimizar 108 costes de fransaccian. Y
&n un mundo en &l gue ia informacién
as poder, buena pare de los recursos
nesesanos para llevar a cabo & co-
rrespondientd ransaccion, viene genas
rada por 1oz cosles de obtencidn de
informacson. Las carancias de informa-
cidn conslituyen, en efecto, un obs-

") Catedrilice da Derecha Mareantl, Universi-
dad e Santago oe Comoostsla (Espana).

3 Lmimcdn gde los efectos oo la mara
4 Agotamwenie del deracho candaniaa par g
marca

taculo para ka satisfaccion dptima de
las necesidedes v hasta pueden hacer
desistir de transzcciones dessadas
cuarde los costes de informacidn su-
peran la utiidad de aguefas. En cual-
quiar casg, ante ks inabarcable drnarsi-
dad de los producios al nivel de cali-
dad adguwer una iImparanca cada vez
mayen, ¥ ia insuflcencia informativa que
pagece el consumedor cantrasta viva-
manie con el predominio indormalve
def agente empresarial De ahl que las
incertidumbre cualitativas dificulfen
cada decisidn de compra y provoguen
tranaacciones insatisfactonas,

En esie cortexio k2 marca se revels
coma un instruments que reduce log
coatos de busqueda del consumidor y
alierta al empresano a ofrecer produs-
25 o senicios de-alla celidad. De un
lady, la marca se constiluye en meca-
nismo de diferenciacidn ¥ con ello de
identificacidn de o8 productos o servi-
cios que posihilitan su reconocimisnta
reiterado, De oiro lado, la marca con-
ligne un conjunto de informaciones
medialas an forma compacla, que ake-
noa los costes de informacién y elimi-
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na en buena medida los riesgos deri-
vados de la asimetria de informacian.
En eate sentido, la marca e nos muss-
tra como el medw mas apto de comu-
nicacicn entre oferta v demanda, por
su aptiud para informar acerca de la
procedencia, calidad e imagen. Se eri-
g€ asi en pieza clave para el favoreci-
meento de la transparencia del marca-
dao y &l sostersmeento de una-compeaten-
cia basada en las propias prestacio-
nes: en el esfuerza desplegado, en los
raclirsts invertidos v, en definitiva, en
los resultados alcanzados por cada
aperador econdmico

Atriuide & la marca su significado
Camo instrumento gque proporciona in-
formacidn al mercada, va de soi ks con-
cepsidn de la proteccicn juridica de la
Marca Comg instnuments de represion
de las interferencias comunicativas. La
ytitizacion mo autonzada por tercaros
mterfiere el proceso de CcomumicacN
& impide la superacion de les caren-
cas Informativas, Por fants, . no debe
dfrecer duda alguna la convenencss
econdmica de repamir juridicamene
estas condusias,

Mas tambeén es nnegable que ia
prateccion dal mecanismo informativa
gue la marca representa; no debe su-
ponar la concesan de un derecho de
exciusion absolula & limifada & su fitu-
far Seria un ermar ignarar gue los sis-
{emas de derechos exclusivos lambién
fienen costes v que un pondesado equi-
libma entre monogalio y liberad de ims-
tacidn rasuita o mas eficiente. £l dere-
cho da marca no debe impedir gue en
agjunas supuesios o8 competidores
puedan utilizar leaimente esg signo
para proporcionar necesaria informa-
cidn al mercado. De la misma manera
larmnpoco debe obstacufizar los mowvi-
rrientas de integraciin econamica v de

liberaiizacion del comercio mundial;
procesos que contindan avanzando
iraxorablements y que, 80 mi coinikdn,
deben valoramse posilivamenie & pe-
sar de sus Inevitables v, en ocasiones,
durcs desajustes v fricclones, Los in-
fercambios benefician a 1odes los pai-
S5 que los practican, Come expusd
an el siglo XX DAVID RICARDD v re-
clentemenie ha reiterade PALL R,
KRUGMAN, el comercio entre k&g na-
ciones suete elevar e nivel da vida en
ambas, ncluss aungue una de ellas
tenga que compelir 8- base de bajos
salarina. A este respecto, los experos
sg han afrevido a aventurar gue en los
proximos ancs 1.200 millenes de fra-
bajadores gue gaman entré 1.25 y 20
dolares dianos van a competir de ura
lorma o otra lormma con 108 250 milka-
nes de europeos ¥y ACASAMEncanss
gue benan unas ganancias medias del
orden de l0g 85 dilares &l dia.

Er sums, el derecho que confiere
la marss registrada tiene, como todo
deredha subjetive, un contenido con-
creto gue se manifiesta en un haz de
facultades y unos limites impuestos por
la ley, cuye funcion es definir los con-
temoa de aguellzs facultades, de tal
mansre que puedan coexislic con los
derachos de los demas.

2- Contenido del derecho de marca;
especial referencia al riesgo de
confusidn v a la proteccidn de |a
marca renombrada

Lo primers que debe destacarse 83
que el detechode marca -al igual que ios
restartes derechos ce propledad indus-
trial- es un derecho exclusive o, sise
prefiers, un proparty right segqen latermi-
mologia anglosajona ulimamente muy



