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INTRODUCCION

En el contexto internacional, las marcas srerhjan tenido un rol protagénico, especialmente
en el aspecto comercial. Ellas son portadorasigeb distintivo de un producto o servicio, y
ello tiene un valor que debe ser protegido, el spiga acrecentando o disminuyendo en cuanto
el titular de la marca pueda penetrar o no en etad®. Prueba de lo anterior, han sido las
diversas normativas dictadas para tal efecto, celn@JUP, los Arreglos de Madrid y de Niza, el
ADPIC, etc.

De ahi su importancia en la globalizacion al¢tdonde la libre circulacion de mercancias y la
libre prestacion de servicios es un principio b@&slas marcas distinguen e identifican en el
mercado las caracteristicas y origen de los produgctservicios, por lo que desempefian un rol
dinamizador.

Su proteccion comparada e internacional ha disarrollada desde distintos ambitos del
derecho, como es la Competencia Desleal, el regpéte Derechos de los Consumidores, la
Responsabilidad Civil y la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, la aplicacion dehpipio de la territorialidad del Derecho Marcario
ha obstaculizado la libre circulaciébn de mercangids prestacion de servicios en el intercambio
comercial internacional. Es por tal motivo queara contrarrestar estas dificultades, se ohserva
diversos intentos de armonizacion de las legistescen cuanto a disposiciones relativas a esta
materia.

Es por tal motivo quepara efectos de internacionalizar el Derecho miaxcae observan
diversos intentos de armonizacion de las legistesaen cuanto a disposiciones relativas a esta
materia.

Un claro ejemplo de ello es lo que sucedeladdomunidad Europea. Su normativa rectora

en la materia, la Directiva 2008/95/CEE, sefial@leronsiderando segundo del Preambulo que



“las legislaciones que se aplicaban a las marcdsseistados miembros antes de la entrada en
vigor de la Directiva 89/104/CEE contenian dispadlies que podian obstaculizar tanto la libre
circulacion de mercancias como la libre prestadéos servicios y falsear las condiciones de
competencia en el mercado comudn. Por tanto ersagceaproximar dichas legislaciones para

garantizar el buen funcionamiento del mercadoimter

Lo anterior constituye un intento regional @wmonizar las normas en materia marcaria,

aproximando las diversas legislaciones del esgamadmico europeo.

En Chile, este proceso no se materializa edemecho regional (como podria ocurrir con el
reingreso del pais al Pacto Andino de Naciones).oblstante, la Ley 19.039 que establece
normas aplicables a los privilegios industrialeprpteccién de los derechos de propiedad
industrial, ha ido asumiendo las diversas exigengige rigen a nivel internacional, mediante la
adecuacion a los diversos instrumentos internalgsnatratados de libre comercio suscritos por

el pais.

El presente trabajo aborda la figura de lacaaro registrada desde la perspectiva de su

regulacion en la legislacion chilena y en la CordadiEuropea.

La proteccion de las marcas no registradasnetema que se inserta dentro del derecho
marcario, y que ha ido alcanzando cierto desarsollesguardo en varias legislaciones, siendo

los ordenamientos juridicos nacional y europeca@sep de reconocimiento explicito.

Dependiendo del sistema marcario frente alegptiemos, la proteccion tendera a un mayor o
menor reconocimiento legislativo y jurisprudenci8istemas como los que son objeto de
estudio, donde prima el registro, han recogido deacteristica esencial de esta figura, la
distintividad, aquélla que otorga el fundamentsdeesguardo, aln cuando tal reconocimiento

pudiese poner en entredicho la preeminencia rabist

A pesar de que generalmente se excluyen lasidaraciones propias de los sistemas
declarativos donde rige el principio del uso, se dbargado proteccion a las marcas no

registradas a partir de la base propia de éstad, esula utilizacion del signo, ya que ello



constituye una situacion de hecho que ha ido aiéqdio connotaciones econémicas, juridicas y

sociales que el derecho no puede desconocer.

Evidentemente en una legislacion en la quagel sistema declarativo, como lo es el caso
norteamericano, una marca meramente usada tendria proteccion; pero en los sistemas
marcarios donde rige el principio del registro, st algunos matices en cuanto a las
posibilidades de resguardo: plazos en los que rgerte puede alegar la nulidad del registro (a
menos que exista mala fe, donde no habria plaaoyates que hacen que un registro de marca

se puede invalidar en el evento de aparecer uartecon un mejor derecho, etc.

Pero también existen casos como el chilend gumpeo, en que se observa un explicito
reconocimiento de las marcas no registradas, aladgs dentro de las causales de prohibicién

de registro.

A lo largo de estas péaginas, primero se comédizxara el plano internacional, comunitario
europeo y nacional; luego se desarrollaran logre@$ marcarios que existen hoy en dia, y
posteriormente se estudiara la figura de la marcaegistrada abordandola a partir de las

cuestiones propias de cualquier marca, registrada o

El trabajo se abocard al estudio pormenorizdelola figura en cuestion, confrontando
permanentemente los ordenamientos chileno y europ@@ asi establecer las diferencias
existentes entre éstas y las marcas registradagadultades que tienen los titulares de cada tipo

de marca en ambos sistemas, y el rol que juegayistro dentro éstos.

Ello para llegar a la cuestion final relatighestatuto legal de las marcas no registradas,
determinando qué acciones y defensas asisten ditslases tanto en Chile como en la

Comunidad Europea.



CAPITULO 1: LA MARCA COMERCIAL. CONCEPTO, REGULACIO NY
FUNCIONES.

|. DESARROLLO LEGAL DE LAS MARCAS EN EL AMBITO INTE RNACIONAL

Las marcas tienen su origen en la antigifed@id embargo, es a partir de la Revolucion
Industrial del siglo XIX cuando la marca adquirid significado como instriimede venta,
pasando asi a desempefiar esencialmente una futisiémiva del origen empresarial. Los
abusos cometidos por los competidores promovientne éos circulos econémicos interesados,
la exigencia de un derecho de marcas caracterjgadta efectiva proteccion de los intereses

empresariales.

En este contexto, los distintos paises proamalysus primeras leyes en la materia: Francia
en 1857, Inglaterra en 1862, Estados Unidos en,¥déthania en 1874, y Espafia en 1878.

En el ambito internacional, han surgido undesde instrumentos normativos que buscan

armonizar el derecho marcario y que han tenidcadisglevancia.

Los mas importantes se desarrollaran a caation.

1. Convenio de la Unién de P4r(€UP)

Es el instrumento juridico mas antiguo e inguatle que existe a nivel internacional para la
proteccion de la propiedad industrial. Revisad®grrselas en 1900, en Washington en 1911, en

La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisbo®88 ¥ en Estocolmo en 1967, establece un

2 para el desarrollo histdrico del derecho de ma@ABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y
BERTONE, LUIS EDUARDO. Derecho de Marcds2a Ed. Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aird803. pp.
126-133.

3 Ver MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. ta proteccién de la Marca RenombraddCivitas, Madrid,
1995. pp. 70 a 72.

4 Para la historia y anélisis de las disposicioreCdnvenio, ver BODENHAUSEN, G.H.CGufa para la
aplicacion del Convenio de Paris para la Proteccitinla Propiedad Industrial’BIRPI, Ginebra 1969.
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cuerpo normativo comdn para todos los estados m@hhue definen niveles minimos de

proteccion.

Asegura derechos minimos a la proteccion derdaiedad industrial, en lo que se conoce
como el principio de tratamiento unionfsteomo las marcas notorias (articulo 6 bis), lascasa
registradas en otros paises de la Unién (articglairiquies A), el derecho de prioridad unionista
(articulo 4), independencia de la marca registpatalelamente en los demas paises de la Union
con respecto a la marca registrada en el paisigenofarticulo 6), el denominadtetie quelle”
segun el cual, para el registro de una marca graimunionista distinto del de origen, ésta sera
admitida para su depésito y protegitid cual en los demas paises unionistas (articulo 6
quinquies), marcas de servicio y de los depdsitaadiulento (articulo 6 sexies), registros
efectuados por el agente o el representante dilrtgin su autorizacion (articulo 6 septies),. etc.
El detalle en concreto de la proteccion juridicdademarcas queda sujeto a cada ordenamiento

juridico.

2. Arreglo de Madrid(AMMI)

Este acuerdo internacional, revisado en Bagseh 1900, en Washington en 1911, en La
Haya en 1925, en Niza en 1957 y en Estocolmo eii, 306iendo enmendado en 1979, crea un
sistema registral en virtud del cual una marcaamadipuede acceder a un depdésito internacional
ante la Oficina Internacional (que actualmenteetism sede en la ciudad de Alicante, Espafa), el
cual a su vez, sirve de base para una serie deasiumdrcas nacionales obtenibles en los

restantes paises miembros.

Surgid debido a la insuficiencia que el CUBrgdba a los paises miembros para facilitar al
titular de una marca la posibilidad de registramiama dentro del plazo de 6 meses que fija el

articulo 4 del CUP, ademaés de los elevados cos®eltp implicaba

Para superar las dificultades que se generanorel Arreglo, en el afio 1973 se celebrd el

Tratado relativo al registro internacional de Matcaero no tuvo el éxito esperado. Fue el

5 Paises Miembros en <http://www.wipo.int/treates/
6 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Tratado sobre Derecho de Mar¢aMarcial Pons, Madrid, 2004, p. 702.
" Ver FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 720 §.s
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Protocolo concerniente al Arreglo de Madrite 1989 el que facilito la adhesion de los paises

anglosajonés.

3. Arreglo de Niza

Celebrado en 1957, revisado en Estocolmo &7,16n Ginebra en 1977 y modificado en
1979. Tiene una gran importancia en todos losmademarcarios, debido a que establece la
clasificacion internacional de los productos y &gos con el fin de registrar las martagsta
no solo se utiliza para el registro internacioralngarcas del AMMI (via OMPI, administrador

del sistema), sino que también para los regis@o®nales de los Estados firmartes
Esta clasificacion tiene una relevancia pecacévidente en la configuracién del principio de
especialidad. Mediante ésta, se agruparon los proglw servicios que podian ser registrados,

dividiéndolos en diversas clases de acuerdo assasteristicas.

4. Tratado sobre el Derecho de Marcas

Aprobado en 1994, tiene como finalidad sifigar las formalidades que deben observarse
para adquirir y mantener el derecho de marca, éosguplasma en la sujecion de la solicitud de
registro de una marca a ciertos requisitos basicemaniformes en todos los paises firmantes

del Tratad®’. Los Estados Contratantésson 43 actualmente.

5. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

8 Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONELUIS EDUARDO. Ob. cit. pp. 197-200.
% Para un estudio pormenorizado del PAMMI, ver FERNDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 724-727.
19La Unién de Madrid esta formada por los Estadmsfqrman parte del AMMI y PAMMI. Para la membresier
http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/estiments/pdf/madrid_marks.pdf

1 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUS EDUARDO. Ob. cit. p 201.

12 La novena y Gltima edicion del afio 2007 estabiitel al 34 las clases para los bienes, y del @5 alra los
servicios. El detalle de cada uno en http://wwwaaiit/classifications/nivilo/nice

Bver GOMEZ SEGADE, JOSE ANTONIO ekctas de Derecho Industridg, Espafia. 1994-1995. p. 985.

14 Ver http://www.wipo.int/treaties/es
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Este Tratadd es el de mas reciente data, y fue establecidol eafiee 2006.En él se
armonizan los aspectos de procedimiento de registomncesion de licencias de marcas,
aprovechando las modernas tecnologias de la coaudic para tramitar las solicitudes de

registro y administrar los derechos de marca.

6. El Acuerdo sobre los Derechos de la Propied&elelctual relacionados con el Comercio
(ADPIC)

Este Acuerd8 se enmarca como Anexo I.C. dentro del Acuerdo derdkech del afio 1995
por el cual se crea la OMC. Es el instrumento ir@#eional mas importante en la materia desde
que se dicté el CUP.

Asegura una proteccidon minima en su articufmrtafo 1, y en su articulo 2 parrafo 1 se
incorpora la obligacion para los Miembros de cumph articulos 1 a 12 y 19 del CUP. Por otra
parte, el mismo articulo 2 en su parrafo 2 sefiaka ginguna disposicion de las Partes |
(Disposiciones Generales y Principios Bésicos) @d\en detrimento de las obligaciones de los
Miembros en virtud del CUP.

El ADPIC regula las prohibiciones de regisfparrafo 2 del articulo 15), el uso previo al
registro (parrafo 3 articulo 15), publicacion @gesoblicitud del registro y del registro de la marca

ademas de las acciones de oposicion y nulidadafpésrarticulo 15).

También regula el derecho de exclusiva (ddit parrafo primero), la marca notoriamente
conocida y renombrada (parrafos 2 y 3 del artidéélp las limitaciones del derecho de exclusiva
(articulo 17), duracién de la proteccion (artici®), el uso obligatorio de la marca registrada
(articulo 18 y 19).

15 Consta de 13 miembros actualmente. Ver fuentatgm/www.wipo.int/treaties/es
16 Los paises miembros en <http://www.wto.org/eshgihewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.>
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Il. MARCO LEGAL DE LAS MARCAS EN CHILE '

Los primeros antecedentes de la historia ldgdh Propiedad Industrial en Chile estan en la
Constitucién Politica del Estado de 1833. Esta rgemaba a los autores o inventores la
propiedad exclusiva de sus descubrimientos o poiolues por el tiempo gque les concediera la
ley. Con posterioridad a ello, podemos encontraDlelde 9 de septiembre de 1840, que

establecia normas sobre patentes de invencion.

En cuanto a las normas que rigen el Coédigal,Cér articulo 584 expresa que “las
producciones del talento o ingerson propiedad de sus autores. Esta especie desgaopse

regira por leyes especial&s

La ley especial a que se refiere este artienlouanto a producciones del ingenio, encuentra
una primera aproximacion en una Ley de 12 de ndwierde 1874 que cred un registro para
inscribir marcas de fabrica o de comercio, naciemal extranjeras, estableciéndose que dicho

registro funcionaria en la Oficina de la Sociedadacibhal de Agricultura.

Posteriormente, se publicd el DL N° 588, d&51%iendo este cuerpo normativo el primer
texto de Ley sobre Propiedad Industrial. Comprepdientes de invencion, marcas comerciales
y modelos industriales, actualizando los preceptes en la materia habia en ese momento en
Chile.

En cumplimiento del DFL N° 291, de 1931, simeieron sus propias disposiciones con las
del DL N° 588, dictandose asi, con fecha 8 de ju@adl931, el DL N° 958 que establecio el
texto definitivo de la Ley sobre Propiedad Indwastri

El DS de Economia N° 897, de 1971, que entrdrigencia al afio siguiente, adopta la
Clasificacion Internacional de Productos y Serdgiara el Registro de Marcas, establecida en
virtud del Arreglo de Niza de 1957.

7 ver fuente en <www.inapi.cl>
18 En el derecho anglosajén tanto la propiedad ictigéé como la industrial son tratadas como una smaa del
derecho. En cambio en el derecho continental astrasratadas como ramas distintas.
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Las Marcas Comerciales gozan de protecciditigar en nuestro ordenamiento juridico,
como una garantia constitucional, con el reconasitoi expreso que la Constitucion Politica de
la Republica del afio 1980 hace de ellas en swkrti® N° 25 inciso quinto, que se relaciona

con el articulo 19 N° 24 de la misma.

Finalmente, la Ley N° 19.039, actual Ley deopggdad Industrial, y su Reglamento,
constituyen la normativa especifica que rige laemiat El Reglamento esta contenido en el DS
de Economia N° 177 de 1991.

Ademas, se dict6 la Ley 20.160 el afio 20@/tquo por objeto realizar modificaciones en el
ambito procedimental, y la Ley 20.254, que tuvo @lgieto la creacion del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial (INAPI), el que reemplazéDepartamento de Propiedad Industrial

(DPI). Se hizo el alcance que cualquier menciddRildebia entenderse hecha al INAPI.

Adicionalmente al ambito nacional, las mareas adquirido proteccién a nivel internacional
gracias a una serie de instrumentos supranaciosasesitos y ratificados por Chile, como el
CUP, promulgado como ley en 1991, y el ADPIC de4]9%ue fue promulgado por DS de
Relaciones Exteriores N° 16, de 1995 (la Ley N926.de 2005, introdujo modificaciones a la
Ley N° 19.039 a raiz de las adecuaciones que rieglzeadopcion de este Acuerdo referentes a

la actualizacion del concepto de marca, el prociedito referente a tramitacion, etc.).

Por otra parte, existen normas obligatoriasgooerdos bilaterales, en virtud de Tratados de
Libre Comercio como los suscritos con la ComuniBatbpea y con Estados Unidos, ambos en
vigor desde el afio 2004. Estos tratados aumentgmolaccidn existente y exigida por los
tratados anteriores, asumiéndose nuevas obligac@nenateria de marcas que no eran parte del
acuerdo ADPIC.

En los TLC mencionados, las contrapartes méguieque Chile asegurara una proteccion
adecuada y efectiva a los derechos de Propiedadthial, acordes con las mas altas normas
internacionales, incluidos los medios efectivosgacer cumplir tales derechos previstos en los

tratados internacionales.
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De este modo, con el fin de cumplir con dicbaigaciones y al mismo tiempo evitar
posibles errores interpretativos en algunas dismo®@s existentes en la ley, a partir del 26 de
enero de 2007 entraron en vigencia las ultimas ficadiones del marco legal en materia de
Propiedad Industrial establecidas por medio deslaN® 20.160.

[ll. MARCO LEGAL DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD EURO PEA

Tal como sefiala Fernandez-NéVpa lo largo de los ultimos decenios ha surgide yna
desarrollado fuertemente un proceso de acercamyeatmonizacion de las leyes nacionales de
marcas de los Estados miembros de la Comunidadp&ayy de la jurisprudencia dictada en

esta materia por los diversos tribunales de loadéstmiembros.

Tal fendbmeno es conocido como la europeizaaéh Derecho de marcas, y se ha
manifestado a través de tres vias: la jurisprudedel Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, cuyos origenes son situados por Fernddtem en la Sentencia de 18 de febrero de

1971, recaida en el caso “Sirena S.r.l. contraEdh”.

Ademas de lo anterior, se afiade como via depeizacidn la aprobacion de la Directiva
89/104/CEE relativa a la aproximacion de las legisines de los Estados miembros en materia
de marcas, y la implantacion del sistema comunpitde marcas en virtud del Reglamento
40/1994.

1. Directiva 2008/95/CEE

La Primera Directiva, de 21 de diciembre d&8l®s la base del Derecho europeo de marcas.
Sus fundamentos estén establecidos en el Preamytedananifiestan en la necesidad de superar
los obstaculos que impidan la libre circulacion lWenes asi como la libre prestacion de

servicios, y los posibles falseamientos de lasictortes de competencia en el mercado coman.

19 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p 50.
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Por ello la necesidad de aproximar las legisiees de los Estados miembros, siendo
suficiente limitar la aproximacion a las disposn@s nacionales que tengan mayor incidencia en

el funcionamiento del mercado interior.

La Directiva ha tenido gran difusion entre Eesgados miembros, y se ha unificado la materia
entre diversos paises como Alemania, Gran Bretgjgana, Italia, Franciagtros. De ella se
derivan normas imperativas que deben ser insertadasl Derecho interno de cada Estado
miembro, y también normas facultativas, las quetbaitlo gran aceptacion (como sucede con el
caso de las referidas a las marcas renombradas). d@aseguir tal objetivo, los Estados
miembros han debido adecuar sus normativas a ¢éetdia mediante la implantacién de normas
de conexion

La Directiva ha sido modificadprimeramente, con la Decisién 92/10/CEE del Canglg
11 de enero de 1992, que estableci6 un plazo despibaicion al Derecho nacional.
Posteriormente, fue revisada y se establecié sio téefinitivo el 22 de octubre de 2008,
mediante la dictacion de la Directiva 2008/95/CB&;mativa que seré la base de la presente

investigacion.

2. Reglamento 422/2004

Ademas de la Directiva, debe hacerse mendiSistema de marcas comunitario implantado
por el Reglamento 40/1994 del Consele 20 de diciembre de 1993.

La historia del proceso de dictacion del Rewglato para obtener la marca comunitaria fue
bastante laboriodd

Se presentan como antecedentes importantdsiteproyecto de Convenio relativo a un
Derecho europeo de marcas, de 1964, luego el Mewhomd sobre la creacion de una marca
comunitaria, de 1976, y finalmente la Propuest&édglamento sobre la marca comunitaria, de
1980.

20 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 57
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El Reglamento establece ciertos principiosich&sque rigen su ordenamiento juridico.
Fernandez-N6vda expresa que en primer lugar, se encuentra elipiinde la unidad de la
marca comunitaria, que implica que ésta produceefestos para todo el territorio de la

Comunidad Europea.

En segundo lugar, el principio de la autonod@ida marca comunitaria, que implica que ésta
se rige por las normas comunitarias y, subsidiatde) por las normas nacionales de los
Estados miembros.

En tercer lugar, se halla el principio de daxistencia de la marca comunitaria con la marca
nacional. Incluso existen normas que permiten ertos supuestos equiparar a ambos tipos de

marcas.

Finalmente, se establece el principio de lampabilidad entre la marca comunitaria y la
marca nacional que es antecesora 0 sucesora désm@amEllo mediante figuras como la
reivindicacion de la antigiiedad o la transformaaléria solicitud en cualquiera de tales tipos de

marcas.

El Reglamento ha sido sucesivamente modificadafio 1994 en aplicacion de los acuerdos
celebrados en el marco de la Ronda Uruguay; el 20@8 para adaptar a la Decision
1999/468/CE las disposiciones relativas a los eégsngue colaboran con la Comision en el
ejercicio de sus competencias de ejecucion previstalos actos del Consejo adoptados con
arreglo al procedimiento de consulta; y finalmeeitafio 2004, con el objeto de llevar a efecto la
adhesion de la Comunidad Europea al Protocolo coiecege al AMMI, y al Anexo Il (4.
Derecho de sociedades — C. Derechos de Propiedadtiial) del Acta de adhesion a la Unién

Europea.

Las ultimas modificaciones realizadas son tttgs por el actual Reglamento 422/2004.

