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INTRODUCCION

Una marca en términos generales es un signo que distingue bienes o
servicios de una persona de aquellos de las demas. El concepto de bienes
engloba los productos a los que la marca puede adherirse fisicamente, ya sea
directamente o mediante etiquetas o embalajes, mientras que en el de servicios
se refiere a las actividades, las cuales, por su naturaleza, son intangibles. La
finalidad del registro es la de proteger legalmente el nombre de un producto o

servicio en todo el territorio de Chile.

Una marca cuidadosamente seleccionada y desarrollada es un activo
empresarial valioso para la mayor parte de las empresas. Para algunas, puede
ser el mas valioso de todos. De ahi la importancia de establecer derechos
exclusivos de uso de éstas, pero como correlato si no estableciesen
excepciones al derecho que ha emanado del registro se produciria un bloqueo

en el mercado que perjudicaria la evolucién del mismo*.

A nuestro juicio, esta investigacion resulta interesante pues viene en
responder una interrogante que, en la practica, se ha incrementado por parte de
los titulares de registros marcarios, competidores, universidades, editoriales,

etc. y, por qué no decirlo también por parte de los jueces que conocen sobre

! FRANCIS LEFEBVRE 2005. Marcas y Nombres de dominio. Santiago de Compostela, Ediciones francis
Lefebvre 73p.
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este tipo de infracciones, pues son ellos los que, en definitiva, determinan si el
uso de una marca comercial constituye o no infraccién al derecho conferido al
titular de una marca registrada. Asimismo, sirve para explicar que el uso de
forma usual que le da la gente comudn y corriente a una marca registrada de otra
persona, sin permiso del titular es un uso que esta permitido, ya que son usos
referenciales, es decir, para referirse a los productos y que por lo tanto, una
marca registrada, a diferencia de una patente, no es un “derecho a excluir’
frente a terceros a usar esa marca, sino que su infraccibn se produce al
confundirse o al asociarse en el trafico econémico con otra marca registrada o

con su titular.

De esta manera esta actividad formativa equivalente al trabajo de tesis,
tiene por objeto responder a la interrogante de si en nuestra legislacién hay
espacio para la aplicacion de excepciones al derecho de uso exclusivo y
excluyente que confiere un registro marcario, tales como el uso en publicidad
comparativa, el uso descriptivo 0 el uso en parodia, es decir, si aun cuando
nuestra legislacion marcaria actualmente no contiene excepciones a los
derechos conferidos mediante un registro marcario (exceptuando el articulo
relativo al agotamiento de derechos contenido en el articulo 19 bis E de la Ley
19.039), es posible la utilizacion de una marca ajena sin requerir de la
autorizacién del titular de una determinada marca y, sin que por ello se infrinja o

vulnere el derecho de exclusividad conferido al titular de un registro marcario.



Para concluir una respuesta efectiva, es necesario en primer lugar
referirnos a los aspectos generales de la marca comercial, tratando brevemente
concepto, naturaleza y estatuto juridico de la marca comercial, funciones y
principios que la rigen. Hecho ésto abordaremos los derechos conferidos por
este registro de marca comercial a la luz de nuestra legislacion vigente,
posteriormente y para seguir un orden légico abordaremos las excepciones de
la marca comercial, para lo cual es necesario abordar las teorias doctrinarias,
legales y jurisprudenciales en que se fundan estas excepciones en derecho
comparado (Estados Unidos, Argentina y Espafa), para luego dar respuesta a
la interrogante que, por cierto, forma parte del obeto de este estudio, a saber:
“‘De acuerdo a las teorias analizadas; ¢es posible -conforme a la legislacion
nacional- la aplicacién de excepciones a este derecho exclusivo y excluyente?”.
En este capitulo analizaremos la situacion tanto a la luz de la legislacién actual,
como la situacién que se presenta en el proyecto de reforma de la Ley 19.039,

actualmente en el Congreso.

Cabe destacar que si bien no se han encontrado antecedentes
jurisprudenciales importantes sobre este tema en particular en nuestro pais,
para el andlisis de la investigacion se han utilizado antecedentes bibliogréaficos,
jurisprudenciales, comentarios e informes de paises extranjeros,

particularmente Estados Unidos, Argentina y Espania.



I.- ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA COMERCIAL

| .1.- Concepto

Diversos autores? han definido lo que han de entender por marca comercial.
Asi para Fernandez Novoa® la marca “es un bien inmaterial, esto es, un bien
gue no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita
materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por
los sentidos, siendo, ademas, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y

de modo simultaneo en diversos lugares”.

Para la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante
OMPI, una marca es un signo o una combinacion de signos que permiten
diferenciar los bienes o servicios de una empresa de aquellos de los de las

demas. El concepto de bienes engloba los productos a los que la marca puede

2 Bertone y Cabanellas, sefialan dentro de definiciones que pueden recordarse, entre otras, las de Breuer
Moreno, quien define a la marca comercial como “el signo caracteristico con que el industrial, comerciante
0 agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotacion agricola”; Ledesma, para quien
las marcas son “simbolos denominativos emblematicos que distinguen los artefactos de una fabrica, los
objeto de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agricolas”; Etcheverry, para quien la
marca es “el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares”;
McCarthy, sigue la definicion de la ley Latam, vigente en Estados Unidos, que caracteriza la marca como
“cualquier palabra, nombre, simbolo o dispositivo o cualquier combinacion de los mismos adaptados o
utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o
vendidos por otros”. Asimismo este ultimo, siguiendo la misma ley define marca de servicios, que serian
“as utilizadas en la venta o publicidad de servicios para identificar los servicios de una persona y
distinguirlos de los servicios de otros”. BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G.: “Derecho de Marcas Tomo I”.
Buenos Aires, 2008. Editorial Heliasta, 17p.

® FERNANDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial
Pons, 25p.



adherirse fisicamente, ya sea directamente o mediante etiquetas o embalajes,
mientras que el de servicios se refiere a actividades, las cuales por su

naturaleza, son intangibles®.

Por otra parte, la norma basica recogida en el articulo 15 del Acuerdo sobre
los ADPIC, establece que “cualquier signo o combinacion de signos que sean
capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra
empresa pueden constituir una marca, siempre que sea perceptible
visualmente”. Esos signos, en particular, las palabras, los nombres de
personas, las letras, los nimeros, los elementos figurativos y las combinaciones
de colores, asi como cualquier combinacion de ellos, deben poder ser

registrados como marca.

Por su parte la ley chilena vigente formula un concepto que, sin ser
exhaustivo, sefiala los signos que pueden constituir una marca. En efecto, el
articulo 19 de la ley 19.039, senala: “Bajo la denominacién de marca comercial,
se comprende todo signo que sea susceptible de representacion grafica capaz
de distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o
comerciales. Tales signos podran consistir en palabras, incluidos los nombres
de personas, letras, numeros, elementos figurativos tales como imagenes,

gréficos, simbolos, combinaciones de colores, sonidos, asi como también,

* PUBLICACION OMPI N° 895 (5): “Principios Basicos de la Propiedad Industrial”. Obtenido en
www.int/ebookshop 14p {consulta: noviembre 2013}



http://www.int/ebookshop

cualguier combinacidon de estos signos. Cuando los signos no sean
intrinsicamente distintivos, podra concederse el registro si han adquirido
distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Podran tambien
inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o
adscritas a una marca registrada del producto, servicios, establecimiento
comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto
o servicio al que la marca ha de aplicarse no sera en ningln caso obstaculo

para el registro de la marca”.

En esta definicion se destacan dos caracteristicas basicas de las marcas.
En primer término, el signo en que la marca y el objeto al que se aplica tienen
gue ser independientes. El derecho exclusivo sobre la marca no se refiere al
signo en abstracto, sino a la relacién entre el signo y la cobertura que esta
Gltima ampara. En segundo lugar hace referencia a una de las funciones
principales de la marca, cual es, la de distinguir en el mercado productos,
servicios 0 establecimientos de una persona de los productos servicios o

establecimientos ofrecidos por una persona distinta.

|.2.- Estatuto Juridico

A nivel constitucional la proteccién del dominio respecto de los bienes

incorporales encuentra su fundamento en el articulo 19 N° 24 de la CPR, el que



senala: “La contitucion asegura a todas las personas...N° 24: El derecho de
propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o

incorporales”.

El Codigo Civil define lo que ha de entenderse por dominio o propiedad,
senalando al efecto: “Dominio o propiedad es el derecho real en una cosa
corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o

contra derecho ajeno”.

De esta definicion se desprenden las tres caracteristicas que enuncia la
Doctrina clasica®, a saber: (i) Absoluto, pues su titular puede ejercer sobre la
cosa de que es duefio todas las facultades posibles; (ii) Exclusivo, pues supone
un titular Unico para usar, gozar y disponer de la cosa; y (iii) Perpetuo, es decir,

no esta sujeto a limitacion de tiempo.

Por otra parte, esta propiedad puede clasificarse, entre otros, de acuerdo a
su objeto, en civil e intelectual e industrial. Estas Ultimas estan constituidas por
las producciones del talento o del ingenio de sus autores. Asi el articulo 584 del
Cdbdigo Civil dispone: “Las producciones del talento o del ingenio son una
propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regira por leyes

especiales”.

® ROZAS VIAL, FERNANDO: “Los Bienes”. Santiago de Chile, 2004. Edit. Lexis Nexis 76p.
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Este Ultimo articulo reconoce este tipo de propiedad como un derecho
especial, ya que comprende en su redaccion los bienes intelectuales, dentro de
los cuales quedan comprendidos, entre otros, las marcas comerciales, regulada
por la Ley 19.039, y si bien la marca comercial, considerada como un bien
intelectual, reconoce la caracteristica de exclusividad, -con las particularidades
gue le distinguen del dominio, pero se asimila a éste, por ejemplo, en la facultad

de uso, las otras dos catacteristicas se ven atenuadas.

En efecto, las leyes que regulan la propiedad intelectual e industrial
contemplan excepciones y limitaciones tales como, sistemas y procedimientos
gue permiten la suspencion de derechos y limites temporales. Cada uno de
estos elementos responde a la funcién especifica que cumple cada derecho y
permite crear un derecho con una libertad que no seria posible si se tratara de
un derecho de propiedad propiamente tal. Como veremos mas adelante y como
objeto de estudio las excepciones a que podra estar afecta el derecho exlusivo

de una marca comercial en nuestra legislacion.

|.3.- Funciones de la Marca Comercial

La innovacion tecnoldgica, la expansion de las TIC (tecnologias de la

informacion y la comunicacién) en la empresa y la globalizacion del mercado
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han hecho que en nuestra sociedad los conocimientos hayan adquirido una
importancia fundamental, por lo que las empresas dependen mas de su activo
inmaterial (Qque actualmente supone aproximadamente dos tercios del valor de
una empresa®). El valor de una empresa se sustenta cada vez mas en generar
ideas novedosas (innovacién) y de diferenciarse (imagen de marca). Los
derechos de propiedad intelectual pueden proteger eficazmente el fruto de
ideas innovadoras de la empresa y el prestigio que su marca ha adquirido al

ganarse la confianza de los consumidores en sus productos y servicios.