axtendda, Esta cabficacidn como dere-
choaxclusivo sepuede decirque de una
u afra manera estd presente en (2 tota-
lidad di lps ordenamienios. Mag limita-
remas & citar, en prirmer lugar, el an, 102
de la Decizidn 344 de la Comisida dal
Acterdo de Carfagena que -Ccoms 83
sabido- entré envigancia el 1" de anar
de 1884 y conliana el “Fégimen Comiin
sobre Propiedad Indusinal’ del llamado
Grupa Anging (Bolivea, Colombia, Ecua-
dor, Perl y Venazuela), objeto de fructi-
fara iInterpretacidon - en palabras de Bal-
da KRESALJA - por pane del Trbunsl
die Justicis del Acuerdo con sede en i
cisdad de Cuita: en segundo términa. el
art, 16 del conocido Aouerdo TRIP'S
(Acuerdo sobre los aspactos de los de-
rechos de propiedad inelectusal relacie-
nadeos con el comarcio, mcluida & ae-
mercio de mercancias falsificadas), que
por. formar parte del Acta Final de i
Aonda Uruguay del GATT, va en vigar
en muchas paises, & aspara JuUd con-
fribuya decisivaments al fortalecimeenio
de la propiedad industrial an 8l procaso
de glabalizacon do la aconomia gus
guiare palencar k recen creada Qrga-
nizackin Mundial del Comercio; v, por
dltirme, ka Prinnera Directrva del Consejo
chip bas Comunidades Europeas de 21 de
dicembre de 1988 relativa a la aproxi-
macidnde las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materna de mancs:
Direciiva que ha arrastrado la modern:-
zacion de las Leyes de Marcas da |og
Egtedos miembros de la hoy llamada
Unign Europaa iy cuyo an. 5, referanis a
los derechos conféridos par 18 manca,
empieza con esta expresiva afirmacion;
"la marca registrada confiere a su thular
un dergcho exclushag’

Basicamente, como ha senalado
FERMAMNDEZ-MOVOA, el derscho ax-
clusivo scbre la marca se ramdica en
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tres facultades tipicas: 19) la de desig-
mar con A marea |of correspondianies
productas o servicios, inserando & sig-
ro ean el proplo producto o en el enved-
oro, ENvase o presentacion, como acto
preparatono del proceso de comercia-
lizacion; 29 la de introdocir en & mer-
cado jos productos o servicios difsren-
cigdos mediants i3 marca, que dehe
englobar no solo la aferta, comer-
ciglizacidn o amacanamanta, Snd ar-
bign B2 imporaciin, adpofacion oS-
metimiants a cuakquisr alr régiman
sduanem como, por ajemplo, el frans-
o o depisita: v 39 la de emplear i
marca en B pubdicdad y documenia-
cign mercantl (cametpondancs, fac-
turas, hstas de pracos, sireulanas, abe.).

Abara bien, desiea dal derachn 8x-
clugive sobre la marca v de las facul-
tades que compranda, sonviane distin-
guir dog verientes: une positiva v ofra
nagative, La veniente posiiva implica
que el titular de la marca esta faculta-
do para wsara, cederla o bcenciana; ks
verliente negahva supone que el filular
eats facultado pars prohibir que los ter-
ceras usen la marca (ius prohibend),
Y ciertamante como ha swbrayvado
MASSAGUER. es esta verlienle nega-
twa la que cobre mayoe impofancia,
en cuanto 85 la que garantiza la axclu-
sividad del derecho de marca. De ahi
aue tanio la Decssidn Andira (arl 104)
como la Direcliva Europea (af. 5) ha-
yar optade acartadaments par enurme-
far & exermpium bos principales actos
de uso de una MAa que a8 lercpros
benan prohibide realizar sin consenli-
miarto dal litular,

Azl lags cosas, importa resaifar que
el lugs prohibandi no s cife exclusiva-
menbe a la forma o éstructura del skg-
no ¥ -a ks producios o senscios que
liguran en el registro. Antes al contra-
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rig, s& extiends, por una pare, tanio a
los signos iguales coma & los signos
semeantes; y camprénds. por otra par-
be. lanto o8 productas o senicios idén-
ficos como los simdares.

& dilerencia de la patenie y demas
derechos sobrecreacionesindustriaies,
B marsa no chorga normaiments un
manapolio legal absolule, sing circurs-
crito a un deferminado secior econdmi-
cn, aooiadopor la unnrersalmente scep-
iada regls de Iz especialidad, De esta
manerg Yy en contra de lo gque durante
bagtanie tempo erdneamente manfu-
v ks junsprudencia espanola, es perec-
tamente posible que el mismo signo
digtintive sea registrado comg marca
por dos 0 MBS empresancs para distin-
guir productoE o E8nicios no Eamalares.

Mas, por oire lado, parece oporiuno
advertir gus en &l Derscho eurcpes,
contranaments & o que hamos craida
leer en las sertencias dal Trbunal de
Juslicia del Acuerdo de Carlagena
(PROCESOS MY IP-1-87 & IP-2-94, an-
ire atros), “la clase’ oo limda fa prolec-
cidn que se olorga a la marca. Dicho
can alras palabras, la regla de la es-
pacialidad no %8 rfge por el
Momenclater o Clasificacsdn Imemacic-
nal establecida en &l Arreglo de Miza,
Esta clasificacsin tiene un simpie valor
faxardmico o onentador, cuysakance
acaba de ser, ademds, sfectado por el
Tratado sobre 2l Derecho de Marcas,
concluido el 28 de cctubre de 1854-al
térming de una Conferencia Diplo-
matica comvocada por 2 OMPl en su
sede de Ginebsa: s innovacion mas
imporanie de este Tratado respecio
de la solicitud de registro reside en &l
heche de que lods Pare Contratanie
debera aceptar productos o senvicios
perenecientes a diferenies clases de
la Clasificacion Internacional en una

wnica solicited. gue tendrd como efec-
to um splo reqistro.

En mode alguno ha da vincular al
Nomanciatar a las Ohicinas de Marcas
v 4 los Tribunales de Justicia a la hora
da apreciar a similifud entre producics
0 Senvickos, Sequn apreciacidn cerfera
ded Prof, wenezolano Victor BENTATA
gnsu reciente Reconsiruccian del De-
recho Marcang, la clase es una mera
tacnica de registro 5in consecuencias
legales. TEéngase en cuenia que- ComMo
ha advertide &n Chile GABRCIA
HUIDODERD- en cada una de las 42
clases de |a Clasificacion Internacional
coexisien producios o senvicios muy
diferentes coma, por gjemplo, maetss
¥ parsguas en la clase 18; af tiempo
que piros productos entre los que exis-
te una clara simiBud o conexion com-
petitiva estdn adscnios a clages dife-
rerdies: por epgmoig, [@s frutas y legum-
bras frescas en fa clage 31 v las [rutas
v legurmbres en conserva en la clase
29, Por consiguwente, para delerminar
la existencia de smiifud o conexen
campettiva enlre kos productas o ser-
vicios confrontades, habd que aten-
dera su naturaleza, propiedades vy, so-
bra 1oda, finalidad asi coma a sus ca
nales de comercralizacitn, &l igual que
la semeanza entre- los signas, ta sims-
litud entre log produclos © Senicios re:
quiere complejos ¥ suliles juickes valo-
rativos para dilucidar, com ayuda de fag
paulas o critenos gue la ursprudencia
ha ido elaboranda, si existe o mi riesgo
de confusign; sungue evideniemenie,
coma proclama el art. 161 del Acuer-
do TRIF'S 3¢ presumira que exislie tal
predabilidad de confusicn siempre gque
58 UsSe un 3igno idénlicr para distin-
guir productos o senviciog idémicos,