21 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 57-59.
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IV. EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

El nacimiento del derecho sobre la marca gbuge en cada legislacion en base a dos
principios distintos: el de prioridad en el usd ye inscripcion registral. En derecho comparado
existen tres sistemas en cuanto al nacimientoetektio sobre la marca: el sistema declarativo,

el sistema atributivo y el sistema mixto o de lasmidacion del derecfo

El principio de prioridad en el uso esté viado con el sistema declarativo, mientras que el
principio de inscripcion registral lo esta conisteama atributivo.
La proteccion de las marcas no registradasiresema intimamente ligado al sistema

adoptado por una legislacion, al determinar elmissito del derecho exclusivo sobre un signo.

En una legislacion en la que el derecho sebuso exclusivo de un signo se adquiera por el
simple uso, una marca meramente usada tendria pleteccion. Por el contrario, en los

sistemas atributivos, es el acto administrativealecesion el que hace nacer el derecho.

El andlisis que a continuacion se realizasddemcia que los diversos sistemas, por lo
general, no se presentan en estado puro, sin@aslegislaciones combinan elementos de ambos
principios. El derecho comparado constituye unaangdenta metodoldgica de gran ayuda para

la comprension y el andlisis hermenéutico de ¢tamas nacionales.

1. Sistema Declarativo

En este sistema rige el principio de prioridadusgen virtud del cual, el titular de la marca
es quien primero utiliza efectivamente el corresiiEme signo para designar sus productos en el
comercio, sin necesidad de registro alguno, y esielha prevalecido en las etapas iniciales del

sistema de marcas.

22\/er FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. pp- 79 ;;SBREU’ER MORENO, P.CTratado de marcas de
fabrica y de comercia”’Buenos Aires, 1946. pp. 189 y ss.; MARTINEZ MEDR®, GABRIEL. “Proteccion de la
marca no registrada en el Derecho ArgentinRevista Estudios de Derecho Comercial. Univerdide Antofagasta.
2005. pp. 2-5.
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La doctrina francesa clasica es la que primerde desarrolla este planteamiengoe
encuentra su origen en la Revolucion Francesa ypqgraura en ese pais hasta la promulgacion
de la Ley de Marcas de 1984 Aunque la ley francesa de 1857 no explicitabadiapcion del
sistema declarativo, la doctrina y jurispruden@aaduel pais afirmaban que el derecho sobre la
marca pertenecia al primer ocupéhtes decir, al primero que la usara publicamentele

comercio en relacion con determinados productos.

Conforme al principio de prioridad en el usbregistro de una marca tiene valor declarativo
y no constitutivo, ya que presume la propied&is tantum con lo cual la misma puede ser
destruida por la prueba del uso anterior por uceter Como consecuencia de lo anterior, en

caso de conflicto entre el titular registral derlarca y el usuario anterior, prevalece el uséario

Por otra parte, existe un caso en el quecekigaie siendo el principio rector hasta el dia de
hoy: Estados Unidoguyo ordenamiento juridico es un buen exponentagleonsideraciones

del sistema declarativo.

En Estados Unidos, se da la particularidadude coexisten normas derivadas a@elmmon

law y de las leyes federales. Nos referiremos solareestas ultimas.

En el derecho federal, la normativa vigentecesocida comoLanham Act Esta fue
establecida en el afio 1946, y se encuentra eubd WV, Capitulo XXIl del US Code § 1051y

siguientes, e incluye los estatutos federalesigee el Derecho de Marcas en Estados Unidos.

Ahora bien, en el sistema norteamericano elhmianto del derecho sobre la marca depende

de su uso, que simplemente se ratifica por eltregisomo se establece en la seccién 1 a) de la

2 Algunos autores franceses encuentran anteceddeitsistema declarativo en el derecho comin meldieva
ROUBIER recuerda que BALDO defendia la tesigdigprimo coepit habere illud signum, ille debese perpetua
possessione...melior est conditio occupagitado por FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. p 79

%4 para el estudio de la evolucién del principio derfrlad en el uso, veBEIER, F.K. ‘Grundfragendes
franzdsischeMarkenrechts, pp. 31 ss.citado por FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p..79

2 Vid. BEIER, F.K., loc. cit., pp. 38-39. citado pBERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 79.
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Lanham A, que sefala: ¢l duefio de una marca usada en el comercio puegeere el

registro de su marca’Es decir, impera el sistema declarativo.

A pesar de que con la reforma de 1988Llafdnam Actya no es necesario que en la solicitud
de registro se justifique el uso, ahora es sufieiema declaracion de buena fe de que existe
intencién de uso como lo expresa la seccién 1 & Hanham AJf”: “una persona que tenga la
intencion de buena fe.....para usar la marca etomlercio puede requerir el registro de su

marcd .

El uso en el derecho norteamericano tieneimpartancia mucho mayor que en el resto de
los sistemas. El derecho de marca norteamericateynae mantiene con el uso de la marca, y
los derechos no registrados pueden ser aseguradag-ederal Court mediante la accién del §
43 (a) de ld.anham Act el registro sélo desempefia un papel secungaidbordinado al uso,

ya que no crea ningun derecho, limitandose a aoafita existencia de los derechos.

En cuanto a los roles que desempefia el usstados Unidos, la doctrina norteamerié¢éna
sefiala que este sistema tiene dos roles a consideimero, guarda relacién con que el uso
que debe darse tiene que sarcommercg el segundo, que el uso determina inicialmeniérmu

es el duefio de los derechos federales de la marca.

En este ultimo aspecto, por regla generadjstéma norteamericano establece quaceial
usees una precondicion para obtener los derechasodeion lawbajo la seccion 43 (a) de la
Lanham Act; mientras que para el establecimiento de dereadgistrados, sin embargo, la
Lanham Actes mas generosa, ya que desde la reforma de 48&®rmite a los solicitantes
presentar como prerrequisitos de la solicitud dgistro federal de derechos, tant@aetual use

como elconstructive uséeste Ultimo en la medida que exista intenciénuwnhb fe de usar).

6 E| §15 de Lanham Act permite adquirir un derecaarrca al titular de una marca inscrita en el fegPrincipal
si presenta una declaracion juradtidavit) en el que pruebe el uso continuo de la marca daaafios

%7 Esto se materializa enietent to usejue establece laanhamAct. Ello guarda relacién con la situacién quedse
entre los nacionales norteamericanos y los exti@s|jga que estos Ultimos pueden obtener el regisin
independencia del uso de la marca, conforme addlesido por la seccion 44. Ver MANIS MARK D. y
DINWOODIE GRAEME B. ‘Trademarks and unfair competition. Law and Polic® Ed., Aspen Publishers. NY.

2007. pp 237-240
28 MANIS MARK D. y DINWOODIE GRAEME B. Ob. citpp 214 y ss.
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En el derecho norteamericano, el uso de lacamaademas del nacimiento, adquiere
relevancia para la conservacion de los derechaampién en relacion con la institucion del
abandono gbandonment que constituye otro pilar de este sist€m&e abandona una marca
cuando el uso de la misma ha sido interrunf‘ﬁjdzjn la intencién de reanudarlo. La intencidn
se determinard a partir de las circunstancias asb concreto, pero se presumira cuando la

marca haya dejado de usarse durante tres afiosatines.

Conforme a la seccion 45 dellanham Actpor uso de la marca ha de entenderse el uso de
buena fe en el trafico econémico, y no el uso eaimiica finalidad de conservar los derechos de
marca. El abandono de la marca registrada potwsarttiene como consecuencia la posibilidad
de que cualquier persona perjudicada por el reggieda solicitar su cancelacion o de que el

demandado en un proceso de usurpacién de mareseal@io hecho como excepcitn

A) Conclusiones del Sistema Declarativo

El profesor Fernandez-Novéaxpresajue el sistema declarativda evolucionado desde el
reconocimiento del uso como fuente del nacimiergd @krecho sobre la marca hacia el

reconocimiento de la notoriedad alcanzada poigelosstcomo consecuencia del uso.

La notoriedad, al igual que el uso, es un beekirarregistral, pero requiere de un uso
calificado, esto es, que la marca sea difundidscgnmocida por parte de los consumidores en los

circulos comerciales interesadfs

Por otra parte, sefiala este autor que “elmianio del derecho sobre la marca como
consecuencia de la notoriedad responde adecuadarakmncuadramiento del Derecho de

Marcas dentro del Derecho de Competeficiaasi, la proteccién de la marca debe darsealentr

29 5obre la figura detbandonmentver MANIS MARK D. y DINWOODIE GRAEME B. Ob. cipp. 275-301.

30 Anteriormente se exigia la intencién de abandonar.

31 MC CARTHY, J.THOMAS, Trademark and Unfair Competition's® Ed., Clark, Boardman, Callaghan. Deerfield-
NY-Rochester, 1996. § 19.07 (pp. 14 y ss.

32 FERNANDEZ- NOVOA, CARLOS. Ob. cit. p 79.

3E| anélisis de la notoriedad se vera en el capételta proteccién de las marcas notorias y renottaista

% En la relacién entre Derecho de Marcas y DereehGainpetencia Desleal en la doctrina espafiola, ver
MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit. pp. 133 gs
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del grupo de casos que tiene por objeto la praiacoontra la competencia desleal a través de

actos de confusigH.

Concluye que un sistema como el descrito,\wueula el nacimiento del derecho sobre la
marca con la notoriedad del sigries el mas justo por cuanto es el que mejor armamion la
flexibilidad y casuismo caracteristicos del Derec@mCompetencia. Sin embargo, este sistema

presenta la gran desventaja de la inseguridad jaegbor la falta de publicidad”.

2. Sistema Atributivo o Constitutivo

Este sistema obedece al principio de insdipcegistral segun el cual, la propiedad de una
marca sera asignada a quien primero la registrgfoigue al sistema de inscripcién del Estado

en cuestion.

El deposito en el Registro confiere al titudhrderecho de exclusiva y ieis prohibendi lo
que le faculta para oponerse al ingreso de nuego®ssiguales o similares al registro, y

prohibir el uso de signos idénticos o similareglemercado por parte de terceros.

En estado puro, este sistema establece queleecho nace con la inscripcion,
independientemente de que su titular haya usado digno en el mercado con anterioridad: el
derecho se mantiene en vigor aun en ausencia dgelis@no en el mercado, como sucede en el

caso chileno.

Cabe hacer el alcance que, hoy en dia, eray@nia de las legislaciones impera el principio

del minimo uso o uso obligatorio para la mantendiéta marcX.

En el sistema atributivo, el registro de lacaaasigna su propiedad al titular, es decir, dicho
registro es constitutivo del derecho de exclusivbres la marca y no meramente declarativo

como en el sistema de prioridad en el uso.

% Vid. SCHRICKER, ‘Handbuch des Ausstattunggsrechtd’einheim, 1986, p. 9, citado por FERNANDEZ
NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p 81.

% En muchas legislaciones, la falta de uso acaseeienes como la nulidad y la caducidad. Parastirdi&®
detallado de la materia, ver FERNANDEZ-NOVOA, CAREQDDb. cit. pp. 631y ss.
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Este sistema fue incorporado al Derecho Feamu# la Ley de Marcas de 1964, que
reemplazo a la anterior de 1857, sustituyendolgsireipio de uso, en lo que fue considerado

por la doctrina como una reforma cagital

Esta ley dispuso en el apartado primero di@ludo 4 que la propiedad de la marca se
adquiere mediante el registro, y en su apartader@ique el uso de la marca no confiere ningdn

derecho al usuario. Asi, la titularidad correspoadé primer solicitante del registro.

El registro de la marca se concede por 10, gi@we la titularidad de la marca puede
conservarse en forma indefinida mediante la soticite registros sucesivos y el pago de tasas,

segun el articulo 8.

Finalmente, la Ley francesa de Marcas de *fopmplanta definitvamente el sistema
registral; el uso de una marca no confiere dereatwpsen lo practica, pero la doctrihabserva

2 excepciones a la normativa que se sefialan ancanton.

La primera excepcién guarda relacion con lacenaotoriamente conocida en el sentido del

articulo 6 bis péarrafo primero del CUP.

La segunda excepcion se relaciona con la ntareaha sido registrada en forma fraudulenta
en perjuicio de un tercero: primeramente esto hlecgonado por el reenvio a las normas de
derecho com(fi, y posteriormente por su inclusion expresa emtiudo 9 de la Ley de Marcas

de 1991, el que establece que la marca puedeisiadieada por el tercero afectddo

3" MATHELY, P. “Le droit francais des signes distinctifsEd. Du Journal des Notaires et des Advocats (JN24,
Paris. p. 233

38 Esta ley constituye actualmente el libro VII déldjo de la Propiedad Intelectual de 1992 en Faanci

39 MATHELY, P. Ob. Cit. p. 121

4%_os Tribunales acudieron a los Principios Generdég®erecho, ffaus omnia corrumpl o la Teoria del Abuso de
Derecho. Cfr. BURST, Ob. cit., p 40, citando abUinal de Grande Instante Paris del 29 de marz®8@, titado por
MARTINEZ MEDRANO, GABRIEL. Ob. cit. p. 4.

41ver MATHELY, P. Ob. cit. pp. 149-157.
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Otra manifestacion de la adopcion del sistatriutivo lo encontramos en la ley Uniforme
de Benelu¥, el cual ademas de establecer el principio deripwon registral, sefiala 3

excepciones a éste:

La primera es la marca notoria del ya refedddéculo 6 bis del CUP para lo cual basta que

sea notoriamente conocida en cualquiera de losl&stzarte del Benelux

La segunda excepcion es el depdsito efectdadmala fe. En el derecho del Benelux se
presume la mala fe cuando el registrante no pgdiarar que la marca habia sido utilizada por
un tercero.

El tercer supuesto es la marca del agentartielilo 6 septies parrafo primero del CUP

A) Conclusiones del Sistema Atributivo

En general, el panorama actual de la legstacomparada se observa que se tiende hacia el

sistema atributivo combinandolo con el reconocittienla notoriedad como fuente de derecho

Asi vemos que, en los sistemas atributivasssablecen excepciones en favor del uso anterior
s6lo cuando dicho uso ha generado una notoriedad sistema declarativo ha evolucionado
hacia el reconocimiento de la notoriedad como idet|a titularidadcon lo cual, partiendo de
origenes diversos, se tiende hacia una armonizaci@h resultad.

Concluye Fernandez-Novoa que ‘el sistema w@iib ha venido desarrollandose

progresivamente en Europa en los Ultimos afios debigue contribuye a la seguridad juridica
en la medida en que los derechos emergen de witreepilblico, haciendo que las politicas de
marcas de las empresas sean mas eficientes atidesréonocer previamente la existencia de

marcas que podrian entorpecer el registro de mo'sig

42 Unién Aduanera formada por Bélgica, Holanda y lmiargo que posee una Ley Uniforme y un Tribunal
Comunitario. Los paises miembros reconocian, pmexige al derecho uniforme, en sus respectivadaegses el
principio de prioridad en el uso, el cual era caitlo por la doctrina por su inseguridad juridicer FERNANDEZ-
NOVOA, CARLOS. ‘Fundamentos de Derecho de MartMonte corvo, Madrid, 1984, p. 78.

“3Ver La marca del Agente en seccién de Marcas gistradas del Capitulo I1.

4 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 82-83.
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Sin embargo, también asevera que existen vecwentes con este principio como por
ejemplo, el de “facilitar que con una inscripcidn, empresario se apropie indebidamente de la
marca que otro venia utilizando y habia lograddcpsar en el mercado, con el objeto de
obtener algun beneficio del goodwill o buena faradadmarca usada pero no registrada en sus
propios productos; o bien, conseguir alguna indeauidn por el traspaso de la marca

registrada”, en lo que se conoce como “pirateziendrca’” .

En estos casos, la vigencia rigurosa de asteigio no sélo resultaria perjudicial para el

primer usuario, sino que también para los consureglo

Es por ello que este autor plantea, en coaowmid con sus conclusiones del sistema
declarativo, que “esto podria generar casos deusimf para los consumidores, por lo que se
hace necesario recurrir al Derecho de Competermia gue las marcas que hayan logrado
implantarse en el mercado, puedan ser protegidas imdependencia de si estdn o no

registradas”.
3. Sistema Mixto

Este sistem&busca armonizar la vigencia del principio de gudezecho puede nacer por
consecuencia del registro de la marca o por eldhdehque la marca alcance notoriedad en el

mercado. A modo de ilustracion, se analizardnegislaciones italiana, espafiola y alemana.

Este sistema es el que se emplea en, lyadiata regulado en el articulo 2571 del Codigal Civ
italiano de 1942, y en los articulos 9, 17 y 48adeey de Marcas, la que se ha reformado en
1992 con el fin de armonizarla con la Directival®¥ de la Comunidad Europea, modificada
por la actual Directiva 2008/95/CEE.

En sintesis, en este ordenamiento juridicoaelmiento del derecho sobre la marca se rige

tanto por la inscripcién registral como por laari@dad que alcanza el signo en el mertado

45 Sobre Marcas Piratas, ver TROLLERyrhaterialgtterrectit t. I, p. 269, Basilea, 1983, citado por
FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. p. 82.
48 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 82-83.
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Se regula la figura de la marca notoria pero nestegla en dos tipos: la marca de notoriedad

local, y la marca de notoriedad general.

En Espafia en tanto, el sistema mixto ha gidogido por su legislacion en la Ley de Marcas
de 2001.

En cuanto a la misma, Fernandez-Novoa plajquesse establece un sistema mixto, y no uno
registral, pese al tenor literal del articulo 2serprimer parrafo: “el derecho de propiedad sobre
la marca y el nombre comercial se adquiere poregistro validamente efectuado de

conformidad con las disposiciones de la preseng& Le

En efecto, sefiala que esta norma debe intarpeeen forma sistematica e integradora con el
articulo 6 parrafo segundo letra*®l)que establece las prohibiciones relativas furslasta
marcas anteriores; el articulo 34 parrafd Gue regula el derecho de exclusiva conferido al
titular de la marca; y los articulos 52 parrafar@ic® y 59 by, que sefialan las causales de
nulidad relativa de la marca registrada.

Concluye este autor, que esta ley refuerzaiderablemente la posicion del titular de la

marca notoriamente conocida.

Sin embargo, la méas elocuente manifestacibsisiema mixto es el que se establece en la
Ley alemana de Marcas de 1998afkengesetz)El § 4 establece los diversos modos en que
nace el derecho sobre la marca:

1.- Inscripcion en el Registro del signo.

47 Para un anélisis mas completo del sistema italieelFERNANDEZ-NOVOA, CARLOSRevista de Derecho
Mercantil, Madrid, 102, 1966, pp. 204 y ss.

48 Articulo 6.2 d) Ley de Marcas espafiola 200ds marcas no registradas que en la fecha de ptasi&m o
prioridad de la solicitud de la marca en examenrs&@toriamente conocidas" en Espafia en el semt@@rticulo 6
bis del Convenio de Paris

4 Articulo 34.5 Ley de Marcas espafiola 2004s disposiciones de este articulo se aplicarda marca no
registrada "notoriamente conocida" en Espafia esegitido del articulo 6 bis del Convenio de Parddya lo
previsto en la letra c) del apartado 2.

0 Articulo 52.1 Ley de Marcas espafiola 2001: Elstegide la marca podra declararse nulo medianterssia firme
y ser objeto de cancelacién cuando contravengaspueésto en los articulos. 6, 7, 8,9 y10.

°1 Articulo 59 b) Ley de Marcas espafiola 2001: Erchsos previstos en el art. 52, por los titulasebd derechos
anteriores afectados por el registro de la marparsus causahabientes en el caso de los deractev®res
previstos en art. 9 a) y b) de la presente Ley.
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2.- Uso del signo en el trafico economico siempue gomo consecuencia del uso el signo
adquiera notoriedad/eérkehrsgeltungentre los circulos interesados.
3.- La notoriedad de la marca en el sentido d&wda 6 bis de CUP.

A) Conclusion del Sistema Mixto

Cabe concluir que si bien la distincion ergistemas declarativos, atributivos y mixtos
resulta bastante ilustrativa para efectos de umaprmsion correcta de la aplicacion de los
principios de uso y registro en el contexto histhliegal que han tenido los diversos sistemas
marcarios, a juicio personal, tal distingo no fiisdi la inclusién de la categoria de “sistema

mixto”.

En tal sentido, este trabajo sigue lo plardgaat la doctrina de Bertone y de Cabandlas
disintiendo asi de la clasificacion recientememntiaada. En concreto, tales autores sefialan que
“las modificaciones y condicionamientos impuestoslas legislaciones modernas al sistema
atributivo, no deben llevar a confundir a éste lmandenominados sistemas mix{psopuestos

por autores como Breuer Moréng Fernandez-N6vady”.

Estos son basicamente, sistemas declarativtissgue el registro de la marca otorga ciertas
ventajas, tales como la posibilidad de entablafoaes penales o de que la marca se torne

inatacable por razones de falta de uso una vezlpasarto tiempo de registro.

Agregan Cabanellas y Bertone que “las modifazes al sistema atributivo no quitan a éste
su caracteristica esencial, que es el nacimientta dexclusividad marcaria en funcién del
registro del signo distintivo. El uso previo puesdevir para impedir un registro, pero no alcanza
para dar nacimiento a las acciones civiles y psngle prevén los sistemas de tipo atributivo,
sin perjuicio de las acciones por competencia destpie correspondan y de lo que

excepcionalmente pueda disponerse en materia dmsnaotorias”.

2 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LU EDUARDO. Ob. cit. pp. 221.
** BREUER MORENO, P.C. Ob. cit. pp. 202y ss.
% FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 79y ss.
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Lo que sucede en la realidad es que los disesistemas marcarios no se adecuan totalmente
a alguno de los principios de uso 6 de inscripeggistral, sino que cada uno complementa y

modifica las condiciones bésicas de tales prinsipio

4. El sistema de nacimiento del derecho sobre taaren Chile y en la Comunidad Europea

Bajo la actual Ley 19.039, en Chile rige stesina atributivo. El articulo 2 es el que establece
la primacia del principio de inscripcion registahldisponer en su primera parte que “cualquier
persona natural o juridica nacional o extranjewar@ gozar de los derechos de la propiedad
industrial que garantiza la Constitucion Politickebiendo obtener previamente el titulo de

proteccién correspondiente de acuerdo con las sisipaes de esta lay

El titulo de proteccién referido es el quepamziona el registro, el cual es consagrado en la
parte final del mismo articulo: “los derechos depiedad industrial que en conformidad a la ley

sean objeto de inscripcion, adquirirdn plena vigeagartir de su registro...”.

