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DISTINTIVIDAD Y USO DE LAS MARCAS COMERCIALES

DISTINCTIVENESS AND USE OF TRADEMARKS

CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO*

RESUMEN: En la economia globalizada actual resulta fundamental diferenciar los produc-
tos propios de los de la competencia. Para ello es esencial contar con una marca que posea
capacidad distintiva, puesto que es esta la que permite al consumidor identificar el origen
empresarial del producto o servicio.

La distintividad constituye una caracteristica, funcion y requisito de registro de las marcas
comerciales. Se trata de un concepto flexible y dinamico en el tiempo, que varia de acuerdo
al uso que se le dé al signo marcario. Asi, la forma de cdmo se usa el signo condiciona su
distintividad, sea para obtenerla, aumentarla o incluso para perderla, lo cual a su vez puede
incidir en el registro marcario. Ello constituye el fundamento de la estrecha vinculacion en-
tre uso de la marca, su capacidad distintiva y el registro marcario.

Palabras clave: propiedad intelectual, marca comercial, distintividad, uso adecuado de la
marca.

ABSTRACT: In today’s global economy is essential to differentiate the own products from
competitors ones. It is therefore fundamental to have a brand that has distinctive capacity,
since it is this that enables consumers to identify the commercial origin of the product or
service.

Distinctiveness is a feature, function and requirement for registration of trademarks. It is a
flexible and dynamic concept, which varies according to the use of the trademark sign. In
that sense, the way of how to use the sign determines its distinctiveness, creating, increasing
or even loosing the trademark, which could affect the registration of trademark. This is
the basis of the close link between use of the mark, its distinctive capacity and trademark
registration.

Key words: intellectual property, trademark, distinctiveness, proper trademark usage.

1. INTRODUCCION

La globalizacion ha dado origen a mercados globales habitados por consumidores
globales, que demandan verdaderos productos y servicios globales, los cuales son comer-
cializados, distribuidos, licenciados, prestados y/o transferidos hasta los mas remotos rin-
cones del globo. Naturalmente ello trae aparejado niveles de competitividad nunca antes
vistos, de manera que algunos hablan de una hipercompetitividad. En efecto, la compe-
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tencia hoy ya no solo se produce entre empresas locales, sino que estas compiten con em-
presas provenientes de otros paises y de otros continentes, produciéndose asi también una
competencia que es global.

Frente a ese alto grado de competitividad que rige el mundo empresarial, las com-
pafiias han tenido que aprender a diferenciarse a si mismas, pero en especial a sus bienes
y servicios de los de la competencia. Si en el pasado ya era importante diferenciarse, en
un entorno hipercompetitivo aun es mas importante la funcion diferenciadora que busca
el marketing. En ese sentido, son precisamente las marcas las que constituyen una herra-
mienta fundamental para distinguirse y orientar al consumidor o cliente a identificar lo
que €él necesita y busca.

La tematica de las marcas comerciales involucra aspectos econémico-comerciales y
juridicos. Pese a ello, tradicionalmente el estudio de dichos aspectos se ha llevado a cabo
enteramente separado; asi los economistas e ingenieros comerciales se abocan al primero,
mientras que los abogados al segundo.

En el presente trabajo nos proponemos analizar el tema, con un enfoque amplio.
Por lo tanto, no pretendemos extraer y aislar Unicamente los aspectos juridicos involucra-
dos, sino estudiar el tema de la distintividad y el uso de las marcas comerciales de una for-
ma mas integral, lo cual implica respetar la existencia de factores multidisciplinarios que
se entrelazan y se explican reciprocamente. De otra forma, tampoco seria posible entender
cabalmente las razones y trasfondos que motivan esta institucion y la construccién de una
estrategia conjunta entre abogados y administradores de empresas, que resulta indispensa-
ble a la hora de crear, usar y defender una marca comercial.

1.1 CoONCEPTO Y FUNCIONES DE LA MARCA

En forma simple podemos decir que una marca es un signo que permite diferenciar
los bienes o servicios de una empresa frente a los de las demas empresas que operan en el
mercado. En general las definiciones, tanto de economistas como juristas, recogen los ele-
mentos de diferenciacion y competencia.

Asi por ejemplo, Stanton, Etzel y Walker sefialan que “una marca es un nombre y/o
sefial cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para dife-
renciarlo de los productos rivales” 1.

El jurista Eli Salis define “marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en
el mercado los productos o servicios de una persona fisica o juridica de los de otra” 2.

Pero también las definiciones legales siguen el mismo criterio. Asi, en Europa, el an-
tiguo Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca
comunitaria define a estas como “todos los signos que puedan ser objeto de una representacion
grafica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las
cifras, la forma del producto o de su presentacidn, con la condicién de que tales signos sean apro-
piados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

1 Stanton et al. (2000) p. 264.
2 Sawv1s (2006) p. 122.
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Por su parte, en los EE.UU., el §1127 del Cddigo (15 U.S.C.) sefiala que el térmi-
no marca comercial [“trademark”] incluye “any word, name, symbol, or device, or any com-
bination thereof

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register
on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods,
including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the
source of the goods, even if that source is unknowns,

En nuestro pais, la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, en su articulo 19, entrega
la siguiente definicion: “Bajo la denominacion de marca comercial, se comprende todo signo
que sea susceptible de representacion grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servi-
cios o establecimientos industriales o comerciales”.

En cuanto a su naturaleza juridica, las marcas comerciales son un derecho de pro-
piedad industrial, y como tal comparten las caracteristicas propias de este subsistema de
la propiedad intelectual: intangibilidad, exclusividad, territorialidad y en cierta medida
temporalidad.

Vale la pena destacar que algunos doctrinarios realizan clasificaciones de la propie-
dad industrial, y en tal caso resulta Gtil ubicar las marcas comerciales dentro de la respec-
tiva clase. Una division muy utilizada es la que sigue la Organizacion Mundial de Comer-
cio, que en materia de propiedad industrial, distingue entre proteccién de innovaciones,
invenciones y creaciones tecnolégicas, y proteccion de signos distintivos, tales como las
marcas de comercio, marcas de fabrica e indicaciones geograficas®. Los signos distintivos
tienden al resguardo de la competencia desleal y de consumidores, contribuyendo a una
decision informada de compra de bienes y servicios.

Concordamos con la necesidad de clasificar los distintos derechos que conforman
la propiedad industrial, debido a su naturaleza juridica tan disimil. Ello resulta evidente
cuando se toma en cuenta que las funciones que cumplen los diversos derechos industria-
les son claramente distintas.

La doctrina se encuentra uniforme en cuanto a que la funcién fundamental de las
marcas radica en su distintividad, y las demas funciones simplemente se derivan de tal ca-
pacidad o se someten a esta®. Asi, para Otamendi “la verdadera y Unica funcion esencial de
la marca es distinguir un producto o un servicios de otros”®. Volveremos mas adelante sobre
el punto.