El riesgo de confusion, que es la
prahibician de registro de marcas mas



frecuentemenie imvocada, 58 erige tam-
bign asi en pera clave para dabrlar
gl alcance del derecho exclushg de
marca. En el Derecho suropes s pe-
rimetro £a ha viglo sensibemeants am-
pliade al proclamar b Direstiva v, en
Consecusncia, las nuevas leves nacio-
nales que ol rigsgo de confusion com-
prande ol rigsgo de asociacion. A la
vista de estas disposicionas legales,
cabhe mantener que el tihalar de la mar-
ca goza la profeccion frente a todas
las calegorias de riesgo de conlusidn
periladas por la jurisprudencea v b doc-
trina en tuncion de |as distalas reépre-
senlaconas. amdneas que la vislacion
del derecho subjelve de marca puede
generas en o irdfico

En primer lugar, 5¢ separa el riesgo
do condusidn en sentide estricto del
resgo de confusidn en sentido amplio,
¥, a-su vez, dentro de la confusian en
sentido @striclo se distingue entre ries-
go de confusién medizto e inmediato.
En gl rigsgo de confusion en sentido
egincio, &l ‘eror se proyecta sobre |8
identidad de fa empresa titular, Cuan-
co la distincion enire los signos resulia
compleja -esio es. cuando pam los con-
sumidores y usuanos e fmje g un
mismo signo-. 58 esiard an presencia
de un mesgo de conlusidn inmediato.
Par contra, el nesgo de confusidn me-
diato tendrd |ugar en agquellos casos
en que aun &n rasullar confindibles
los signos enlre &1, sus caractensticas
comunes puedan hacer cregr FEIONG-
olemerde a los consumdangs gue wno
g5 canvacian del olro v, por & fanio,
ambos posaen un Ongen empresanal
coman: an esios supuestos, &l riesgo
de ascciaciin serd mds probable si en
el correspondients secter ded mercado
56 detecta una tehdencia generalizada
a la diversificaciin de actividades que
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desemboca an la formacion de con-
glomerados empresanales; v es indu-
dable que el nesgo de asociacicn serd
todavia mas verosimd cuando el fitular
de la marca acredits que Su Smprasa
estd inmersa en un procesa de ramifi-
cacion de sus acividades econimicas,
Fralments, e delectard i existencia
de un resgo de confusidn en sentido
amplio cuando an gl irafico 22 aprecis
gue %a rata de empresas diferentes
penn, debido a ks similifud entre los sig-
fos, s conzidere ermonsamenta gue
anfra ambos operadoses median co-
MENIONES SCONOTNCES U Ofganzatvas:
por ejpmplo, que = titular de la marea
patrocinag o autonza el uso del signo
por virud de una licencia colateral; fe-
nomeno conectado con el merchan-
dising que se da con bastante frecuar-
cla con respecta a cieros lpos de mar-
cas (como s constitidas por wunid
creacicn grafical v en relacion con char-
tas clases de productos [prendas de
weslir, juagas y jugualas, elo. ),

Sin minugvalorar la importancia que
la figura del nesgo de asociacion pug-
de tener de cara al iorlalecmenic ded
deracho exclusiva de marca, conmviens
ro ohidar que, &n 1080 Caso, rmgulens
la sl erire los producios o seTvi-
cios enfrentados: es decir. que siem-
pre ha de respelar la regla de la espe-
cighdad, Por este motiva, resulia asi-
misma del mayor interés poner de ma-
nifiesto el cauce por & que en algunos
supuesios el titular de 1a masca puede
vir futelado su derecho exclusivo mes
alla de la regla de la especialidsd. Nos
referimos a la profeccicn de lag mar-
cas rencmbradas, gue cuenta con una
tradician refatrvamente larga en el De-
recho confinental europec y ha adqui-
rido carta de maturaleza en los mas
recientes iexios normativos.
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En sfects, & art. 163 del Acyerdo
TRIF'S dispone que “el articulg & bis
dal Convenio de Pariz {1987} se api-
card mulalis mutandis a bisnes ¢ ser-
vicios gue no sean similares a agus-
s para o Seales una marca de f4-
brica o de comercia ha sido registras
da, a condibn de Que & uso da asa
marca an rélacidn con esos blenes o
sarvicios indique una conexidn entre
dichos beenes o servicios v el fliular de
la marca rogisirada v a condickin de
que &3 probable que ese uso lesione
log intereses del ular de 12 marca re-
gistrada”. Parzlelamente v en férminos
todavia mas elaborados. |8 Directiva
Comunitana Europea estzblece en 2l
arficule 5.2 que "cualguier Estado
ruembra podra asimismo disponer que
&l blutar este tacullado para prohbir &
cualgular tercero &l uso, sin 5U CGoO-
senbrments, an el trafico acondmica,
de cualquer signo KHénlico o Smidlar 3
B mancd para preductos O seracios
que no sean semitares a aquelios para
I0E Quige @5he registrada W Marca, cuan-
do ésta gooe de rengmbrg gn el Esta-
do migmbra y con |a utilizacion del sig-
ma reglizado 8in causa jusia se preten-
da obtener ung veniaja desleal o=l ca-
racier distintive o del repombre de la
Marca o S8 peeda CAUSar peruicio a
los misms”