En la Comunidad Europea, el principio de iipsidn registral se establece con la aprobacion
del Reglamento 40/1994/CEE, modificado por el Reglato 422/2004. Esta normativa sefiala
que la unica forma de adquirir una marca comuaitasi mediante la inscripcién del signo en el

Registro conforme a lo preceptuado por su artiseis.

El registro resulta absolutamente indispersgllra obtener la marca comunitaria, y para
protegerla, se debe presentar una solicitud accmapadie determinados documentos que seran

examinados durante el proceso de concesién enccadatforma y fondo.
A diferencia de las legislaciones anteriorraatgscritas, el Reglamento no establece ninguna
excepcion a favor del nacimiento del derecho sdarenarca comunitaria en razon de la

notoriedad del signo.

En sistemas atributivos como el nuestro yuebgeo, el registro de la marca es esencial para

el nacimiento del derecho sobre ésta; por otrapaltregistro se enmarca dentro del principio
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de territorialidad, y en consecuencia, se limitaflaacia de la marca al territorio del Estado, o

del espacio econémico europeo.

Dentro de este panorama, una postura rigidaver de este sistema, desconoceria la
aparicion de hechos como la notoriedad o la marcaegistrada. Es por ello que nuestra
legislacion y la europea, han morigerado la apiicaa ultranza del sistema atributivo, al incluir
2 prohibiciones de registro de marca: la Ley 19.63%I articulo 20 en sus letras g), relativa a
las marcas que gocen de fama y notoriedad, y [tive a las marcas no registradas; y la
Directiva 2008/95/CEE en su articulo 4.

Como se desarrollara mas adelante, ambas|eaugaorporan el principio del uso. Sin

embargo, a partir de tales prohibiciones, no esiblacconsiderar a ambos sistemas como

aquéllos propios tipo mixto.

V. EL CONCEPTO DE MARCAS COMERCIALES

La conceptualizacion de las marcas tiene pgatiwo determinar los margenes dentro de los
cuales éstas se desenvuelven, precisando cualdsssmasgos 0 caracteristicas esenciales que

permitan una interpretacion mas acertada sobrelejpe considerarse como marca.

Del mismo modo, ello otorga una base integpirgt importante para poder dar una acepcion

de las marcas no registradas, lo que se realinssa ;iomento

A continuacion, se expondran las distintas defimies existentes primeramente en doctrina,

y posteriormente en el sistema comunitario eurgpé® ordenamiento juridico chileno.

1. Doctrina

A modo meramente ilustrativo, podemos citlrsssiguientes autorés

%5 Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO/ BERTONELUIS EDUARDO. Ob. cit., pp. 16-19.
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a) Los alemanes Baumbach y Hefermehl sefalan guardea “es un signo protegido en virtud
de su inscripcion en el registro, que una empretigZau para distinguir determinadas
mercaderias fabricadas o vendidas por ella o detadas prestaciones de servicios de similares

mercaderias o prestaciones de servicios de otraesas”.
b) Los franceses Chavanne y Burst expresan gquatdeanies un signo sensible colocado sobre
un producto o acompafnado a un producto o a uncgeryi destinado a distinguirlo de los

productos similares de los competidores o de lodcées prestados por otros”.

¢) En nuestro pais, Luis Claro Solar la define cdtodo signo que sirva para distinguir los

productos de una industria o a los objetos de ureccio”.

2. El Sistema Comunitario Europeo

El articulo 2 de la Directiva 2008/95/CHEfine la marca en los siguientes términos: “podran
constituir marcas todos los signos que puedan b@too de una representacion grafica
especialmente las palabra- incluidos los nombrelRslgersonas-, los dibujos y modelos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de ms@ntacion, a condicion de que tales signos sean

apropiados para distinguir los productos o sersid® una empresa de los de otras”.

Del precepto transcrito puede sefialarse qukaseptado por una férmula abierta en el
sistema comunitario europeo, y al mismo tiemparagmera sin caracter exhaustivo los signos

que son susceptibles de convertirse en una Marca

La definicion que otorga la Directiva ha iniflo notoriamente en el resto de las

legislaciones, y también en algunos instrumenti@sriacionales, como el ADPIC.

Como consecuencia de ello, una gran cantigagadses han adoptado este precepto, con
algunos matices, dentro de sus propias legislasjar@mo es el caso de la Ley Britanica de

Marcas de 1994 en sectionl, el articulo 165 del Cddigo portugués de la Rrdgil Industrial

% FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 38.
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de 1994, el § 8.1 de la Ley de Marcas en Alemaaihd®5, el articulo 4.1 de la Ley espafiola de
Marcas de 2001, etc.

Cabe agregar que el Reglamento 40/1994 defirtérminos idénticos a la marca comunitaria

en su articulo 4.

El desarrollo de los elementos de esta défimicse realizard en forma conjunta con los del

ordenamiento juridico chileno en las conclusioreegsta seccion.

3. El ordenamiento juridico chileno

En Chile, el concepto de marca comercial sei@mtra en el articulo 19 de la Ley 19.039,
modificado por la Ley 19.996 del 11 de marzo de5200

Este dispone: “Bajo la denominacion de maxraescial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representacion grafica capaz degligt en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales. Tsilgsos podran consistir en palabras, incluidos
los nombres de personas, letras, nimeros, elemigioativos tales como imagenes, graficos,
simbolos, combinaciones de colores, sonidos asd cambién, cualquier combinacion de estos
signos. Cuando los signos no sean intrinsecamestiatiftos, podra concederse el registro si

han adquirido distintividad por medio del uso emelcado nacional.

Podran también inscribirse las frases de gapda o publicitarias, siempre que vayan unidas
0 adscritas a una marca registrada del produatdgcgeo establecimiento comercial o industrial

para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al quenhrca ha de aplicarse no sera en ningdn caso
obstaculo para el registro de la marca”.

Puede observarse que nuestro legislador hhlesido con bastante precision los términos
del concepto de marcas. Resulta ser una acepcitanba completa, e incluso abarca mas

situaciones que la versién comunitaria europea.
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En la misma linea de la Ley 19.039 se insarteespectivo reglamento, que define las marcas

comerciales en su articulo 23 inciso primero emitgss muy similares.

El Reglamento expresa en la norma sefaladgo“B denominacién marca comercial, se
comprende todo signo que sea susceptible de repases®n grafica capaz de distinguir en el
mercado productos, servicios o establecimientossitniles o comerciales. Asimismo, podran
inscribirse frases de propaganda o publicitariasngie que vayan unidas o adscritas a una
marca registrada del producto, servicio o estafiiecito comercial o industrial para el cual se

vaya a utilizar”.

4. Conclusiones

A) Similitudes

A partir de las definiciones expuestas, sasgran como rasgos comunes entre el sistema

europeo y el chileno los siguientes:

a) Que se trate de un signo

Por signo se entiende, palabras, letras, rasnefementos figurativos, incluso sonidos o una
combinacion de éstos. Dentro de los signos queegpuedr objeto de una marca comercial,
ambas normativas acertadamente sefialan una eniudnerar taxativa, continuando asi los

modelos que las normas comparadas e internacidmateadoptado.

b) Que el signo sea susceptible de representacificay

Tanto la Ley 19.996 como la Directiva 2008(35E establecen el requisito de representacion
grafica Esta mencion significa que la marca debe desaibio usando simbolos susceptibles de

ser dibujados, para que sea asi visualmente pdocibidemas, debe hacerse en forma completa,
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clara y precisa para que se sepa qué se monopypliaebién debe ser inteligible para quienes

puedan estar interesados en consultar el regjistro

En Chile se pueden proteger como marcas caatesdas palabras y los disefios, pero no son
susceptibles de registros las marcas tridimensenéas olfativas y los colores. En el sistema

comunitario europeo la situacién es similar, s&rdo relativo a las marcas tridimensionales.

Cabe agregar que el articulo 15.1 del ADPIG@dela opcién a los paises signatarios, de
demandar como requisito adicional para accedeegibtro la cualidad de que el signo sea
percibido visualmente, restringiéndose de esta dotm proteccidbn de ciertos signos no

tradicionales como los olores.

El Profesor Fernandez-Novoa sostiene quetseabgarantizar el correcto funcionamiento de
un sistema de marcas asentado sobre el principiasdgpcion registral, que debe responder a
una debida seguridad juridica. Tal requerimientoesoen absoluto intrascendente, por el
contrario, la exigencia mencionada restringiriaptasibilidad de registrar aquellos signos
novisimos, como los olfativos, que carecerian dec#épacidad de ser representados

graficamente™,

c) Que tenga capacidad para distinguir en el mergadductos, servicios, establecimientos

industriales o comerciales

Ello constituye el rasgo definitorio por ebareia de la marca: que sea un signo distintivo.
Ejerce funciones como la de diferenciar e individaa en el mercado unos productos o
servicios de otros productos o servicios idénticasimilares, asi como identificar su origen
empresarial y, en cierta manera, ser un indicadorcalidad y un medio de promocion de

ventas®.

57 Conclusiones del Abogado General del Tribunabsedomunidades DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER del 6
de noviembre de 2001 frente a las cuestiones adssitpor el Tribunal Federal aleman de Patentpectsal

requisito de representacion grafica en el Asungv8/00, Caso Sieckmann . Citado por FERNANDEZ- N@YO
CARLOS. Ob. cit., pp. 44 y ss.

%8 FERNANDEZ- NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 43.

%9 Ver secci6n de Funciones de la Marca en este mEapdtulo.
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La marca es, pues, el signo distintivo usaatoepempresario para diferenciar en el mercado
sus productos o servicios de los productos o sesvite los competidores. Para que un signo
reciba proteccion juridica como una marca, bastappsea capacidad distintiva con respecto a

una clase de productos o servicios, siguiendaasigla de la especialidad.

No se exige que cada empresa 0 persona terg@ngentar un signo nuevo, sino que la
marca tenga fuerza diferenciadora o distintividdda novedad ni la originalidad son requisitos

de la marca.

B) Diferencias

La definicion europea incluyo sélo los elenesntecientemente expresados, mientras que la
Ley 19.039 agreg6 el hecho de la distintividad sebnida, la posibilidad de inscribir las frases

de propaganda o publicitarias, y la naturalezgr®lucto o servicio.

Respecto al hecho de que cuando los signesamintrinsecamente distintivos, la ley chilena
establece que podra concederse el registro sidwnralo distintividad por medio del uso en el
mercado nacional. Ello se desprende de la normaltétiea del articulo 15.1 del ADPIC
adoptada por nuestro ordenamiento: “cuando lososigro sean intrinsecamente capaces de
distinguir los bienes o servicios pertinentes, Mismbros podran supeditar la posibilidad de

registro de los mismos al caracter distintivo gagam adquirido mediante su uso”.

Esto se conoce en doctrina comparada comtirtiiedad sobrevenida” osecond meanirig
Sobre el particular, se establece que la distadididel signo marcario puede ser inherente o

sobrevenida.

La Directiva europea contempla esta situaeidbmna norma distinta a la que define la marca,
a saber, el articulo 3 relativo a causas de dei@gac nulidad en su parrafo terceran
particular, sefiala que podran registrarse las rmagc@ adquieran distintividad antes de la
solicitud del registro y debido al uso que se hlagaho de las mismas. De modo similar, el

Reglamento 422/2004 también alude en su articplrrafo 3 abecond meaning.
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En cuanto a la inclusion de frases de propdeyanpublicitarias, puede decirse que pueden
ser marcas en la medida que son palabras con @mteonceptual, pero que solo adquieren

sentido cuando se entienden en su conjunto.

Lo anterior, y junto al hecho de la naturaldedos productos o servicios, hace concluir que
tales situaciones no responden a la necesidadrdigu@cion misma del concepto de marcas
comerciales, y por ello no han sido incluidos ederecho europeo (de hecho, se prescinde de
cualquier alusion a ellas en toda la Directiva) sNdé&n, constituyen normas complementarias,
que se insertan dentro del sistema del registromismo sucede con los signos que han

adquirido distintividad en forma sobrevenida.

Ademas de lo expresado, cabe afadir una ddfierenas entre ambos conceptos. Mientras la
ley chilena incorpora el término “mercado” comaaaibito donde debe poseer distintividad el

signo, la norma europea nada dice.
Finalmente, solo agregar que para fines intaifivos, hubiese sido conveniente incorporar a

ambos conceptos, nociones mas explicitas detsastie nacimiento del derecho sobre la marca

de que se trate, y de la regla de la especialidad.

VI. FUNCIONES DE LA MARCA

Esta materia es de gran relevancia para prdois margenes de la proteccion de la marca no
registrada. Ello por cuanto son precisamente lasidnes las que definen el rol de una marca,
sea registrada o no, por lo que su andlisis se reangentro de la configuracion de ambas,

maxime si consideramos que el rasgo esencial @& edl la distintividad.
Fernandez-Novoa sefala como funciones de taama indicadora del origen empresarial,

indicadora de la calidad, condensadora del evegtadwill o reputacion, y la publicitaria o

informativa.
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1. Funcién indicadora del origen empresarial

Esta constituye la funcién primaria y fundataéde la marca. Desempefia un rol informativo
con respecto a los consumidores, ya que éstosnéroplar una marca en relacion con un

producto o servicio, la atribuyen a una determirexdpresa.

Por otra parte, aunque el consumidor puedardgrel nombre y el domicilio del titular de la
marca, ésta garantiza que al adquirir un produatadd con una marca, obtendran aquéllos que

tienen idéntico origen empresarial que los de knmimarca anteriormente adquirida.

Todo ello ha sido recogido por la doctrinasprudencial comunitaria europ&ay asi ha sido
declarado por la Directiva 2008/95/CEE en su umdéaionsiderando: la proteccion conferida
por la marca registrada, cuyo fin es primordialraegarantizar la funcién de origen de la

marc&®.

Los autores Bertone y Cabanéflasefialan que esta funcién es independiente pero
subordinada a la que reconocen como principal inde la marca: la distintiva, que identifica
un producto o servicio. Ademds, sefialan que laidandistintiva no ha sido siempre lo
suficientemente aclarada; descartan que ésta taesigieterminar quién ha sido el fabricante o

productor de los bienes o servicios respecto deuakes se utiliza.

2. Funcién indicadora de la calidad

Aquélla que proporciona a los consumidorestase caracteristicas que establecen un

determinado nivel relativamente constante del prtuda servicio.

Si una marca permite a los compradores tenarcierta expectativa respecto del nivel de
calidad de los productos adquiridos, ello se debgua cuentan con una experiencia de
estabilidad de la calidad, y a que suponen quitutdrtde la marca no autorizara el uso de ésta

sino en productos y servicios de calidades singlaras conocidas.

0 ver FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 71-73.
®1 El séptimo considerando del Reglamento 422/208iexte una declaracién paralela sobre la marca citania.
®2\Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO/ BERTONELUIS EDUARDO. Ob. cit. pp. 31-39.
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Esta funcidn, indica una cierta calidad ereklidad del mercado que tiene importancia en el
plano socio-econémico. El Derecho Marcario no @ovglor juridico directo a la funcion en

cuestion.

El consumidor que adquiere un bien cuya cdlies sustancialmente inferior a la de otros
bienes portadores de idéntica marca, compradogi@ntente, careceria de accion bajo el
Derecho de Marcas, ya que como indican los aueemne y Cabanell&% “este deterioro de
calidad sélo seria punible en virtud de otras nerdel ordenamiento juridico, como las normas
del Derecho del Consumidor, de Competencia, Petal, y para ciertos casos, como por
ejemplo, en la publicidad engafiosa, el falseamidatimdicaciones sobre calidad incluidas en el

envase, o cuando se configura una conducta frantdtle

No obstante lo anterior, a nivel juriditoFernandez-Névoa sefiala que “el uso que sede da
la marca tiene importancia cuando ésta es utilipadain tercero en el marco de una licencia o
autorizacion del titular, y en atencion a ello,et¢dicenciante quien debe soportar la carga del
control de la calidad de los productos o servidisribuidos por el licenciatario, como una
medida juridica tendiente a garantizar esta funcsbres el propio titular quien la utiliza, la
regulacion de esta funcion se radica exclusivamenteel titular, porque es a él a quien

justamente le interesa la mantencion o no de ldazhbe los productos o servicios”.

3. Funcién condensadora del eventymdwill o reputaciéon

Desde la perspectiva del titular de la maes#a es la funcién méas importatiteConstituye
un mecanismo en que progresivamente se acumulalfaera en los productos y servicios
designados por una marca entre los consumidorésnasudesarrollaran una preferencia por

éstos y los adquiriran o contrataran presumibleenentforma reiterada.

63 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LU EDUARDO. Ob. cit., p 47.

84 La doctrina y jurisprudencia norteamericana recen juridicamente relevancia a esta funcién, masrgue un
destacado sector de la doctrina alemana e itdiareehazan. FERNANDEZ-NOVOA, CARLOSFtindamentos del
Derecho de MarcdsMontecorvo, Madrid, 1984, pp. 50 y ss

S FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 76.
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Una manifestacion clara de esta funcion sedguapreciar en las marcas notorias y
renombradas, que son aquellas que poseen un aeadeemestigio producto de calidad de los
productos o servicios, y que han tenido una intgoddicidad, siendo a veces, prestigiosas por

la fuerza sugestiva¢lling power)el propio signo constitutivo de la matta

4. Funcion publicitaria o informativa

Es aquella que permite dar a conocer o promavenarca en el mercado. Resulta ser un

punto discutido en torno a si es juridicamenteveaite.

Se inclina en forma positiva por esta tedisuéor norteamericano Schechitequien sefiala
que “la marca per se constituye un medio para ergarpetuar el goodwill, es frecuentemente
el mecanismo mas efectivo para crear la reputacivender asi efectivamente los productos o

servicios; la marca no es tan sdlo el simbolaydedwill’.

La doctrina contemporanea pone gran énfasisstmn funcioff. Se parte de la observacion
que los consumidores carecen, en muchos casos peslibilidad de conocer la calidad y

caracteristicas de esos bienes y servicios al mongencomprarlos.

Monteagudo sefiala que la capacidad informalévia marca se inscribe en tres f&sdn el
primer nivel se sitla la construccion del canal oicativo entre la marca y el consumidor; el
producto o servicio es identificado y mas aun, mawmo, permitiendo al consumidor su
reconocimiento posterior y la designacion del pobdw servicio en cuestion mediante el signo.
Ademads, para aquellos signos que gocen de unatamp@rimplantacion y se asocien con un
empresario, la marca ademas de individualizaradymto, permite su atribucién a determinado

agente econémico.

% Sobre el particular, se volvera a analizar eptedie marcas en la seccién de Marcas Notoriameniecilas del
Capitulo 1.

87 SCHECHTER, ROGERHarvard Law Review40, 1927, pp. 813 y ss.

% MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., pp. 64ss.

% MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., pp. 6566.
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En el segundo nivel, esta el hecho de quedeca informa de que el producto o servicio

estara disponible en el futuro con un nivel cutiliteparejo.
Y en el ultimo nivel, la marca contiene, aumgcon diversos grados de intensidad,

informacion acerca de la peculiaridad del propignsi El producto o servicio queda

particularizado respecto a los demas de su mispeties Este constituye el plano de la imagen.

40



CAPITULO 2: EL REGISTRO DE UNA MARCA

l.- EL REGISTRO

Sefala Marco Aleman, miembro de la DivisionLagislacion, Politica Publica General y
Desarrollo de la OMP, que“el registro de la marca cumple dos propésitos &mentales:
primero, darle publicidad al hecho de la apropiadé la marca por parte de la persona que
solicita el registro, signo que debe ser conocilolgs autoridades y por otros comerciantes, y
segundo, amparar al acto administrativo de la p@8n de legalidad. En consecuencia, el
titular del registro se presume legitimo propietadie la marca, toda vez, que el titulo o

certificado de registro es la prueba idénea pamsoderar tal calidad”.

Como ya se ha expuesto, tanto en las legsiaside la Comunidad Europea como en la
establecida en Chile, rige el sistema atributivoeEmacimiento del derecho sobre la marca,

donde la inscripcion registral desempefia un roigial.

En Chile, segun el articulo 24 de la Ley 19,@3 registro de una marca tiene una duracién
de 10 afos contados desde la fecha de su insaripni@l registro respectivo. Ademas, el titular
puede pedir su renovacion por periodos igualesinde su vigencia o dentro de los 30 dias

siguientes a la expiracién de dicho plazo.

En la Comunidad Europea, el Reglamento 422/2@@ala en su articulo 46 que la vigencia
de la marca comunitaria ser4 de 10 afios a partia ggesentacion de la solicitud, y puede
pedirse su renovacion conforme a los requisitosbéstidos por el articulo 47, la que tendra

también la duracién de 10 afios.

En este sentido, en este capitulo se ahondesaaspectos esenciales del registro de una

marca, determinando cudles son los requisitosgistrabilidad, las prohibiciones de signos para

" ALEMAN BADEL, MARCO. “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas dedRrctos y Servicios'Top
Management Internacional, Bogota, 1997.
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registrarse y las particularidades de las marcasgistradas, finalizando con los efectos, dentro

del sistema comunitario europeo y chileno.

II. LA REGISTRABILIDAD. REQUISITOS

Dado que los sistemas en estudio proclaman eltregismo el modo de obtener el derecho
sobre una marca, cabe entender entonces a larabdidad como la aptitud inherente o
sobrevenida que poseen los signos para ser r@gisirg asi acceder a los beneficios que

proporciona el sistema de marcas.

Esta aptitud estéd referida a las condiciongietivas de apropiacion de una marca que
mencionan Bertone y Cabanelfagn primer lugar, la significatividad, o calidael signo de de
la marca solicitada. Sobre el particular, me remaitto expresado en el concepto de marcas

comerciales respecto a qué debe entenderse por sign

En segundo lugar, se encuentra la distintdiidallo implica que el signo no tenga una

significacion genérica ni sea descriptiva. Debecapaz de distinguir productos o servicios.

La distintividad puede ser inherente o sohmilege y en este Ultimo caso, al adquirir este
rasgo, el signo puede registrarse. Las caractargstielsecond meaninganto en el sistema
europeo como en el chileno, fueron ya analizadabién en la seccién de concepto de marcas

comerciales.