Los conceptos de “imagen de marca”, “marca de prestigio” y “gestion de
marcas” se entienden con frecuencia en sentido restringido’, como si se
aplicaran uUnicamente a productos de lujo, tales como, cosméticos, relojes,
medicamentos y dispositivos electronicos. No obstante, son cada vez mas los
empresarios que comprenden que la imagen vy el prestigio de la marca han de
entenderse y analizarse en el marco de una economia globalizada, que exige
gue toda empresa, tanto si provee de bienes y servicios a consumidores finales
como a otras empresas, debe tener algo especial y singular que haga sus
bienes y servicios distintos y mejores que los de sus competidores en el

mercado. El valor ya no se mide Unicamente por referencia a los consumidores

® PUBLICACION OMPI: “Cémo utilizar las Marcas, Disefios Industriales y las Indicaciones Geograficas
para cultivar la imagen de marca”. Obtenido en www.wipo.int/bookshop 2p {consulta: noviembre 2013}

" PUBLICACION OMPI: “Cémo utilizar las Marcas, Disefios Industriales y las Indicaciones Geograficas
para cultivar la imagen de marca”. Obtenido en www.wipo.int/bookshop {consulta: noviembre 2013}
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de productos basicos®.

Las marcas son instrumentos de enorme utilidad en el desarrollo de la
imagen de marca. Se han constituido en un patrimonio de gran valor en las
operaciones financieras. Las denominaciones comerciales protegidas por
marcas son ahora el activo mas valioso de un niumero mayor de empresas, Yy

con frecuencia su valor supera al activo material.

Los signos marcarios cumplen diversas funciones en las economias de
estos tiempos, no todas tienen el mismo concepto desde el punto de vista
marcario, sin embargo todas ellas presentan un aspecto en comuan, cual es el
caracter distintivo que otorgan a los bienes y servicios, pues de no distinguir en
el mercado bienes y servicios la marca dejaria de ser tal tanto desde un punto
de vista econdmico como juridico. Las restantes funciones, si bien significativas
y de gran importancia econémica, subyacen en esta funcién, pues como se dijo

anteriormente, sin esta funcion la marca deja de ser tal.

En términos generales, la marca desempefia cuatro funciones principales®,

8 De hecho, segliin la OMPI, los consumidores valoran una determinada marca, su reputacion, su imagen y
una serie de cualidades deseadas que asocian a ella, y estan dispuestas a pagar mas por un producto que
tenga una marca que reconocen Yy que saben por experiencia que satisface sus expectativas. Por ello, la
buena imagen y la reputacion de una marca confieren, por si solas, una ventaja competitiva a la empresa.
PUBLICACION OMPI: “Cémo utilizar las Marcas, Disefios Industriales y las Indicaciones Geograficas para
cultivar la imagen de marca”. Obtenido en www.wipo.int/bookshop 2p {consulta: noviembre 2013}

% PUBLICACION OMPI N° 895 (5): “Principios Basicos de la Propiedad Industrial”. Obtenido en
www.int/ebookshop {consulta: diciembre 2013}.
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cuya importancia es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca,
identificar el origen comercial de las mismas y de su calidad, asi como fomentar

su venta en el mercado, a saber:

(i).- Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los demas: Las
marcas son de gran utilidad para los consumidores a la hora de adquirir
determinados productos o de utilizar determinados servicios ya conocidos o que
hayan sido objeto de publicidad. El caracter distintivo de la marca debe ser
evaluado en relaciéon con la cobertura a la que se aplique. Las marcas no sélo
permiten diferenciar productos y servicios como tales. Tabién permiten
diferenciarlos dentro de la empresa de la que son originarios.

(ii).- Fuente: Las marcas permiten diferenciar los productos o servicios de una
fuente empresarial de productos o servicios idénticos o similares de otras
fuentes empresariales. Esta funcién es importante para definir el alcance de la
proteccion de las marcas.

(iii).- Funcion de garantia: Las marcas sirven también para denotar una cualidad
concreta del producto o servicio a las que se aplique, de modo que el
consumidor pueda fiarse asi de la calidad constante de los productos que lleve
dicha marca. Cabe hacer presente que no siempre una marca es prerrogativa
de una persona, pues el titular de un registro marcario puede licenciar su
marca, para ello es importante que el licenciatario respete las normas de

calidad establecidas por el propietario de la marca.

14



(iv).- Funcion de comercializacion y venta: Las marcas también se utilizan para
promover la comercializacion y la venta de productos y la comercializacion y la
prestacion de servicios, de manera que no soélo se utilizan para diferenciar
productos y servicios o0 para identificar una empresa 0 una cualidad concreta,

sino para fomentar las ventas.

I.4.- Principios de la marca comercial

El derecho marcario —disgregado y muchas veces discordantes en las
diversas legislaciones vigentes del mundo®®- encuentra en sus principios una

base de armonizacion juridica.

A pesar de lo anterior, la marca constituye un derecho exclusivo y
excluyente del titular sobre un signo que sirve para diferenciar productos,
servicios 0 establecimientos frente a otros en el mercado. A partir de esta
vision, se pueden plantear una serie de principios configuradores del derecho
marcario, que, en lo fundamental se pueden resumir en los siguientes™*:

(i).- Principio de registrabilidad: El nacimiento del derecho sobre la marca tiene
lugar mediante la inscripcion del signo ante el 6rgano competente del respectivo

pais. A traves de este registro el titular adquiere los derechos exclusivos y

9 FERNANDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid 2001. Editorial Marcial
Pons, 69p.

1 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: “Estudios de Derecho Judicial”, Madrid 2004, 314p.
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excluyentes sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a terceros el uso de
signos idénticos o similares. Esto es, sblo la marca registrada surte plenos
efectos juridicos.

(ii).- Principio de libre opcién: Uno es libre de optar por el registro de cualquier
marca, siempre y cuando esta U(ltima cumpla con los requisitos de
registrabilidad.

(ii).- Principio de temporalidad: La marca tiene un plazo de vigencia,
transcurrido ese plazo debera ser renovada, de lo contrario caduca.

(iv).- Principio de territorialidad: Los efectos juridicos de la marca se
circunscriben a un territorio determinado.

(v).- Principio de especificidad: Las marcas surten sus efectos respecto de
determinados productos o servicios, en el caso chileno tambien respecto de los
establecimientos comerciales e industriales.

(vi).- Principio de no confusién: Un marca no puede causar confusion en el
mercado respecto de su procedencia, cualidad o género de la cobertura que
distingue.

(vii).- Principio de minima defensa marcaria: Todo el que tiene un derecho

marcario tiene también derecho a defenderlo.

1.5.- Fundamento del derecho marcario

La industrializacién acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII,

16



cuya extension y profundizacién no han cesado desde esa época, ha conducido

a una creciente utilizacién y valor de las marcas™?.

En una economia industrial a diferencia de una economia rural, la utilizacion
de signos que permiten diferenciar la empresa oferente de bienes y servicios
pasa a ocupar un papel preponderante, tanto desde el punto de vista de la
empresa individualmente considerada como de la sociedad, en su conjunto, por
ello, desde el punto de vista de la empresa la titularidad de signos marcarios
constituye uno de los principales -sino el mas importante- activos de ésta®®.
Asimismo, desde el punto de vista de la economia, en su conjunto, las marcas
son un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y

mejores productos y, para asegurar el control de la calidad™.

Hoy en dia, el principal capital de una empresa son sus marcas™, pues se
dice que el auténtico valor reside fuera de la propia empresa: en la mentalidad
de los consumidores potenciales. En efecto®®, a partir de 1985, comenzé una

secuencia de fusiones y adquisiciones fundadas en el deseo de tomar posesion

2 BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G.: “ Derecho de Marcas Tomo I”. Buenos Aires 2008, Editorial
Heliasta, 13p.

3 KAPFERER, JEAN NOEL: “La Marca Capital de la Empresa”. Espafia. Ediciones Deusto, 9p.

14 BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G.: “ Derecho de Marcas Tomo I”. Buenos Aires 2008, Editorial
Heliasta, 15p.

> KAPFERER, JEAN NOEL: “La Marca Capital de la Empresa”. Espafia. Ediciones Deusto, 10p.

® KAPFERER, JEAN NOEL: “ La Marca Capital de la Empresa”. Espafia. Ediciones Deusto, 10p.
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sobre el futuro del mercado europeo. ElI cambio que se produjo a partir de esta
época es una toma de conciencia. Antes de esta época, cuando se realizaban
fusiones y adquisiciones lo que se compraba era una empresa, por ejemplo, de
fabricacion de chocolate. Hoy lo que se quiere es apropiarse de marcas como
Kodak, BWM, IBM, etc. Es decir, hoy la fuerza de una empresa no se mide en
saber elaborar por ejemplo, una cerveza, sino en que todo el mundo quiere

beber una Heinecken.

A lo largo de los afios, producto de gran trabajo y, generalmente, fuertes
inversiones, la marca logra posicionarse en el mercado, logrando con ésto ser
una sefal de eleccién para el consumidor, pues otorga imagen, confianza y
reputacion. De este modo la marca identifica, garantiza y da estabilidad a la
oferta. En un mundo de cambios la marca constituye a juicio de Kapferer'” uno
de los pocos elementos de estabilidad. Por otra parte, la marca facilita los
intercambios internacionales, este es el verdadero lenguaje internacional, por

ejemplo, Kodak, se pronuncia Kodak, en cualquier parte del mundo.

" KAPFERER, JEAN NOEL: “ La Marca Capital de la Empresa”. Espafia. Ediciones Deusto, 12p.
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Il.- EFECTOS DEL REGISTRO: DERECHOS CONFERIDOS

Il. 1.- El derecho exclusivo sobre la marca

Tanto a nivel internacional como nacional, se reconoce de forma expresa
gue el derecho sobre la marca, al igual que los restantes derechos de propiedad
industrial, tiene la caracteristica de ser exclusivo. En materia de marca, la
exclusividad del derecho subjetivo atribuido al titular marcario esta intimamente
relacionada con la funcién indicadora del origen empresarial de la cobertura

que la marca ampara®®.

Segln informe de la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual®, el
derecho de explotar la marca que pertenece al propietario se encuentra
reconocido en casi todas las legislaciones de marcas, pero ¢en qué consiste el
derecho de uso o explotacién de una marca?. Segun la OMPI, este derecho es
el que se otorga al titular de una marca para hacer uso de ésta en los productos
y en los envases, envoltorios y etiquetas de éstos o de otro modo relacionado
con los productos para los cuales la registr6. Comprende también el derecho a

la distribuciébn comercial de las mercancias en que se estampa la marca y de

BFERNANDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid 2001. Editorial Marcial
Pons, 347p.

PUBLICACION OMPI N° 895 (5) “Principios Basicos de la Propiedad Industrial”. Obtenido en
www.int/ebookshop {consulta: diciembre 2013}
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utilizarla en la publicidad, los impresos y documentos de la compafia

propietaria.