Este facultative pero modslico siste-
ma de protecciin de la marcsa renom-
brada ha sido incorporado por las dife-
renies leyes nacionales, con alguna
excepoidn como ly constitueda por el
ardenamienio espanocl en & gue 1a la-
mentable laguna de la Ley de Mar-
cas de 10 de noviembre de 1988 no
pusde colmar, no obstante, acudiendo
8 la Ley de Compelencia Desleal de
10 de enero de 1991, [e asta suerta,
en el ternforia de fa Unidn Eurcpea sa

permite & log fitulares de marcas e
mombradas defenderse eficazmenie no
sodo condra los actes de explotacion
de la repulacidn ajena, sino lambien
conltra o actios lesives dal ranambre
v conlea al aguanuento o dilucidén de fa
lverza cistintiva ¥ publicitara del co-
rresponcients Signe. Apoydndoncs, una
vez mds, en las ensefianzas de FER-
MANDEZ-NOYOA an su ditima obra
sobee El Sistema Comunitario da Mar-
cas, pooemos decir que en los orde-
namnios eurcpeos es posible comu-
rar ¢l doble nesoo que amenaza a lag
marcas renombradas: el nesgo de de-
befitamiznio del caracter distintivo da la
marca, gue aproximadamente 58 co-
rrespande con lo gue en la doctrina
rorteamencana McCARTHY denomina
dilution by blurmngs v el nesgo. da ama-
lepimanio ool preshge de & marea,
que & corresponde con o que ia dog-
gy |u.ns-nruclam:ia. fgreamencsEna
denominan dilufion by tamishmant.

El nézgo de debdiamiento del ca-
racter dighnive de ia marca surge jus-
tamanie cuando comienzan a polife-
rar ias empresas que utilizan una mar-
ca idéniica o confundible con la marsa
rengmbrada en relacion con producios
o servicios venados. Si los consumi-
dores contemplan como un signg den-
bico o confundible es aplicado sucesi-
vamente a producios o semvicios dis-
pares enira &i, inevitablamente se pro-
ducira una erosion gradual def cardc-
ter distinlivo de la marca y se ira extin-
guiends |a aurecla de exclusividad in-
herente ala marca remombrada, Comao
en 19232 declard SCHECHTER ants un
Comité del Congreso de los Estados
Unidos de América, si se permitigran
resiaurantes, caleterias, pantalones v
caramalas ROLLS ROYCE, en diez
anos 58 habrfa diluide tan prestigiosa



marca de sutomowles, Esta desinuc-
cign pregrasiva def carscter distintivo y
del prastigic d& la marda renombrada
lasiona. abviarmeants, (05 lagilimas inle-
reses dal tiutar, ¥ al mismao tempo be-
neficia, de modo indebids, los intene-
ses del infractar que trats de cosechar
donde no ha sembrado: sinincums en
gasla alguno g8 aprovecha parasiia-
naments, como cualguier palizin o free
ridar, de lag imversiones y de los es-
luerzos que a lo largo de los afos ha
gfectuada &l titular de i3 marca para
convedirg en un signa afamado.

El riespo de ernilecimiento enfrafa
el atentado mas grave contra el good-
will o presligio de la marca renomibra-
da. Surge, por una parte, cuands un
tercerg ubfiza un signa idéntco o sa-
mejants en relacion con preductos o
senvicios que tienen una cabdad v un
precio notablemente infenores a ka £3-
lidad v precio de los producics diferen-
clados por la marsa renombrada, Asi,
por elample, i (3 marca renombrada
distingue productos de elevada precia
y calidad maxima, el rieggo de
efvilacimienta se producird en el su-
pugsio de que un lercero apligue una
marca idéntica & producto de consu-
ma masivg v bajo precio gue se ven-
dion indigtintamente en cualquier asta-
blgcimienio del mmo. Un'caso de esta
maturaleza fue resuelto por el Tribunal
dal Distralo Central de Calflomia en la
gantancia de 28 de enero de 1981
[Steirway & Song v. Robert Demars
& Friends, 212 USPO, pags. 854 yss.).
La demandanie era titular de fa renom-
brada marca “Steinway”, qgue diferen-
cia pianos de gran calidad con una me-
rackla repulacidn en gl munda entero.
La compafiia demandada aplicaba la
marca “Stein-Way" & ¢estas de latas
de cerveza v demas botes destinados
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a contener bebidas, que se vendian a
urt precio muy bBaje en establecimien:
tas de muy diversa indole (supermer-
cadog, tendas de comestibles v bebi-
ciag, ele.), El Tribunal prohibid a ls de-
mandada al uso de la marca "Shein-
Way", manteniendo gque tal uso depre-
cizba la imagen y la reputaciin de la
marca de la demandanie,

El riesgo de envilecimiento surgira,
por atra parte, cuando un ssgno identi-
co o confundible con fa marea ranam-
brzda sparece &n un conlexto degra-
dante o escandaloso. Asi acurnrd. sin-
gularments, =i el sgne idéntica o 2a-
majarie es empleado parg casignar
produclos o acthvidades. relacionazdas
con la pornogeatia, el consurmo de dro-
gas, ate. Cabe cifar & este proposito e
conocido caso norsamericans The
Coca-Cola Company v. Gemini Rising
Ing, resuplto por 12 sentencia de 21 da
julic: de. 1972 del Tribunal del Distrita
Exte de Muewva York (175 USPO, pags.
56 y 58.}. Eneste caso el Tribunal pra-
hibid a la demandada la destribucion
de carteles publicilanos en 108 que 58
reproducia &l aslegan “enjoy Coca-
Cola” sustituyends [ palabra coca-cola
por la palabra cocane que aparecia
con g caracterss tipogrdficos tipicos
de ka mares “Coca-Cola”,

Aungue el Triounal de Justicia del
Acuerdo da Cartagena ya daniificd de-
bidamante 1ag mantas renombradas en
gl PROCESD N2 1-IP-87, crao no -
vocarme al afierar que este conceplo
iodavia esld escasaments implantaso
en Labnoaménca, a diferencia de o
que suceda con el conceplo de marca
notorid. Mo estd de mas, por o tante,
apuniar sucintamente sus dlerancias
en fa medida en que ambas figuras o
instituciones fratan de dar respuesta a
problemas diferentes: la profeccidn de