Sin perjuicio de lo anterior, Cabanellas de las Cuevas reconoce la existencia de otras
funciones secundarias de las marcas:

3 U.S. Code, Title 15-Commerce and Trade, Chapter 22-Trademarks, Subchapter 111-General Provisions,
§1127.

4 OrcanizaciON Munbpiar b CoMercio: “,QuE se entiende por derechos de propiedad intelectual?”

5 En ese sentido, opinan tanto Otamendi como Cabanellas de las Cuevas, cada uno de los cuales por separado
ha publicado una obra titulada “Derecho de Marcas”, y sin perjuicio de la abundante doctrina referida por es-
tos autores.

6 OtamenDr (2010) p. 3.
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1. funcidn de identificacion del origen de los bienes y servicios

2. funcién de garantia de calidad

3. funcién publicitaria e informativa

4. funcion competitiva

5. funcién de proteccion del titular de la marca

6. funcion de proteccion del consumidor

7. funcioén y efectos econémicos de las marcas en los paises subdesarrollados’.

Por nuestra parte, nos centraremos en el presente trabajo en la funcidn distintiva de
las marcas, tema en el cual ahondaremos a continuacion.

2. DISTINTIVIDAD Y DIFERENCIACION, DOS CONCEPTOS
RELACIONADOS

Como anticipado al definir la marca, la distintividad es el elemento esencial y la
razon de ser de las marcas comerciales. Al mismo tiempo aparece otro término que se vin-
cula estrechamente con las marcas que es el de la diferenciacion. No podemos soslayar las
similitudes funcionales y estrecha vinculacion que en los hechos se presenta entre ambos
conceptos; lo cual queda demostrado cuando algunos precisan que “la diferenciacion de
productos ocurre cuando a los ojos del publico una compafiia distingue su producto de las mar-
cas que la competencia ofrece al mismo mercado agregado” 8.

Sin embargo, para evitar confusiones y también para entender cabalmente la fun-
cion y la operatividad practica de las marcas, creemos importante analizar mas a fondo
estos dos conceptos —distintividad y diferenciacién— para lo cual recurrimos a su sentido
natural y obvio. Distintividad proviene del verbo “distinguir”, mientras que diferenciacion
del verbo “diferenciar”. El significado de dichos verbos es el siguiente®:

— “Distinguir”: “1. Conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras.
2. Hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna
particularidad, sefial, divisa, etc.”

— “Diferenciar”: “1. Hacer distincion, conocer la diversidad de las cosas.
2. Hacer a alguien o algo diferente, diverso de otro”.

Si nos centramos respectivamente en la segunda acepcion, advertimos que al apli-
carlas al objeto del presente estudio, se llega al siguiente resultado:

— “distinguir” implica hacer que un producto (bien o servicio) se diferencie de otros
productos por medio de una marca, y

7 BertoNE Yy CaBANELLAS DE LAs CUEvas (2008 1) p. 35 a 70.
8 StanTon et al. (2000) p. 189.
9 Seguin el Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola, 222 edicion.
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— “diferenciar” significaria hacer a un producto (bien o servicio) diferente, diverso
de otro.

De este modo, la distintividad se asocia més al medio, esto es la marca, mientras
que la diferenciacion se enfocaria en el objeto mismo, el producto. Con ello llegamos a
aseverar que la distintividad posee una connotacién juridica, mientras que la diferencia-
cion se relaciona con el &ambito del marketing y la publicidad. Sin perjuicio de reconocer
la interrelacion existente entre ambos conceptos, confirmamos lo anterior al observar que
en la préctica la secuencia Idgica se inicia por un requerimiento econémico de diferencia-
cion, planteada por algun administrador, empresario o encargado de marketing. Ahi surge
la marca como instrumento para lograr tal diferenciacion. Luego la proteccion juridica de
la marca se encarga a un abogado, quien pondra énfasis en la exigencia de la distintividad
para obtener el registro de la marca. En consecuencia, observamos que la necesidad de di-
ferenciacion que surge al introducir un producto al mercado, se soluciona principalmente
mediante el uso de un signo marcario, y este logra exclusividad cuando es registrado, para
lo cual se exige distintividad.

Cuando establecemos la relacion antes dicha, en el sentido de hablar de diferencia-
cién de productos y distintividad de marcas, nos encontramos con el problema tipico de
la confusion entre producto y marca, sobre el cual mucho se ha escrito. En este lugar solo
deseamos resumir esta cuestion a través de la cita de tres premisas:

— “Los clientes empiezan por decidir el producto, y después deciden la marca”1°,

— “Producto es lo que el anunciante fabrica o distribuye y en definitiva, lo que ofrece a
los consumidores. Marca es lo que los consumidores compran, va mas alla de la propia
materialidad del producto”®. Ello se explica por el hecho que la marca ofrece una
realidad material, denominada “identidad de marca” y ademas una realidad psicol6-
gica — la llamada “imagen de marca™12,

— “Un producto es algo que se produce en la fabrica; una marca es algo que compra el
cliente. Un producto puede ser copiado por un competidor, la marca es Unica. Un pro-
ducto puede quedar rapidamente obsoleto; la marca de éxito pervive en el tiempo”13,

10 GereEr (2006) p. 209.

11 Garcia Ucepa (2001) p. 71.

12 “1dentidad de marca” es “el conjunto de atributos, caracteristicas o significados con los que la marca se au-
toidentifica y autodiferencia de las demas. Las organizaciones desarrollan estrategias de identidad de marca,
que les permitan establecer los parametros basicos de comunicacion y actuacion de la marca”.

Por su parte, la “imagen de marca” es “la estructura mental (u opinion) que de ella tienen sus publicos, y la
integran el conjunto de atributos o significados que los publicos utilizan para identificar y diferenciar a esa
marca de las demas”.

Asi, “la identidad de marca es lo que esta pretende ser, y la imagen de marca es como los individuos la perci-
ben. El objetivo de cualquier marca es que su imagen (como los pUblicos la perciben) sea lo mas parecida posi-
ble a su identidad”. Garripo (2008) p. 365.

13 King, Stephen, WPP Group, Londres, citado por Aaker (1994) p. 1.
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Con estas citas queda claro que un producto deberia comercializarse siempre bajo el
resguardo de una marca; de otra manera se estaria desperdiciandose la ventaja competitivo
que entrega el uso exclusivo del signo distintivo.

A continuacion, examinaremos brevemente algunos detalles del concepto de dife-
renciacion para luego concentrarnos en el estudio mas juridico y practico de la distinti-
vidad.

3. ALGUNAS NOCIONES SOBRE DIFERENCIACION

La diferenciacion de un producto puede lograrse a través de determinados elemen-
tos, tales como la publicidad, el empaque, el disefio y la calidad del producto. Sin embar-
go, la base indispensable de la diferenciacién es la marca; sin marca no hay diferenciacion.

En el ambito econdmico y del marketing, se utiliza con gran frecuencia la expresién
“diferenciacion”. Asi Kotler se refiere a este concepto de la siguiente forma: “Supdngase que
una empresa investigd y eligié el mercado deseado. Si es la Unica que atiende a dicho mercado,
quiza podra fijar un precio que le genere una ganancia razonable. Si establece un precio dema-
siado alto y no existen barreras considerables de entrada, la competencia entrara a este mercado
y hara bajar el precio. Si varias empresas apuntan hacia este mercado meta y sus productos no
estan diferenciados entre si, casi todo el pablico preferird la marca menos costosa y las demas
empresas tendran que bajar los precios. EI Unico camino que le queda a la primera empresa es
diferenciar su oferta del producto de la competencia. Si logra hacerlo con eficacia, podré fijar
un precio més alto. La diferenciacion permite a la empresa obtener una ganancia extra con
base en el valor adicional que perciben los consumidores™4.