En nuestra legislacién, los derechos conferidos estan expresamente
sefalados en el articulo 19 bis D de la Ley 19.039, asi dicho articulo sefala:
“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en
el tradfico economico en la forma que se ha conferido vy para distinguir los
productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos
en el registro. Por consiguente, el titular de una marca registrada podra impedir
que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las
operaciones comerciales, marcas idénticas o similares para productos, servicios
o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a
aguellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condicion de que el
uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusién. Cuando el uso
hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumira que existe

confusién.”

Asimismo, el articulo 31 del Reglamento de la Ley 19.039, sefala: “La
marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el
trafico econdmico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los

productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos
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en el registro”.

Por otra parte y en armonia con los articulos sefialados precedentemente el
articulo 63 del Reglamento de la Ley 19.039, dispone que el titular de un
derecho de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para
utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier titulo el objeto de la

proteccion y el derecho que se le ha conferido.

I1.2.- Vertiente positiva y negativa del derecho de marcas

En Doctrina se discute acerca de si es posible o no diferenciar dentro del
derecho sobre una marca una vertiente positiva y una vertiente negativa®. A la
vista de lo dispuesto en el articulo 19 bis D de la Ley 19.039, nosotros
coincidimos con el autor de la cita, en que no hay duda que en nuestro
ordenamiento juridico cabe contraponer un aspecto positivo y un aspecto

negativo del derecho exclusivo sobre la marca.

En efecto, de la interpretacion del inciso primero del articulo 19 bis D de la
Ley 19.039, y de los articulos 31 y 63 del reglamento del mismo cuerpo legal, se

desprende la vertiente positiva del derecho sobre la marca, atribuyendo al titular

% Dicha discucion se ha dado particularmente en Alemania, cuya doctrina dominante afirma que el
derecho de marca presentan tan solo una vertiente negativa (ius prohibendi) y que no tiene sentido hablar
de vertiente positiva del derecho de exclusiva de la marca. FERNANDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado
Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial Pons, 348p.
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del registro marcario la faculad de designar con la marca tal y como fue
registrada los productos, servicios o establecimientos que ampara. En términos
generales, la vertiente positiva implica que el titular de una marca registrada

estéa facultado para usarla, cederla u otorgar una licencia sobre la misma.

Para Fernandez Novoa®!, el componente esencial del derecho sobre la
marca, es sin duda alguna, la vertiente negativa: el ius prohibendi. Para este
altimo, esta vertiente es mas amplia que la vertiente positiva, pues no solo se
refiere al signo registrado, sino también a signos determinantemente similares y

no solo en relacién con la misma cobertura, sino también a coberturas similares.

Para la OMPI??, en cuanto al derecho a negar la explotacién de la marca a
terceros, la funcién primordial que cumple la marca es distinguir las mercancias
del titular de las de otro fabricante y en razon de ese derecho puede oponerse a
que terceros empleen marcas que, por su semejanza con la suya, puedan
provocar error o confusion y, en consecuencia, que se engafie al publico

consumidor.

Dicha vertiente se manifiesta a nivel internacional tanto en los ADPIC, del

! FERNANDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas’. Madrid, 2001. Editorial Marcial
Pons, 349p.

2 PUBLICACION OMPI N° 895 (5) “Principios Béasicos de la Propiedad Industrial”. Obtenido en
www.int/ebookshop {consulta: diciembre 2013}
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cual Chile es parte desde 1991, como en el Tratado de Libre Comercio Chile

Estados Unidos, implementado a partir de enero de 2004.

En efecto, el articulo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece que: “El
titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen
en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares a aquellos
para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad
de confusion. En el caso de que se use un signo para bienes o servicios

idénticos, se presumira que existe probabilidad de confusion”.

Por otra parte, el articulo 17.2 N° 4, del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, dispone: “Cada Parte establecera que el titular de una marca
de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho exclusivo de impedir
que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geograficas
posteriores, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos
productos o servicios para los que se ha registrado la marca de fabrica o de

comercio, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusion”.

En nuestra legislacion interna, se manifiesta en el articulo 19 bis D, inciso

segundo de la Ley 19.039, al disponer: “...Por consiguente, el titular de una
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marca registrada podra impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento,
utilice en el curso de las operaciones comerciales, marcas idénticas o similares
para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que
sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el
registro, y a condicion de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error

o confusioén”.

Cabe destacar que este aspecto negativo o ius prohibendi se delimita en
nuestra legislacion marcaria en el articulo 28 de la Ley 19.039, en donde se
tipifican los actos constitutivos de infraccibn marcaria al sefalar: “Seran
condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades

tributarias:

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales una marca igual o
semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o
establecimientos o respecto de productos, servicios 0 establecimientos
relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.

b) Los que usen con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o
anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o
simulando aquellas.

c) Los que con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que

lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido
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previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar

productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

De esta manera, el titular de una marca registrada posee el derecho
exclusivo de impedir que los terceros puedan explotar marcas idénticas o
semejantes a la propia sin su previo consentimiento, mediante el oportuno
ejercicio de acciones contenidas en la Ley 19.039. Las acciones a que se hace
referencia®®, son aquellas que tienen por objeto resguardar los derechos
conferidos por el registro de una marca comercial. Estas se encuentran
descritas en el titulo X “De la Observacia de los derechos de propiedad
industrial”, en cuyo articulo 106 sefiala: “El titular cuyo derecho de propiedad
industrial sea lesionado podra demandar civilmente: a) La cesacién de los actos
gue violan el derecho protegido.

b) La indemnizacion de los dafios y perjuicios
c) La adopcién de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracciéon

d) La publicacién de la sentencia a costa del condenado...”.

Para concluir este acapite y, analizados los articulos que comprenden la
vertiente negativa de este derecho de marcas, de la interpretacién de las letras

a) y c) del articulo 28 antes descrito, articulo 112, haciendo alusién a las

2 Ademas de la accion normal por actos de infraccién, en Chile, se establece un procedimiento
administrativo de oposicién y nulidad contra la solicitud o registro de marca, que incurra en algunas de las
causales de irregistrabilidad contempladas en el articulo 20 de la Ley 19.039. Ello, segun lo dispuesto en
los articulos 5° y 18 bis G de la Ley 19.039, respectivamente.
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medidas precutorias®®, y del articulo 63 del Regalmento de la Ley 19.039, se
desprende que dentro de los actos que configuran el ius prohibendi del titular
marcario -cuyo signo se ha utlizado sin su consentimiento en el trafico
econdémico- quedan comprendidos: el usar el signo con fines comerciales para
la misma cobertura o una relacionada con la amparada por la marca inscrita (lo
cual es sin perjuicio del agotamiento del derecho sefialado en el articulo 19 bis
E de la Ley 19.039); poner el signo en los productos o en su presentacion;
ofertar, comercializar o almacenar productos con el signo, y utilizar el signo en

publicidad.

[1.3 Presuncion de confusion y riesgo de confusion

El riesgo de confusion® es una de las figuras centrales del derecho de la

|26

competencia desleal” y del derecho de marcas. Por otra parte una de las

24 Dicho articulo dispone: Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podra decretar las
siguientes:

a)La cesacion inmediata de los actos que constituyan la presunta infraccion.

b)EIl secuestro de los productos objeto de la presunta infraccion y de los materiales y medios que sirvan
principalmente para cometerla, tratandose de signos distintivos, podra ademas decretarse el secuestro de
los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posan el signo motivo de la
presunta infraccion.

c)El nombramiento de uno o mas interventores.

d)La prohibicion de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta
infraccion, y

e)La retencion, en poder de un establecimiento de crédito o tercero, de los bienes, dinero o valores que
provengan de la venta o comercializacién de dichos productos, en cualquier forma.

% Riesgo de confusion: Implica la posibilidad que el publico consumidor pueda creer que los productos o
servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen. PUBLICACION INAPI. Directrices de
procedimiento de registro de marcas. Obtenido en www.inapi.cl. 353p.

% Ver art. 4° letra a) de la ley. 20169 que regula la competencia desleal.
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claves fundamentales del derecho de marcas, es la figura juridica del riesgo de
confusién®’. En efecto, el riesgo de confusién de una marca con otra es una
pieza que opera en diversos sectores del sistema de marcas, asi por ejemplo,
una de las causales de irregitrabilidad en que puede incurrir una solicitud de
marca es precisamente la existencia de un riesgo de confusion con una marca

anteriormente registrada®®.

Por otra parte el riesgo de confusion tiene que establecerse siempre desde
el punto de vista del consumidor®®, quienes son los que finalmente estan
interesados en adquirir los bienes o servicios protegidos por la marca y, por

cierto, a quienes van dirigidos dichos productos o servicios.

En el caso que un utilizado signo sea idéntico y los productos o servicios
idénticos, el articulo 19 bis D de la Ley 19.039, en su ultimo inciso, establece
una presuncion de confusion, la cual no requiere la concurrencia del “riesgo de
confusién” para apreciar la infraccion de marca. Si por el contrario, el signo
utilizado es semejante y los productos o servicios similares, se exige que, para

que el titular pueda ejercitar su ius prohibendi, esa semejanza entre los signos y

27 FERNANDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial
Pons, 189p.

*8 para estos efecto revisar articulo 20 letras f) y h) de la ley 19.039.
?® FERNANDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial
Pons, 194p. En este punto es interesante destacar la figura del consumidor medio, el cual de acuerdo al

derecho francés y espafiol se define como una persona no destaca ni por sus particulares concocimientos,
ni tampoco por ser especialmente ignorante.
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la similitud de los productos o servicios suponga un riesgo de confusion, el cual

incluye el riesgo de asociacién entre el signo y la marca.

De esta manera el derecho de marca se ve delimitado por el llamado
principio de especialidad, el cual exige que para el examen comparativo entre
uno y otro signo debe hacerse el andlisis entre la posible semejanza y la

eventual coincidencia o diferencia en su @mbito de proteccion.

Por lo tanto, salvo que se trate de un signo idéntico para distinguir una
cobertura idéntica, se ha de entender o no el riesgo de confusion o asociacion,
siempre y cuando el mismo sea utilizado en el trafico econémico®,

constituyéndo, a su vez, una infraccion de marcas.

¢ Cuéles son los factores para apreciar un eventual riesgo de confusion?®*:
En nuestro pais no se han encontrado antecedentes legales, jurisprudenciales
ni doctrinarios que permitan determinar este riesgo de confusiéon. Es por este
motivo que nos basaremos en la jurisprudencia espafiola, la cual ha
considerado diversos factores para determinar cuando existe este riesgo de

confusién, a saber: (i) La comparacion grafica, fonética y conceptual entre los

30 Trafico Econémico: Actividad comercial con animo de lucro, segiin sentencia TICE 25-1-07, ala cual se
hace referencia en Propiedad Intelectual e Industrial 2012-2013. FRANCIS LEFEBVRE: “Marcas y
Nombres de dominio”. Santiago de Compostela 2005, Ediciones francis Lefebvre 539p.