SH - REWVISTA DE LA PROPIECWAD BB STRIAL

15 Mancs sin redisira, por un lada, v la
protecoidn de ta marca mée alld de la
regia de la especalidad, por atro.

En nigor, la marca rencmbrads -o
5U equivalena ia mansa repulada, pres-
bginza, famoss o cdlebra- 85 un lipo
singutar de &5 categorip genérica de
las marcas nolonamenie conocidas en
&l sentdo del articulo & bis del Comye-
nio e la Union de Pans, Le marmcs
rencmbrada es; en efecio, una marcs
que ademas de ser conoeida por los
circulos interesados, suscita en el mis-
me lurdanzs sxpeciatives scerca e
un alto nivel de calidad de los corres-
pandigntes productos o S2nvicios o
mas exaciamente. evoca ante los oon-
surmmdores una maosan netaments posi-
tiva da las caractersticas tangiblies a
rlAangicles de los productos o sena-
cies que diferanca, Poerlo msmo, guien
pretends exender al ambito de pro-
teecion do su marca luera dal secior
del miarcade dalimilado por la regka de
in especialidad, habra de probar, an
primer ligar, que se frafa de una mar-
CE Npfona.

A diferencia de 10g hechos Notonos
que forman pare ded conogimignta pe.
vado del juez, la nclonedad de la mar-
ca necesita ser probada; como aceria-
damenta sosliens i Tribunal de Ouwito
(PROCESO M= 5 P- 04) imvocanda,
gntre atros, 2l recentemente fallecido
ratadista colombiang Manuel PA-
CHOM, ¥ hay que reconocer que la
prueta de ks notoredad no es una ta-
reg 1acl, justamente porgue 2 notorie-
dad s una siluacidn factica compheja
gue presupone [a difusidn v ol subsi-
guients condcimients de la marca en
al mercads. Por un lado, & titular de |a
marsa podrd aporar pruebas directas
fundadas en encuestas de opinkn o
esludics de mercade que demuestren

convincentemente &l grado de difusion
de |3 marce anfre los consumidares y
usuarios. Por olra lado, la notanedad
de la marnta podrd BAsarse en indecias
chjativas: Bl veluman da venlas de los
producios revestides con ka cormaspon-
dignia marza, las inversonas pubbcita-
nigs efectiiadas para dar a conocer la
marca an el rifico econdmics, la cuo-
14 de mercado que poses, la anbgos-
dad de la marca vy s uto constanie,
elc.; criterios todos allos recoakios en
&l arficule 84 de ia Dacsidn 344 de i
Comisidn del Acuerdo de Carapena.

Adermas de ser nclona, la marca -
nombrada ha de ser portadora da un
goodwill o prestigio acreceniade. Y para
prebaro, su fitular podra aportar tam-
hign relevantes sondeds de oginidn o
apoyarse en-los siguentes factores: el
glevado nivel de calidad de los pro-
ductos o sendcios, |a intensa publici-
dad realizada en lome 8 @ marcs, y &l
propio cardcier distintvs v fuerza su-
getliva mifingach (sadling pawer o fun-
cien publictana autdnoma) dal signo
conslitutiva de la marca,

De todos modos, no caba descans-
caf qua an la realidad del trifics eco-
rdmico notaredad y rencmbra tenden
4 solaparse: los signos que resulfan
tamilizres a la mayoria de los consu-
mickares posearan frecuentaments una
fepuiacion elevada v un valor que ex-
cede del meramente distinlivo. Por tan-
iz, la superacién de un concrelo nivel
de implaniacidn en el mercade puede
relevar al tihular de ka carga de la prue-
ba de la explotacidn o lesidn del re-
normbre o cardcter distintive de su mar-
ca, ¥ lrasladar & la parte demandada
la acraditackdn flexible que permile ex-
tander, caso a casc, el ambito de pro-
teccidn de la marca a medida que su
notanedad v prestigio aumentan, es la



gue mejor parece convenir & 2 solu-
cion da ke conflicios de interezes plan-
leades por la compelencia enlre sig-
nos diglintives, De ahi que nos man-
fesiemas conlrariocs a la creacidn oe
regesiros especiales de marcas noto-
nas y renombradss, como &l establaci-
do en 1380 por el INPI brasilens en
desarrclio del arl. 67 de la Lay da 21
de diciembra de 1971

Finalmente, &5 meresler fener pra-
sante gue & derdcho axclusnd da mar-
ca raclama proleccitn fremle a cual
Gter uss de un sigeo déntkes o seme.
jante &n 8l Irifico econdmecs, Mo as
FACOSAND, por ende, que &l KNG con.
furdible se ublice 3 titulo de manca pana
distinguir leg correspondienies produc-
ics o senvicios. El wso publicitano del
siano en-ompeila de wna marca lick
1a, o -como ha senalado en e doctrina
francess MATHELY- &l uso de la mar-
ca por réferencia, e inclie=o el emplea
de la marca como elemento decorati-
wvo o ogponfiguracién formal {mer-
chandising), tambegn pusdsn ser pro-
hibsdos, Es mas, algunos tnbunales
como los del Benslux (Belgica, Holan-
da y Luxemburga) han interpretado, an
ocasiones, muy extensivameanta ol for-
ming trfico aconomico, para compren-
der an 4l una pelicula de ¢ne, un arti-
oule de pardddico v hasta un talonang
de recatas médicas

Maz todo pargce indicar gue |la tute-
la ded Sarecho exclusive de marca debe
canirea a lod actos fealizados con finali-
dad concurrencial, El Derecho de Mar-
cas no debe servir para reprimir can-
ducias resultado del ejercicio de dere-
chos fundamentabes, como el derecho
de exprasar ¥ didundir Eoremente los
pensamierios v &l dereche a comuni-
car o recibir libremente informacion ve-
raz (ree speech o lbenad de expre-
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sion esgrmida ante og inburales es-
fadounidenses en defensa de La sdlira
v la parsdia). Existan instrumaniog oe
Dargckha comin (civiles v penales] que
permiten reprimir los danos ooasions-
gos por esias conductas, cuando se
rebasan los limides del ejercicia legifi-
mo de ks antencres derechos. Y aun
en el supuesto de que se& considers
gue las actos lesvos de le mama 58
Han realizads en & tidhco econdmica.
zlempre cabra |la pasibdidad de probar
gue respondian A utd justa causs.