Y en tercer lugar, esta la disponibilidad sigho. Ello hace referencia a si se han solicitado
0 registrado con anterioridad marcas idénticasnilagies para distinguir los mismos productos o

servicios.

n CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO/ BERTONE, LUISEDUARDO. Ob. cit., pp. 345-450.
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Ill. PROHIBICIONES DE REGISTRO

El objeto de la marca es el signo distintiwsceptible de representacion grafica. Es la
materialidad del signo y por tanto, de las palakfrases, dibujos, etc. en que ella consiste. En
ese sentido, existe libertad para elegir el codteniel objeto de la marca. Sin embargo, esta
libertad encuentra limites que la normativa nadigreuropea establecen como prohibiciones de
registro de marcas.

A continuacién, se desarrollaran las caudigeslas a este trabajo, como lo son en primer
lugar, las marcas que gocen de notoriedad, queepuegtibir proteccion juridica mientras no
estén registradas. Y en segundo lugar, las macasgistradas propiamente tales. Concluye

esta seccion con un cuadro comparativo entre flaedies causales de la ley chilena y europea.

1. Marcas Notoriamente Conocidas

A) Marcas Notorias. Marcas Renombradas

Para el desarrollo de este tema, resulta agodsacer una distincién entre marcas notorias y
renombradd$. Al tener ciertos rasgos similares, como la regidta pueden ser objeto de
confusién. Sin embargo, obedecen a realidadesidisti Por ello, s6lo las marcas notorias

resultan relevantes para este trabajo, como ant@wion se explicara.

La aplicacion a ultranza del principio registipuede derivar en soluciones injustas,
concretamente en el supuesto en los que una pessoapropie en forma indebida, bajo el
amparo de la prioridad registral, de un signo qerdar siendo utilizado por otro y que producto

de su esfuerzo habia conseguido implantarse edifiebtecondmico.

En estos casos la inscripcidén de la marcaepera se hara por dos motivos: con el objeto de

obligar al titular legitimo a abonar una fuerte sute dinero como contrapartida de la “cesion”

2 La cuesti6n de las marcas notorias y renombraalagdo tratada ampliamente por la doctrina porrastoomo
MONTEAGUDO, FERNANDEZ-NOVOA, GONZALEZ-BUENO, etc. iacorporada en las distintas normativas
nacionales, comunitarias e internacionales.
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de la marca por parte del titular registral, o pgyeovecharse de la notoriedad y buen renombre

de la marca.

Estas practicas no solo generan perjuicioa partitular legitimo, quien no podré registrar la
marca a su favor en el pais extranjero, sino tampéga los consumidores, quiénes asociaran el

signo conocido con una empresa determinada, punlirde confundidos.

Este problema esté estrechamente relacioradel @rincipio de territorialidad: la proteccion
de una marca se encuentra circunscrita a los Brig¢ pais en donde ha sido registrada. Si se

quiere que la marca sea respetada en otro paisatgene solicitarse su registro en él.

Para evitar practicas de esta naturalezag tahtordenamiento juridico chileno como el
europeo prevén una excepcion al principio registied denominadas marcas “notorias” o

“notoriamente conocidas” que son registradas @aisl por terceros.

Podemos definir a la notoriedad como un hechi@) es, la implantacion efectiva en el
mercado de la marca y que adquiere un reconocionénel sector pertinente del pablico al cual

se destinan los productos o servicios designadosl sggno.

Resulta ilustrativo para comprender qué deitenelerse por marca notoria, lo dispuesto por
la Ley espafiola de Marcas de 2001. En su artic@p<s®fiala que “se entenderd por marca
notoria, las que, por su volumen de ventas, dunaaidensidad o alcance geogréafico de su uso,
valoracion o prestigio alcanzado en el mercado rocpalquier otra causa, sean generalmente
conocidos por el sector pertinente del publico @ ge destinan los productos, servicios o

actividades que distinguen dicha mérca

Por otra parte, aparece la figura de las marcasmeradas como respuesta a la necesidad de

proteger a cierto tipo de signos mas alla de lodymtos o servicios idénticos o similares.

Este tipo de marcas va mas alla del prindilgie@specialidad, el que por regla gendiraita

la posibilidad de solicitar la oposicidon o nuliddel una marca al registro de otra que tenga por
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objeto un signo idéntico o simildEn tal sentido, se amplia la proteccion no séla paoductos

0 servicios similares o idénticos, sino que tamipigra los que son distintos.

Este resguardo excepcidialbusca amparar la extraordinaria fuerza distintiea tales
marcas frente al riesgo de pérdida de esa possobnesaliente, debido a la utilizacion de

terceros del mismo signo u otro semejante parauptod o servicios diferentes.

El renombre también constituye un hecho, trarsal a todo tipo de productos y servicios.
Implica una reputacién goodwill ante el publico en general, y no sélo frente & lo
consumidores a los cuales se dirige la marca.

Por lo tanto, puede sefialarse tal como lorhatenteagudo y Gonzélez-Buéfioque las
marcas renombradas se distinguen de las notorigsjraer lugar, por el elemento cuantitativo,
ya que las primeras abarcarian a cualquier tippro@uctos o servicios, independientemente de

la clase de que se trate, y no asi las segundas.

Y en segundo orden, por el elemento cualtade la reputacion. Ello no implica desconocer

la importancia de la notoriedad como indicio desjautacion que puede gozar una méarca

Fernandez-Novoa resuelve el problema de hainetogia entre ambos tipos de marcas al
precisar que “con el objeto de deslindar con laonaytidez posible la marca protegida mas alla
de la regla de la especialidad frente a la marceegistrada pero protegida con sujecion a la
regla de la especialidad, es indispensable desighgrimer tipo con el término marca

renombrada y el segundo tipo con el término maotaria o notoriamente conocidd’

Cabe agregar que las marcas notorias tienerigan en el articulo 6 bis del CUP, y han sido
complementadas por el ADPIC y por la Recomendac@ijunta de la Unién de Paris y de la
OMPI.

*Ver MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., pp04y ss.

"* GONZALEZ-BUENO, CARLOS. Ob. cit., pp.73-76.

S Ver MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., p 47.

"8 Esto es lo que hacen adecuadamente, segun ellastiegislaciones espafiola, francesa e inglesasmersiones
de los articulos 4 en su parrafo 4 letra a) yaldi6 parrafo 2 de la Directiva 2008/95/CEE. Ve RRANDEZ-
NOVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 400 a 402.

45



a)Laley 19.039

Nuestra legislacion se refiere a las marcderias en su articulo 20 letra g). Esta norma

sefala:

“Las marcas iguales o que grafica o fonétigamese asemejen, en forma de poder
confundirse con otras registrada en el extranjara distinguir los mismos productos, servicios
0 establecimientos, siempre que ellas gocen de famatoriedad en el sector pertinente del
publico que habitualmente consume esos productyranda esos servicios o tiene acceso a

esos establecimientos comerciales o industriates| pais originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta Lald#ular de la marca notoria registrada en el
extranjero, dentro del plazo de 90 dias, debeiéitsolla inscripcion de la marca. Si asi no lo
hiciera, la marca podra ser solicitada por cuatqoégsona, teniendo prioridad dentro de los 90
dias siguientes a la expiracion del derecho ddhtitde la marca registrada en el extranjero,

aguella a quien se le hubiera rechazado la saicitanulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas ele Qhe gocen de fama y notoriedad, podran
impedir el registro de otros signos idénticos oilgiras solicitados para distinguir productos,
servicios o establecimiento comercial o industdigtintos y no relacionados, a condicion, por
una parte, de que estos ultimos guarden algundiépoonexion con los productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial que distaa¢m marca notoriamente conocida y que, por
otra parte, sea probable que esa proteccion letisnmtereses del titular de la marca notoria
registrada. Para este caso, la fama y notoriedddteeminara en el sector pertinente del publico
que habitualmente consume esos productos, demastdaservicios 0 tiene acceso a esos

establecimientos comerciales o industriales eneChil
Tal como se menciona, esta prohibicion congeelas ya descritas marcas notorias y

famosas Sobre esta causal, cabe reiterar que se trata aleexgepcién a los principios de

registro y de especialidad, a pesar de que sucaiédago es la mas clara.
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El inciso primero de esta letra, que tienbase en el articulo 6 bis CUP y el articulo 1612 de
ADPIC"’, se refiere a las solicitudes de una marca ere@ié equivalen o se asemejan gréafica

o fonéticamente a una marca extranjera, no sagita registrada en Chile.

En principio, la ley no protege a las maraggstradas en el extranjero, salvo que tengan las
caracteristicas de ser notorias y famosas. Laiedtnt y fama exigida debe estar al menos en el
pais de origen para que pueda invocarse su prote&ri nuestro pais; ademas de que se
encuentre registrada en el Estado originario, y djstnga los mismos productos, servicios o
establecimientos comerciales.

Estan dirigidas a los consumidores de losymrtms o servicios sobre los cuales se designa la
marca notoria. Si bien son una excepcion al priacipgistral, se rigen por el principio de

especialidad.

Cabe agregar que el legislador omiti6 usaréeiino de “marca notoria” y prefirié
simplemente utilizar los atributos de fama y n@&dad para dar a entender el concepto en

cuestion.

El inciso segundo de esta norma le otorgaeetaho de prioridad para inscribir la marca
rechazada o anulada, al titular de la marca notegistrada en el extranjero, dentro del plazo de
90 dias. Si no solicita su inscripcion, la marcarposer solicitada por cualquier persona,
teniendo prioridad dentro de los 90 dias siguieatés expiracion del derecho del titular de la
marca registrada en el extranjero, aquella a ggeele hubiera rechazado la solicitud o anulado

el registro.

El inciso tercero fue agregado por la Ley 98.para otorgar una proteccion reforzada a esta

materia, en particular a las denominadas por @lstpr nacional como “marcas famosas”. Esta

" Articulo 16.2 ADPIC: “El articulo 6 bis del CUP aplicara mutatis mutandis a los servicios. Al detear si una
marca de fabrica o de comercio es notoriamenteaidaoos Miembros tomaran en cuenta la notorietiadsta
marca en el sector pertinente del publico inclukveotoriedad obtenida en el Miembro de que $e tmamo
consecuencia de la promocion de dicha marca”.
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norma es producto de la armonizacion de las novastnternacionales adoptadas por Chile, en
particular el articulo 16.3 del ADPIC

Esta incorporacion va més alla de la regleadsspecialidad al aplicarse a marcas famosas en
clases no relacionadas, pero con una condicion:egista algun tipo de conexion con los
productos, servicios o establecimiento comercialindustrial que distingue la marca

notoriamente conocida.

No es la mejor redaccion, ya que al referirsebros “no relacionados”, siempre que entre
ellos haya “algun tipo de conexién”, no se dan p&téos sobre qué debe entenderse por tales

afirmaciones.

Sefiala Fernandez-Névdaue“ el supuesto de conexion es ajeno, en rigor, adgeqrion
caracteristica de la marca renombrada; se tragdeeto, de un caso tipico de la proteccion de la

marca frente al riesgo de confusion asociativa

Pareciera que el concepto de relacion se eefieuna relacion natural o comercial entre
distintas clases de productos, servicios o estafileatos, o bien entre unos y otros, mientras
gue el concepto de conexion es mucho mas amplifugady no se refiere Unicamente a los
productos, servicios o establecimientos en si messioo a cualquier otro posible nexo entre las
empresas competidoras, su presencia en el meroaitia circunstancia cualquiera, no definidos

por la ley®.

La excepcion a la regla de especialidad esatacteristica que nos hace estar frente a una
marca renombrada, a pesar de que el publico ategoe estar dirigida la marca, sea el mismo

que el establecido en el inciso primero.

78 Articulo 16.3 ADPIC: El articulo 6 bis del CUP se aplicara mutatis mutana bienes o servicios que no sean
similares a aquellos para los cuales una marcaaeifa o de comercio ha sido registrada, a condicile que el uso
de esa marca en relacidon con esos bienes 0 sesvimitique una conexion entre dichos bienes o sesvicel titular
de la marca registrada y a condicion de que sedabte que ese uso lesione los intereses del tiddda marca
registrada”.

9 Ver FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. p. 410.

8 Boletin informativo Sargent & Krahn. Octubre 20p3. Ver www.sargent.cl
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Sobre el particular, puede concluirse quaata te una inadecuacion técnica del legislador,
ya que en definitiva, no se distingue satisfactoriamesmeesta causal entre marcas notorias y
renombradas, dos conceptos distintos, y hace refiergélo a la marca notoria dentro del sector

pertinente del publico, no a la marca renombradgtgsciende los tipos de clases.

Los requisitos que exige este inciso para datepcion a las marcas notorias y famosas
registradas en Chile son: que exista algun tipccalgexion con los productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial que disti¢p marca notoriamente conocida, y por otro

lado, que exista una probabilidad de lesion dénteseses del titular de la marca notoria.

Queda la duda si pueden recibir protecciérfarore a este inciso las marcas notorias y
famosas registradas en el extranjero; cuales serdilectrices para interpretar el tipo de

conexién que se exige; y en definitiva, cual gsiélico al que se dirige.
En conclusion, esta causal resulta relevante datratejo en estudio porque en los casos
descritos es posible que se rechace una solicitse anule un registro para favorecer a una

marca no registrada en Chile.

b) Directiva 2008/95/CEE

Previamente, debe sefialarse que la Directivauearticulo 1 establece que su &mbito de
aplicacién son las marcas que hayan sido objetregistro o de solicitud de registro en un
Estado miembro o en la Oficina de propiedad intadalel Benelux o que hayan sido objeto de

un registro internacional que surta efectos enralgiado miembfd,

Hecho este alcance, cabe referirse al tencaestion.

El ordenamiento europeo establece causaledutdos y relativas de prohibicion de registro.
Las marcas notorias y renombradas estan estaldedielairo de las causales relativas de
prohibicién en el articulo 4, titulado “Otras casisde denegacién o de nulidad relativas a

conflictos con derechos anteriores”.

81 ver articulo 1 de la Directiva 2008/95/CEE.

49



Su pérrafo 1 sefiala: “el registro de una maer@a denegado o, si estd registrada, podra

declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y losuptos o0 servicios para los que se haya
solicitado o registrado la marca sean idénticogueeléos para los cuales esté protegida

la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca amtgrpor ser idénticos o similares los
productos o servicios designados por ambas maggeta un riesgo de confusién por
parte del publico; riesgo de confusién que compeeeldriesgo de asociacion con la

marca anterior”.

Sobre el particular, cabe hacer notar quetia b) hace referencia a las marcas anteriores que
son idénticas a las marcas posteriores, tanto esigeb como en los productos o servicios
solicitados o registrados. La letra b) incluye adlemel rasgo de ser idéntica, la similitud entre
las marcas. Ello con el objeto de incorporar elatedel riesgo de confusion, que en el caso
europeo, incluye expresamente el riesgo de asoniadlo obstante, este tema de especial

relevancia escapa al objeto de este estudio, yaeggamarca dentro de la Competencia Desleal.

El parrafo 2 establece qué debe entenderserparcas anteriores” a efectos del péarrafol,
sefialando que “las marcas cuya fecha de presem@deigolicitud de registro sea anterior a la de

la solicitud de la mar¢a

La norma anterior expresa también que se demdr cuenta como apoyo de las marcas
anteriores, el derecho de prioridad invocado qudepezca a alguna de las categorias
enunciadas en la letra a), a saber, las marcasnitamas, las registradas en un Estado miembro
o en el Benelux, o aquéllas que hayan sido objetordregistro internacional que surta efectos

en el Estado miembro.

La letra d) de este parrafo incluye como “raaaaterior” a las marcas notorias, al sefalar:

“las marcas que, en la fecha de presentacion siditatud de registro de la marca o, en su caso,
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en la fecha de la prioridad invocada en apoyo dsolitud de registro de la marca, sean

“notoriamente conocidas” en un Estado miembro eseelido del articulo 6 bis del CUP

Al tenor de lo expresado, puede verse queireciiva europea otorga proteccion juridica a
las marcas notorias conforme a lo establecido eartedulo 6 bis del CUP. Varias son las
legislacione¥, como la britanica, la alemana, italiana, etc. aju@rmonizar sus legislaciones en

materia de marcas, hacen la misma remision auéstécbis del CUP.

De ello se desprende que resulta ser una imdt@stante resuelta, ya que la mera remisién
implica asumir las exigencias y términos de lascamrnotorias, y en ese sentido, existe
consenso a nivel europeo, y en general, a nivelriational, de los efectos de las marcas
notorias y de su necesidad de tutela juridica. Aderasta remision debe concordarse con los
criterios adoptados por las normativas internaéen@\DPIC, Recomendacién OMPI) que han

asumido las obligaciones del CUP en esta materia.

En virtud de lo anterior, resulta reiteratexpresar los rasgos de este tipo de marcas, por lo

que cabe remitirse a lo anteriormente sefialado.

En cuanto a la inclusion de las marcas renadas, el parrafo 3 establec¢ese denegara
igualmente el registro de la marca o, si esta tregia, podra declararse su nulidad, cuando sea
idéntica o similar a una marca comunitaria antegioel sentido del apartado 2 y se solicite su
registro, o haya sido registrada para productearacsos que no sean similares a aquellos para
los que se haya registrado la marca comunitareriant cuando la marca comunitaria anterior
goce de renombre en la Comunidad y, con el uda oharca posterior realizado sin justa causa,
se pretenda obtener una ventaja desleal del cardistintivo o el renombre de la marca

comunitaria anterior o dicho uso pueda causar ig@ja los mismos”.

El parrafo 4 expresa que “cualquier Estadamhi® podrd ademas disponer que se deniegue
el registro de una marca o, si esta registrada,squéeclare su nulidad en los casos y en la

medida en que:

82 \Ver FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. p.397.
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a) la marca sea idéntica o similar a una marca nalcémarior en el sentido del apartado 2
y se solicite su registro, o haya sido registrg@®aa productos o servicios que no sean
similares a aquellos para los que se haya registeacharca anterior, cuando la marca
anterior goce de renombea el Estado miembro de que se trate y con el eda oharca
posterior realizado sin justa causa se pretendznebtuna ventaja desleal del caracter

distintivo o el renombrade la marca anterior o0 se pueda causar perjuici® mismos;

Se protegen las marcas renombradas en lat&redesde 2 dmbitos: el comunitario y el
nacional. En el caso de las marcas comunitariasotiama europea ordena explicitamente a los
Estados miembros la proteccion de las marcas remaolab;, mientras que para las marcas

nacionales, tal tutela es facultativa para los ragsm

Pero para configurar esta causal, se reqgigeeexista un uso de la marca que primero, sea
hecho sin justa causa. Ademas, tal uso debe prouneaventaja desleal del caracter distintivo o
el renombre de la marca. Finalmente, se sefialaaqte el uso injustificado de la marca

renombrada debe resguardarse al titular de unlpgsipjuicio.

Sobre el particular, cabe citar a Fernandezei@uien sefala: “se protege tanto el caracter
distintivo como el renombre de la marca; y el caédistintivo y el renombre se protegen en un
doble plano: tanto frente a la explotacion deskxaho frente al perjuicio que un tercero
pretenda causar sin justa causa. Este esquematwonsl rasgo caracteristico del sistema
europeo de proteccion de la marca renombrada;nms&stgue debe calificar sin exageracion

alguna como modélico y técnicamente muy depufddo”

El Reglamento 422/2004 establece el sistema dliljiciones relativas en su articulo 8. El
parrafo 5 se refiere a la causal en estudio, pkmefarirse a la marca renombrada, utiliza
errbneamente los términos “notoriamente conocida’a pdispender proteccién a las marcas

comunitarias y a las nacionales.

La Directiva distingue perfectamente bien emtrarcas notorias y renombradas, pese a no

hacer referencia al publico al cual cada una des @bté dirigida. Les otorga proteccion dentro

8 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p.307.
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de la categoria de “marcas anteriores”, y en b&die aexisten derechos no registrados que, bajo

las normas expuestas, reciben proteccion juridica.

La Directiva innova también al establecer epaerafo 5 que “los Estados miembros podran
permitir que, en las circunstancias apropiadasegsktro de una marca no sea obligatoriamente
denegado o declarado nulo, cuando el titular dendaica anterior o del derecho anterior

consienta que se registre la marca posterior”

2. Marcas No Regqistradas

A) Preliminar

A diferencia de las marcas notorias y renombradete tema ha sido escasamente
desarrollado en la doctrina. La presente secci@beeara en la tarea de definir los términos de
esta materia, determinando cuéles son sus castic&siprincipales, y distinguiéndola de otras
situaciones similares. Con posterioridad, ahondaseem la inclusion de esta figura tanto en el

ordenamiento juridico chileno como en el europeo.

B) Enunciacion

Las marcas no registradas confluyen entre los dosipios que pueden regir a los diferentes

sistemas marcarios: el uso y el registro.

Es una figura que se encuentra plenamentaaeeitta en los sistemas declarativos, como el
norteamericano, no asi en los atributivos. Ellodelse basicamente a la rigidez propia de esta

ultima modalidad, propia de los ordenamientos jooislen estudio.

En estos sistemas hay diferentes maticesamaa las posibilidades que existen para revisar
el acto administrativo, por ejemplo en algunos sdsay plazos en los que un tercero puede
alegar la nulidad del registro, en otros hay raganee hacen que un registro de marca se puede

invalidar en el evento de aparecer un tercero gomajor derecho, por ejemplo, hoy en la
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normativa espafiola el titular de una marca notodaegistrada, puede pedir la nulidad del

registro de una marca idéntica o semefinte

El nacimiento del derecho sobre la marca skaunente a partir del registro de la misma,
puede generar situaciones que a la luz del deqaobden resultar injustas. Dada la importancia
de las sanas précticas, la competencia y la buenaefcantiles, es necesario que se protejan

situaciones de hecho en virtud de las cuales egxisgitimos intereses comprometidos.

El registro 0 uso de una marca similar sufloleptie producir confusion seria un acto de
competencia desleal y lesionaria los interesepuaico, que se veria inducido en error por el
uso de la marca conflictiva para los mismos prashict otros idénticos a aquellos para los

cuales esta registrada o es usada.

Es asi como en diversas legislaciones dondwapla inscripcion registral, ha venido
incorporandose la proteccion de las marcas no tradas. La via por la cual ha sido
contemplada es mediante su insercibn como causgratgbicion de registro, tanto en la
Directiva 2008/95/CEE en el articulo 4 parrafotdd), como en la ley 19.039 articulo 20 letra

h), lo que se estudiard mas adelante.