%1 LEFEBVRE, FRANCIS: ” Marcas y Nombres de dominio”. Santiago de Compostela 2005, Ediciones
francis Lefebvre 539p.
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signos debe analizarse en su conjunto; (i) Que se trate de un consumidor
medio, el cual es normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz,
quien confia en la imagen imperfecta de las marcas que conserva en la
memoria y quien rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las
marcas; (ii) Su nivel de atencidon podra variar en funcion de la categoria de

productos o servicios que ampara la marca.

lll.- EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS

El uso de una marca ajena, sin el consentimiento del titular marcario, puede
ser reprimido a través de las acciones que la ley confiere, dado que el correlato
de este “ius prohibendi” con que cuenta el titular marcario, precisamente es la
posibilidad de hacer uso de los actos comprendidos en el ius prohibendi
seflaladas anteriormente. Si el signo es utilizado para distinguir bienes y

servicios, sera independiente el medio utilizado para violar este derecho.

La proteccion juridica de la marca se basa sobre este derecho de
exclusividad, sobre un determinado signo en relacion con la identificacién de
una cobertura determinada (bienes, servicios, establecimientos comerciales e
industriales). Este derecho subjetivo de una marca, no implica, sin embargo,
una apropiacion del signo, sino que supone un derecho a impedir ciertos actos

relativos al signo que constituye la marca.
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En consecuencia, establecidos los actos que constituyen una violacion del
derecho exclusivo respecto de una marca, nos corresponde determinar y, que
constituye el objeto de estudio, cuales actos, pese a constituir uso de la marca,
no infringirian el derecho de exclusividad otorgado al titular de una marca
comercial, aun cuando nuestra actual legislacibn marcaria no prevee
excepciones explicitas a este derecho exclusivo y excluyente del que hablamos
previamente (a excepcion de la contemplada en el articulo 19 bis E de la ley

19.039).

En efecto, a diferencia del derecho de patentes, en donde nuestra actual
legislacién establece expresamente excepciones a este derecho exclusivo y
excluyente®, en el caso de una una marca, la ley no establece excepciones de
manera explicta, solo lo hace en relacion con el agotamiento de derechos, sin
hacer otra referencia en cuanto limitaciones a este derecho de exclusiva con
gue cuenta el titular marcario. No obstante ello, existen tratados de los cuales

Chile es parte, en donde se establecen “excepciones limitadas de los derechos

%2 En el caso de Patentes, son los articulos 31 y 49 de la Ley 19039, la que trata los derechos exclusivos y
excluyentes. A saber, el articulo 31, dispone: “Se entiende por invencién toda solucién a un problema de la
técnica que origine un quehacer industrial. La invenicén podra ser un producto o un procedimiento estar
relacionada con ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la
proteccion de una invencion. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estan
determinadas por esta ley”. Por su parte, el articulo 49, sefiala: “El duefio de una patente de invenicén
gozara de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualqueir forma el producto u objeto del
invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacion comercial del mismo...”. Asi en cuanto a
excepciones al derecho exclusivo y excluyente en materia de patentes, esto es, usar dicha patente sin el
consentimiento del titular, podria hablarse de dos instituciones existentes en la ley 19.039, a saber:
Licencias obligatorias, a las cuales se refiere el articulo 51 bis A y al agotamiento del derecho, al cual hace
referencia los incisos penultimo y ultimo del articulo 49.
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conferidos por una marca de fabrica o de comercio”. Asi, el acuerdo sobre los
ADPIC, sefiala en su articulo 17: “Los Miembros podran establecer
excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fabrica o de
comercio, por ejemplo el uso leal de los términos descriptivos, a condicion que
en ellas se tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de la marca y de

terceros”.

Por otra parte, el articulo 17.2 N° 5, del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, establece: “Cada Parte podra establecer excepciones limitadas
de los derechos conferidos por una marca de fabrica o de comercio, por
ejemplo el uso leal de terminos descriptivos a condicion que en ellas se tengan
en cuenta los intereses legitimos del titular de la marca de fabrica o de comercio

y de terceros”.

A nivel interno, la Unica excepcion, que a nuestro juicio, contemplada la ley
de manera explicita y en relacion con una marca comercial, es aquella
comprendida en el articulo 19 bis E, el cual sefiala: “El derecho que confiere el
registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la
misma respecto de los productos legitimamente comercializados en cualquier
pais con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”. Sin
embargo no ahondaremos en este tema por no constituir el objeto de estudio de

nuestro trabajo.
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La inquietud antes planteada surge a partir de un hecho cotidiano, es decir,
gue a diario todos hacemos uso de marcas registradas de otras personas, sin
permiso del titular, por ejemplo: “voy a comprar café a Starbucks, o bien el
hacer uso de la marca en alguna publicacién”, probablemente, esta persona no
tenia autorizacion del titular de aquel titular marcario, pero nuestra intuicion nos
dice que ese uso esta permitido, ya que son usos referenciales, es decir para

referirse al producto.

Para el profesor J. Thomas McCarthy*3, Una marca comercial a diferencia
de una patente, no es un derecho a excluir frente a terceros a usar esa marca,
sino que su infraccidn se produce al confundirse, al asociarse o al afiliarse, no
obstante ello, muchos titulares de marcas creen que pueden detener a otros

ante cualquier uso de sus marcas.

Para guiar nuestra posicion, es necesario previamente analizar de manera
breve y resumida alguno de los sistemas doctrinarios, legales vy
jurisprudenciales existentes para fundar las excepciones limitadas a este

derecho de exclusiva.

33 Charla dictada en The Third Annual Finnegan, Henderson, Farabow, Garret & Dunner, LLP. 2007.
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V.- EXCEPCIONES EFECTUADAS A NIVEL DOCTRINARIO, LEGAL Y

JURISPRUDENCIAL EN DERECHO COMPARADO

IV.1.- Excepciones fundadas en doctrina del fair use. Estados Unidos:

A nivel doctrinario Estados Unidos ha sido el pionero en desarrollar la teoria
del “fair use”, a través del cual se ampara la defensa del uso justo, a veces
llamado “uso justo de marca”, para diferenciarla del uso justo, mejor conocida
en el derecho de autor. La libertad de expresion, garantizado por la Primera
Enmienda es una premisa para la doctrina de uso justo, tanto en el derecho

marcario como en derecho de autor®*.

Antes de continuar con el desarrollo de este punto, es necesario responder
a la siguiente interrogante: ;en qué consiste este “uso justo”?. Las marcas
comerciales permiten que el publico reconozca una determinada fuente
empresarial, por ello el duefio de una marca comercial puede impedir que otros
usen su marca para que el publico no se vea confundido acerca del origen de
los bienes y servicios. Sin embargo hay circunstancias en que alguien distinto al
duefio puede usar la marca de esa persona, siempre que ese uUSO sea
considerado “justo” y no viole o infrinja los derechos del duefio de la marca. De

hecho, segun la International Trademark Association, en adelante INTA, la

3 Mayberry, J. David. “Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standar”. The Trademark
Reporter, may-june 2012 Vol. 102 N° 3.
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mayoria de las jurisdiccciones alrrededor del mundo® reconocen algin tipo de

fair use.

Para esta doctrina, el uso de la marca de otra persona sin autorizacion de

esta Ultima, esta permitido en dos tipos de situaciones:

(i) Cuando se trata de un uso justo descriptivo

(i) Cuando se trata de un uso justo nominativo®®

En efecto, en los ultimos afios, el concepto de fair use en las marcas
registradas se ha separado en dos vias que casi no tienen que ver entre ellas.
La primera de esas vias, “la classic fair use o descriptiva”, es aquella en que se
ha usado todo tipo de marca registrada que no infringe derechos, lo cual a juicio
del profesor Mc Carthy es incorrecto, pues esto es demasiado amplio. Para este
ultimo, no es lo mismo “fair use” que un “non infringing use”, siendo el primero

una especie dentro del segundo.

En el caso de una marca que comprende un término que tiene un concepto
o significado descriptivo en adicién a su significado secudario como marca, el

uso descriptivo permite el uso de ese término para “describir’ los productos o

% En este sentido revisar informacion obtenida en www.inta.org.
% Atn cuando el concepto de uso justo nominativo fue creado por el Juez Alex Kozinski del Noveno

Circuito en 1992, existen antecedentes desde el afio 1910, en casos de publicidad comparativa. En ellos
se explicaba que la intencion de los demandantes era extender el monopolio de los duefios de marcas.

34


http://www.inta.org/

servicios de ese usuario, para indicar la fuente de los servicios o productos que
indica la marca. El unico derecho a la exclusion que la marca registrada crea en
una palabra descriptiva es en el nuevo significado (second meaning) de la
palabra, porque el significado primario estara dentro del dominio publico, lo cual

es libre competencia.®’

Las situaciones que, normalmente constituyen fair use descriptivo son
indicaciones descriptivas concernientes al tipo, la cualidad, cantidad, propdésito,
valor, origen geogréfico, tiempo de produccidon de bienes o prestacion de los
servicios, el peso, u otras caracteristicas de los bienes o servicios. Obviamente
este tipo de uso justo normalmente estd sujeto a un uso que esté en
concordancia con las practicas leales comerciales que no impliquen una
asociacion entre el duefio de la marca y el usuario y que no vayan a devaluar el

“good will” de la marca usada.

Un caso jurisprudencial de uso justo descriptivo lo encontramos en el caso
de la marca Microcolor, discutido entre KP Permanent Make Up vs Lasting
Impression 543 U.S. 111 (2004)*®. En este Ultimo se rechazé la demanda

diciendo que no habia infraccion porque era un fair use de la palabra. Sin

¥ La adquisidicion del “secondary meaning” ha permitido el registro de marcas descriptivas en Estados
Unidos, tales como Best Buy y Sweet tarts, este Ultimo considerado descriptivo para aquel sabor pero
considerado como que habia logrado un secondary meaning.

%% GINSBURG J. LITMAN J. y KEVLIN M.: “Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials”.
Fourth Edition. Sentencia New Kids On The Block vs. News America Publishing Inc. 800p
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embargo, deja establecido que no esta bien hablar de fair use si es posible la
confusién en el publico consumidor. Es por este motivo que el titular de la
marca registrada siempre tiene la carga de probar que es probable que haya

confusién en el publico.

Ahora la segunda via, la nominativa, se utiliza para describir un tipo de uso
de marcas permitido en el que una persona esta autorizada a usar la marca de
otra sin su consentimiento, pero dentro de la legalidad y de una forma no
confusa. El uso justo nominativo tipicamente surge cuando el demandado ha
usado la marca del demandante intencionalmente para referirse al demandante
pero no para designar la procedencia de los productos o servicios del mismo
demandado®, es decir permite el uso de la marca por otra persona siempre
gue esta otra persona se refiera a la marca indicando que esos bienes y
servicios corresponden al duefio de la marca, se le llama asi pues analiza el
nombre de la marca registrada para ver si es que hay o no probabilidad de
confusién entre el publico y que constituya infraccion a los derechos de
propiedad industrial. ElI término nominativo refleja que la marca es,

generalmente, el nombre informativo para ese bien o servicio especifico.

El uso justo nominativo normalmente se aplica en publicidad comparativa,

% Mayberry, J. David: “Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standar”. The Trademark
Reporter, may-june 2012 Vol. 102 N° 3.
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parodia y al uso no comercial de marcas en articulo académicos.