De ahi queda claro que la diferenciacion surge como una necesidad para las em-
presas en un mercado con muchos actores. En efecto, a mayor nimero de competidores
mayor sera la necesidad de diferenciacion. Dicha regla es confirmada por Lambin, cuando
sostiene que “la diferenciacion es un concepto que estriba en la diversidad de la oferta”, dis-
tinguiendo al respecto dos niveles: a) diferenciacion “entre competidores para un mismo tipo de
producto,” y b) diferenciacion “entre los productos de un mismo fabricante propuestos en dife-
rentes segmentos” 1o,

Naturalmente en un contexto histérico, esa necesidad de diferenciacién emerge en
los tiempos actuales con una fuerza nunca antes vista, dado que en los mercados globales
intervienen un sinnamero de productos idénticos o similares que para el consumidor son
dificiles de evaluar y comparar entre si. En ese entorno de hipercompetividad surge el
lema “diferenciarse o morir”. En efecto, ya hace un tiempo se ha publicado un libro con
ese titulo en el cual se constata un “increible aumento de la oferta de productos en todos los
sectores. Se entiende que en EE.UU. hay mas de un millén de productos estandar disponibles
para ser comprados. En un solo supermercado hay unos 40.000. Pero... la familia media sa-
tisface todas sus necesidades con unos 150 de esos productos estandar disponibles en los super-
mercados. Esto significa que hay bastantes probabilidades de que 39.850 sean absolutamente

14 KorLer (1996) p. 293.
15 Lampin (1995) p. 194.
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ignorados™16. Esa explosion de opciones de compra ha significado que el consumidor se
enfrenta a la tirania de la eleccion, terminando confundido, sobreestimulado y finalmente
saturado por una oferta improcesable de productos, y el bombardeo incesante de publici-
dad. Pese a todo ello, el mismo autor subraya que “las alternativas son la materia prima de
la toma de decisiones; y las decisiones hay que tomarlas”. Para ello, reivindica la necesidad de
diferenciacion, pues sicolégicamente “las diferencias intensamente diferenciadas que estan
ligadas a un producto pueden potenciar la memoria porque pueden ser apreciadas intelectual-
mente. En otras palabras, cuando se anuncia un producto, se debe dar al consumidor la razén
para elegir ese producto™’.

4. NOCIONES GENERALES SOBRE DISTINTIVIDAD

Lo usual es que el término “distintividad” se use en el sentido de requisito de re-
gistro de la marca; no obstante existen las acepciones como funcion y caracteristica de la
marca. Asi por ejemplo, son diversos los tratados que consagran el caracter distintivo de la
marcal8,

También la doctrina es uniforme en el sentido de reconocer la relevancia distintiva
de las marcas. “El poder o caracter distintivo de un signo es la capacidad intrinseca que tiene
para poder ser marca1®, permitiendo la identificacion del origen empresarial del producto
0 servicio respectivo. “La funcion distintiva de los signos marcarios es el fundamento de su
existencia como tales. Sin posibilidad de distinguir, la marca deja de ser tal”20,

Algunos autores han establecido que la nocion de “caracter distintivo” es equiva-
lente a “notoriedad”?1, tesis que es rechazado por otros, argumentando que se incurriria
en una confusién con las marcas notoriamente conocidas?2. Dicha aprension comparti-
mos plenamente, puesto que la distintividad es caracteristica y elemento esencial de toda
marca.

Por su parte, la jurisprudencia se ha referido a la materia de la distintividad, al se-
fialar que “la caracteristica de distintividad es fundamental que retna todo signo para que sea
susceptible de registro como marca; lleva implicita la posibilidad de identificar unos productos
0 unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacion por parte del consu-
midor. Es entonces distintivo el signo cuando por si solo sirva para diferenciar un producto o
un servicio sin que se confunda con él o con sus caracteristicas esenciales o primordiales” 23,

Por nuestra parte, definiremos distintividad de la siguiente forma: es la capacidad
de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una

16 TrouT (2001) p. 2.

17 Trout (2001) pp. 11-12.

18 Asi, el Convenio de Parfs para la Proteccion de la Propiedad Industrial (art. 5 C 2; art. 6 quinquies, B 2) y
el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (art. 15 apartado 1).

19 Oramenbr (2010) p. 25.

20 PorckL (2005) p. 37.

21 FernANDEZ-Novoa (1990) p. 78.

22 GoMEzZ SEGADA (1995) p. 194,

23 Eternit Colombiana S.A. con La Nacion Colombiana a través, de la Division de Signos Distintivos de la Super-
intendencia de Industria y Comercio de Colombia (2007): Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

15
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empresa de los de otros competidores. Indudablemente incide en esa capacidad, el uso que
se le da a la marca y ese uso estard regularmente referido a los productos o servicios a los
que va a identificar. De esta forma, hay que tener en cuenta que para calificar el caréacter
distintivo de un signo concreto, es necesario evaluar el signo en relacion:

— a la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitado,
— al pablico que habitualmente consume o use dichos productos o servicios, y
—a los demas signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusion.

El rol fundamental de la distintividad con respecto a las marcas queda al descubier-
to al tener presente que estas también son Illamadas “signos distintivos”. Signos no distin-
tivos serian entonces aquellos que no poseen un caracter distintivo, es decir que “no sirven
para cumplir el fin propio de una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial
de un determinado bien o servicio”4. Comulnmente se consideran desprovistos de distinti-
vidad, las siguientes expresiones:

a) Signos genéricos: son aquellos que utilizan el nombre propio de un producto
0 servicio, para designarlo, de manera que coinciden con el término que generalmente
identifica dicho producto o servicio en el lenguaje comudn. “Definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece el objeto” 25. Como
ejemplos, pudiéramos mencionar los signos “(El) Diario”, “Zapatillas”, “Manzana” para
identificar un diario, zapatillas y manzanas, respectivamente. En cambio, la denominacion
“Apple” si es marca registrada, no por ser un término en idioma extranjero, sino por iden-
tificar articulos electronicos e informaticos, es decir corresponde a una cobertura ajena a la
fruta manzana.

b) Signos indicativos o descriptivos: algunos sectores de la doctrina los tratan como
dos categorias independientes; sin embargo, siguiendo la corriente mayoritaria preferimos
englobarlos en una sola clase. Son aquellos que entregan al publico informacién sobre
caracteristicas, cualidades u otros antecedentes esenciales del producto o servicio que
identifican. Frecuentemente llegan a referirse en forma expresa al rubro al cual pertenece
el producto o servicio respectivo. Ejemplos de esta clase de signos constituyen: “Ultrasoft”
para papel higiénico, “Dulce” para alimentos dulces, como el chocolate, “Graneado” para
arroz, “Vitaminico” para alimentos, o “Algoddn” para ropa.