C) Relacién con otras figuras

a) Marcas notorias

La figura en estudio presenta ciertas simiégidon las marcas notorias. En ambos tipos de
marcas, se destaca su inclusion frente a las Wecks que los sistemas atributivos no podian
resolver por si mismos. Constituyen situacione$etcho, ya que por si mismas, no generan

derecho alguno; de ahi su condicién excepcional.

84 ALEMAN BADEL, MARCO. “Cuestiones més actuales del derecho de marcasrdbdepnatica de las marcas
no registradas; la proteccion de las marcas nasty la problematica del uso de las marcas en hagr
Documento del Quinto Seminario Regional sobre Ry Intelectual para jueces y fiscales de Amératima,
organizado conjuntamente por OMPI, OEP, OEPM y AEGrtagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de ndwiem

de 2006
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Pero estas cuestiones de hecho han sido @aledeno precisamente del mismo modo.

Desde temprano, y a partir de la dictacionGteivenio de Paris, la figura de la marca notoria
fue reconocida en el articulo 6 bis. Ello en at@mel hecho de que la notoriedad constituye un
rasgo superlativo en la economia mundial, y degabise ha buscado otorgarle una proteccion

reforzada a las mismas

Esta disposicion reconoce la proteccion queledse a las marcas que son notoriamente
conocidas en un pais miembro, aun cuando no estgstradas en él. La proteccién de las
marcas notoriamente conocidas resulta del hectgu detoriedad y no de su registro, 1o que

impide el registro o utilizacion de una marca dotifla.

Como se dijo, la marca notoria puede ser giddetanto cuando estd registrada, como
cuando no lo esta. Esto podria inducir a pensatagumarcas notorias pero no registradas serian
una especie del género marca no registrada. Laugsisp es negativa, y asi ha quedado
demostrado en el distinto tratamiento que la Divaceuropea y la Ley chilena hacen de las

marcas notorias y de las marcas no registradas.
Resulta evidente que las marcas que tienemasd! de distintividad, sobre todo en el ambito
internacional, sean protegidas de inescrupulosesaguovechan las ventajas, no del todo justas,

de la inscripcion registral.

b) Marca de Agente

Existen situaciones en que puede haber usbital de la marca no registrada que podrian
subsumirse en la figura en estudio, como la inséipno autorizada que hace el representante
para obtener el registro a su nombre de una mareanq ha sido registrada y que es de un

tercero

Ello es un caso tipico de mala fe, y guardaegdmente relacibn con obligaciones

contractuales o legales previas. Pero al igual lguexpresado en el parrafo anterior, ello
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tampoco se resuelve bajo la figura de la marcagistrada, sino que con la denominada “marca

de agente” del articulo 6 septies del CUP.

Monteagudo define la marca de agente comoélgpreviamente registrada en uno de los
paises unionistas solicitada y, en su caso, olzteaid otro pais unionista por un agente o

representante sin el consentimiento del titulaistea) en el extranjefd’ .

El articulo mencionado establece que el tittémdra el derecho de oponerse al registro
solicitado o de reclamar la anulacion o, si ladey pais lo permite, la transferencia a su favor

del citado registro, a menos que este agente esemante justifigue sus actuaciones.
La norma precitada ha sido acogida por digelsgislaciones, entre ellas por el Derecho
Europeo en su Reglamento 422/2004 en el parraéd &rticulo 8; la Ley 19.039, nada refiere al

respecto.

D) Naturaleza Juridica

Previamente debe sefialarse que existe consmnda doctrin® en considerar que la

naturaleza juridica de las marcas comerciales @s la bien inmaterial.

Cabe entonces preguntarse el por qué la mlackde proteger a las marcas no registradas, si

ellas podrian ser tuteladas, en principio, porrig.como la marca notoria o la marca de agente.

La respuesta a lo anterior debe partir deasebde la distincién entre lo que Bertone y
Cabanellas denominan como “el hecho y el derecharias”. Sefialan los autores que el
“hecho marcario” esla simple utilizacion de un signo con propdésitosimdividualizacion,
fuera de todo marco legislativo. En otras palablassimple colocacion de un signo a un

producto, o su utilizacion asociado con éste osamicios, sin tomar en cuenta la idoneidad de

8 MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. El registro de marca en fraude de los derechosdeeto o con
violacion de una obligacién legal o contractudiB 1994/104. Ed. Aranzadi civil vol. Il (EstudioPamplona,
1994. pp. 6y 7.

8 FERNANDEZ-NOVOA, CARLO. Ob. cit., pp. 27-30.
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ese signo para constituir una marca valida, y eesgndencia de las formalidades requeridas
por la Ley para acogerse a la tutela de. ésta

Asi, es “hecho marcario” la utilizacion de wigno no registrado, o incluso no
registrable®’ Agregan que “los hechos marcarios no crean desecharcarios, ya que la
normativa no establece un trdmite de “autorizacipara usar signos, sino de obtencion del
derecho de prohibir que terceros utilicen la mismarca. Al efecto, la ley contiene
disposiciones sustantivas (qué signos son susteptile apropiacion, cual es el alcance de los
derechos asi obtenidos, etc.) y adjetivas (trardéeregistro y renovacion, procesos por

infraccion a los derechos del titular, ett?)”

De lo expresado, cabe concluir que las maroaggistradas tienen como naturaleza juridica

la condicion de “hechos marcarios”.

E) Concepto

a) Bertoni y Cabanellas utilizan el concepto derttaade hecho” para referirse a las marcas no
registradas, término que ha sido acufiado por l&idagy jurisprudencia argentina. La definen
como“los signos que se utilizan con la funcién distintivaga de las marcas, sin haber sido

registrados como tales, y sin violar los derechomdrcas registradds”

Agregan que la inclusion de la dltima mencitinla definicion es generalmente omitida,
“pero es necesario pues, en caso contrario, séaetite a marcas usadas ilicitamente, que

tienen consecuencias juridicas distifhtas

Estos autores plantean también que existemsocds marcas no registradas “cuando se
realizan hechos marcarios con marcas vencidagas don signos cuyo registro ha caducado
sin que se efectuaran los tramites de renovacitnstechos pueden ser realizados por el titular

del registro vencido, e incluso por terceros, entas condicioné¥.

87 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LU EDUARDO. Ob. cit., p. 327.
8 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LU EDUARDO. Ob. cit., p. 330.
8 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LU EDUARDO. Ob. cit., p. 311.
% CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LU EDUARDO. Ob. cit., p. 330.
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Esta alusion final resulta interesante parasaldio de las prohibiciones, por cuanto de aqui
se desprende que pueden existir intereses legitmagoyo a las solicitudes de anulacion o

rechazo, ademds de constituir un mejor derech@yigad para su titular.

b) Gabriel MartineZ también habla de las “marcas de hecho”, y lascteiaa como “aquellas

realidades facticas que han sido aprehendidas Ipordenamiento juridico a través de los
Tribunales de Justicia, ya que en la legislaciGge@ina no se encuentran mencionadas”.
Agrega que “si bien éstas no han sido registradasl dRegistro de la Propiedad Industrial,

merecen proteccidén al amparo del derecho industrial

Menciona que “para su proteccidn, la jurispnada requiere que hayan sido intensamente
usadas, y que a su amparo, se haya conformaddiemizla. Puntualiza ademas, que se trata de
otorgar valor legal a la marca que es usada feendgistros posteriores de buena fe o usos en el
comercio; excepciones a los sistemas atributivosiocdas marcas notorias, depdsitos
fraudulentos o la marca del agente no constitugenismo que la marca de hecho, por cuanto
demuestran o presumen la mala fe de quien registamarca en fraude a los derechos de un

tercero que usa la marca en el pais o en el egtén]

De lo expuesto, se puede criticar que losiséga de uso intenso y formacion de clientela se
asemejan mas a lo que debe entenderse por mamérgie a una no registrada. No obstante,
la mencidn al uso de buena fe puede resultar opero, dada la insuficiencia del estudio de esta

figura, no lo es.

c) Héctor Mannoff la define como “aquel signo distintivo que, sinn@w con el
correspondiente registro de marca, obtiene unaeqigin similar a la que goza la marca

registrada en mérito a su uso previo”.

Agrega que “también es una marca que, habisidip adoptada por su titular, no logré
cumplir con los requisitos establecidos por elesist legal, pero aun asi, se le reconocen

derechos similares a las marcas que si cuentarlesrequerimientos”.

°** MARTINEZ MEDRANO, GABRIEL. Ob. cit., pp. 1-7.
2 MANOFF, HECTOR ARIEL. Efectos juridicos de la marca no registrada y d& marcarid. Revistas de
Propiedad Intelectual. Ed. Ad-Hoc. Buenos Aire02@p. 33-35.
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Resulta interesante la alusion que hace dmé#asas que no cumplieron los requisitos para
ser registradas segun el ordenamiento juridicolrseg autor, son igualmente merecedoras de

proteccion.

En mi opinion, los signos que son rechazasidsien pueden ser perfectamente utilizados en
el mercado con fines licitos (ya que nadie estigatd a registrar, salvo excepcionales casos,
como el farmacéutico en Chile), no pueden aspitargaoteccion como marcas no registradas,
porque presupuesto de esta figura es que se wratigbs distintivos que retnan los requisitos

para ser marca.

Y como ya se analizd en la seccion del comcdptmarca comercial, los requisitos son que
exista un signo que pueda constituir marca seguta aaddenamiento juridico, que sea
susceptible de representacion grafica, y que temgacidad para distinguir en el mercado

productos o servicios.

d) Marco Alemart se refiere a ella como “la marca simplemente ysesldecir aquel signo que
utiliza un empresario individual o colectivo padentificar sus productos o servicios, y que no

ha sido objeto de registro”.

e) Concepto personal. De las definiciones sefialpi@sien extraerse los principales elementos

gue configuran, a mi entender, la marca no regiatra

« lafigura en estudio es un signo por el cual singigen productos o servicios.

« la distintividad aludida no es la de cualquier sigsino que la propiamente marcaria.

» Debe existir un uso previo, el que debe hacerdmudna fe, respetando los derechos de
las marcas ya registradas.

e l6gicamente no debe estar registrada como marca.

e este uso debe verificarse en el territorio dondgusere hacer valer la proteccion.

% ALEMAN BADEL, MARCO. Ob. cit., p. 2.

59



Después de este andlisis, se estd en conglicide formular un concepto de marca no
registrada: “Aquel signo marcario no registradoe glistingue productos o servicios en el
territorio en el que se verifica su uso previolirado de buena fe, y que habilita a su titular

para ejercer los derechos que le atribuye el ordiemdo juridico”.

Los derechos atribuidos varian segun el ord@rdo juridico que se trate. Como se
estudiar4 en su oportunidad, en Chile los dereghogenientes de la marca no registrada
habilitan a su titular sélo para utilizar la marpadiendo posteriormente ejercer un derecho de
prioridad para inscribir su marca; en la Comuni@@dopea en tanto, la marca no registrada
habilita para ejercer el derecho de exclusiva stzbrearca en su integridad, abarcando tanto la

posibilidad de utilizacion como la facultad de pbathsu uso por una marca posterior.

F) El uso de la marca

En la presente seccion se estudiara el utmarca, los supuestos que pueden configurarse,

y la obligatoriedad o no de ello en la ley nacigneh el derecho europeo.

a) Supuestos de uso relevante

Se ha hecho mencion a que las marcas noreglsistse configuran a partir de la utilizacion
del signo. No cualquier supuesto constituye un reevante. Sobre este punto, resultan
esclarecedoras las directrices propuestas por magpdNdvoa a partir de la jurisprudencia y

doctrina européa

Este autor sefala los siguientes actos dedesta marca que debe considerarse para

determinar si resultan relevantes o no:

a’) La venta de productos o la prestacion de desvtiajo la correspondiente marca

Esta ha de considerarse efectivamente usatampre que los productos o servicios

diferenciados por la marca hayan sido introducitogl mercado. Por lo general, al distribuirse

% Ver FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 581 &
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los productos, éstos 0 sus envoltorios estan lidesston la correspondiente marca; ello, sin

embargo, no constituye un presupuesto inexcusadlesdactos de uso relevante.

Sera suficiente antes que ello, que el cordomestablezca una conexion mental entre los
productos y la marca como consecuencia de lallision. Tal conexion puede surgir en el
proceso de distribucion cuando los productos eauases lleven la marca, o bien, cuando en el
mismo proceso se respalden los productos o susesan la presencia de la marca en la

publicidad de éstos, o bien por otras medidas goeaten la marca con la distribucién de éstos.

Agrega Ferndndez-Novoa, que como requisitasoadles de estas ventas, debe considerarse
la continuidad que tienen, ya que el uso efectera suando el titular de la marca lleve a cabo
repetidos actos de venta, y no lo haga en formarédiga u ocasional; por otra parte, la cifra de
ventas debe tener un nivel minimo, el cual deberjugarse con 2 criterios adicionales: la
naturaleza y las caracteristicas de los produdifisenciados por la marca (referidos a
productos de consumo masivo o selectivo, es daayor o menor amplitud del circulo de los

compradores potenciales del producto), y la dindende la empresa titular de la marca.

b") El uso publicitario de la marca

Se entiende este acto como supuesto reledantso efectivo porque en primer lugar, los
productos ingresan al mercado precedidos de unpad@mpublicitaria; en segundo lugar, la
publicidad constituye muy frecuentemente el mecamisgue de modo mas eficaz contribuye al

proceso de difusion y conocimiento de la marcgpaote de los consumidores.

Existen legislaciones como la espafiola queajetimitar los derechos de exclusiva y ius
prohibendi sefialan expresamente la utilizaciéradedrca a efectos publicitarios (ello no ocurre
en Chile). Finalmente, debe entenderse que la cdefjauso de la marca en este caso se
encuentra cumplida, cuando la publicidad de la enasté respaldada por una oferta potencial de

los articulos diferenciados por la misma.

¢") Las ventas de sondeo o test sales
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Este tipo de ventas son relativamente fre@sepbrque permiten medir la reaccion de los
potenciales consumidores de los productos, y @enestlo, facilitan la adopcion de una decision
razonable y fundada acerca de la comercializadittiea de los productos diferenciados por la

marca.

Este supuesto puede constituir uso relevantagos determinados. Ello es asi en la medida
que estén respaldadas por una adecuada campaititgnidnl considerando ademas la cuantia
de los gastos promocionales y publicitarios efattgapor el titular de la marca, puede

responderse afirmativamente, y con tal de que niatede actos de uso aparente.

b) Eluso enla Ley 19.039

La nocién de uso viene generalmente acompafiada accion de caducidad. Sin embargo,
en Chile el uso de la marca no es requisito deesitie ni de validez. Ello constituye un
desajuste importante con las tendencias internaleendonde se exige el uso como requisito de

conservacion de la marca, lo cual puede promoveejeaplo, la pirateria.

En segundo lugar, debe precisarse que estgudscon las tendencias internacionales no es
injustificado, toda vez que las normativas intermaales establecen preceptos facultativos que
dan la posibilidad a los distintos paises de ada@btsistema de nacimiento del derecho sobre la
marca que estimen pertinente, pudiendo ser eltregisl uso o un sistema mixto el que

predomine.

Resulta ilustrativo lo sefialado por el articdl5.3 del ADPIC, el que dispone: “Los
Miembros podran supeditar al uso la posibilidadeatgstro. No obstante, el uso efectivo de una
marca de fabrica o de comercio no sera condicida @ presentaciéon de una solicitud de
registro. No se denegard ninguna solicitud porold sotivo de que el uso pretendido no ha
tenido lugar antes de la expiracion de un pericgldres afios contado a partir de la fecha de

solicitud”.
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Respecto del uso en las marcas no registradastra legislacion sefala que debe verificarse
un uso “real y efectivo”, lo que se analizara esdacion de prohibicion de registro de la marca

no registrada.

c) El uso en la Directiva 2008/95/CEE

El articulo 10 establece el requisito obligiamtael uso de la marca comunitaria durante 5
afios contados desde que haya concluido el proattionde registro. Sefiala Fernandez-Novoa,
que ello constituye un pilar esencial no sélo d®ilectiva europea, sino que del Derecho de
Marcas. Este autor reconoce fines esenciales yofuales al uso obligatorid

Los esenciales son en primer lugar, arbitramecanismo que contribuya a la consolidacion
de la marca como bien inmaterial en el mercada) gegundo lugar, aproximar en la mayor
medida posible la realidad formal del registro deas a la “realidad viva de la utilizacion de

las marcas en el mercado”.

En cuanto a fines funcionales, sefiala el dmrhposible que los nuevos solicitantes de
marcas puedan registrar las marcas solicitadagugaen determinadas clases de productos el
registro esta muy saturado; ademas, en el derecbpeo, facilita la operatividad de un sistema
que, al menos en los primeros afos de su exisign@ae verse gravemente amenazado por las
oposiciones entabladas por los titulares de mancgsiormente registradas en los Estados de la

Unién Europea.

La Directiva incluye como fin primordial elagbligatorio en el considerando noveno de su
Predmbulo: “con el fin de reducir el nUmero total mharcas registradas y protegidas en la
Comunidad vy, por ende, el numero de conflictoseetas mismas, es preciso exigir que las

marcas registradas sean efectivamente utilizadpersde caducidad”.

Son las partes interesadas las que deben pedagl control de esta obligacion. Segun el
Reglamento 422/2004, puede invocarse el incumptitnial momento de solicitar una oposicion
ante la Divisién de Oposicion de la Oficina, empricedimiento de nulidad ante la Division de

Anulacion de la Oficina, de caducidad ante la Dévisde Anulacion de la Oficina, y de

% FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 566 y 567.
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violaciéon de la marca mediante demanda de recoiwemte caducidad ante un Tribunal

Nacional de Marcas Comunitarias

Las sanciones al incumplimiento de esta cagga los procedimientos judiciales o
administrativos son sefialadas por la Directivatearsiculo 11 y 12. En forma imperativa, el
articulo 11 parrafo 1° dispone que no se podrdadaclla nulidad si el demandante no ha
cumplido con el uso sefialado en el articulo 1@eedr, un uso efectivo de la marca, o que tal

uso hubiere sido suspendido durante un plazo mimgpido de 5 afios.

El articulo 12 parrafo 1° sanciona con la céhd el incumplimiento de esta obligacion, en
la medida que no existan causas justificativasadalta de uso. Sin embargo, sefiala el parrafo
2° gue no se puede alegar la caducidad si enaslvaad entre la expiracion de los 5 afios y la
presentacién de la demanda de caducidad, se hitiigieelo o reanudado un uso efectivo de la

marca.

Las sanciones facultativas de la Directivédregn el articulo 11 parrafos segundo y tercero.
Ellas establecen que no podra proceder una oppsigiouna demanda reconvencion de

caducidad basada en la existencia de una mara#oaifige no cumpla con esta exigencia.

Concluye el articulo 12 parrafo 2° sefialandm@sales mas de caducidad: en la letra a) se
alude a las marcas que se convierten en desigeaciosuales en el comercio (fenémeno
conocido doctrinariamente como “vulgarizacién denrca”), y la letra b), las marcas que por
el uso del titular o con su consentimiento, puetfalucir al publico a error, especialmente
acerca de la naturaleza, calidad u origen geogrdfidos productos o servicios para los que esté

registrada.

Finalmente, al igual que en el estudio endy L9.039, existe una referencia al uso en las
marcas no registradas, pero no tan explicito canmmwlima nacional. Este tema se desarrollara

en la siguiente seccidn, sobre las prohibiciones.

% ver FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 568.

64



G) La causal de prohibicién de registro de marcas egistradas

a)Laley 19.039

El articulo 20 en su letra h) contempla comasal de prohibicion de registro de marcas a
“aquellas iguales o que gréfica o fonéticamentassenejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o validamente solicitadasanterioridad para productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial idénticasiroilares, pertenecientes a la misma clase o

clases relacionadas”.

Esta norma agrega en su parte final: “Estaalaera igualmente aplicable respecto de
aquellas marcas no registradas que estén siendoeafsctivamente usadas con anterioridad a la

solicitud de registro dentro del territorio nacitina

Como primera idea, debe sefialarse que lasamancregistradas reciben proteccion juridica
en nuestro pais, a partir de la causal estableci@dencion a si los signos son idénticos o
similares, es decir, a la existencia o no de didildel signo. Se diferencia de las anteriores
causales por cuanto no se incluyen ni la famareneimbre de la marca, o el riesgo de

confusion, etc. Constituye la causal por antonoan@sinuestro ordenamiento.

En efecto, las marcas no registradas tienenidena proteccion en cuanto a prohibicién de
registro de marcas iguales o que gréafica o fonétcde se asemejen de forma que puedan
confundirse respecto de productos, servicios dkestianientos de la misma clase o de clases
relacionadas; lo anterior, faculta al duefio de mnaica no registrada a utilizar las vias de

oposicion o demanda de nulidad del registro, coenestudiara posteriormente.

Con la Ley 19.996 de 2005 que modificé la 18y039, se establece la posibilidad de que la
solicitud no sea solo para signos idénticos o ait@d registrados o validamente solicitados con
anterioridad en una misma clase, sino que se pErinitocar esta causal para clases
relacionadas, lo que constituye una manifestacgla @xcepcién de la regla de la especialidad.
Dado el tenor de esta norma, cabe interpretar gusnterior también debiera aplicarse a las

marcas no registradas.
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El legislador establece que esta proteccipeasl debe reunir los siguientes requisitpse
tales marcas estén siendo real y efectivamenteasisadque lo sean con anterioridad a la

solicitud de registro dentro del territorio nacibna

El concepto de “uso real y efectivo” puedeultes amplio, por lo que debe recurrirse a
situaciones concretas que permitan delimitar leniteslogia usada. Sobre este requisito, el
presente trabajo se remite a los supuestos desles@mnte propuestos por Fernandez-Noévoa ya

formulados.

Cabe hacer la salvedad eso si, que tales stoguson realizados por este autor en el contexto

del uso obligatorio; pero en el caso chileno, seto como referencia interpretativa.

Sin duda que resultan bastante ilustrativesy pl mismo tiempo cabe sefalar que para que
pudiesen operar en Chile bajo el sistema de macasgistradas, el uso debe ser examinado
con mucho mayor rigor que el uso conservativo dedeca existente en ordenamientos como el
europeo. Ello porque las marcas no registradasestislades de hecho.

En tal sentido, los 3 supuestos propuestosrdearse, a mi juicio, en forma conjunta; no
cualquier venta puede ser merecedora de protecdébe ir precedida de una campafa

publicitaria, y si los medios econdmicos lo permjtealizartest sales.