Antes del caso NKOTB, las Cortes americanas no distinguian
explicitamente entre uso justo descriptivo, definido en el Lanham Act, y uso
justo nominativo como fue definido en el caso NKOTB*’, en donde el juez
Kozinski de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos,
acufid el término “Justo Uso Nominativo”, en que esta autorizado el uso
comercial de una marca ajena si se cumplen tres requisitos: (i) Que sea la Unica
forma de identificar el producto o servicio; (i) Que sea usado en forma
razonable, so6lo lo necesario; (iii) ElI usuario no puede dar ninguna sefial que

sugiera aprobacion o patrocinio del duefio de la marca.

En el caso en referencia, sucedié que un diario hizo una encuesta para
determinar cual de los integrantes del grupo New Kids On The Block era el mas
popular, cobrando por cada voto. Los miembros del grupo interpusieron una
demanda en contra de los diarios alegando que el uso de la marca por parte de
ellos para uso comercial infringia su derecho marcario. El juez Kozinski sostuvo
gue un asunto relacionado aparece cuando una marca tambien distingue a a
una persona, un lugar o un atributo del producto. Si el duefio de la marca

tuviese derechos exclusivos en el uso de ella, el lenguaje se veria disminuido.

“ LITMAN, J. y KEVLIN, M.: “Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials”. Fourth
Edition. Sentencia New Kids On The Block vs. News America Publishing Inc. 827p
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Asi la Ley Lanham por si misma reconoce una defensa de “uso justo” donde
un término que es registrado como marca es usado como descriptivo. En este
caso el referido juez lo distinguié de un uso justo descriptivo, por cuanto este
altimo se aplica cuando el demandado ha utilizado la marca del demandante

para describir un atributo de los productos del demandado**.

Finalmente el juez Kozinski sostuvo que el uso de la marca no era para
identificar o describir los productos del demandante de forma que se creara

confusion en el consumidor®.

Otro caso interesante es el sustanciado entre Cliff Notes Inc. Vs Bantam
DDPG Inc., el que se basé en las spy notes, una parodia de la serie de tarjetas
Cliff Notes, en donde se analiz6 la aplicacion de leyes marcarias a una parodia
literaria. EI demandante publica una serie de guias de estudio, que son una
version condensada de libros con breves analisis. EIl demandado es Spy Notes,
una empresa editora y ademas participa Spy Magazine, una revista que mezcla
periodismo, humor y satira. EI demandado reconocié que habia copiado

deliberadamente el formato de las Cliff Notes para hacer de las Spy Notes una

1 Un ejemplo famoso de esto lo encontramos en el caso de Sweet Tarts, considerado como descriptivo
para aquel sabor pero considerado que habia logrado un secondary meaning. Sin embargo no se pudo
evitar que otra marca hablara de ese sabor para su producto.

“2 LITMAN J. y KEVLIN M.: “Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials”. Fourth Edition..
Sentencia New Kids On The Block vs. News America Publishing Inc. 827p
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parodia efectiva, utilizando disefios y colores propios, los cuales se encontraban
registrados como marca. Sin embargo se advertia en el libro que era una satira.
Ademas su precio es considerablemente superior al del demandante, en sus
envases ocupaban el nombre Spy en forma notoria y aparecia la palabra satira
tanto en la portada como en la contraportada. Asi el demandante sefialé que las
Spy Notes violaban el Lanham Trademark Act, porque le daba a entender a los
consumidores que era un producto de los demandantes, lo cual era un acto de
competencia desleal. La corte sefialé que existia una posibilidad de confusion,
con lo cual se habia causado dafio irreparable, ordenando que el demandado

no pudiese seguir distribuyendo su parodia con la portada®.

Aca la proposicién de la discuciéon fue que la parodia es una forma de
expresion artistica, protegida por la Primera Enmienda, asi la parodia y satira
merecen libertad sustancial tanto de entretenimiento como de critica social y
literaria, lo cual no significa que se desvirtue la proteccion marcaria. La parodia
tiene que contener dos mensajes simultaneos pero contradictorios: que es el
original pero a la vez no es el original, sino una parodia. Si solo intenta ser el

original ya no seria una parodia, sino que vulneraria la proteccion marcaria.

Finalmente, cabe hacer presente que aun las Cortes de los distintos

“3_LITMAN J. Y KEVLIN M.” Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials”. Fourth Edition.
842-844p.Sentencia Cliff Notes Inc vs. Bantam DDPG Inc. GINSBURG
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Circuitos en Estados Unidos no llegan a un concenso en cuanto a si deben
reconocer el uso justo nominativo como defensa a infracciones marcarias y, Si
lo hacen, qué estandar aplicar cuando el demandado alega que su uso de la
marca del demandante es justo. El recelo por parte de las cortes para acoger
los estandares fijados por este Noveno Circuito sobre el uso justo nominativo

sugiere que es necesario armonizar los criterios.**

Parte de la confusion viene de su clasificacién. Originalmente, sefialada
como “defensa”, el primer asunto es si el uso justo nominativo debiese ser
mejor entendido como una defensa positiva en la cual el demandado tiene la
carga de probar, o como un tipo especifico de uso no infractor que el
demandante debe desbaratar probando la posibilidad de confusion. La
distincién hace la diferencia. En el primer caso, entonces el demandado tiene la
carga de la prueba. En el segundo caso, la carga de la prueba recae sobre el

demandante.

Finalmente, cabe destacar que en algunos paises, incluidos Argentina,
Hong Kong, Japo6n, Malasia, Espafia, México y Filipinas, no se refieren

explicitamente al concepto de fair use ni en su jurisprudencia ni en los cadigos,

a“ Mayberry, J. David. “Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standar”. The Trademark
Reporter may-june 2012. Vol. 102 N° 3. 848p
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pero si reconocen teorias legales que se asimilan al fair use.*

A continuacién haremos referencia a la doctrina de los usos tipicos y
atipicos de las marcas. Antecedentes legales y jurisprudenciales en Argentina y

Espana.

IV.2.- Excepciones fundadas en doctrina del uso tipico y atipico de la

marca.

Esta Doctrina divide en usos tipicos y usos atipicos de la marca®, a través
de los cuales se pretende orientar la determinacion de los limites de la licitud

de los signos de uso marcarios ajenos.

Como vimos anteriormente el derecho de exclusiva otorgado al titular de la
marca es el medio que hace cumplir —desde la perspectiva juridica- la funcién

basica de la marca, cual es, la de distinguir bienes y servicios en el mercado.

5 Mayberry, J. David. “Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standar”. The Trademark
Reporter may-june 2012. Vol. 102 N° 3. Cada jurisdiccion puede interpretar el fair use de manera distinta,
por ejemplo algunas jurisdicciones como Canada, la Unioén Europea y Taiwén, consideran que el uso de un
nombre personal como marca es un uso justo, incluso en el caso que ese nombre personal sea idéntico o
similar a la marca de otras personas. Otras jurisdicciones como la de Estados Unidos, no reconocen un
derecho absoluto para ocupar el propio nombre como una marca comercial, por ejemplo en aquellos
casos en que el signo usado es confundiblemente similar a una marca famosa que tenga un duefio
distinto, asi un sefior de apellido Mc Donald, no tendra el derecho absoluto de usar ese nombre en
relacién con servicios de comida rapida, esos usuarios podran tener el derecho a identificarse ellos
mismos personalmente en el contexto de transacciones comerciales, pero siempre que esas
identificaciones no generen probabilidad de confusion.

“ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “ Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires, 2008. Editorial
Heliasta.
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En este sentido el uso sera licito si se identifican tales bienes y servicios
con la autorizacion del titular de la marca, asi la funcion distintiva —juridicamente
esencial- es la que permite caracterizar este uso tipico de este signo, en

contraposicion al atipico®”.

El uso tipico de la marca, en su funcion distintiva esencial, no plantea
inquietudes de cardcter juridico, o bien el uso se realiza por el titular de la
marca o por un tercero con la autorizacion del titular, en cuyo caso el uso es
licito, o bien no reune tales condiciones, en cuyo caso el uso es ilicito. Pero esta
regla no es aplicable cuando se trata de usos no tipicos de la marca comercial,
es decir cuando hace cumplir a la marca funciones calificables como accesoria

o referencial.

En derecho comparado encontramos varias tendencias metodoldgicas
respecto del tratamiento juridico a darse al uso atipico de la marca*®. Nosostros

revisaremos el caso argentino y el espariol.

47 BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “ Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires, 2008. Editorial
Heliasta, 208p.

“8 Esta tendencia no solo se encuentra presente en Argentina, pues esta Ultima proviene del derecho
francés, y continla siendo aplicada en ese sentido, a pesar de los cambios experimentados por la
legislacién gala. BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. 2008. Derecho de Marcas Tomo Il. Buenos Aires,
Editorial Heliasta, 209p.
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IV. 2.1.- Caso argentino

En Argentina, en el caso de marcas no existe una definicion precisa, ni a
nivel legal ni jurisprudencial, respecto de los actos que constituyen una violaciéon
del ius prohibendi*. En efecto, la ley de marcas argentina en su articulo 4°, se
limita a incluir el principio de registrabilidad, el articulo 31 de la misma ley, al
definir los actos punibles bajo la misma no delimita con un minimo de precision
el marco de las conductas prohibidas asi punibles, pues en su inciso b) preve
sancionar a quien “use” una marca registrada o0 wuna designacion
fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin autorizacion vy,
finalmente el articulo 38 de la Ley de Marcas argentina preve la aplicacion de
medidas precautorias cuando existan “objetos con marca en infraccion”, sin
determinar cuando se configura dicha infraccion®®. De manera que no existe un

criterio legal explicito respecto del contenido del derecho exclusivo sobre la

marca.

Por el motivo antes descrito, el uso atipico de la marca se analiza en
términos generales, pero no en base a conceptos generales del derecho de

marcas, es decir si el uso atipico es ilicito, ello se hace mediante el

49 BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. -Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires 2008. Editorial
Heliasta, 206p.

* BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires, 2008. Editorial
Heliasta, 207p.
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encuadramiento de tal uso en una de las figuras béasicas de ilicitos marcarios®".
El problema aca radica en que de una interpretacion del articulo que tipifica la
imitacion fraudulenta, implicaria que todo uso no autorizado de marcas ajenas
seria ilicito, fuera tipico o atipico, y afectare o no las funciones esenciales o
secundarias de la marca. Si bien esta interpretacion no es seguida por la
doctrina ni por la jurisprudencia , tambien es cierto que esta norma ha permitido
incluir bajo la misma diveras hipotesis que constituyen uso atipico de la marca,
pero el problema de esta metodologia es que no fija criterios explicitos respecto
de los usos licitos e ilicitos, pues adopta una regla de caracter amplio que luego
la jurisprudencia debe reducir a sus justos limites, esto es, desorienta al
interprete al enfrentarse con casos novedosos 0 con escasos precedentes

jurisprudenciales®?.