En nuestro ordenamiento juridico, son expresiones que hacen referencia a la natura-
leza, destinacion, peso, valor o cualidad de los productos y servicios que desean identificar.
Asi la jurisprudencia ha distinguido signos descriptivos o indicativos de cualidad, como
por ejemplo “Optima” o “Finissima”; signos descriptivos o indicativos de destinacion?,
como por ejemplo “Super Perro” para alimentos de animal y “Banco Inversion”, para dis-

24 InsTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (2010) p. 160.

25 MarHELY (1984) p. 92.

26 Marcas descriptivas de destinacion, son “aquellas que sefialan la forma de utilizacion de un producto o servicio,
pero también pueden sefialar la forma de aplicacion o la funcion de los productos o servicios”. InstrruTo Nacro-
NAL DE PrOPIEDAD INDUSTRIAL (2010) p. 175.
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tinguir negocios financieros?’; signos descriptivos de peso o medidaZ®, como por ejemplo
“Maés Salud” para productos farmacéuticos, y la marca “Citric, 100% exprimido”; signos
descriptivos de valor??, como por ejemplo “Vuelosharatos”; y signos descriptivos de ori-
gen, nacionalidad o procedencia, como por ejemplo nombres de paises, regiones, ciudades
u otros lugares geograficos.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, en muchas ocasiones han destacado la
dificultad de diferenciar entre signos descriptivos que no son registrables y las marcas
evocativas, que si lo son. Al respecto, practicamente todos las opiniones coinciden con
Otamendi, quien dilucida el asunto en los siguientes términos: “Los signos evocativos dan
una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas.
A veces mas que una idea se trata de una certeza, y esto es 1dgico puesto que, de lo contrario,
la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etc. La diferencia esta en que la designacion
descriptiva es la necesaria 0 usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en
su conformacion algin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al conce-
derse una marca evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para
describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designacion descriptiva’0.

¢) Signos de uso comun son “las designaciones que habitualmente se utilizan para
un producto, ademas de las necesarias. Es aqui donde se incorporan las palabras extranjeras...
y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso”3l. Para entrar
en dicha categoria, muchas legislaciones entre ellas la chilena, exigen que el uso de la
expresion sea generalizado en el comercio; excluyendo otros ambitos de la vida. En esta
categoria se incluyen especialmente las expresiones que en tiempos pasados fueron marcas
registradas, pero cuyo uso se ha popularizado de tal manera de transformarse en la deno-
minacion de categoria. Profundizaremos mas adelante sobre este tema, oportunidad en
que entregaremaos varios ejemplos.

A estos casos ampliamente reconocidos, se deberian sumar también las marcas muy
simples o las demasiado complejas. Las primeras comprenden “elementos que no poseen
nada que las pueda distinguir o ... elementos basicos que son partes componentes de otros signos
y expresiones”32, También pudiéramos incluir en dicha categoria a los signos consistentes
en una sola letra, nimero, simbolos de internet (@, www, e-, nombres de dominio TLD),
signos ortograficos y otros de un solo caracter. Por otro lado, tampoco tendrian capacidad
distintiva, los signos muy extensos, como seria la pretension de proteger una frase larga
completa o un fragmento de un poema o cancion.

27 TgLEs1as (2003) pp. 64-65.

28 Marcas descriptivas de peso “consisten en aquellas denominaciones que sefialan una cantidad o proporcion”.
InstrTUuTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (2010) p. 177.

29 Marcas descriptivas de valor “consisten en expresiones que sefialan aspectos del precio de un producto o servicio.
... estas denominaciones pueden consistir en referencia comparativa a la calidad de los productos o servicios, como
por ejemplo, extra, mejor, mas barato”. InstrtuTo NacioNaL DE PropiEDAD INDUsTRIAL (2010) p. 178.

30 OramenDr (2010) p. 72-73.

31 Oramenpr (2010) p. 72.

32 InsTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (2010) p. 160.
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4.1 LA RELACION ENTRE DisTINTIVIDAD Y Uso

En el derecho comparado (paises de la Unién Europea, EE.UU., paises del Pacto
Andino, Argentina, etc.), lo normal es que se exige el uso efectivo y real de la marca, sea
como requisito para la concesion del registro, su mantencién y/o su renovacion. También
se dan casos en que el uso constituye requisito para interponer oposiciones, 0 acciones por
infraccién de marcas. En general, en caso de falta de uso efectivo de una marca registrada,
por un tiempo prolongado, generalmente 5 afios, se procedera a la cancelacion o caduci-
dad del registro respectivo33, de modo que la marca quedaria liberada y podria volver a ser
solicitada por su antiguo titular o un tercero.

La normativa chilena no establece la obligatoriedad del uso de la marca. El Gnico
intento de introducirla a nuestra ley se configurd en el proyecto de la ley n° 19.996, con
la siguiente fundamentacién: “A fin de asegurar la correcta concrecion de la naturaleza de los
signos marcarios, y por ende, la indisolubilidad entre marca, objeto a distinguir y mercado, se
ha contemplado la caducidad de las marcas por falta de su uso real y efectivo en el territorio
nacional por parte del titular registral o de un tercero con su consentimiento. Esta institucion
busca impedir el bloqueo del sistema de proteccion marcaria producto de la saturacion registral
de meros derechos formales. Para ello se impone al titular registral la carga de hacer uso de su
signo, con el objeto de garantizar que todo registro cuente con un producto o servicio efectiva-
mente transado en el mercado, sin perjuicio de que existan causas validas que justifique el no
uso de la misma”34. Pese a esta fundamentacion certera contenida en el proyecto original,
la idea no tuvo frutos debido a consideraciones constitucionales.

Desde un punto de vista de la pureza del sistema marcario y reafirmando los pasajes
del mensaje antes citados, resulta coherente exigir el uso real y efectivo de las marcas, con
el fin de:

— evitar la existencia de marcas que ya no tengan capacidad distintiva,

— evitar la especulacion habitual de marcas sin fines comerciales genuinos propios,
lo cual lleva a una proliferacion de solicitudes y registros marcarios,

— despejar el campo para el uso efectivo y real de marcas que sean necesarias,

— mejorar la competitividad entre los agentes econdmicos y evitar practicas des-
leales,

— cumplir con la caracteristica, funcion y naturaleza esencial de las marcas, esto es
distinguir productos y servicios (sin uso no hay distintividad ni diferenciacién)3®.

33 La caducidad del registro marcario es una sancion, que deviene como consecuencia gravosa de no haberse
cumplido una carga por su titular.

34 Mensaje 4-341 del Presidente de la Republica con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley n°
19.039, Santiago, 4 de octubre de 1999, p. 11.

35 Al respecto, resultan muy concluyentes las palabras de Marcos Morales: “La marca comercial es una institu-
cion juridica que asocia un signo con productos o servicios determinados y que tiene por objeto distinguir estos Glti-
mos de otros analogos en el mercado, con lo cual ya en su definicion se advierte su vocacion de uso. En este sentido,
una marca que no es usada no cumple su funcién propia y puede terminar siendo un subterfugio de papel destinado
a entorpecer la competencia mercantil”. Moraces (2010).



Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N° 1, pp. 9 - 31 [2012]
Scumitz Vaccaro, Christian I “Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales”

En el ultimo tiempo han aumentado las voces que reconocen la necesidad de intro-
ducir el requisito de uso de la marca registrada a nuestra legislacion. Asi, recientemente
la Asociacién Chilena de Propiedad Intelectual ha propuesto regular la obligatoriedad de
uso de la marca, cancelacion de oficio, accion de cancelacion y causales de justificacion de
falta de uso36.

No obstante, tiene que tenerse presente que un sistema con requisito de uso com-
plicaria especialmente determinado tipo de marcas (que no tienen un fundamento juri-
dico), tales como las marcas de reservad’ y las ofensivas, defensivas o de proteccién?8, las
cuales se solicitan por razones de estrategia competitiva, pero sin ser destinadas a un uso
posterior.

4.2 LA DISTINTIVIDAD, UN CONCEPTO DINAMICO

Cabe resaltar que la distintividad es un concepto dinamico en el tiempo y gradual
en cuanto a su intensidad. En otras palabras, un mismo signo puede estar expuesto a va-
riaciones temporales en lo que a su grado de distintividad se refiere, e igualmente existen
signos mas 0 menos distintivos que otros.

El andlisis del dinamismo o variabilidad de la distintividad conlleva automatica-
mente a relacionar ese concepto con el uso de la marca. Con una finalidad de orden, abor-
daremos este punto enfocandonos en dos cuestiones puntuales:

1.- ;Cudl es el momento y el tiempo durante el cual debe estar presente el requisito
de la distintividad?

2.- (Cudl es el grado de distintividad que debe exigirse a fin de conceder o mantener
el registro marcario?

1.- En principio, podemos sostener que la distintividad irradia sus efectos mas alla
de la obtencion del registro; y deberia persistir durante toda la vida de la marca como
requisito de conservacién del registro. Profundizando al respecto, existen diversos mo-
mentos para exigir el cumplimiento de la condicion de distintividad. En primer lugar,
la marca debe poseer distintividad en el momento de solicitarse. En efecto, el signo a
registrar “debe tener unos niveles de distintividad suficientes que le permita ser distinguido de

36 Asociacidn CuiLeNa DE Proriepap INTELECTUAL (ACHIPI), Informe “Propuestas de Modificaciones Ley de
Propiedad Industrial, Marcas Comerciales”. Sin perjuicio, el tema del uso obligatorio de la marca sigue siendo
un tema controvertido, incluso entre los mismos asociados de la ACHIPI.

37 Marcas de reserva “se encuentran registradas con el fin de ser utilizadas con su propésito distintivo a partir de un
plazo, determinado o no, posterior a tal registro”. Berrone Y CaBaneLLAs DE Las Cugvas (2008 1) p. 272.

38 Marcas defensivas “son las registradas no con el propésito de utilizarlas para identificar productos o servicios, sino
con el fin de impedir que otros puedan utilizarlas, protegiéndose asi la capacidad distintiva de ciertas marcas que si
son utilizadas comercialmente”.

- Marcas ofensivas “son las que tampoco tienen por propésito inmediato su utilizacion como signos distintivos, sino
impedir o dificultar el registro o la utilizacion de signos marcarios por un tercero que es el verdadero interesado en
su uso”. La doctrina también las conoce bajo el nombre de “marcas similares o alternativas”.

“Mientras que las marcas defensivas tienen por propésito asegurar y perfeccionar la tutela de otras marcas del mismo
titular, las ofensivas estan destinadas a trabar o anular los derechos de otros titulares o interesados en ciertas mar-
cas”. BErroNE Y CaBANELLAS DE LAs Cuevas (2008 1) p. 270.
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otro, y que permita individualizar los productos o servicios que identifique de otros existentes
en el mercado”3. En caso de no satisfacerse esta exigencia al solicitarse el signo, este no
serd registrable por incurrir en una causal de irregistrabilidad. Asi, lo establecen unifor-
memente los tratados y el derecho comparado: el Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial (art. 6 quinquies, B 2), la Directiva Europea sobre Marcas (art.
3.1 letra b), el Reglamento sobre la marca comunitaria (art. 7 n° 1 b), la Ley espafiola
de marcas (art. 5 n° 1 b), el Codigo de Propiedad Intelectual de Francia (art. L711-3), la
Ley alemana de marcas (8 8 (2) n° 1). Estos cuerpos legales, reforzado por una doctrina
uniforme, impiden la apropiacion de signos carentes de distintividad.

En Chile, se contempla al respecto la causal de irregistrabilidad de la letra €) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial“?. En relacion a esa norma legal, cabe men-
cionar aqui que recientemente se ha presentado un proyecto de ley para modificarla, con
el objeto de restringir la amplitud excesiva de la causal de irregistrabilidad contenida en las
expresiones “que no presente caracter distintivo”, y evitar asi criterios dispares en la aplica-
cion de esta locucionL,

Una vez registrada la marca, esta deberia conservar en nuestro pais su fuerza distin-
tiva al menos durante los primeros cinco afios de vida del registro, toda vez que durante
ese lapso se encuentra pendiente el plazo para interponer la accion de nulidad marcaria
por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por la ley, entre las cuales se en-
cuentra la letra e) antes referida.

La conservacion del caracter distintivo mas alla del plazo indicado no seria nece-
sario, y solo seria I6gico y coherente en un sistema juridico que exigiera el uso del signo
como requisito de su conservacion y/o renovacion, pues solo de esa forma se vigilaria efec-
tivamente el cumplimiento de este requisito.

2.- En lo relativo a la problematica de la intensidad o grado de distintividad que
debe poseer un signo para ser admitido a registro, también esta puede sufrir variaciones,
basicamente debido a dos factores:

— el tipo de marca influye directamente en la capacidad distintiva, y
—el uso que se le da a la marca en cuestion.

Hace ya un tiempo que la doctrina ha abierto una clasificacion que distingue entre
marcas fuertes y marcas débiles, segin la intensidad de la fuerza distintiva. Asi, marcas
débiles son “aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitacion total”.
En cambio, las marcas fuertes se definen “como aquellas que son protegidas mucho mas in-

39 BarRrREDA (2009) pp. 213-214.

40 Estas se encuentran establecidas en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial:

Articulo 20.- “No podran registrarse como marcas: €) Las expresiones o signos empleados para indicar el género,
naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacion, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o esta-
blecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o estableci-
mientos, y las que no presenten caracter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban
aplicarse”.

41 Proyecto de ley que modifica el articulo 20 letra “e” de la ley n° 19.039, de propiedad industrial, Boletin N°
7250-03.
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tensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones
que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar” 42, Tal como se reconoce por
Bertone y Cabanellas, es evidente que no existe una clara linea divisoria entre ambas clases
de marcas, de manera que la calificacion en una u otra categoria es bastante relativa y el
paso de una a otra, gradual.