En cuanto al segundo requisito, que el uscaséarior a la solicitud de registro dentro del
territorio nacional, cabe agregar que estan estialale en primer lugar, para hacer operativa la
prohibicion de utilizacion de ésta por terceros,quee no podria alegarse tal facultad si se
adquiere en forma posterior a la solicitud de temisEn segundo lugar, ello implica la

suposicion de un mejor derecho propio de las margasgistradas.
Asimismo, la horma acoge la regla general ateria de marcas, la territorialidad.
Por otra parte, el inciso segundo de la noemastudio establece un derecho de prioridad

para el usuario de la marca no registrada al estatde “que rechazado o anulado el registro

por esta causal deberd solicitar su inscripciéureplazo de 90 dias”.
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Agrega la norma que “si asi no lo hicierankrca podra ser solicitada por cualquier persona,
teniendo prioridad dentro de los 90 dias siguieatda expiracion del derecho del usuario,

aguélla a quien se le hubiera rechazado la saicitanulado el registro”.

Finalmente el inciso tercero sefiala que “poealeeptarse los acuerdos de coexistencia de
marcas, siempre que no transgredan derechos atiguipor terceros con anterioridad o
induzcan a confusién al publico consumidor”. Elaplica que la marca no registrada puede
coexistir con otra marca, siempre que se cumplas tondiciones; ademas, debe interpretarse
también que dentro del grupo de derechos adquipdogerceros, se incluye la categoria de

marcas no registradas.

b) Directiva 2008/95/CEE

La proteccion de las marcas no registradas etablecida en el articulo 4 péarrafo 4 cuarto

como causal relativa de prohibicion.

La norma citada establece con caricter fdoudtala posibilidad de que cada Estado
miembro proteja este tipo de marcas.

Su redaccion es la siguientecualquier Estado miembro podra ademds disponersque
deniegue el registro de una marca o, si esta rad&stque se declare su nulidad en los casos y

en la medida en que:

b) los derechos sobre una marca no registrada u sigmmo utilizado en el trafico
econdémico hayan sido adquiridos con anterioriddd &cha de presentacion de la
solicitud de registro de la marca posterior o, ®caso, antes de la fecha de la prioridad
invocada en apoyo de la solicitud de registro dendaica posterior y dicha marca no
registrada o dicho signo concedan a su titulaeetacho de prohibir la utilizacién de una

marca posterior.
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g) la marca pueda confundirse con una marca que, dacke de presentacion de la
solicitud, estaba siendo usada en el extranjeroeyapntinué utilizandose alli, siempre

gue la solicitud hubiera sido hecha de mala fespeolicitante”.

Sefiala el parrafo 5 que “los Estados miempagran permitir que, en las circunstancias
apropiadas, el registro de una marca no sea atnligatente denegado o declarado nulo, cuando

el titular de la marca anterior o del derecho amte&onsienta que se registre la marca posterior”

Concluye el péarrafo 6 sefialando que “cualgEstado miembro podréd establecer que, no
obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 5alasas de denegacion de registro o de nulidad
vigentes en dicho Estado con anterioridad a laafetdh entrada en vigor de las disposiciones
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuestdapbDirectiva 89/104/CEE se aplicaran a las

marcas cuyo registro se haya solicitado con amigaid a dicha fecha”.

El Reglamento 422/2004 establece el sistemardkibiciones relativas en su articulo 8.
Enunciado en términos similares a los estableo@iota Directiva, el parrafo 4 por su parte,
expresa que “mediando oposicion del titular de maeca no registrada o de otro signo utilizado
en el trafico econdmico de alcance no Unicamental,lse denegard el registro de la marca
solicitada si, y en la medida en que, con arredi® lagislacion comunitaria o al Derecho del

Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieran adquirido derechos a utilizar disilgno con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca comuaitai en su caso, con anterioridad a la fecha de

la prioridad invocada en apoyo de la solicitudalenhrca comunitaria.
b) dicho signo confiriere a su titular el derecharahibir la utilizaciéon de una marca posterior.

De las normas transcritas, se puede extraetagproteccion de la marca no registrada en la
Comunidad Europea se vincula con la existencianddewecho anterior para utilizar la figura en

cuestién, y sélo en la medida de que ese signdetand su titular el derecho a prohibir la

utilizacién de una marca posterior.
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Lo anterior presenta cierta dificultad al mowoe de precisar qué tipo de marcas no
registradas son las que se refieren estas norn@stebor literal, e interpretando en forma
sistematica con el resto de las disposiciones dmantextos legales, podria sefialarse que aluden
a aquellas marcas que han caducado por no halerredvadas, pero esta opcion debe
descartarse de plano por norma expresa establenidd articulo 4 parrafo 4 letra h) que la

contempla como causal de prohibicion.

Podria también indicarse, y ello tendria nétido con lo preceptuado por la Ley 19.039,
que las marcas no registradas se desarrollan ia geafo que Marco Aleméan Badélentiende

por ellas, esto es, como aquéllas simplemente sgsegta no registradas.

La referencia a derechos anteriores que pamnatsu titular prohibir el uso de la marca,
puede derivarse de contratos como la licencia fadguen el articulo 8 de la Directiva, y en el
articulo 22 del Reglamento), en virtud de los csjales partes adquieren derechos que en este
caso, pueden ser anteriores a la solicitud detregisa la prioridad invocada en apoyo de la

solicitud, y que pueden constituir la facultad dehgbicion de uso.

Y como no solo las partes pueden generar deseéstos también pueden provenir de alguna
sentencia judicial (por ejemplo, constituyendo alglerecho preferencial de uso en sede de
responsabilidad civil), y también mas remotamedéelas mismas leyes, aunque en esta Ultima
via, no se divise claramente un ejemplo esclarecgn@ntualmente, una sociedad que fuese

titular de un signo, pero que sea solicitada paragistro en forma fraudulenta por su gerente).

En conclusion, la normativa comunitaria eusopeomueve la proteccion de la marca no
registrada a partir de la adquisicién de derecimbariares sobre el signo, y en la medida que
también el titular pueda prohibir su utilizaciérr pma marca posterior. Esto seria asi en virtud
de la obligacion de uso obligatorio que recae emiarcas (a diferencia de lo que ocurre en
Chile) para “seguir con vida”, y de este modo, wes las exigencias propias del uso, la
Directiva y el Reglamento regulan con mayor énfdaidigura en estudio, estableciendo
requisitos como los descritos, que bien puedemdatse a partir de relaciones contractuales

como las que se generan con las licencias.

96 Cfr. p. 48
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3. Cuadro comparativo de causales de prohibicidredistro entre la Ley 19.039 v la Directiva

2008/95/CEE

LEY 19.039

DIRECTIVA 2008/95/CEE

a) Signos que no
constituyen marcas

Ver concepto de marcas articul
19.

pVer concepto de marcas en articulo 2;
como causal esta expresamente en el
articulo 3.1 letra a).

b) Caréacter descriptivo

Articulo 20 letra e).

Articulo 3.1 letra c).

c) Caracter genérico

idem.

Articulo 3.1 letra d).

d) Moral y Orden Publico

Articulo 20 letra k).

Articulo 3.1 letra f).

e) Caracter engafoso

Articulo 20 letra f)

Articulo 3.1 letra g).

f) Falta de Carécter
distintivo

Articulo 19 y 20 letra f).

Articulo 3.1 letra b).

g) Articulo 6 ter CUP™

Articulo 20 letra a).

Articulo 3.1 letra h).

h) Emblemas y simbolos
especialmente protegidos

Articulo 20 letra a) y d).

Articulo 3.2 letra c).

i) Indicaciones geogréficas
y denominaciones de
origen

Articulo 20 letra j).

No existe norma expresa, slessiones
al origen geografico como causal
descriptiva; debe buscarse como causa
derecho de propiedad industrial, 0 en I3
otras normativas dictadas al efecto

j) Formas

Articulo 20 letra i).

Articulo 3.1 letra e)

k) Mala fe

No existe norma expresa; debe
encuadrarse como causal de |3
letra k) y relacionarla con el
articulo 27 sobre
imprescriptibilidad.

Articulo 3.2 letra d), y articulo 4.4 letra
9)-

I) Derechos sobre marcas
anteriores.

Articulo 20 letras g) y h).

Articulo 4 parrafos 1 a 4

-Notoriedad

Articulo 20 letra g) inciso 1°.

Articulo 4.2 letd)

-Renombre

Articulo 20 letra g) inciso 3°.

Articulo 4 parraf8g 4, letra a).

m) Otros derechos de
propiedad industrial

No hay norma expresa en el
Titulo 11

Articulo 4.4 letra c) numero iv).

n) Derechos de autor

No hay norma expresa en el
Titulo II.

Articulo 4.4 letra ¢) numero iii).

0) Derechos de la
personalidad

Articulo 20 letra c).

Articulo 4.4 letra c) nUmendpy ii).

p) Otros criterios

Articulo 20 letra by’

Articulo 3.2 letra Bf"

98 Prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estagims oficiales de control y emblemas de orgamimes

intergubernamentales

% Denominaciones técnicas o cientificas, el nombrks variedades vegetales, denominaciones comunes
recomendadas por la OMS, y aquellas indicativascd®n terapéutica.
100 os signos de alto valor simbélico, en particuler simbolo religioso.
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Cabe sefialar que la Ley 19.039 regula, patasttas causales de prohibicion de registro, lo
gue preceptia su articulo 20 bis que expresa gneel' caso de que una marca haya sido
solicitada previamente en el extranjero, el intaks tendra prioridad por el plazo de seis
meses contado desde la fecha de su presentaci®@l pais de origen, para presentar la

solicitud en Chile”.
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CAPITULO lIl: POSICION JURIDICA DEL TITULARDE LAM  ARCA

|. DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA

1. Enunciacién.

La marca confiere a su titular el derechouwsigb y excluyente de utilizarla en el trafico
econémico, en la forma en que se ha conferido.SEgtnandez-N6vdd, la exclusividad del
derecho atribuido al titular de la marca esta iatirante ligada con la funcion de indicar el
origen empresarial: la exclusividad otorgada espahsable para garantizar que todos los
productos o servicios dotados con el mismo sigde iléntica clase procedan de una misma

empresa.

Este derecho exclusivo sobre la marca puedkzarse desde una perspectiva positiva y una

negativa.

A) Ley 19.039

Primeramente, se debe aclarar que el reglstroarcas comerciales de productos, servicios y
establecimientos industriales, tiene valor parao tetl territorio de la Republica. Ademas, el
registro de marcas de establecimientos comerceseglido solo para la region en que esta

ubicado el establecimiento.

Hecho este alcance, cabe sefalar que loshdareonferidos por la marca adquieren vigencia
a partir del registro de la misma, sin perjuicidaederechos que le corresponden al solicitante.
Los derechos de la marca son transmisibles poracdeignuerte y transferibles por acto entre
vivos. Las frases de propaganda no se transfieedvp que se traspasen conjuntamente con el

registro de la marca a la cual estan adscritas.

101 FEERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 433.
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La dimensién positiva del derecho exclusivbreda marca se reconoce expresamente en el
articulo 19 bis D de la Ley 19.039, al sefalar fleemarca confiere a su titular el derecho
exclusivo y excluyente de utilizarla en el trafemonomico en la forma que se le ha conferido y
para distinguir los productos, servicios, establgEntos comerciales o industriales

comprendidos en el registro”.

La dimension positiva se entiende como el deredsitipo del titular a usar la marca. Segun
BercovitZ% ello tiene importancia porque permite al tituléilizar la marca para identificar los
productos o servicios para los que ha sido conaegligara utilizarla a efectos publicitarios, sin
incurrir por ello en el riesgo de violar el dere@xlusivo correspondiente al titular de la marca

anterior.

Para Fernandez-N6v84 este derecho positivo de usar la marca es unnisaca a través
del cual el titular de la marca puede conseguiromamtes objetivos, ya que al estar
juridicamente protegida la utilizacion de la marehtitular puede desplegar una politica de
intenso uso comercial y publicitario con el fin digtar a la marca de notoriedad e incluso de

renombre.

Por otra parte, la dimensién negativa del dereexclusivo sobre la marcajus prohibendi
implica que el titular de la marca registrada puiedegedir que cualquier tercero utilice, sin su
consentimiento, en el curso de operaciones contescianarcas idénticas o similares para
productos, servicios o0 establecimientos que seamtiabs o similares respecto de los cuales se le
ha conferido el registro, y siempre que el uso beobr el tercero pueda inducir a error o

confusion.

Esta dimension es mas amplia que la positmaye se extiende no so6lo a los signos
idénticos, sino también a los signos semejantéigados con respecto a productos idénticos o

similares.

192 cfr. FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit. p. 436.
103 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 436.
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La norma que establece lo anterior es eluetit9 bis D inciso 29que preceptla: “el titular
de una marca registrada podra impedir que cualtgrieero, sin su consentimiento, utilice en el
curso de las operaciones comerciales marcas idénicsimilares para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales que s#énticos o similares a aquéllos para los
cuales se ha concedido el registro, y a condicgque el uso el uso hecho por el tercero pueda

inducir a error o confusion”.

Agrega el inciso 3° del mismo articulo quentlmael uso que realiza el tercero es de una
marca idéntica a la registrada para productos@esvo establecimientos, se presume que existe
confusién. La confusion es un concepto centralaeteaho marcario, e implica la proteccion de
los consumidores, y al titular de la marca, par gu tercero no se aproveche de los atributos

que la marca ha adquirido. Existe un interés paldamprometido en ambas situaciones.

Ademas de lo expresado, se puede afadir gstradegislacion, a pesar de describir en qué
consiste elus prohibendi no entreggparametrogpara determinar cuales son las facultades que
en virtud de este derecho, tiene el titular. Ere egntido, normas como la europea, que se

analizaran a continuacion, son bastante elocuentes.

B) Directiva 2008/95/CEE

El articulo 5 de la Directiva europea es lamma referida a los derechos conferidos por la
marca, al sefialar en su péarrafo 1°: “La marca eomfh su titular un derecho exclusivo. El titular
estara facultado para prohibir a cualquier tera@draso, sin su consentimiento, en el trafico

econdémico;

a) de cualquier signo idéntico a la marca para praduot servicios idénticos a aquéllos

para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o simdala marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios designadosl@anarca y el signo, implique un
riesgo de confusion por parte del publico; el riedg confusiébn comprende el riesgo de

asociacion entre el signo y la marca.”
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Del tenor literal de la norma puede sefialgugese prescribe solamente la dimension

negativa del derecho de exclusiva.

El parrafo 2° establece una disposicion fatit para los Estados miembros que refuerza el
ius prohibendi.La norma es una manifestacion de la prohibiciérusie sin autorizacion del

titular para el caso de marcas que gocen de rempmiateria ya estudiada.

La Directiva europea se adelanta a la leyeohilen cuanto a las facultades que componen el
ius prohibendi, ya que enumera a modo ejemplar algunas de eEtgzarrafo 3 del articulo 5
dispone: “Podran en especial prohibirse cuandausglan las condiciones anunciadas en los

apartados 1y 2:

a) Poner el signo en los productos o en su pregénta

b) Ofrecer productos, comercializarlos o almac@&sadon dichos fines y ofrecer o prestar

servicios con el signo.

¢) Importar productos o exportarlos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantyiée publicidad.

El derecho conferido por la marca comunit@$atratado en términos similares por el
Reglamento 422/2004 en su articulo 9, salvo enel@okhinacibn que hace de las marcas

renombradas, al referirlas como marcas notorianeanecidas.

El mismo Reglamento, ademas, regula en folistangatica el derecho de prioridad para la
solicitud de registro de la marca comunitaria @spondiente al plazo de 6 meses contados
desde la presentacion de la solicitud) que asigiilar de una marca comunitaria (articulo 29),
estableciendo también normas para la reivindicadénla prioridad (articulo 30), de la
antigiiedad de marcas nacionales (articulo 34) ladmtigiiedad de después de registrada la

marca comunitaria (articulo 35).
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2. Proteccién de la solicitud de la marca

El derecho de exclusiva inherente a la maggsstrada nace a partir de la publicacion de su
concesion. Ello no implica que la solicitud de umarca carezca de proteccion juridi¢ael
solicitante es titular de una expectativa que sergel momento en que se otorga a la solicitud

una fecha de presentacion y que se refuerza ehdjae la solicitud se publica.

Fernandez-Névoa sefiala “que este bien inmaatptiede ser cedido o licenciado por el
solicitante, no obstante tener una vida efimeregqymla solicitud o bien se transforma en marca
registrada, o bien se extingue definitivamenta sharca es denegada o la solicitud es retirada o

se considera retirad3®.

El solicitante de la marca dispone de 2 faclds. Por un lado puede entablar oposicién
contra la solicitud posterior, y por otro lado peeexigir una indemnizacion razonable y
adecuada a las circunstancias, a los tercerostijoeruuna marca idéntica o confundible con la

marca solicitada.

La segunda facultad puede dirigirse contrdgcirer persona a partir del dia de la publicacion
de la solicitud de la mart§ y antes de esta fecha, es ejercitable Gnicanfieatte a la persona
0 personas a quienes se hubiere notificado la mEsén de la solicitud de la marca y el

contenido de la misma.

Ahora bien, el titular de la solicitud confara la Ley 19.039, no puede ejercitar la accion de
cesacion (que se estudiara mas adelante) conteacefro que lesione la expectativa juridica
generada por la solicitud de la mdPéaEl titular tan soélo puede entablar una accién de

resarcimiento.

104 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 449
105 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 450
108 Cfr, Parrafo 2° de la Ley 19.039, y articulo 9rpfir 3° del Reglamento 422/2004
197 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 450
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Mientras que el Reglamento 422/2004 en la redgydrase del parrafo 3° de su articulo 9
sefiala expresamente que “puede solicitarse unenmgacion razonable por hechos posteriores
a la publicacion de una solicitud de marca comunitgue, tras la publicacion del registro de la

marca, quedarian prohibidos en virtud de esta gaditn”.

3. Limitaciones del derecho sobre la marca

Estas se establecen con el objeto de saldayuaiertos supuestos en los cuales puede

afectarse la transparencia del mercado y los Beerkegitimos de los competiddfés

Respecto a las limitaciones en concreto, psedalarse que la legislacion nacional, en su
articulo 19 bis E, se limita a incluir a lo que g®oce en doctrina como “agotamiento del
derecho sobre la marca”: “el registro de la macfaoulta a su titular para prohibir a terceros el
uso de la misma respecto de los productos legitansancomercializados en cualquier pais con

esa marca por dicho titular o con su consentimierpreso”.

El agotamiento es tratado en el sistema eoropgpecto de las marcas comunitarias en el
articulo 7 de la Directiva 2008/95/CEE, y en eicaitb 13 del Reglamento 422/2004.

El ordenamiento europeo ademas de lo antezgipblece expresamente en el articulo 6
parrafo 1° de su Directiva, las limitaciones dedéectos de la marca: “el derecho conferido por
la marca no permitird a su titular que prohiba stkrceros el uso en el trafico econémico

(siempre que ese uso se realice conforme a lasgasiteales en materia industrial o comercial):
a) de su nombre y direccion;
b) de indicaciones relativas a la especie, calidadtidad, destino, valor, origen geografico,

época de la obtencion del producto o de la préstagel servicio 0 a otras caracteristicas d

éstos;

108 FEERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 454
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c) de la marca, cuando sea necesaria para indidaseno de un producto o de un servicio, en

particular como accesorios o0 recambios.”

El parrafo 2° agrega, que tampoco podra prohib@rses terceros el uso en el trafico
econdmico, de un derecho anterior de &mbito laelndo tal derecho esté reconocido por las
leyes del Estado miembro de que se trate y derdrtngl limites del territorio en que esté

reconocido.

4. Derechos de la marca no reqistrada

Conforme a todo lo que se ha expuesto hastzoriento en este capitulo, puede sefialarse
que las marcas no registradas también estan magstel derecho de exclusiva, como
consecuencia de la incorporacion de esta figurt tan la Ley 19.039 como en la Directiva

2008/95/CEE, en las secciones de prohibicion dstreg

Pero en el caso chileno, el derecho de exelusilo se aplica desde la dimension positiva del
uso, ya que la dimensién negativa de prohibicibnuge no es considerada ni explicita ni

tacitamente en la Ley 19.039.

Por lo tanto, una marca no registrada faauléa titular para poder utilizarla en el mercado,
del mismo modo que puede hacerlo con cualquiensigmla medida que ello no sea ilegitimo.
También, se encuentra facultado para distinguidiame el signo que comprende la marca no

registrada, sus productos o servicios en el mercado

En cuanto a la posibilidad de prohibicién darda marca no registrada, ella debe entenderse
como consecuencia de su propia naturaleza juriBiebido a que la figura en estudio es una
realidad factica, y considerando que estamos esepcia de sistemas atributivos, otorgar mas

derechos que los que expresamente les da el orgamiarjuridico chileno no es posible.

El derecho nacional no asiste a las marcaggistradas para prohibir su uso no autorizado;

nuestro sistema las protege en el sentido de queseam registradas por terceros, y
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consecuencialmente, las prohibiciones de regigirpueden asimilarse a las prohibiciones de

uso del signo.

La razdn legal de esta consideracion se rashickp preceptuado por los incisos primero y
segundo del articulo 19 bis D: “La marca confiesuditular el derecho exclusivo y excluyente
de utilizarla en el trafico econémico en la formeege le ha conferido y para distinguir los

productos, servicios, establecimientos comercialeslustriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marcastegila podra impedir que cualquier tercero, sin
su consentimiento, utilice en el curso de las apengs comerciales marcas idénticas o
similares para productos, servicios o establecitogertomerciales o industriales que sean
idénticos o similares a aquéllos para los cuadsasconcedido el registro, y a condicion que el

uso hecho por el tercero pueda inducir a erromfuson”.

En sintesis, el titular de una marca no regist no puede prohibir, en el sistema chileno, el
uso no autorizado de ésta por terceros. Para legatquirir el derecho de prohibicion, debe
solicitar la inscripcion de su marca, y a partiradd, puede hacer efectivo su derecho. De lo
contrario, solo esta facultado para impedir elstegide una marca que sea idéntica o similar a

la suya.

La razon de lo expuesto radica en que selestalue el derecho de exclusiva nace con la
publicacion del registro, por lo que sélo deberprietarse que en base al uso previo, real y
efectivo que hace el titular de la marca no regilstrdentro del territorio nacional, éste puede

prohibir el registro, pero no su uso.