Al no no delimitarse el marco de las conductas prohibidas, la doctrina
argentina ha establecido elementos normativos determinantes de la ilicitud del
uso atipico de la marca ajena, tomando para ello los distintos enfoques
doctrinarios existentes en derecho comparado. De esta manera toma en
consideracion los siguientes elementos: (i) Principios de especialidad; (ii)
Principio de agotamiento; (iii) Exclusién de los usos no comerciales del @&mbito

de derecho marcario, es decir, el uso marcario en en textos literarios o

* |nciso b) articulo 31, Ley de Marcas argentina
2 BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires 2008, Editorial
Heliasta, 210p.
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cientificos, al no cumplir una funcién diferenciadora, escapa al ambito de
proteccion otorgado por la marca, lo cual es evidente en marcas constituidas
por palabras con contenido conceptual o bien la utilizacion de marcas como
nombres; (iv) Funciones no distintivas de las marcas, esto es, si bien la funcién
distintiva de la marca es la esencial, las marcas desempefan otras funciones
econdémicas derivada de aquella, como por ejemplo la funcion de determinacién
del origen de bienes y servicios, o bien la funcién de informacion acerca de la
calidad u otras caracteristicas de los bienes y servicios designados con dicha
marca; (v) Derechos no marcarios relativos a signos marcarios, esto es, los
derechos subjetivos que la ley otorga no implica una apropiacion excluyente de
los signos marcarios, asi por ejemplo puede existir el derecho para utilizar una
marca como nombre personal, o bien utilizar una marca con contenido

conceptual®®.

Es sobre la base de estos elementos y, por cierto, sobre la base del
derecho subjetivo que se otorga al titular marcario, la doctrina argentina
examina la licitud o ilicitud de los diversos tipos de usos atipicos de marcas

ajenas™*:

> BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G.” Derecho de Marcas Tomo I”. Buenos Aires 2008, Editorial

Heliasta, 211-215p.

* BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “ Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires 2008, Editorial
Heliasta, 211-215p.
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(i) Uso privado de la marca: Se entiende por tal empleo, el que efectia el
adquirente final de un productos identificado por una marca. Tal uso es licito
siempre y cuando no salga de la esfera privada del adquirente. Dicha licitud
desaparece cuando el consumidor procede a la comercializacion del producto.
(i) Uso de signos en publicaciones: En términos generales, la utilizacion de la
marca en publicaciones no tiene funciones distintivas y escapa asi a los
derechos del titular marcario. Tal licitud dejara de serlo cuando denigre
ilegitimamente la marca o cause un perjucio injustificado por implicar
falsedades engafosas. Aca el problema se plantea en cuanto a posibles
conflictos con el derecho de libre expresién y libertad de prensa®™. Otro
problema que se plantea es en aquellos casos en que se mencionan marcas en
el contexto de publicacion de resultados de prueba o encuestas, pero para la
doctrina argentina, este uso no es distintivo de bienes y servicios, por ello seria
calificable de licito, por cuanto no solo seria el ejercicio de la libertad de
expresion en un contexto de uso no distinvo de la marca, sino tambien seria en
un contexto de informacion, lo cual constituye finalmente un bien juridico desde
la perspectiva del derecho del consumidor y del Derecho de la Defensa de la
competencia.

(i) Uso de signos marcarios en el curso del proceso de comercializacion:

Mientras los bienes circulan en el mismo estado en que han sido puestos en el

®® para ello, la doctrina en referencia acude al derecho estadounidense, en donde la utilizacién de signos
marcarios en publicaciones esta protegida por el derecho a la libertad de expresion en la medida que tal
utlizacion consista basicamente en la expresion de ideas, opiniones o juicios. Por el contrario si tal
utilizacién afecta la capacidad distintiva de la marca , el ejercicio de la libertad de expresion habria
excedido sus limites juridicos y constituiria una infraccion marcaria.
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mercado por el titular de la marca o con su consentimiento, tal circulacion es
licita. La validez del uso de la marcas en etapas ulteriores del proceso de
comercializacion se extiende no solo a la venta u otros actos relativos a los
productos marcados, sino tambien a la publicidad que de ellos se haga. Tal
licitud desaparecera cuando se efectien menciones falsas respecto de los
derechos del comerciante. El problema aca se plantea respecto de productos
usados, pero para ello, se ha establecido por la jurisprudencia que no puede
desconocerse que el destino normal de los bienes durables es su reventa luego
de cierto tiempo por sus usuarios originales, no afectandose las funciones
esenciales de la marca, ni la capacidad identificatoria de esta ultima, que seria
asf licita cuando se mantuviera la marca original del producto®®.

(iv) Uso de signos marcarios ajenos en publicidad: Las marcas cumplen una
funcién publicitaria, la cual debe estar excenta de interferencias por parte de
terceros. Para ello se determinan los limites que permiten establecer si un uso
en publicidad es licito o ilicito, por ejemplo se analiza la hipotesis de ilicitud
cuando a través del uso publicitario se da informacién erronea al consumidor en
cuanto a su titular. Otro ejemplo es cuando se publicita en el mercado una
marca ajena creando confusién en el consumidor respecto de los productos

objeto de la publicidad. Finalmente, el caso que mas dificultades suscita es la

® Fallo Lutz Ferrando y Cia vs Karlsberg, J., Cam. Fed. De la Cap. 16/12/42, en Jurisprudencia Argentina,
1943-1-525.
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publicidad comparativa®. En este caso la jurisprudencia argentina® se ha
mostrado contraria a aquella, sin perjuicio de ello se hace la salvedad que hoy
en dia, la tendencia contemporanea es a permitir este tipo de publicidad, en
tanto se den ciertos requisitos, lo cual se manifiesta no sélo en doctrina sino
tambien en legislacion comparada®. A jucio de Bertone, la solucién adoptada
por la legislacion francesa es razonable, pues este tipo de publicidad permite
evitar el engafio por ocultamiento, caracteristica esencial de las practicas
publicitarias contemporaneas. Asimismo, sefiala que desde el punto de vista de
la competencia desleal, la competencia es licita y deseable como regla general.
La cuestion para esta doctrina es determinar cuando es ilicita. En tanto la
publicidad genere informacién al publico, mejore su calidad y no cree desvios

en el desarrollo del sistema marcario no se advierten motivos para limitarla.

IV.2.2- Caso espaiiol:

En dicho pais existen usos atipicos que son admitidos por el legislador o

por la jurisprudencia, por cuanto se entiende que dicho uso no afecta la funcién

*" Se entiende por ésta la publicidad en la que se efectian comparaciones entre los bienes y servicios de
marcas ajenas Y los identificados con marcas propias.

%8 Fallo de la Cam. Fed. En lo Civ. y Comp. Argentina Relojes Rolex Argentina S.A.vs Orient S.A.

% Articulo 10 Ley francesa de 18 de enero de 1992, aca se adopta como regla general la licitud de la
publicidad comparativa, de cumplirse los siguientes requisitos: (i) Que la publicidad sea leal y veridica y no
induzca en error al consumidor; (i) Que consista en una comparacion objetiva y verificable de bienes y
servicios de la misma naturaleza y disponibles en el mercado; (iii) Que la publicidad comparativa no se
base en opiniones o apreciaciones individuales o colectivas; (iv) Que cuando la comparacion se refiera a
precios se realice respecto de los mismos productos, vendidos en las mismas condicionesy con la
indicacion del plazo durante el cual regiran los precios.
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distintiva de la marca y no provoca un riesgo de confusiéon en el consumidor.

El uso atipico, esto es, que se utiliza una marca en el trafico econémico que
no constituye violacion de marca por no utilizarse esta ultima en su calidad de
signo distintivo de un origen empresarial y por ello dichas utilizaciones no se
reputan tipificadas en la ley®®, se funda en corregir el caracter amplisimo con
que el legislador tipifica la infraccion de marca y su determinacion se realiza
como dijimos anteriormente por el propio legislador o bien por la Jurisprudencia.
La licitud de estos usos atipicos dependera de la exclusién del riesgo de
confusién y no puede suponer un aprovechamiento indebido de la reputacion
ajena. Sin embargo, es dificil de evitar por ello es que en este pais analizan

caso a caso.

IV.2.2.a.- Usos previstos por el legislador: La ley de marcas espafiola
17/2001, en su articulo 37, relativo a las limitaciones del derecho de marcas,
dispone: “El derecho conferido por la marca no permitira a su titular que
prohiba a los terceros el uso en el trafico econémico, siempre que su uso se
haga conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial: a) de su
nombre y de su direccién; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad,
a la cantidad, al destino, al valor, procedencia geografica, época de obtencién

del producto o de la prestacién del servicio u a otras caracteristicas de €stos; c)

0 |EFEBVRE, FRANCIS. “Dossier Practico Marcas y Nombres de Dominio 2012-2013". Santiago de
Compostela. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 547p.
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de la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o un

servicio, en particular como accesorio o recambio.

De la lectura del encabezado del articulo 37, se desprende que para poder
utilizar las menciones antes referidas en el trafico econdmico se exige que dicho
uso se haga conforme a las préacticas leales en materia industrial y comercial.
De no cumplir con dicho requisito, el uso constituira una infraccién al derecho

de marcas .

IV.2.2.b.- Otros usos atipicos: El articulo 37 de la LME, antes transcrito, no
es exclusivo en cuanto enumera casos de usos atipicos de la marca ®*. En
efecto, tambien deberan entenderse como usos atipicos (i) las parodias de
marcas, que supone el empleo ridculizante de una marca ajena; (ii) Publicidad
comparativa con marcas, siempre y cuando desde el punto de vista publicitario
se efectie de un modo leal, por ser un aliciente de promocion para la
competencia, en este Ultimo punto cabe destacar que lo que ha prevalecido en
el pais en analisis es la licitud de la publicidad comparativa, atendiendo al
fomento de la competencia y de la informacion a los consumidores y dandose
asimismo, los siguientes requisitos: no debe constituir un supuesto de
publicidad engafosa; debe comparar bienes y servicios que satisfagan las

mismas necesidades; debe comparar de modo objetivo una o0 mas

' LEFEBVRE, FRANCIS. “Dossier Practico Marcas y Nombres de Dominio 2012-2013". Santiago de
Compostela. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 549p.

50



caracteristicas esenciales verificables y representativas de dichos bienes, por
ejemplo el precio; no debe dar lugar a confusion en el mercado; no puede ser
denigratoria; no puede aprovecharse de la reputacion ajena; no debe referirse a
una imitacion o replica de un bien o servicio; (iii) Empleo de publicidad por parte
del adquirente de productos originales, es decir aquellos que se dedican a las
reventas, pueden publicitar licitamente dichos productos aunque no cuente con
las autorizacion del titular de la marca y, aunque el usuario no sea distribuidor
autorizado, con tal que dicha utilizacién no suponga un aprovechamiento ilicito
de la reputacion ajena; (iv) Empleo de marcas en test de asociacion de
consumidores, los cuales identifican productos que comparan mediante la
marca de los mismos y datos relativos al precio, calidad, etc; (iv) Empleo
descriptivo de la marca: la indicacibn de marca como ingrediente de un
producto elaborado o la indicacion de la materia utilizada son supuestos de uso
de marca ajena normalmente licitos, ello siempre y cuando no suponga un
aprovechamiento de la reputacion ajena; (v) Utilizacion artistica de la marca:
este uso estd amparada en principio por la libertad de expresion, asi a juicio de
Lefebvre® si se admite la parodia de un derecho de la personalidad, con mayor

razon el uso social ampara el uso parodico de una marca.