En base a esta clasificacion, dichos autores establecen una interesante correlacion
que nos permitimos de complementar con aportes propios: a mayor grado distintivo
de un signo, mayor sera el poder para que el titular pueda ejercer su derecho de uso de
la marca, y para excluir a terceros del uso de dicho signo, sea en forma integra o de sus
componentes. En efecto, una marca fuerte tendra un mayor ambito de uso exclusivo que
una marca débil, y con ello aumentara también su exclusividad e identidad frente al pd-
blico. Evidentemente, se crea un circulo virtuoso para el titular de la marca, basado en
que lo monopolizable crea valor diferenciador en el mercado. En el fondo todo se inicia
con la decision de buscar un signo que pueda desembocar en una marca fuerte, y tienen
una alta probabilidad de convertirse en marca fuerte, los signos imaginativos, también
conocidos como “palabras sin contenido conceptual”*3, estas son “las voces de fantasia,
inexistentes en los diccionarios, e inventadas libremente, que no son nombres propios™#4. Des-
de el punto juridico, se trata de signos recomendados por el abogado para su registro,
pues carecen de sentido, poseen un alto grado de distintividad; y por consiguiente sera
relativamente sencillo de que pasen el examen de fondo de la autoridad marcaria y al
mismo tiempo, mas facil y sélida sera su defensa en caso de conflictos marcarios (juicios
de oposicion o de nulidad).

Sin embargo, por el otro lado, los encargados de marketing, publicidad y ventas
de las empresas no suelen compartir el criterio juridico, pues generalmente siguiendo
objetivos de estrategia comercial, prefieren marcas que tengan un caracter mas indicativo,
descriptivo o evocativo, dado que estas, al existir cierto nexo entre el signo y el producto
(cobertura de la marca), permiten instalarse con mayor facilidad en la mente del publi-
€O, Y en consecuencia no requieren elevados esfuerzos y gastos publicitarios iniciales. Sin
ir méas alla, en la reconocida obra “Fundamentos de Marketing” se recomienda escoger
como marca aquel nombre que sugiere “algo acerca del producto, sobre todo sus beneficios y
empleo™®,

Este contrasentido entre el pensamiento juridico y el econdmico-comercial se pro-
duce debido a que cada uno de estos profesionales percibe Unicamente su respectiva esfera
en el tema de las marcas, ignorando muchas veces el funcionamiento de las marcas en el
otro ambito. Con ello confirmamos la importancia de integrar los conocimientos juridicos

42 BerroNE Y CaBANELLAS DE LAs Cugvas (2008 1) p. 257-258.

43 Se trata de una terminologia utilizada por Ley argentina de Marcas, al establecer en su articulo 1°: “Pueden
registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o mas palabras con o sin contenido conceptual; los
dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imagenes; las bandas; las combi-
naciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases;
las combinaciones de letras y de nameros; las letras y nimeros por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relie-
ves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

44 BerTONE Y CaBANELLAS DE Las Cukvas (2008 1) p. 328.

45 StanTon et al. (2000) p. 267.

21



22

Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N° 1, pp. 9 - 31 [2012]
Scamrtz Vaccaro, Christian I “Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales”

y econdmico-empresariales sobre esta materia, sin descuidar la perspectiva ajena a su pro-
fesion.

Por otro lado, independientemente de tratarse de una marca débil o fuerte, reite-
ramos que la distintividad de un signo también es influenciada por el uso que se le da al
mismo; tema que trataremos en unas lineas mas. En definitiva, podemos observar una
estrecha interrelacién entre el caracter distintivo, el registro de la marca y su uso. Gréfica-
mente, esto puede ser ilustrado de la siguiente forma:

(
signo Y.

" Ragistro - ™\ F

'f Concesitn o | e— d:ItI“::I d: i

“.._ Caducidad - istintivi ',

A continuacion veremos de qué forma esta interrelacion opera aumentando o dis-
minuyendo el grado de distintividad.

4.2.1 Fortalecimiento de la distintividad por el uso

En principio se establece que las denominaciones y signos genéricos, asi como las
palabras que son de uso general y comudn con respecto a los productos o servicios a los
cuales se refieren, carecen de distintividad, y por lo tanto no son registrables. Sin embargo,
esos signos pueden llegar a adquirir distintividad a través de un uso prolongado y consis-
tente en el mercado, de manera que el publico que habitualmente consume o use el pro-
ducto, llegue a identificar la marca con un determinado origen empresarial. Esto es el caso
del llamado “secondary meaning”, denominado en espafiol, “distintividad sobrevenida” o
“distintividad adquirida”, y definido como “un fenémeno, que implica mutaciones semanti-
cas o simbolicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distin-
tiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en
identificador de los productos o servicios de un determinado empresario™6.

El efecto de la “distintividad adquirida” consiste en el “permiso” excepcional que la
ley otorga al interesado para que este pueda proteger un signo en principio irregistrable,
mediante la obtencidn de un registro marcario. Esta institucion se encuentra consagrada
en el Acuerdo sobre los ADPIC (art. 15.1%7), y de ahi fue adoptada como estandar mi-
nimo obligatorio por los paises miembros de la Organizacion Mundial de Comercio: la
Directiva Europea sobre Marcas (art. 3.3), el Reglamento sobre la marca comunitaria (art.

46 GomEZ SEGapa (1995) pp. 181-182.

47 Expresa el articulo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio: “Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios
pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los mismos al caracter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso”.
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7 n° 3), la Ley espafiola de marcas (art. 5 n° 2), el Cddigo de Propiedad Intelectual de
Francia (art. L711-2 frase final), la Ley alemana de marcas (§ 4 (2)), etc.

En Chile, la institucién del “secondary meaning” obtuvo reconocimiento legal a
partir de la ley 19.996 del afio 2005. Asi, el articulo 19 de la ley de propiedad industrial,
en su version modificada establece: “Cuando los signos no sean intrinsecamente distintivos,
podra concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado
nacional”.

Para los efectos de nuestro estudio, y en base a lo anterior, resulta interesante recor-
dar la clasificacion de la distintividad que puede poseer un signo marcario*s:

a) distintividad originaria, intrinseca o abstracta, que seria aquella inherente al sig-
no por no relacionarse con signos genéricos, indicativos, descriptivos o de uso general. La
regla general de las marcas registradas posee este tipo de distintividad.

b) distintividad adquirida, es la que se ha obtenida por el uso durante un tiempo
suficientemente extenso, de manera que el publico logre identificar el signo asociado a un
producto o servicio determinado. Se trata de casos excepcionales considerando el universo
de las marcas registradas.

A estas dos categorias, la doctrina ha agregado una tercera:

¢) distintividad extrinseca o concreta: “es aquella que se relaciona con la existencia de
otros signos similares o idénticos con anterioridad™.

4.2.2 El debilitamiento de la distintividad por el uso

La marca una vez registrada, también puede experimentar un debilitamiento, o in-
cluso la pérdida completa de su capacidad distintiva, fendmeno que ha recibido por parte
de la doctrina distintas denominaciones, pero que en definitiva se refieren todas a lo mis-
mo: vulgarizacion®, dilucion®! o licuacién, banalizacion®2, genericidio® o degeneracion.

Sobre este tema, Otamendi expresa en forma general que “un signo no goza de po-
der identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no
podra saber a qué producto se refiere o cuél origen tiene el bien que proyecta adquirir”s4,

48 El autor espafiol Gémez Segada utiliza una terminologia levemente diferente para referirse a esta clasifica-
cion. Asi sefiala que “por lo que se refiere a su fuerza distintiva, los signos pueden ser inherentemente distintivos
y no inherentemente distintivo”. Gomez Secapa (1995) p. 191.