En lo que respecta al derecho de exclusiva topreen las marcas no registradas en la
Comunidad Europea, puede sefialarse que tantodatia como el Reglamento expresamente
consideran la inclusion del derecho de prohibmtlhzacién de la marca no registrada por una
marca posterior al momento de regular las causidedenegacion relativas de registro por

conflictos con derechos anteriores.

79



El Sistema Comunitario Europeo establece coeguisitos: 1) que los derechos que se
tengan en virtud de una marca no registrada, dedresnteriores al momento de la solicitud o de
la prioridad invocada en apoyo de la solicitud) yj@e ese signo confiera a su titular el derecho
a prohibir la utilizaciébn de una marca posteriat [ que implicitamente, se entiende que la

proteccion de marcas no registradas conllevarelasion delus prohibendi.

En cuanto al derecho de prioridad, el sisteamaunitario solo lo regula desde la perspectiva

de la marca registrada.

Finalmente, cabe precisar que existe un matpecto a lo expuesto: las marcas notorias.
Como ya se ha dicho, estan protegidas a partiartieulo 6 bis del CUP, y han sido integradas
en la Ley 19.039, en la Directiva 2008/95/CEE y etrReglamento 422/2004, por lo que
aquellas marcas que gocen de notoriedad y que téo esgistradas, tienen el derecho de
exclusiva en plenitud. No obstante, se trata defignaa diferente a la marca no registrada, por

lo que sus efectos no son asimilables entre s$terpento.
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CAPITULO 4: ACCIONES Y DEFENSAS

El sistema chileno y europeo establecen difeseacciones para los titulares de las marcas,

asi como también las respectivas defensas.

Las facultades que proporcionan ambos ordesrdos juridicos, se insertan dentro de las
marcas registradas, lo que sera objeto de invegligea continuacién. Posteriormente, este
trabajo finalizard con el estudio de las accionedefensas que asisten a los titulares de las
marcas no registradas, comparandolas con lasraxtfist y determinando en definitiva, cual es

el estatuto legal que protege a las marcas nanaggs.

[. LEY 19.039

1. Acciones

En relacion al resguardo juridico que otoeghdy 19.039 al derecho de exclusiva, puede

sefalarse que las acciones proporcionadas soiglésrges:

A) Acciones penales

B) Acciones civiles

C) Medidas precautorias

D) Medidas prejudiciales
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A) Acciones penales

El articulo 28 establece que seran condenagzgyar una multa a beneficio fiscal de 25 a
1000 UTM:
a) A los que usen maliciosamente con fines comescina marca igual o semejante a otra ya

inscrita.

b) Los que usen, con fines comerciales, una mardaserita, caducada o anulada, con las

indicaciones correspondientes a una marca registrad

¢) Los que con fines comerciales hagan uso de eswasmbalajes que llevan una marca

registrada sin tener derecho a usarlas.

Al que reincida dentro de los cinco afios sigtds a la aplicacion de una multa, se le aplicara
otra que no podra ser inferior al doble de la @amtgrcuyo monto maximo podra llegar a 2.000

unidades tributarias mensuales.

El articulo 29 agrega que los condenadosigana de las conductas descritas, seran
obligados al pago de las costas y de los dafogyiges causados al duefio de la marca. Los
utensilios y los elementos directamente empleadms |p falsificacion o imitacion y los objetos
con marcas falsificadas caerdn en comiso. Traténi®®bjetos con marca falsificada, se
procederd a su destruccion. En el caso de losilimsrs elementos utilizados, sera facultad del
juez competente decidir sobre su destino, pudiendienar su destruccion o distribucion

benéfica.

Es interesante observar que las sancionesegemaestan tratadas organicamente junto a las
demas acciones establecidas para el caso de violdeiuna marca que rigen la observancia de
los Derechos de Propiedad Industrial, sino quengsaféadas a continuacion de la accién de
nulidad del registro de una marca y a propositadmprescriptibilidad de los registros

obtenidos de mala fe.
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Por otra parte, sefiala el articulo 25 quenision del requisito para marcas registradas de
contener las palabras “Marca Registrada” o lasal@s “M.R.” o la letra “R” dentro de un
circulo, se sanciona con la imposibilidad de haeégr las acciones penales establecidas por la
ley 19.039.

B) Acciones civiles

Tanto las acciones civiles como las medidagudiciales y precautorias estan tratadas en el
Titulo X de la Ley 19.039, “De la Observancia de lerechos de Propiedad Industrial”.

En su Parrafo 1°, “De las acciones civilekgréculo 106 sefiala como tales las siguientes:
a) Cesacion de actos que violen el derecho de marca
b) Indemnizacién de dafios y perjuicios.
c¢) Adopcién de medidas necesarias para evitar opséga la infraccion.

d) Publicacion de la sentencia a costa del conderséeimpre que el fallo asi lo disponga.

La primera accion sefialada se conoce comdraceisatoria. Segin Fernandez-Né&%oa!|
titular de la marca registrada no tiene que demosfue el demandando ha actuado dolosa o
negligentemente, a diferencia de la accion indeatoima, ya que la accion cesatoria no
presupone la concurrencia i@guisitos subjetivos en el infractor.

La accion cesatoria tiene 2 requisitos obpativgue el demandado haya realizado uno o

varios actos de infraccion de la marca, y que a&xist riesgo de repeticion del acto o actos de

infraccion de la marca ya efectuados. En ambossclsprueba es carga del demandante.

19 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 490-494.
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En relacion a la accion indemnizatoria de dafigerjuicios, la ley 19.039 no establece
supuestos de responsabilidad objetiva, por lo guedla general es que el infractor de la marca

responde de los dafos y perjuicios causados cuandotuado de manera culposa o negligente.

La culpa o negligencia puede probarse, pongie cuando el infractor hubiere celebrado,
sin éxito, tratos con el titular de la marca ragidh a fin de pactar un contrato de licencia. Pero
no deberan probarse cuando el infractor hubieserade suficientemente al infractor acerca de

la existencia de la marca y de su violacién redoiole para que la misma cE8e

El articulo 108, por su parte, se encargaedalar las pautas para determinar la
indemnizacion de perjuicios. En particular, sefigla sera a eleccidén del demandante regirse

por las reglas generales o de acuerdo a las sigaiggglas:

- Las utilidades que el titular hubiera dejado decipir como consecuencia de la infraccién;

- Las utilidades que haya obtenido el infractor c@onsecuencia de la infraccion, o

- El precio que el infractor hubiera debido padditalar del derecho por el otorgamiento de una
licencia, teniendo en cuenta el valor comercial defecho infringido y las licencias

contractuales que ya se hubieran concedido.

La tercera accion del articulo 106 constitupa medida para reforzar a la accion cesatoria.
Es también conocida como accion negatbtimue esta dirigida contra los actuales ataques o
molestias a una marca, en definitiva, contra tarto gue constituya negacion del derecho del

legitimo titular.

Finalmente, la dltima accion civil mencionaaparte integrante de la denominada accién de

remocion. La doctrina sefiala que esta accién bumtar de raiz las causas de donde proceden

110 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 512.
11| ARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. “ Tratado de Marcas Comerciale€d. Juridica. Santiago, Chile. 1987.
p 213.
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los efectos duraderos que se derivan de la infiacde la marca’. Ahora bien, tales efectos

pueden ser tangibles o intangibles.

Dentro del grupo de los tangibles, puede noeracse la medida precautoria del secuestro;
mientras que en el grupo de los intangibles, sershsprecisamente la publicacion de la

sentencia a costa del condenado, siempre qudcehfdllo disponga.

Ademas de las acciones civiles mencionadagrodésor Larraguibel Zavala postula como
accion integrante de este grupo, a la reivindi@toA pesar de no estar expresamente
reconocida por la Ley 19.039, sefiala que “los@ds 889, 890 y 891 del Cdadigo Civil son
aplicables para el titular de una marca que quigwndicar su derecho contra el usurpador que
registra una marca igual o semejante para la midase de productos o servicios, a fin de

obtener que se cancele el registro posterior.

Ello importaria una pérdida o grave disminndite la posesion y uso exclusivo de la marca,

ya que ésta puede ser utilizada por otro en pesjdi primero que inscribid*.

Si bien la accion reivindicatoria no resulta incatiiple con la Ley 19.039, el articulo 17 es
categorico al sefialar que “los juicios de oposiciadidad de registro o de transferencias, los de
caducidad, asi como cualquier reclamacion relaiga validez o efectos, o a los derechos de
propiedad industrial en general, se substanciarde @ Jefe del INAPI, ajustandose a las

formalidades que establece esta ley”.

C) Medidas precautorias

Se establecen como tales las que figuran d¢taehfo 2° del Titulo X. Concretamente el

articulo 112 establece las siguientes:

-Cesacion inmediata de los actos que constituyprelsunta infraccion.

112yer FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 495-497
13| ARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO, Ob. cit., p. 212.
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- El secuestro de los productos objeto de la stpuefsaccion y de los materiales y medios que
sirvieron para cometerla. Tratandose de signomtiists, podrd ademas decretarse el secuestro
de los envases, embalaje, etiquetas, material sogrele publicidad que posean el signo motivo

de la presunta infraccion;

-El nombramiento de uno mas interventores.

-La prohibicion de publicitar o promover en cuatipufiorma los productos motivo de la supuesta

infraccion.

-La retencion en poder de un establecimiento dditoréde los bienes o dineros que provengan

de la comercializacién o venta de los productos.

D) Medidas prejudiciales

El articulo 113 se refiere a ellas, y establgae pueden solicitarse como tales las medidas
precautorias recientemente expuestas y las medm@empladas en los Titulos IV y V del

Libro Segundo del Cadigo de Procedimiento Civil.

Los 6rganos encargados de velar por todas lasrescabescritas son el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial, dependiente del MinistelgoEconomia, Fomento y Reconstruccion, y
el Tribunal de Propiedad Industrial, como organsgliccional especial e independiente.

2. Defensas

La proteccion de la marca se da no solo dssdefectivo registro y otorgamiento, sino que

también desde la presentacion de su solicitud.
La ley 19.039 establece como defensas partalaer del derecho de exclusiva de la marca 2

acciones: la establecida en el parrafo 2° en @gaimiento de oposicién, y la del parrafo 5° del

procedimiento de nulidad de registro.
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A) Oposicién

El procedimiento de oposicion, regulado enddgculos 4 a 17 bis B, es el que rige en la

etapa de tramitacion de solicitud de registro dedaca.

En este punto, y conforme a lo establecido gloarticulo 5, cualquier interesado puede
formular ante el INAPI oposicion a la solicitud uiea marca. Por lo tanto, se observa claramente
que esta norma tiene el caracter de ser de orddit@lya que el legitimado para entablar una

oposicion puede ser cualquier interesado.

Dentro de estos interesados se encuentrarbnia el titular de una marca, el que deducira
la oposicion en la medida que considere que l&igali cuestionada implique un perjuicio en
contra de su propia marca. Para ello, debera contaiantecedentes que hagan procedente su

oposicion.

Los juicios de oposicién, como sefala el altid 7, se substanciaran ante el Jefe del INAPI,

ajustandose a las formalidades que establecg 191639.

El titular, para fundar su oposicion, debetifiear que la marca solicitada no reune los
requisitos para ser considerada como marca emgtisele lo preceptuado por el articulo 19,

que define las marcas comerciales.

También puede optar por la via de oponerseamidla alegacion de alguna de las causales
de prohibicién de registro del articulo 20, o isdwsi se alega una errénea clasificacién de la

solicitud de registro de marca.

En sintesis, la oposicion esta establecida mare cualquier interesado pueda entablar
demanda en juicio de oposicidon, en contra del itatite de alguna peticidon de registro que no
reuna los requisitos exigidos por la ley para darstmarca ( ello se hard obviamente en la
medida que sea perjudicial para sus interesesprgue ello contraviene normas de orden

publico. Incluso puede fundamentarse por una earélasificacion de la solicitud.
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La facultad de oponerse precluye una vez gueaga inscrito la solicitud de registro de la

marca.

B) Nulidad

Al igual que la oposicidn, que es la primeportunidad que tiene el titular para hacer valer
sus derechos sobre la marca, la nulidad puedessknrada por cualquier persona interesada

conforme lo sefiala el articulo 18 bis G de la Ley39.

A diferencia de la oposicién, que pretendeddipel registro del signo marcario, la nulidad
se establece para invalidar el registro de unaanawe no ha cumplido con los requisitos de
validez exigidos por la ley. Uno busca prevenig| gtro suprimir.

Del mismo modo que la oposicion, la nulidabedbasarse en la omision o incumplimiento
de alguno de los requisitos establecidos por lapkna que la marca pueda ser validamente
registrada, basandose en definitiva en la aplicad&alguna de las causales de prohibicion de
registro, o0 en no reunir alguno de los rasgos psoge lo que el articulo 19 sefiala como marcas

comerciales.
Lo anterior constituiria reclamaciones de fmrféor el contrario, son reclamaciones de forma
aquellas que se basan en la omision de formalidzgtaeblecidas en el Titulo Il del Reglamento

para el registro de marcas, por ejemplo, faltaud#igacion en el plazo exigido.

En todo caso, el articulo 26 sefiala que pmdaddeclaracion de nulidad de registro de

marcas comerciales cuando se infringe alguna darddugbiciones del articulo 20.
a) Mala fe
La accién de nulidad, sefala el articulo 2@sgribe en el plazo de 5 afios contados desde la

fecha de registro. Ademas, la mala fe del regightenido transforma la accion de nulidad en

imprescriptible.
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La mala fe es regulada s6lo como un factorpgaeoca la imprescriptibilidad de la accion de
nulidad, la que no se basa en la mala fe del itdrasino que en la infraccion de las causales de
prohibicién de registro. El tratamiento del temaragicalmente distinto en el sistema de la

Comunidad Europea, como se estudiard en su momento.

3. Acciones y defensas de las marcas no registradas

El uso de una marca no registrada en Chitargiara en la parte final del inciso primero de la
letra h del articulo 20, al regularla como caugalpdohibicion de registro, y otorgandole un
derecho de prioridad de inscripcién consistentaurerplazo de 90 dias frente a terceros no

usuarios.

Larraguibel Zavala® afirma que “el uso de una marca significa posed®rlla con animo
de sefior y duefio, posesion que en el derecho copmioluce al dominio. Ello llevaria a la
inscripcion prioritaria de la marca no registramescripcion que es la forma que reconoce el

legislador para obtener la propiedad de una marca”.

Esta afirmacion resulta clave para entendélesuson las acciones que asisten al usuario de

una marca no registrada.

En primer lugar, se reconoce la posibilidadedéblar demanda por nulidad al establecer
expresamente la Ley 19.039 las marcas no registreaiao causal de prohibicion de registro.

Ello no admite duda alguna.

En cuanto a la oposicion, opera la misma Bgjue en el parrafo anterior, por lo que la
diferencia esta en el momento en que se hace ealaste caso, sera después de la publicacion

de la solicitud de registro.

En materia penal, existe un caso tipificadprezamente en la ley 19.039 en su articulo 28,

causal b), que sefiala que los que usen, con dorasrciales, una marca no inscrita, con las

114 ARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. Ob. cit., pp. 191-19.
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indicaciones correspondientes a una marca registstan condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 1000 UTM.

Este es una situacion en que el uso de laanascregistrada resulta perjudicial para una
marca inscrita, ya que se utiliza maliciosamergeridicaciones de la segunda en beneficio de la

primera.

Sefiala el inciso final del mismo articulo,dglicacion de una nueva multa para el que

reincide dentro de los cinco afios siguientes #ctaadn de la primera multa.

Aparte de las sanciones penales, el articdlexpresa ademas la obligacion del pago de las
costas, y de los dafios y perjuicios causadosudttitie la marca; también, son procedentes las
consideraciones respecto de los utensilios y lementos directamente empleados para la

falsificacion, asi como los objetos con marcasffedglas.

En cuanto a la interposicion de demandasesyihada obsta a que el titular de la marca no
registrada solicite la cesacion de actos que vielederecho de marca, la indemnizacion de
dafios y perjuicios, la adopcion de medidas neiesspara evitar que prosiga la infraccion, etc.
Ello, en la medida en que el titular haga valedestecho de prioridad para solicitar el registro de

Su marca, y mientras ésta no se haya registrado.

Idéntico razonamiento debe operar cuandaase de medidas precautorias y prejudiciales.

II. EL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO

La Directiva 2008/95/CEE precisa en el consideraseldo de sus motivaciones, la pauta
bésica de la Comunidad Europea al momento de degarmas acciones y defensas que deben

establecer los Estados miembros.
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En efecto, el considerando sexto expresa: “Estados miembros deben reservarse
igualmente total libertad para establecer las dispmes de procedimiento relativas al registro,
la caducidad o la nulidad de las marcas adquineisel registro. Les compete, por ejemplo,
determinar la forma de los procedimientos de remist nulidad, decidir si los derechos
anteriores deben invocarse en el procedimientegistro o en el procedimiento de nulidad o en
amboso bien, en el caso en el que se puedan invocactitEs@nteriores en el procedimiento de
registro, prever un procedimiento de oposicidmatocedimiento de examen de oficio o de

ambos”.

A su vez, el considerando séptimo explicita una idae la legislacién chilena sdlo la ha
entendido tacitamente: “La presente Directiva nbedexcluir la aplicaciéon a las marcas de
disposiciones del Derecho de los Estados miembergas al derecho de marcas, como las
disposiciones sobre competencia desleal, la reapdidad civil o la proteccion a los

consumidores”. Lo anterior se plasma en el paafdel articulo 14.

Hechas estas salvedades, cabe agregar gaedases y defensas estén reguladas en los

procedimientos establecidos en el Reglamento 402/20

1. Cuestiones preliminares

Primeramente, cabe recordar que en el sistemainitario pueden confluir hasta tres tipos
de marcas: las nacionales, las comunitarias yntasnacionales. Por ello, el Reglamento regula

las diversas situaciones que pueden suscitarseesifs marcas.

El Reglamento de la Comunidad Europea no estaldlegienes civiles o penale®l modo
que lo hace explicitamente la Ley 19.039. Frerdloa sélo debe sefalarse que debido al factor
territorial, tales regulaciones son parte del devdnterno de cada pais y deben radicarse en las

legislaciones de los Estados miembros.
En razén de lo anterior, y conforme a lo dstd@bo por el articulo 97 del Reglamento, el

Derecho aplicable por los tribunales comunitariescdda Estado miembro, se rige en primer

lugar, por lo dispuesto en el mismo Reglamento.
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En segundo lugar, cuando las cuestiones queuseiten no sean de aplicacion del
Reglamento, el tribunal comunitario deberd aplgaiordenamiento juridico nacional, incluido

su Derecho internacional privado.

Y en tercer lugar, a menos que el Reglameigpodga otra cosa, el tribunal de marcas
comunitarias aplicara las normas procesales que ag@icables al mismo tipo de acciones en

materia de marca nacional en el Estado miembraigm territorio radique ese tribunal.

Es por ello, que el Reglamento sélo se haogocdel complejo de sistemas de acciones y
defensas en el ambito comunitario, y se enmareatat ge la oposicidn al registro de una marca
comunitaria, y también en base a los procedimietdogiolacion y validez de marca, mediante
la demanda reconvencional de nulidad y de caducidad los correspondientes recursos

judiciales.

El articulo 1 inciso 2° establece el caracteitario que tiene la marca comunitaria. Esto
implica que, salvo disposicion contraria del Reglato, ésta produce los mismos efectos en el
conjunto de la Comunidad, por lo que sélo podraegistrada, cedida, ser objeto de renuncia,

de resolucién de caducidad o de nulidad, y praseébsu uso, para el conjunto de la Comunidad.

El articulo 14 por su parte, hace mencion apécacion complementaria del derecho
nacional de los Estados miembros en materia daci@ de marcas. La norma sefiala en su
parrafo 1°, que las infracciones contra las matoasunitarias se regiran por el derecho nacional
sobre infracciones contra marcas nacionales, coeglar a las disposiciones del Titulo X
“Competencia y Procedimiento en materia de acciopgficiales relativas a marcas

comunitarias”.

Esta remision al Titulo X cobra gran imporianen primer lugar, por cuanto el articulo 90
hace aplicable a estos procedimientos el Convestioescompetencia judicial y ejecucion de
resoluciones judiciales en materia civil y merdafitimado en Bruselas el 27 de septiembre de
1968.
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A su vez, el articulo 92 sefala la competermialusiva de los tribunales de marcas

comunitaria para conocer:

a) cualquier accion por violacién y-si la legistatinacional lo admite- por intento de violacion

de una marca comunitaria.

b) acciones de comprobacion de inexistencia dagii@h si la legislacion nacional las admite.

¢) para cualquier accién entablada a raiz de hgqobsteriores a la publicacion de una solicitud
de marca comunitaria que, tras la publicacién égistro de la marca, quedarian prohibidos en

virtud de esta publicacion.

d) para las demandas de reconvencion por caducigdad nulidad de la marca comunitaria.

El articulo 95 establece una presuncion deleala favor de las marcas comunitarias, a no
ser que el demandado impugne la validez de la mmpdante demanda de reconvencion por
caducidad o por nulidad. El parrafo 2° sefala témbgue la validez de una marca comunitaria

no podra impugnarse mediante una accion de comgidrbde inexistencia de violacion.

Finaliza el parrafo 3° del articulo 95 exprekaque en las acciones de las letras a) y c) del
articulo 92, la excepcién de caducidad o de nuldkath marca comunitaria, presentada por una
via que no sea la de demanda de reconvenciéradeidible en la medida en que el demandado
alegue que el titular de la marca comunitaria @oddr desposeido de sus derechos por uso
insuficiente o que la marca podria ser declarada por existir un derecho anterior del

demandado.

Cabe anadir que la Seccidén Cuarta denominada “Deal@a comunitaria como objeto de
propiedad”, establece en el articulo 17 la asinditacle la marca comunitaria como objeto de
propiedad, a una marca nacional registrada en tad&sniembro. Ello, siempre que conste

dentro del registro de marcas comunitarias deldésta cuestion:

a) que el titular tenga su sede o domicilio eretdhé considerada, o
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b) si no procede lo anterior, el titular tenga stablecimiento en la fecha considerada.