En lo que respecta a jurisprudencia, cabe destacar el caso de uso de la

marca ajena para indicar el destino del producto o servicio, en donde se

%2 | EFEBVRE, FRANCIS. “Dossier Practico Marcas y Nombres de Dominio 2012-2013". Santiago de
Compostela. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 550p.
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analizan el uso de la marca ajena en publicidad de los propios productos; falta
de veracidad y publicidad engafiosa. En este caso Fabrica Espafiola M, S.A.,
demandd6 a D, S.A., por cuanto esta Ultima anunciaba sus productos haciendo
constar en sus catalogos palabras tales como “tipo femsa para Femsa” y con
posterioridad frases tales como “regladores adaptables a Femsa”, con las que
rotula los catalogos. La Audiencia revoco la sentencia absolutoria y estimé que
la expresion “ASD reguladores adaptable a Femsa” y, que la marca registrada
Femsa es de uso exclusivo y excluyente de la demandante. Lo afirmado en esta
sentencia no es que la recurrente haga uso ilicito de marca ajena para designar
sus productos, sino que no procede hacer publicidad de los propios productos
utilizando marca ajena, para ello se hace un recorrido por los usos de las
marcas ajenas distinguiendo entre directos y referenciales, aquellos
rigurosamente prohibidos y aquellos permitidos si se dan ciertos requisitos. En
este caso se concluye que el anunciante D., S.A., no utilizé la marca Femsa
para atribuirla a productos propios, pero si la utilizé para lograr “publicidad
parasitaria” a costa ajena, haciendo la afirmacién de que los productos ASD son
adaptables a Femsa, lo cual no responde a la realidad, no siendo en
consecuencia veraz, por el contrario con dicha expresion los consumidores
tenderan a pensar que estan satisfaciendo su necesidad, aunque sustituyan el
Femsa por ASD y, en consecuencia, esta marca se apoya en la publicidad

ajena en propio beneficio®.

8 FERRANDIZ, JOSE RAMON: “Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial Publicidad y Derecho de la
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V.- SITUACION EN CHILE

Luego de analizar distintas doctrinas que permiten fundar la aplicacion de
excepciones limitadas de los derechos de exclusiva conferido por la marca
comercial, el hecho que éstas comparten elementos comunes tales como
proteccion de la funcién distintiva de la marca, el principio de no confusion,
proteccion del consumidor y que los usos de las marcas sean de conformidad
con los principios de la competencia leal y ética mercantil y, teniendo en
consideracion una interpretacion armonica de normas nacionales relativas no
solo a los derechos de marcas, sino tambien de competencia y consumidor, nos
permitiremos sefalar ciertos casos en gque, a nuestro jucio, es razonable el uso
de la marca por un tercero sin que este ultimo requiera de la autorizacion del

titular marcario.

Para estos efectos, queda fuera del objeto de este estudio el agotamiento
de derechos a que hace referencia el articulo 19 bis E de la ley 19.039%. Asi
para proseguir con este trabajo es necesario plantearnos previamente la
siguiente interrogante: De acuerdo a los antecedentes legales, jurisprudenciales

y doctrinarios analizados precedentemente ¢Es posible fundar excepciones al

Competencia”.  Ediciones La Ley, 1° edicion 2007. Sentencia Recurso 917/1992, de fecha 29 de
noviembre de 1993.

% El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de

la misma respecto de los productos legitimamente comercializados en cualquier pais con esa marca por
dicho titular o con su consentimiento expreso.
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derecho exclusivo y excluyente otorgado al titular de un registro marcario en

nuestra legislacion?.

Para responder a esta interrogante divideremos este capitulo en las
posibilidades de aplicar excepciones al derecho conferido por un registro de
marca a la luz de la legilacion actual y analizaremos la situacion que se
presenta en el proyecto de modificacion de la Ley 19.039, actualmente en el

Congreso.

V.1.- Situacioén actual:

Como sefialamos anteriormente, actualmente la Unica excepcion explicita
contenida en nuestra legilacibn marcaria es la relativa al agotamiento de
derechos. Sin embargo, existen diversas disposiciones en la legislacién actual,
que en forma implicita, nos permitirdn, en relacién con ciertos usos, dar una

respuesta afirmativa a la interrogante planteada.

Nos referiremos en primer lugar al uso de marcas constitutivas de términos
geograficos, usos descriptivos, uso de nombres y no por hacer una distincién
entre uno y otro caso, como en el caso de argentina y Espafia, sino porque, a
nuestro juicio, la afirmacion de la respuesta podrian fundamentarse en las

mismas causas.
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En relacion con estos usos, a nuestro jucio, un tercero podria emplear una
marca registrada ajena que incorpore términos geograficos o indicaciones
relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia,
destinacion, peso, valor, calidad, caracteristicas u otros términos descriptivos de
productos o servicios o bien que incorpore un nombre personal, por cuanto el
derecho subjetivo que la ley otorga no implicaria una apropiacién excluyente de
los signos marcarios, pues en estos casos constituiria una funcion de

informacion (en este punto, coincidimos con la Doctrina argentina).

Asimismo, consideramos que el hecho que un tercero ajeno utilice su
nombre para indicar la procedencia empresarial o bien para identificarse en sus
relaciones contractuales, no significa que le esté dando a esa designacién un
uso como marca comercial, esto es, distinguir en el mercado bienes y servicios,
eliminando con ello cualquier riesgo de confusion®®, lo cual nos parece
razonable toda vez que los derechos conferidos al titular de una marca
comercial, segun el articulo 19 bis D de la ley 19.039, dicen relacién con el uso
de la marca en el trafico econémico, para distinguir la cobertura para la que ha
sido registrada. Prueba de ello, es que actualmente el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial -consiente de la dificultad que acarrea el otorgar un
derecho y exclusivo respecto de una marca constitutiva de un nombre- deja

expresa constancia en sus sentencias que el registro de una expresion que

% Como sefialamos anteriormente este riesgo de confusién es una de las figuras centrales del derecho de
la competencia desleal y del derecho de marcas.
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constituye el patronimico de una persona, no debiera ser obstaculo para que

1°€. Todo ello es

terceros puedan seguir utilizandola para denotar su razén socia
sin perjucio que esta utilizacion no induzca a error o confusion respecto de la
real procedencia empresarial de la cobertura a distinguir, pues de ser asi,

constituiria, a nuestro juicio, un acto de competencia desleal, tipificado en el

articulo 4° letra a) de la Ley 20.169, que regula la competencia desleal®’.

Por otra parte y en relacion a la utilizacidon de signos que constituyan
nombres de términos geograficos o indicaciones relativas al género, naturaleza,
variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinacion, peso, valor, calidad,
caracteristicas u otros términos descriptivos de productos o servicios, a nuestro
juicio, igualmente el derecho del titular esta exceptuado de esta exclusividad,
ello por cuanto es la propia ley la que establece como causal de irregistrabilidad
estas hipotesis®, dado que de lo contrario el otorgar un derecho de exclusiva
respecto de este tipo de denominaciones, impediria a los competidores
utilizarlas en el trafico econdmico. Es mas, a nuestro juicio éstas resultan

relevantes desde el punto de vista del derecho a la informacién veraz y

% para estos efectos revisar fallo de oposicion a solicitud N° 730.361, marca CAREY, disponible en
www.inapi.cl

6 Art. 4°: En particular, y sin que la enumeracion sea taxativa, se consideraran actos de competencia
desleal: a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputaciéon ajena, induciendo a confundir los
propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.

%8 Articulo 20 letra e) Ley 19.039.
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oportuna sobre los bienes y servicios con que cuentan los consumidores®.

En el caso del uso de un término geografico no como marca comercial, sino
con la intencion de indicar la procedencia geografica, igualmente el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, actualmente deja expresa constancia en sus
sentencias que el registro de una expresion que constituye un término
geografico no debiera ser obstaculo para que terceros puedan seguir utilizandolo
para indicar la real procedencia de un producto o servicio, siempre y cuando ello
no lleve a error o confusién respecto de la procedencia empresarial de los

productos o servicios a distinguir’.

Por su parte, asi lo ha interpretado el Juzgado de Garantia de Puerto
Natales, quien en sentencia de fecha 18 de abril de 2012, absolvié al Sr.
Livingstone por los cargos que se le hubiere formulado como autor del delito
consumado contemplado en el articulo 28 letra a) de la Ley 19.039. En efecto, el
titular del registro marcario N° 729.388 marca TORRES DEL PAINE (para
distinguir vestuario, calzados y sobrereria), demand6 el uso por parte del
demandado en gorros y poleras, las cuales tenian la leyenda Torres del Paine. El

tribunal rechazd la demanda, por cuanto tratdndose la marca comercial en

% En este sentido el articulo 3 de la Ley 19.496 dispone: “Son deberes y derechos basicos del

consumidor: 3) el derecho a una informacidn veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su
precio, condiciones y otras caracteristicas relevantes de los mismos y el deber de informarse
responsablemente de ellos.

" para tales efectos revisar sentencia dictada en juicio de oposicion a solicitud de marca VIVO SANTIAGO
CENTRO, N° 910.470. Disponible en www.inapi.cl
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cuestion de un término geografico, ello no impediria que el usuario pueda
también emplear dicha frase aludiendo eso si al parque nacional del mismo
nombre que identifica a esta regidbn y aun cuando el usuario utilice dicha
expresion con fines comerciales (para descatacar la procedencia geogréafica de
los gorros y poleras), lo determinantes es que no se cause confusion en el
consumidor respecto del origen del producto. Deduciendo el tribunal que de ser
utilizada como marca comercial, la disposicion de la expresion Torres del Paine
se encontraria en el interior de la prenda por ser el lugar que suele ocuparse
para dicho fin, de manera que no se configuraria confusion alguna en el
consumidor en cuanto a la procedencia del producto™. A nuestro jucio, esta
sentencia viene en reafirmar el hecho que un tercero pueda utilizar un término
geografico como indicativa de la zona de procedencia sin autorizacion del titular
del registro marcario, tomando ademas en consideracion la disposicion de la
denominacion en el producto y que de no existir confusiébn en el publico

consumidor, seria licito este uso.