3. Limitacién de log elecios
de |a marca

Como gl principia hemos avanzado,
e mecanismo inlormativo gue B manca
represanta, puedeooligionarcon la exis-
lencia de ofras nfarmacicnes que los
compefidores tienen necesidad de efec-
tuar v kos consumidores v usuancs te-
nan derscho a recibir. De este potancial
conflicto fueron conecientes |os redac-
toras del Acwerda TRIP'S, ouyo arlicusa
17 parmite que los Estados miembros
establozcanexcapeiones imitadasalos
dergchas conferidos por una marca de
tabrica o de comercio, a condicidn de
que en ellas se fengan en cuenta |og
mntereses legitimas del Hiular de 1a mar-
o2 y de tercesos, Asi ha sucedido an el
erticuin 105 de la Decisidn Andina v en
el anicule & de |2 Directva Eurdpes, A
tengr de este (iimo pracepta, al dora-
che conferide por la marca no permifira
& 5l tikular probébir 3 los tercercs al uso
enalirdficoscondmico: a) de sunombre
¥ de su direccidn; b de indicaciones
relativas a la especie, & la calidad, ala
cantidad, al desting, al valor, al odgen
geografico, & la época de & obilencidn
del products o de fa prestacin del ser-
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vicio o a olras caractarislicas de éstos;
¥ 2] 8 la propia marca, cuando sea
mEcasana para indicar ef desting de un
produUctn O de B SenNc0. en paricular
COIMO BCCEsSOrnins O recambing.
Vemas, pues, como se neuiralezan
relalivaments los efectos excluyentes
de [a marca v, en primar lugar, s& pro-
1z2qe el legitimo interes de los opera-
dores economicos en emplEar s me-
digs idenlilicadores de su personalidad,
En electn, (2 referancia al nombre dehe
sar entendida an uh amplio santdo
para abasear tanto el nombre, apsllida,
saudonims a cualguar olro media da
identificasion de s pargonas fisicas.
LOMD 13 ra20n ¢ defominaesan socal
de las personas juridkcas. En segundo
termuno, se tutela el mierés de los ope-
radores economicos en utdizar las n-
dicaciones descriptivas de los produc-
108 0 senvicios, que, coma es sabido,
pueden converirse en marcas cuando
adgutersn un significado secundana o
rRArCarin EEEEDI'IIiﬂf}' meaning o
digtintividad sobrevenida, en alorwna-
da expresion de GOMEZ SEGADE).
Finalmente, s ampoara &l interes del
mercada en saber gue el producto o
servicio identificads por una manca esta
relacionade con olfos productes o
servicios, Esta lescera imiacdn ded
derecho exclusive d& manta band una
imporzncia wial para los fabncantes v
disiribuidores de accesorios v piezas
sueltas, por gemplo en 8l =acior cal
automowil: g1 o pedissan ulilizar & rmar-
ca del producta prncipal para poner
de manifiesio &l destno especifico de
los accesonos o plezas suseltas, kos la-
bricantes y distribuidores tandran blo-
gueade el acceso al correspondianta
sector del mercada, con al consigulen-
te perjuicio para & interds de los con-
sumidores v el nterds genaral,

Ahara bien, estas excepoiones al s
prohibendi del bilular da la marca no
aoeran con cardctar ansoluta, 3ino que,
2 su vez. lienen que acomodarse 2 lag
practicas leales en metena industrial o
comercial ({air use). Al imsaocar expresa-
menie |as praclicas Bales, s conactan
implicitamanta 35 IMEacOnss axpuss-
tz& conla prahibacsdn general de realizar
actas de compatencia deslaal. Cuisre
esta decir que al utilizar en =l trafico
egonomico los meadias identificagares
de su personalidad. indicacionas des-
criplivas u olros signos sonstifulives de
la marca da un lercars con la que sa
ralacionan 08 propics productos o saf-
vicigs, ray que abstenerse da llevar g
cann aclos de confusion o de aprove-
chamiento indehida de la reputacion a)e-
na. & tal efectn, sera siempre necesarna
ingartar la propia marca en forms
tpograficamenie destacada defalmodo
nue en la presentacian y publicidad del
productn sea el elemento dominante y
captatono de lg stancion del publico.

Evidentements, noos8 ajustara a |2s
practcas leales el vea de una denarmi-
nacion soctal ssleccionada  por suU
comneenca ¢on und prestigrosa mar-
ca. Da la mesma manara que S8 congi-
cera igualments desleal la lamada pu-
bBlicidad adhesval aguaells gue -como
proclama en o ordanamiento spanal
el ariiculy B2 bY de lz Ley Ganeral de
Publicidad de 11 de noviembre da
1888- haga uso injustificacio de la de-
nOoMINAacien, siglas, marcas o disting-
wos 4 otras empresas o instituciones,
con &l fin, obviamente, de aprovechar-
g8 de su goodwill o rencmibng,

En cambio, pese a la radical oposi-
cibn de vooRs fan avlonzadas como la
de ABACAMA en la docinng argenti-
na, #0 ha ido abnendo paso en algu-
nos ordenamienios, como el frances,



el zuizo o &l espancd, 3 liciud de la
danominada publicidad comparetiva,
modalidad publicitaria aciuaimente ob-
|eto-de una Propuesta de Directiva an
la Unidn Europea, gue pueds definirsa
coma aquella publicidad en B que el
Smprasano anuncianie Compars au
glerta con & da uno 0 Vanos competi-
dores, dentilicados o inequivocamen-
be identihcables, con e resultado, di-
recio a indirects, de resaltar las vanta-
jas da los propics producios. o servi-
cicg frente a los ajenos. Mientras enia
pubbsEdad adhesiva, & anunciarte pra-
fende equiparr la mercancia propia
cian la ajena destacando 2 esle fin sus
caracteristicas comunes, an i3 publici-
dad comparafiva & anuncianie desea
subrayar las diferencias que median
entre su odarta  la alera competidora,
Fero para-ser considerada licita g
publicidad camparaliva Habra o8 ser
abjetiva ¥ veridica. De ahi gue &l ari-
cule &% &) de la Ley espaiola conside-
re desleal 1a publeldag comparativa
cuandd No 58 apoye on carmcersheas
ecenciales, afinas y objelivamenie
demosirables de Ios productos o s2ni-
cias, o cuands se contrapongan bie-
nES & BAMItNs con otnos no similares
o daseopocidos, o de limitada padici-
pacson en gl mescado.