Fuera de estos casos, el Estado miembrodefsera en el que tenga su sede la

Oficina.
En virtud de lo anterior, la marca comunitapaede ser objeto de ejecucion forzada
conforme al articulo 20, y también ser incluidawenprocedimiento de insolvencia segun el

articulo 21.

2. Demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad

En cuanto a la demanda de reconvencion parciat o por nulidad, sefiala el articulo 96
que ésta sblo podra fundamentarse en los motivasadecidad o de nulidad previstos por el
mismo Reglamento. Agrega el parrafo 2° que losutrdbes comunitarios desestimaran toda
demanda de reconvencién si la Oficina ya hubierendio con anterioridad entre las mismas
partes, mediante resolucion ya definitiva, una defaacon el mismo objeto y con la misma

causa.

A) Caducidad

La caducidad puede ser declarada medianteitadlipresentada ante la Oficina o bien, a
través de una demanda de reconvencién en una apoidwiolacion de marca, segun lo
establecido por el articulo 50. La misma norma IseGaalesserianlos requisitos para la

declaracion de caducidad.
La caducidad puede ser declarada medianteitadlipresentada ante la Oficina o bien, a
través de una demanda de reconvencion en una apoiowiolacion de marca, segun lo

establecido por el articulo 50. La misma norma lselida casos en gue ella opera:

- falta de uso efectivo en la Comunidad dentropiito de 5 afios ininterrumpidos sin causa

justificativa de aquello;
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- por la actividad o inactividad del titular querpée que la marca se convierta en designacion

usual en el comercio;

- si por el uso de la marca, o el realizado coooekentimiento del titular, se puede inducir al

publico a error respecto de su naturaleza, calidagbcedencia geogréfica.

El articulo 53 establece otro caso de caddciaguélla por tolerancia del titular de una marca
comunitaria. En ésta, el titular permite duranteffbs consecutivos el uso de una marca

comunitaria posterior en la Comunidad con conoditoiele ese uso.

La sancion para el titular es la imposibiidie solicitar la nulidad y la de oponerse al uso d
la marca posterior, a no ser que la presentacida siglicitud de la marca comunitaria posterior

se hubiere efectuado de mala fe.

B) Nulidad

Respecto de la nulidad, el articulo 51 seerefa las causas de nulidad absoluta que mediante
una demanda de reconvencion en una accion porcidalale marca, o mediante una solicitud

presentada ante la Oficina, pueden impetrarsedemtarar la nulidad de la marca comunitaria.

Sefiala la norma que ella podré declararse sgistra la marca comunitaria contraviniendo
alguna de las causales de denegacion absolutgyideaealel articulo 7, o también para el caso
en que se presente la solicitud actuando de mala fe

En cuanto a la nulidad relativa, ésta es coplada en el articulo 52, y puede ser declarada si
se presenta una solicitud ante la Oficina 0 mediana demanda de reconvencién en una accion
por violacidon de marca, si se infringe el artic8lsobre las causales de denegacién relativa de
registro. También puede declararse la nulidad ivaladle una marca comunitaria si puede

prohibirse su uso en virtud de algun otro derectieraor.

El articulo 54 sefala el efecto retroactivdaldeclaracion de la caducidad y de la nulidad.

Agrega su parrafo 3° que, sin perjuicio de las agpones nacionales relativas, bien a los
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recursos para la reparacion del perjuicio causadmegligencia o por mala fe del titular de la
marca, bien al enriqguecimiento injusto, el efeetinaactivo de la caducidad o de la nulidad de la

marca no afectara:

- a las resoluciones sobre violacion de marca qyarnadquirido fuerza de cosa juzgada y que

se hayan ejecutado con anterioridad a la resolulgdaducidad o de nulidad;

- a los contratos celebrados con anterioridad r@dalucion de caducidad o de nulidad, en la
medida en que se hubieran ejecutado con anteribddasta resoluciéon; sin embargo, podra
reclamarse por razones de equidad la restituci@andidades entregadas en virtud del contrato,

en la medida que las circunstancias lo justifiquen.

a) Mala fe

Cabe agregar por otra parte, que la Direcordempla como causal de nulidad absoluta en
su articulo 3 parrafo 2 letra d) “la solicitud dgistro de la marca que haya sido hecha de mala
fe por el solicitante”. Del mismo modo es expresasta causal en el articulo 51 parrafo 1 letra

b) del Reglamento.

Por lo tanto, el Sistema Comunitario Europwga autonomia a la mala fe del solicitante al
regularla como circunstancia constitutiva de urtditicion o causa de nulidad del registro de la
marca®, a diferencia de la legislacion chilena, que fufe sélo como un factor que provoca la
imprescriptibilidad de la accion de nulidad, la quese basa en la mala fe del infractor, sino que
en la infraccion de las causales de prohibiciéredeéstro.

Ademas, agrega la Directiva como norma fativ#taen el articulo 4 parrafo 4 letra g), que
como causal de nulidad relativa, “la marca puedduralirse con una marca que, en la fecha de
presentacién de la solicitud, estaba siendo usa@hextranjero y que continte utilizandose alli,

siempre que la solicitud hubiera sido hecha de fiegh@r el solicitante”.

115 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 637.
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3. Oposicién al reqgistro

Respecto de la oposicion al registro de unecanaomunitaria, el articulo 41 sefiala que
cualquier persona fisica o juridica, asi como l&erdas agrupaciones, pueden dirigir tras la
publicacion de la solicitud de marca comunitarlagsesvaciones escritas a la Oficina, precisando
los motivos segun los cuales procede denegar di @i registro de la marca y, en especial,
aquellos en virtud del articulo 7 (motivos de dexwd@n absolutos). No obstante lo anterior, no

adquiriran la calidad de partes en el procedimiante la Oficina.

Si se infringe el articulo 8 (motivos relasvale denegacion), el articulo 42 faculta
expresamente para presentar oposicion al registta tharca, en el plazo de tres meses a partir

de la publicacién de la solicitud de marca comuigita

- en los casos de los parrafos 1° y 5° del arti®ylos titulares de las marcas anteriores del

parrafo 2° del articulo 8, asi como los licenciasfacultados por los titulares;

- en caso de marca de agente, los titulares dedasas contempladas en el parrafo 3 del articulo
8;

- en los casos de marcas no registradas o de sityjoss utilizados en el trafico econémico de
alcance no unicamente local del péarrafo 4° dekwddi 8, los titulares de las marcas no
registradas o de los signos contemplados en diétrafp, asi como las personas autorizadas, en

virtud del derecho nacional aplicable, a ejerciestderechos.

4. Sanciones

En cuanto a sanciones, éstas estan estaldemidal articulo 98, el que preceptia que el
tribunal de marcas comunitarias que compruebe dengandado ha violado o intentado violar
una marca comunitaria dictard providencia paraipidé que continle sus actos de violacién, o
de intento de violacion. Asimismo, con arreglo delanacional, adoptara las medidas idéneas

para garantizar el cumplimiento de esta prohibiciBesulta interesante lo innovador que
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significa reprimir los intentos de violacién de wes, ya que ello implica un intento por reforzar

la proteccion de las marcas.
El parrafo 2° por otra parte, sefiala que iblutral de marcas comunitarias aplicara la
legislacion del Estado miembro, incluido su Dereéhternacional privado, en el que se

hubieran cometido los actos de violacién o de totée violacion.

5. Medidas provisionales y cautelares

El articulo 99 propugna que aquéllas previgtas las legislaciones nacionales para las
marcas propias de cada Estado miembro, puedeitasicrespecto de las marcas comunitarias

o de las solicitudes de marca comunitaria.

Deben demandarse ante las autoridades juslicibd dicho Estado, entendiéndose incluidos
los tribunales de marcas comunitarias. Esto inclusando, segun el propio Reglamento, el
competente para conocer en cuanto al fondo seaibumal de marcas comunitarias de otro

Estado miembro

Tales medidas pueden ser dictadas por elif@bEuropeo que puede desplegar sus efectos
en toda la Comunidad Europea, aunque condicionénidoadopcion de las medidas cautelares
al cumplimiento de las formalidades preceptiva$eatos de reconocimiento y de ejecucion de

conformidad con el Titulo Il del Convenio de ejeidn.

6. Cuestiones finales

A) El Reglamento también regula las incidenciagesab derecho de los Estados miembros en
su Titulo XI. En el articulo 105, se resuelve elrds de competencia ante tribunales de Estados
miembros diferentes de las acciones civiles simali& y sucesivas sobre la base de marcas

comunitarias y de marcas nacionales

B) En cuanto a la aplicacion del derecho naciordbd Estados miembros para prohibir el uso

de marcas comunitarias, el articulo 106 sefiala'§akro disposicién en contrario, el presente
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Reglamento no afectara al derecho que exista d@odvie la legislacion de los Estados
miembros a ejercitar acciones por violacion de dere anteriores con arreglo al articulo 8 o al
apartado 2 del articulo 52 contra el uso de unaanaomunitaria posterior. Ahora bien, no
podran entablarse ya acciones por violacion dectleseanteriores con arreglo a los apartados 2
y 4 del articulo 8 cuando, en virtud del apartadtePlarticulo 53, el titular del derecho anterior

hubiere perdido la posibilidad de solicitar la dalil de la marca comunitaria.

Salvo disposicion en contrario, el presentgl®eento no afectara al derecho a ejercitar,
sobre la base del Derecho civil, administrativaeeagl de un Estado miembro, o sobre la base de
disposiciones de Derecho comunitario, accionesteungan por objeto prohibir el uso de una
marca comunitaria, en la medida en que el Dereégh@sk Estado miembro o el Derecho

comunitario pueda ser invocado para prohibir eldesana marca nacional”.

El articulo 107 hace alusion a los derechdsrimmes de alcance local, y expresa que su
titular puede oponerse al uso de la marca comimiegr el territorio en el que ese derecho esta
protegido, en la medida en que lo permita el deretsH Estado miembro de que se trate. Esta
norma, y la del articulo 106, son para Fernandemi® “una relativizacion o incluso una

ruptura del principio de la unidad de la marca coitawmia”.

El parrafo 2° preceptia que lo anterior n@gkcara si el titular hubiere tolerado, teniendo
conocimiento de ello, el uso de la marca comuaitan el territorio en el que ese derecho esté
protegido, durante cinco afios consecutivos, a n@use la presentacion de la solicitud de la

marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe.

Agrega el parrafo 3° indicando que “el titutlr la marca comunitaria no podra oponerse al
uso del derecho contemplado en el apartado 1,simcdii ese derecho no pudiera ya alegarse

contra la marca comunitaria”.

Ademas, cabe afadir que el articulo 9 de tadiiva hace alusién a los derechos anteriores
El parrafo 1 establece la prescripcion por toléermor la cual no se puede solicitar la nulidad

ni oponerse al uso si el titular hubiere tolerddniendo conocimiento de ello, el uso de la marca

118 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 58.
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posterior en el territorio en el que ese derech® @®tegido, durante cinco afios consecutivos, a

no ser que la solicitud de la marca posterior $eehe efectuado de mala fe.

El parrafo 2 establece como facultativa lailplidad de que los Estados miembros apliquen

la prescripcion por tolerancia a otros derechosrammes, como los de las marcas no registradas.

C) Por otra parte, el articulo 125 sefiala que sompetentes para tomar cualquier decision en el
marco de los procedimientos que establece el Reglmmos examinadores, las divisiones de
oposicion, la division de administraciéon de margasuestiones juridicas, las divisiones de

anulacién, y las salas de recurso.

D) Finaliza el Reglamento estableciendo normadivakal registro internacional de marcas, al
disponer en su articulo 140 que el mismo Reglamsataplicard a las solicitudes de registro
internacional efectuadas en virtud del PAAMI basagia una solicitud de marca comunitaria o
en una marca comunitaria, y a los registros de asagn el registro internacional gestionado por

la Oficina Internacional de la OMPI que designéa @omunidad Europea.

El articulo 146 expresa que los registrosriateionales que designan a la Comunidad
Europea, tienen los mismos efectos que las salestude marca comunitaria. Tales registros,
segun el articulo 151, estan sujetos a oposicida déasma forma que las solicitudes de marca
comunitaria publicadas; ademds, los efectos derdgstros internacionales que designa la

Comunidad Europea podran ser declarados nulosrtoafa lo preceptuado por el articulo 153.

7. Acciones y defensas de las marcas no registradas

Como lo sefiala el articulo 4 parrafo 4 lefrae la Directiva 2008/95/CEE, y el articulo 8
parrafo 4 del Reglamento 422/2004, la protecciotad@arca no registrada en la Comunidad
Europea se vincula con la existencia de un deranterior para utilizar la figura en cuestién, y
s6lo en la medida de que ese signo confiera audartel derecho a prohibir la utilizacion de una
marca posterior.

Conforme a lo expuesto en este capitulo yleanterior, las normas sobre las marcas no

registradas son facultativas de los Estados miesnlifa la medida que sean adoptadas por
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ordenamientos internos, las marcas no registragasimplen los requisitos enunciados en el

parrafo anterior, pueden optar a las mismas acsipiiefensas que las marcas registradas.

Ello, por cuanto al estar contempladas comgsaade prohibicion de registro tanto en la
Directiva como en el Reglamento, el titular se emtta facultado para entablar la demanda

reconvencional de nulidad.

También procede la oposicion a la solicitud destegipor la misma razén de ser una causal
de denegacion relativa de registro. Establece glaR®nto que si se infringe su articulo 8
(motivos relativos de denegacion), el articulo d@ufta expresamente para presentar oposicion
al registro de la marca, en el plazo de tres mageartir de la publicacion de la solicitud de

marca comunitaria. Ello opera para los casos deanaro registradas.

Por otra parte, también le es aplicable lagipcidn por tolerancia de la accién de nulidad y
de la oposicion de uso del articulo 9 de la Divagtpor cuanto existe remision expresa en su
parrafo 2. La persona que quiera hacer valer estapeion en contra de la de la accion de
nulidad ejercitada por el titular de la marca rgigteada, debe cumplir los requisitos de uso de 5
afios y pasividad con conocimiento del titular, gieery cuando la solicite estando de buena fe.

La tolerancia implica no haber realizado reclamaeiguna ni judicial ni extrajudicialmenté

En términos similares, el parrafo 2 del atd&@B del Reglamento, que se inserta dentro de la
Seccion Tercera “Causas de Nulidad”, estableceadmadad por tolerancia y se sanciona al
titular con la imposibilidad de solicitar la nudid y la de oponerse al uso de la marca posterior
sobre la base de aquella marca anterior para mdupios o los servicios para los cuales se
hubiera utilizado la marca posteri@ no ser que la presentacion de la solicitud dmdeca

comunitaria posterior se hubiere efectuado de feala

Por otra parte, el parrafo 5 del articulo 4alB®irectiva establece una norma facultativa que
permite al titular de una marca no registrada “qudas circunstancias apropiadas, el registro de
una marca no sea obligatoriamente denegado o ddaclarulo, cuando el titular de la marca

anterior o del derecho anterior consienta quegistre la marca posterior”

17 FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 654.
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Las causales de caducidad no incluyen loscheseanteriores adquiridos a partir de una
marca no registrada; pero el titular de una maocgegistrada puede accionar mediante demanda
reconvencional de caducidad si se cumplen los sgqgsicontemplados en el articulo 12 de la

Directiva y articulo 50 del Reglamento.

Ademas, también puede aplicarse lo prescadteepReglamento en el articulo 95 péarrafo 3,
en cuanto a que en las acciones de las letrag@priapor violacion o intento de violacion de
marca) y c) (accion indemnizatoria) del articulg I82excepcidn de caducidad o de nulidad de la
marca comunitaria, presentada por una via que adasde demanda de reconvencién, sera
admisible en la medida en que el demandado alagrielditular de la marca comunitaria podria
ser desposeido de sus derechos por uso insuficiente la marca podria ser declarada nula por

existir un derecho anterior del demandado.
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CONCLUSIONES

El fendmeno de la internacionalizacion deldabo Marcario constituye una tendencia que
ha penetrado en los diversos ordenamientos juddicque no puede soslayarse en un mundo

globalizado como el actual.

La dictacion de normativas en el ambito ireefanal fue el primer paso para adecuar los

usos y practicas comerciales que podian observarse.

Una de esas practicas era el uso de marcasa@stuvieren registradas. A la luz de lo
expuesto en este trabajo, esta figura era indepetedde otras similares, como las Marcas

Notorias o la Marca del Agente.

Su estudio y regulacion no ha tenido granrdeia puesto que es un tema que se encuentra
en el limite de la aplicacion de principios comotedritorial y el registral, y en sistemas

atributivos como el chileno, constituyen una sitba@xcepcional.

Pero del mismo modo, el formalismo extremoedte tipo de sistemas puede llevar a
soluciones injustas, y es por ello que, confornmasatendencias comparadas, éste se ha ido
flexibilizando y adoptando elementos propios desistemas declarativos, sobre todo en lo que

se refiere a la utilizacion de la marca.

Este trabajo ha pretendido resaltar a la Macd&Registrada como una manifestacién de lo
anterior, desarrollando la regulacién que tienaw@stro pais, y determinando cual es su estatuto

legal en definitiva.
Conforme a lo anterior, se ha tomado comaeafsa lo estatuido en materia marcaria por un

ordenamiento juridico que ha tenido giafiuencia tanto a nivel internacional, como a hive

regional y nacional.
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Es el sistema de la Comunidad Europea quaepaimente, tiene a la Directiva 2008/95/CEE
como una normativa que busca acercar y armonizadileersas legislaciones de los Estados
miembros en materia marcaria, estableciendo normaerativas y facultativas, teniendo éstas

dltimas gran aceptacion y difusion.

Ademas, se ha implantado un sistema comumitanpartir del Reglamento 422/2004, que
regula un complejo tramado de relaciones que seadproposito del intercambio comercial
internacional, regional y nacional, y que ha dedergn la creacién de la marca comunitaria,

cuya regulacion ha sido fuente de gran ayuda palesarrollo del derecho marcario.

Es en este contexto que este trabajo ha cuaffo a nuestra legislaciéon con la de la
Comunidad Europea, poniéndola en relaciéon con lodeferente a los aspectos esenciales de

los sistemas atributivos propios de ambos ordenmdose

Del presente estudio, puede observarse queesimetria en aspectos esenciales como la
nocion de las marcas comerciales, las funcionesegue atribuyen a éstas, la preponderancia de

la distintividad para cualquier tipo de signo maimzaetc.

También se ha analizado todo lo referenteegistro en ambos ordenamientos juridicos,
estableciendo cuales son los requisitos y caratiters esenciales, las causales de denegacion,

etc.
Precisamente el estudio de las prohibicioresedistro ha sido el escenario donde se ha
podido constatar diferencias entre ambos ordenansietNo obstante lo anterior, es en este

aspecto donde encuentran asidero legal las MaoccRggistradas.

A partir de aquello, se ha podido definir afigura en cuestion, determinando sus

caracteristicas mas relevantes y su relacién gas oausales.

El sistema de la Comunidad Europea ha regutaddbastante precision y sistematicidad la

materia de las causales, distinguiendo entre lsalaths y relativas. Dentro de este Gltimo grupo
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se ha incorporado a las Marcas no Registradasjuasonstituyen una norma facultativa para

los Estados miembros.

Los derechos derivados de ellas, han sidadoatdesde la perspectiva de marcas anteriores
a la solicitud de registro o a la prioridad invog@dmo apoyo de la solicitud.

En la Ley chilena 19.039, se estipula comasahde prohibicién de registro a las Marcas no
Registradas, asimilandolas a las marcas igualaseagrafica o fonéticamente se asemejen de
forma que puedan confundirse con otras ya regetrad validamente solicitadas con

anterioridad.

Es en esta materia donde se ha podido detarihois derechos de las Marcas no Registradas.
El ius prohibendies regulado dentro de las marcas no registradés €omunidad Europea,
tanto desde la perspectiva positiva de la utilizaciel signo, como de la negativa de prohibicion

de uso.

En Chile, la Ley 19.039 sélo la regula desalalimension positiva, dejando la negativa
expresamente a las marcas registradas. Sin perjdeiello, se le confiere un derecho de

prioridad para registrar la marca cuando se haggied la causal de prohibicion.

En virtud de lo anterior, se ha podido estugliastablecer cuales son las acciones y defensas

que asisten a las Marcas no Registradas y a lasi mestan.

A este respecto, puede sefialarse que tantpdsicion como la accién de nulidad son
acogidas tanto en la legislacion chilena como esistéma de la Comunidad Europea para la

figura en estudio.

Luego, complementan el estatuto de las ManoaRegistradas en Chile, las acciones civiles

y penales y las medidas prejudiciales y preca@nala Ley 19.039.
A nivel europeo, el analisis resulta mas cajopla que se regula la marca comunitaria a

nivel internacional, regional y nacional. No obstanes posible afirmar que ademas de la

oposicion y la demanda reconvencional por nuligagde el titular de una Marca no Registrada
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accionar mediante demanda reconvencional de cathcgl se cumplen los requisitos
establecidos por el Reglamento. También resulteeplente |la aplicacion de la prescripcion por

tolerancia.

Las sanciones, ademas de lo que preceptuBirdativa y el Reglamento, deben buscarse
también en lo que cada Estado miembro establecemismno sucede con las medidas
precautorias y provisionales.

Finalmente, al entender a las Marcas no Rad&$ a partir del uso efectivo y real, cabe
concluir que la legislacion chilena no se adecuauamto al uso obligatorio de la marca a las

tendencias actuales, a diferencia del sistema @erlaunidad Europea.

Ello resulta esencial para el tratamiento gada sistema hace no sélo de las Marcas no
Registradas, si no que de éstas en general, astatnle figuras como la caducidad, que en
definitiva, permiten armonizar, como se dijo ahpipio de estas conclusiones, los principios de
los sistemas atributivos con el uso de las mariasjento que evidencia la realidad comercial,

la que va mas alla del mismo registro.
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-Directiva 2008/95/CEE del Parlamento Europeo y @ehsejo, de 22 de octubre de 2008,
relativa a la aproximacion de las legislacione®deestados miembros en materia de marcas.
-Reglamento 422/2044

-Convenio de la Unidn de Paris para la ProteccétadPropiedad Industrial del 20 de marzo de
1883.

-Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intellecttacionados con el Comercio (ADPIC).
Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que sabéste la OMC, Marruecos, 15 de abril de
1994.

- <Www.inapi.ch
- <WWW.Wipo.int>
- <WWwW.wto.org>
- <www.sargent.ct

108