Otra hipotesis es el uso de una marca por un tercero con el fin de realizar
publicidad comparativa. Previamente debemos mencionar que en Chile existe el
Consejo de Autorregulacion y Etica Publicitaria, CONAR, el cual es una
corporacion de derecho privado, sin fines de lucro, creada por los actores de la

actividad publicitaria para servir como instrumento fundamental en la

™ Para tales efectos ver sentencia de fecha 18 de abril de 2012, pronunciada por Juez de Garantia de
Natales en causa Rit N 536-2011.
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preservacion de la libertad de expresiéon comercial. Su principal objetivo es
autorregular, desde la perspectiva ética, la actividad publicitaria nacional, de
manera tal que se desarrolle en armonia con los principios y normas
consagradas en el Codigo Chileno de Etica Publicitaria, respetando y
promoviendo los derechos de los consumidores, velando por una sana y leal
competencia, y preservando el principio de autorregulacién’®>. En efecto, el
referido coédigo en su articulo 14, regula la publicidad comparativa, sefialando
al efecto lo que ha de entenderse por publicidad comparativa, a saber: Toda
aguella que reclame superioridad o ventajas respecto de otro producto, servicio,
marca o industria, mediante el recurso de comparar, de manera explicita o
implicita, sus caracteristicas, atributos o beneficios. También se entendera por
publicidad comparativa aquella que explicitamente identifica a la competencia, o
la que sugiere el nombre, envase, presentacién, atributo, hecho o elemento que
se relacione con una o0 mas marcas o0 empresas de la competencia, o una
industria en particular. Asimismo, dicho articulo menciona cuando sera
aceptada como publicidad comparativa, sefialando al efecto los principios y

limites.

Si bien la publicidad de marca ajena, a nuestro jucio, esta contemplada
dentro del ius prohibendi, no asi la publicidad comparativa. En este sentido

creemos que este tipo de publicidad seria sustentable sobre la base de

"2 E] CONAR a traves de su funcion correctiva, emite dictamenes éticos, los cuales sin ser vinculantes son
recomendaciones generalmente aceptadas por las partes. Informacién obtenida en www.conar.cl

59



fortalecer principalmente el derecho a la informacion veraz y oportuna con que
cuenta el consumidor, asimismo por ser un aliciente de promocion para la
competencia, por cuanto- siguiendo la doctrina espafiola- no habria riesgo de
confusion. En efecto, el articulo 3° letra e) de la ley que regula la Competencia
Desleal sefiala que se considera acto de competencia desleal toda comparacion
de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios 0 ajenos con
los de un tercero, cuando se funden en algun antecedente que no sea veraz y
demostrable, a contrario sensu, si dicha comparacion se funda en antecedentes
veraces Yy objetivos y demostrables, y, siguiendo los principios y limites
establecidos en el Cédigo de ética publicitaria, si no denigra 0 menosprecia la
marca de otra empresa o industrial y no dé lugar a confusion, no constituiria
competencia desleal. Desde el punto de vista marcario, si dicho uso, es decir,
de una marca ajena para efectos de publicidad comparativa no constituye un
acto de competencia desleal, no provoca riesgo de confusion en los
consumidores y a mayor abundamiento no denigra o menosprecia la marca, el
titular del registro marcario podria ver exceptuado su derecho exclusivo,
tomando en consideracion que la publicidad comparativa es una herramienta
eficaz para promover una competencia leal y transparente y, la cual, al fin y al

cabo, permite a los consumidores tomar una mejor decision.

Critica, comentario y uso en diccionarios: en este sentido, el uso de la

marca no cumple su funcién esencial, a saber, la de distinguir bienes y servicios
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en el trafico econémico, es decir al no cumplir una funcién diferenciadora,
escaparia al ambito de proteccion otorgado por la marca, por lo que no existe
riesgo de confusion, de manera que al no cumplir con el requisito basico
establecido en el articulo 19 bis D de la ley 19.039, no se vislumbra
inconveniente para que este tercero ajeno pueda utlizarla con dichos fines, sin
la autorizacion del titular marcario y dicho uso seria licito. A nuestro juicio tal y
como lo sefiala la doctrina argentina, dicha licitud dejara de serla cuando
denigre ilegitimamente a la marca o cause un perjuicio injustificado por implicar

falsedades engafosas.

La hipotesis consistente en parodia, a nuestro jucio, es la mas compleja de
fundar, por cuanto, hay que tener presente por una parte el derecho a la libertad
de expresion y por otra el derecho que tiene el titular marcario, pero en este
punto coincidimos con lo sefialado a raiz de la sentencia Cliff Notes vs. Bantam
Ddpg, Inc, en cuanto, un pequefio riesgo de confusion no seria tan importante
como el interés publico en la libre expresion. Asimismo creemos que tal uso
es posible, ya que mediante el uso en parodia no le estaria dando un uso como
marca comercial, es decir para distinguir bienes o servicios, pero si tal

utilizacién afecta la capacidad distintiva de la marca, el ejercicio de la libre

" La libertad de expresion, entendida como la facultad de emitir opinion y la de informar

cualquier idea por cualquier medio y en cualquier forma sin censura previa y sujeto a
responsabilidad ulterior, es uno de los derechos fundamentales de toda persona y pilar
fundamental de una sociedad democratica, consagrado positivamente no sélo en nuestra
Constitucion sino en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado chileno.
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expresion habria excedido sus limites juridicos (abuso) y constituiria una

infraccion marcaria.

V.2.- Situacion en el proyecto de ley

Concientes de la necesidad de adaptar la legislacion internacional a los
compromisos internacionales asumidos por Chile actualmente se encuentra en
tramitacion el proyecto de ley que pretende modificar la actual legislacion
relativa a propiedad industrial. En efecto, dicha propuesta se basa en la
necesidad de adaptar la actual normativa a la realidad actual, agilizar los
procedimientos, reducir los costos para emprendedores, evitar la falta de
sistematicidad que presenta la actual normativa y fomentar el uso todos

derechos amparados en la propiedad industrial .

En el referido proyecto se establecen explicitamente excepciones a los
derechos conferidos por un registro marcario, permitiendo al efecto, el uso por
parte de un tercero en publicidad comparativa, parodia, critica, comentario o para
fines informativos. Regulando ademas el uso de marca en diccionarios. Asimismo
excluye de los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas, el uso en

el trafico econdmico por parte de terceros de su nombre o seuddnimo,

™ Mensaje 484-360, de 13 de diciembre de 2012.
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exceptuando el hecho que con ese uso se induzca a error o confusion al publico
consumidor. Lo mismo sucede en el caso de términos geograficos o indicaciones
relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia,
destinacion, peso, valor, calidad, caracteristicas u otros términos descriptivos de
productos o servicios, no podran impedir la utilizaciéon de dichos términos o
indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen
geografico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia,
destinacion, peso, valor, calidad, u otra caracteristica descriptiva para un producto
0 servicio, excepto cuando induzca a error o confusioén al publico consumidor o

diluya la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario de la marca registrada.

Lo anterior queda plasmado en el referido proyecto tal como se transcribe a

continuacion:

“Parrafo 5 & Efectos del derecho de marca
Articulo 55.- Derechos conferidos. La marca confiere a su titular el derecho
exclusivo de utilizarla en el tréfico comercial en la forma que se le ha conferido y
para distinguir los productos y servicios comprendidos en el registro.
Por consiguiente el titular de una marca registrada podra impedir que
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones
comerciales signos idénticos o relacionados para productos o servicios que

sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido, y a
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condicion de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a probabilidad de
error o confusion con el titular de la marca.

Igualmente, el titular de una marca notoria registrada podra impedir que
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones
comerciales, signos que sean iguales o similares a su marca notoria, cuando
esto signifique un aprovechamiento de la notoriedad, o la dilucién de su fuerza
distintiva, de su valor comercial o publicitario.

Lo sefalado en los incisos anteriores no obsta al uso de la marca por
parte de un tercero para fines de publicidad comparativa, parodia, critica o
comentario, o para fines informativos o ilustrativos, sin perjuicio de lo

establecido en las normas que regulan la competencia desleal.

Articulo 60.- Uso de la marca en diccionarios. Si la reproduccion de una
marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la
impresion de que constituye el término genérico de los productos o servicios
para los que esté registrada la marca, el editor, a peticion del titular de la marca,
velara por que la reproduccién de ésta vaya acompafiada, a mas tardar en la
siguiente edicién de la obra, de la indicaciébn de que se trata de una marca

registrada. Igual deber tendra el editor de publicaciones electronicas”.
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CONCLUSIONES

A pesar de las obligaciones que ha asumido nuestro pais a nivel
internacional, actualmente no se visualizan en nuestra legislacion interna
excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fabrica o de
comercio, no contando, por cierto, con instituciones comunes en diversos
paises para fines de investigacion o para usos no comerciales y, aun cuando en
los respectivos tratados no se establece la obligatoriedad de establecerlas, la
necesidad de esta determinacion, a nuestro juicio, es una consecuencia
inevitable del derecho subjetivo a la marca como derecho de propiedad
industrial, por cuanto la propiedad de una marca comercial, a diferencia de la
propiedad respecto de un bien tangible, no implica una apropiacion fisica de

determinado objeto.

Asi, a la luz de nuestra actual legislacion nos atrevemos a concluir que
efectivamente es posible fundar limitadas excepciones a los derechos
conferidos por la marca comercial, ello teniendo en consideracion los usos y
practicas de los paises analizados y principalmente, la funcién esencial de la
marca comercial, cual es la de distinguir bienes y servicios. En efecto, tan
esencial es que, de no distinguir bienes y servicios deja de ser una marca
desde el punto de vista econdmico y juridico. Por otra parte tuvimos en

consideracion principios en los cuales se basa una marca comercial, a saber el
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de especificidad y de no confusién, todos los cuales han sido armdnicamente
interpretados en relacion con los principios de competencia leal y ética
mercantil, en especial el riesgo de confusion, los derechos de los consumidores,
especialmente el derecho a la informacion y tomando en consideracion lo

dispuesto en el Cddigo de ética Publicitaria.

Por otra parte, concluimos resulta necesario el establecimiento de estas
excepciones, por cuanto la practica y las realidades de otros paises, entre otros,
los analizados en este trabajo, permiten reconocer la existencia de limitaciones
y excepciones a los derechos de propiedad industrial, lo cual finalmente
permitar balancear, entre otros, el acceso al conocimiento y competencia. En
efecto, si no es posible deducir estas excepciones al derecho conferido al titular
de la marca inscrita, podria eventualmente, a juicio de Lefebvre’®, producirse un

bloqueo en el mercado que perjudicaria la evolucién del mismo.

Afortunadamente el proyecto de ley que pretende modificar la actual
legislacién de propiedad industrial, incluye dentro de los efectos conferidos en
cuanto a marcas comerciales, excepciones y limitaciones, adecuandose con
ello a las préacticas de otros paises y modernizando los derechos conferidos por

un registro comercial.

S LEFEBVRE, FRANCIS. “ Dossier Practico Marcas y Nombres de Dominio”. Santiago de Compostela
2005. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 73p.
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Importante resulta destacar finalmente, que aun cuando a nuestro juicio es
posible la aplicacion de estas excepciones, todas éstas podran ser permitidas,
siempre y cuando no impliquen una denigracion de la marca registrada o bién

no suponga un aprovechamiento de la reputacion ajena.
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Ley 19.039, sobre Porpiedad Industrial y su Reglamento.

Ley 19.496, que establece normas sobre proteccion de los derechos de los
consumidores

Ley 20.169, que regula la competencia desleal.

Tratados

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el

Comercio (ADPIC).
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- Convenio de la Unién de Paris Para la Porteccion de la Propiedad Industrial

- Tratado Libre Comercio Chile Estados Unidos

Sitios web

- www.aippi.org

- www.conar.cl
- www.inapi.cl
- www.inta.org
- www.ompi.int.

- www.tdlc.cl
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