49 InsTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (2010) p. 152.

50 | a “vulgarizacion” se da “cuando una marca debido a su mal uso pierde su capacidad distintiva y se confunde
con el producto mismo que distingue (la marca se come al producto); es decir la marca se transforma en la forma ha-
bitual que los consumidores nombran el producto”. Proyecto de ley que modifica el articulo 20 letra “e” de la ley
n° 19.039, de propiedad industrial, Boletin N° 7250-03.

51 La “dilucién de marca” es el “cercenamiento gradual o la dispersion de la identidad de marcas notorias o renom-
bradas en la mente del pablico, por su uso en productos no competitivos”. Otamenp (2010) p. 25.

52 “Banalizacion” "supone un proceso gradual en cuyo desarrollo permanecié inactiva la voluntad del titular” de un
signo originariamente distintivo. BErtoNe Y CaBaNELLAS DE LAs Cugvas (2008 I1) p. 77.

53 “Genericidio” es un término que se ha utilizado por primera vez en una sentencia de la Corte Suprema de
EE.UU. en 1983, para describir un “proceso a través del cual una expresion marcaria se convierte en un nombre
genérico para una categoria entera de productos’. Articulo “genericide”. Disponible en: <http://www.wordspy.
com/words/genericide.asp>

54 Oramexnpr (2010) p. 25.
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Las consecuencias de esta merma de distintividad son variadas. En un plano econ6-
mico, se traduce en la pérdida de valor comercial de la marca en cuestion, puesto que se
llega a confundir en lugar de diferenciar el producto o servicio. En el contexto juridico,
los efectos dependeran de la legislacion aplicable, como veremos mas adelante.

Podemos sostener que en principio toda marca aspira a la fama ..., pero ser dema-
siado famoso no puede ser deseable. Es lo que un articulo periodistico muy certeramente
tituld “Marcas que mueren de éxito”>®, para referirse a signos, que inicialmente con poder
identificatorio del producto o servicio, han devenido en un genérico, simplemente llega-
ron a ser denominaciones de categoria del producto o servicio.

Algunas de estas marcas llegan a ser tan famosas que incluso son incorporadas en los
diccionarios. Presentamos a continuacion algunos ejemplos, transcribiendo su significado
segun el Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola®®:

— Gillete o Gillette (De K. C. Gillette, 1855-1932, industrial estadounidense que
la inventd; marca reg.)

f. Hoja de afeitar desechable.

Se incluyo6 el afio 2001 en el diccionario.

— Plastilina (Marca reg.)

f. Sustancia moldeable, de diversos colores, que se utiliza en escultura y como mate-
rial educativo.

— Teflon (Del ingl. Teflon, marca reg.)

m. Material aislante muy resistente al calor y a la corrosion, usado para articulacio-
nes y revestimientos asi como en la fabricacion de ollas y sartenes.

—Jacuzzi (Moz ingl., marca reg.)

m. Bafiera para hidromasaje.

— Ping-pong (Voz ingl., marca reg.)

m. Juego semejante al tenis, que se practica sobre una mesa de medidas reglamenta-
rias, con pelota ligera y con palas pequefias de madera a modo de raquetas.

— Lycra (Marca reg.)

f. Tejido sintético elastico, utilizado generalmente en la confeccion de prendas de
vestir.

— Vaselina (Del ingl. vaseline, marca reg.)

1. f. Sustancia crasa, con aspecto de cera, que se saca de la parafina y aceites densos
del petroleo y se usa en farmacia y perfumeria.

2. f. En el fatbol y otros deportes, disparo suave y de trayectoria muy curva que
hace volar el bal6n por encima de uno o varios jugadores contrarios.

3. f. colog. Tacto, prudencia o delicadeza en el modo de actuar.

— Klystron (Del ingl. klystron, marca reg.)

55 ABajo (2006)
56 En total aparecen 76 marcas en la 222 edicion del Diccionario de la Real Academia Espafiola.
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— m. Fis. Tubo electrénico empleado para generar o amplificar microondas en co-
municaciones y radares.

— Sintasol (Marca reg.)

m. Material plastico utilizado para el cubrimiento de suelos.

— Celofan (Del fr. Cellophane, marca reg.)

m. Pelicula transparente y flexible, que se obtiene por regeneracién de la celulosa
contenida en las soluciones de viscosa y se utiliza principalmente como envase 0
envoltura.

— Nailon (Del ingl. nylon, marca reg.)

m. Material sintético de indole nitrogenada, del que se hacen filamentos elésticos,
muy resistentes. Se emplea en la fabricacién de géneros de punto y tejidos diversos.
— Termo (De thermos, marca reg.)

m. Vasija de dobles paredes, entre las que se ha hecho el vacio, y provista de cierre
hermético. Sirve para que las sustancias introducidas en la vasija conserven su tem-
peratura sin que influya en esta la del ambiente.

— Rimel (De rimmel, marca reg.)

m. Cosmeético para ennegrecer y endurecer las pestafias.

— Polo (Marca reg.)

m. Tipo de helado que se come cogiéndolo de un palillo hincado en su base.

Estos casos se han hecho ya tan comunes que el propio Diccionario de la Lengua
Espafiola, incorpora entre las Advertencias para su uso, la siguiente nota: “2.8. Marcas
registradas Las marcas registradas cuyo empleo como sustantivos comunes asi lo recomienda
se recogen en el Diccionario haciendo constar su condicion de tales, de acuerdo con la legis-
lacion vigente, en el paréntesis etimoldgico.- Si alguna entrada correspondiente a una marca
registrada no presentara esta informacion, la empresa que la comercializa podra dirigirse a
la Real Academia Espafiola para solicitar el cambio oportuno en la proxima edicion del Dic-
cionario”.

Por su parte, el Reglamento sobre la marca comunitaria prevé el caso en su articulo
10 subtitulado “Reproduccion de la marca comunitaria en diccionarios”, estableciendo:

“Si la reproduccion de una marca comunitaria en un diccionario, una enciclopedia o
una obra de consulta similar diere la impresion de que constituye el término genérico de los
hienes o servicios para los cuales esta registrada la marca, el editor, a peticion del titular de la
marca comunitaria, velard por que la reproduccion de esta vaya acompafiada, a mas tardar en
la siguiente edicion de la obra, de la indicacion de que se trata de una marca registrada”.

Normas similares se encuentran también incluidas en la Ley espafiola de Marcas
(art. 35), y en la ley alemana de marcas (8§ 16). Si bien la sola inclusion del signo marcario
en un diccionario, podria interpretarse como una manifestacion objetiva de la pérdida del
caracter distintivo, cabe concluir en base a estos textos legales, que para perfeccionarse
esta, se requiere ademas de un elemento subjetivo copulativo: que dicha pérdida provenga
de la inactividad del titular de la marca. En otras palabras no basta con una sola publi-
cacion en el diccionario, sino que esta debe ir acompafiada de la omision del derecho a
rectificacion.
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En el contexto de las marcas que evolucionan hacia la designacion de categoria del
producto o servicio, Otamendi especifica dos pasos independientes:

1) el publico comienza a referirse “a un producto designandolo con lo que €l cree que es
su nombre pero que, en realidad, es una marca”.