4.-Agatamiento del derecho
conferido por la marca

Lina ultgricr & impartanta limitacnn
&5 la que se desprende da la doctrina
del agotamiento, conforme a la cual al
derecho exclusivo de marca deja de
gurtir gfecto una vez gue los Coffes-
pondienies producics 0 Senicios han
sido intreducides en el mercada por el
titular de la marca o por un tercers con
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su consentimients, En 1érmincs eco-
namicos &8 podria decir que en fun-
cidn dal principio del agotamienio, el
derecho exclusivo de marca permite al
likular fijar e precio de venta de su pro-
ducho o senvicia, pero nao le faculta para
cantrolar el subsiguisnte proceso de oo-
mercializacion & Imponer &l presio o2
reventa. De asla manera, |a mana puee-
de desempenar salsiactonamenie las
funcianes: que la son FOpias sin res-
iringir mnecesaramenie 8 competan-
Cia ampresanial,

Prirma facie, &l agatamiento del dere-
cho de marnca stio deberia producirsa
cuando ks producios o servicios que
diglingue se infroduce en el cormaspon:
diente mercado nacicnal. No se pueds
ohvidar gue Ios Sislemas de Marcas se
rigen por el principlo de 1a tarftoralidad,
geqin el cual una marca fegistrada en
diversos palses gEnera en cada urnd de
ehosuniderecho auidnomo. Mas fampo-
cocabeignorar que laaphicacidnesincta
de esteprncoic abstaculiza saramente
la liberalizacian e intenzilicacion delco-
mercic:intermacional y en especial, los
mevimisntos de inlegracion Scanomics.
El deracho axciusivo de &mbito estricta-
mente nacional choca con una de las
mefas fendameniales delas estructuras
SUpranacionales de integracion econg-
rrica; |a libre circulaciin de mercancias,
Por este motive, s dociring del agoja-
miento nacional del derecho de marca
sg ve desplazada en muchos ordena-
mientos por le doctrna del agolamiants
internacional o, al menos, por la docinna
el agotamiento comunitarnio.

D& modo un farts somprendents, al
Tratada de Libre Comernzio da Amearica
del Morte [TLC), conclsido por Canadd,
Estados Unidos v Mexico, vy al qua pra-
tanden adherirse otros Esfadas [atinoa-
MBRcAngs, Mo 58 pronuncia en 18rminos
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precisos sobre eltemna, El aticulo 17011
cEpone gue csda una de las Pares
clargarad enedtemario. alos nacionales
da atra Pans, profecoion adecuads y
elicar de s darechos de propledsd
intalechsal, asequrands a la vez que las
maddas Sashnadas a detender ascs
derachas B0 8@ comasrtan en abslich-
fos a2l comerso legiima, Mada dice, Sin
embargs, @l Tratado sobre el akance
conel quedehersd nterpretarse laaxpré-
son “comercio legiima”, En la doclnina
mexicana Horacic AAMGEL ha suger-
do gue exista un margen de tolerancia
para gue cada pais continde dando al
contravertida tema el fratamisnto oue
mAas chnyenga confarme g las normas
de Derecho doméstico. Pero permita-
s@nos dudargus pudiers sercompatible
con el Tratade una polibica de iabicacion
de los marcados naconales arboulads a
traves ca una rad dé hhiales o licen-
cigtarias a laggue sa atrbuyesa encada
pais o demcha sxclusive sabra kg co-
rrespondianis manss,

Minguna vaclasan suscila, en cam-
big, la Dacisidn 344 dal Pacta Anding,
quie en articuls 106 fonsagra inequi-
vocamente el agotamients intermads-
nal el derecho de marca. De acuerdo
con esta doctana, farvientemente de-
fendicda en Algmania por BEIER ¥ &n
Espana por DE LAS HERAS, el agola-
mignia se produce una vez quae los
producios son comercializades por el
Titular cde la marca o por un ferceng can
si consentimienio on cualquser pais dal
munde, En consecuancia, resulta mas
dificil praciicar en la subregidn una po-
Iica de precios vy distibucidn distinka;
lo cual bereficia ne 38l a los expona-
dores de tercevos Estados, sno tam-
bign a ko5 consumidores del drea.

En ka Unidn Europea, por ¢l contra-
rig, ha sido proclamade por e Trbunal

de Justicia (sentencia de 31 de oclu-
pra ce 1974 que fald &f leading case
"Centrapharm ¢ Winrthrop® v sénlencia
de 15 de junso de 1976 qua resalvic al
caen "EMI . CES", enfre otras) &
corporada 8 ka Directiva de Marcas {ard,
7] el principic del agotamignta cormuni-
taric. Segun este pnncipio, 2l derechn
de exclusian atribuido al tiwler de la
marca en cada Estado miembng cane-
ce de efecta en relacidn con los pro-
ductos ntroducidos en el tréfico eco-
fcmecn por el misma o por un fencerg
can Su eonganimantd an cualguier par-
e del terntorio de la Unidn, El protec-
ciomarng nacional ha sids memplaza-
do a3l por Un ProtecTIonISMa COmuni-
taro. que ¢ Profesor holandes GIELEN
estima justificado en la medida an que
de pals a paig v, sobre fodo, de conti-
rente & continente, pueden dienr las
caractenstcas de loa producios. en fure-
cion de los diferenfes gustos v echilu-
des v tambien de las matenas pnmsas
disponibles. Esta fue la razon de que
an la senlencia o= 1B de abnl d= 15988,
que resolvid el caso "Colgale c.
Warkwall" gl English High Court acce-
diera a la pretensidn del tilular de la
marca Colgale” de impedir la importa-
cidn paralels de pasta de dienies ela-
borada en Brasil con su consentimisn-
1o pare con una calidad muy inderiar,
¥ en otros palses come Alemania, don-
de la junsprudencia habia implantado
gl principi del agotamignts internaco-
nal [casos *Mag” v "Cinzana”), la nue-
va Ley que enird an vigor el 19 de ene-
ro ca 1935 tambidn acoge en el articu-
I 24 el principie del agotamients co-
el taric:

Ahora boen, conviene destacar que,
por contraste con el Derecha de Pa-
lentes en el que el principio del agota-
mienic opera siempre, an el Derecha



de Marcas la comercalizacion del pro-
ducie por parte del Hulkar de la marca
o un leenciatang no implica la extin-
cidn defindiva ded e prolibendi con
respecto al comespondients producto.
Antes tien, el derecho de exclusion se
resvva 5 & titular de la marca demues-
fra quie existen motivos leglimas para
dponerae | la comarcializacon  da log
productas introducidos en &l mensado
por &l miema o par un lestard auto-
zado,

Enire estos malvos lagilimos, 1anto
el articule 7.2 de la Directiva Europea
coma el articulo 106 de [a Decisidn
Andina menclonan expresamente |a
modificacidn o alferaciin detestado O
caractensticas de los praductos fras su
comercializacon. Cueestion que es ob-
o da pormencrizado analisis en los
casas de rellenado o reenvasada de
productas quimicos o farmaceutioos
por paré de un tercem. Hace ya mu-
chos afas que la Code Suprema ar-
gantina declan la ilicied de e&ta practi-
ca en el caso “Slanco o, Cofing”. Na
obstante, la doctrna jurisprudencial
sentsda por el Tribunal de Justicis de
izs Comunidades Europeas -gn 2=
tencias de 25 ga mayo da 1878 y 3 da
diciembra de 1381 que pusiercn fin a
loe casos “Hoffmann La Roche ¢
Centrapharm”™ v “Phzar ¢ Eurim-
Pharm’- adrmda 2 licibid de la opera-
ciga da rearmiasar efectusda g8 mane-
ra que no afecte al estado onginaria
dal producto. Asi puede ocurrr, por
ejemple, cuanda al fiukar de la marca
ha disinbuids el produsio en un doble
envase v la operacidn de reenvasar
conciame tan sdle al envase exlenor,
dejando infacto el envase intenor o
bien cuando la cperacidn de reemsasar
es conirdlada por una auteridad plbli-
ca a fin de garantizar la integridad ded
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producto. Actualmente, penden ante el
Tribunal nuevos casas en los que al-
gumas expertas (CASADC) asperan
que |a interpretacion prejudicial s=a
mas tuitiva del derecho da marca.

Oe todos modos, na 58 poads par-
der de visla que &l agodamianto solo
g2 produce &1 hay relacidn de consen-
limdanto o, b5 que viensa a e o mis-
o, 5 median [azes urndicns, scorndmi-
£0% U aranizatives entre las empra-
gas fillares de Una MISMa Marca an
diferentes Estados. Estos lazos han se
ser, ademds, acfuales ya que el ori-
gen comin, 1ot lorzosa o volunkaria-
mente por Una . expropacion o por un
Bouendo can la uftima doctrina estable-
cude por el Tebunal de Justice de 2=
Comumnidades Europeas &n los casos
HAG 1| & [DEAL STANDARD {senten-
cias da 17-XI-1890 vy 22113904 res-
pactivameanta).

Cuantde par consacusancia dal prin-
cipdn de ierritarialicad un mismae Signo
distindive 28 ha converiido en dog o
mas paises en la marca de producios
0 senacios fabricades, drirbuidos o
presiados pof emprasas disirfas v no
vincutadaos entre gl, el derecho de ax-
clusidn de cads ftilular ez plenamanis
SOUTRING BN SU TESPRCTIVD DerTienn Y
puede, par lo taro, impedir i3 libee cir-
culacign de mercaderias & aves de
las comespondientes fronteras. En es-
o3 casas, la cosxistencia en el meama-
do de lss marcas idénticas o semean-
tes solo puede legar & producirse si
sus fitulares concluyen un convenio de
delimitacion que no atente contra la -
bre competencia y -como atinadamente
eudge gl art, 107 de fa Decisicn Andina-
adopte las medidas neceganas para
gvitar gl riesgo de confusidn de log con-
sumidores: por eemple, delimitando
con clardad los productos o servicios
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disbngumdos por las respactvas mar-
cas (caso estadeurndensa DUPDNT)
o modificands ta asirusiurd o presen-
tacidn del corespondients signo dis-
tintivo |casos suropeca PERSIL ¥
BAYEHR]},

La solucién, sin embargo, mas sa-
tisfactona para los movimientos de in-
fegracion econdmica es la creacion de
un Sistema de Marcas gue extiends
su ambito de proteccian a8 todo =l l=m-
tono de la correspondients unidn sdua-
nafa, En esta direccion creo gue cons-
fituye un hito significativo la crescian
en &l continerte europeo de la marca
comunitaria. mediante el Reglamento
del Consejo TE WY 40094 da 20 de
dicsambre de 1883, que yva ha sida ma-
dificado por el Reglamanio del Consa-
jo CE N* 12B8/%4, de 22 de dicienbra
de 1384, an aplicacidén de los acuer-
dos celabrados en el marco dela Hon-
da Uruguay. Desde que & pnncipios
ded afo 1926 ha comenzado efectiva-
mante a funcionar este sistema, ks
operadores econdmicos pueden adgue-
fif un derecho exciusivg de manca en
todo el terdiona de la Urion Europea
medianie una sola solicitud presenta-
da y tramitada en la ofiona de Armoni-
zacion del Mercada Intenor (DAMI)
asentzda a la orilla del Mar Meditarna-
neo en la ciudad espanala da Alicarte,