2) “Los distintos fabricantes del producto designan sus productos en etiquetas y publici-
dad con la ‘marca”.

Continta sefialando ese mismo autor: “asi, poco a poco, pero inexorablemente, la
marca deja de distinguir un producto para ser su denominaciéon comun. Este nombre, signo o
palabra ya no indicaré el origen sino una naturaleza™’.

Surge en forma ldgica la interrogante acerca de las causas de la pérdida de distintivi-
dad de una marca. Para explicar este punto, la doctrina esboza condiciones intrinsecas del
signo escogida o causas exdgenas al signo®8. Por nuestra parte, preferimos distinguir entre
causas propias o ajenas al mismo titular de la marca; asi por ejemplo, podemos encontrar
las siguientes:

— Eleccidn inicial de una marca débil, esto es un signo con escaso poder distintivo,
como seria el caso de expresiones 0 componentes que sean indicativos, genéricos,
evocativos o de uso comun. También caerian en esta causal las marcas no tradicio-
nales (como por ejemplo, signos de color Gnico, marcas sonoras y las olfativas), y tal
como antes descrito, marcas que se componen de niumeros o combinaciones nume-
ricas, o de siglas 0 combinaciones de pocas letras.
— Ser primer entrante a un nuevo mercado, al introducir un producto o servicio
innovador que (por lo menos inicialmente) no tiene competidores. Esa situacion
que otorga una importante ventaja competitiva e implica una alta participacion
de mercado, permite construir un liderazgo indiscutido en el mercado ante la au-
sencia 0 escasa competencia, y asi también crear una marca lider. Sin embargo, en
ojos del publico puede ser la Unica marca conocida en su categoria, incluso cuando
las empresas seguidoras adopten un producto o servicio similar, de manera que se
comience por denominar a los productos de los seguidores por la marca del primer
entrante.

— Uso inadecuado del signo por parte del propio titular: esta causal pudiera darse en

el caso de extensiones de la marca hacia otros productos o servicios no relacionados

con la cobertura original y conocida por el pablico, o en el caso de campafias de
marketing y publicidad que diluyan el poder distintivo del signo.

— No renovacion del registro marcario, lo cual trae como consecuencia la pérdida de

proteccion del signo y de la exclusividad. Esto puede deberse a una omisién invo-

luntaria del titular o a una renuncia voluntaria. Con ello el signo —muchas veces ya
bien conocido por el publico— pasa a dominio publico, siendo usado como designa-
cién genérica.

— Uso incorrecto y muchas veces indebido del signo o de signos similares por parte

de terceros, pero tolerado por el titular. Ello se refiere a los casos en que personas

57 Oramenpr (2010) p. 76.
58 Asi por ejemplo: BERTONE Y CABANELLAS DE Las Cuivas (2008 1) p. 77.
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que contratan con el titular de la marca en cuestion, tales como licenciatarios o
distribuidores, usen la marca de una forma inadecuada, muchas veces incumpliendo
las normas graficas o fonéticas impartidas por el titular. En ese sentido, debe consi-
derarse también dafino el uso de las llamadas marcas genéricas o blancas por parte
de los distribuidores. Asimismo, conduce al debilitamiento de la marca, la toleran-
cia del titular frente al uso o registro de signos similares, cuando estos tengan una
cobertura de productos o servicios que sea idéntica o similar a la marca del titular.
La intolerancia del titular en estos casos se deberia manifestar a través de la inter-
posicién de acciones civiles o criminales de infraccién de marca si hay uso indebido
del mismo signo, o mediante demandas de oposicion o de nulidad, en el evento de
marcas solicitadas o registradas similares.

4.3. LA ELECCION INICIAL DE UNA MARCA Y SU USO ADECUADO POSTERIOR

Para evitar el riesgo del rechazo de una solicitud de marca por falta de distintividad
por una parte, y la pérdida de distintividad de una marca ya registrada, por la otra, se de-
ber& poner énfasis en una correcta eleccion inicial del signo a proteger y luego en su uso
adecuado.

En lo relativo a la eleccion inicial de un signo a proteger, y de acuerdo a lo visto
en este trabajo, el consejo mas importante deberia ser: elegir palabras sin contenido ni
significado conceptual, es decir libremente inventadas; estas suelen tener un alto grado de
distintividad, y de esta forma, se asegurard un procedimiento fluido y expedito de registro
(sin oposicion de terceros, ni de la autoridad marcaria), y ademas se contribuira a la larga
a proteger el negocio ante imitadores marcarios (facil defensa). En consecuencia, deberian
evitarse especialmente marcas descriptivas o indicativas.

Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las recomendaciones tipicas: que el signo
sea facil de leer, escribir, deletrear y de pronunciarse, de facil memorizacién, no muy corto,
ni muy largo, que no tenga connotaciones negativas en otros idiomas, ni en el propio.

Referente al uso apropiado de la marca registrada a fin de resguardar su distintivi-
dad en el tiempo, la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual ha acufiada algunas
reglas:

1.- No se debe utilizar Gnicamente la marca para designar el producto, es decir hay
que evitar reemplazar la denominacidn genérica mediante la marca. “Cuando se emplea
de forma sistematica la designacion del producto, ademas de la marca, el titular informa de
manera inequivoca al pablico que su marca distingue un producto particular de una determi-
nada categoria. Ello adquiere especial importancia cuando el propietario de la marca ha in-
ventado un producto novedoso que es el Unico de la categoria en cuestion” .“Cuando en 1938
se inventd el café instantaneo, el primer producto que vendié la compafiia inventora se deno-
miné NESCAFE. Sin embargo, desde el inicio la compafifa adopt6 la costumbre de emplear
en las etiquetas del producto la designacion ‘café instantaned’ o ‘café soluble™.

2.- “La marca debe ser usada como si se tratase de un adjetivo, y nunca como si fuese
un sustantivo” o un verbo, o sea que no se podra emplear el nombre de la marca con un
articulo, ni para designar una actividad. Asi, por ejemplo “tres variedades de NESCAFE’ en
vez de ‘tres NESCAFES”.
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3.- En la publicidad y en otras partes (empaques, envoltorios, etc.) debera colocarse
la marca de forma destacada, de modo que se distinga nitidamente de los demas elemen-
tos. Asi pueden utilizarse comillas, negrita y letras mayusculas para resaltar el signo.

4.- Debe utilizarse la marca siempre en conjunto con el simbolo de marca registra-
da ®, de acuerdo a lo prescrito por la ley. La “funcion de esas sefiales consiste en avisar a los
competidores que se abstengan de cometer actos que constituyan infraccion de la marca” 5°-

Con el fin de que estas reglas sean aplicadas en forma uniforme y correcta por el
personal de la empresa y por terceros relacionados, conviene que se implementen directri-
ces que plasmen la politica de uso de la marca.

5. CONCLUSIONES

El rol actual de las marcas en el mundo econdmico-empresarial sigue siendo clave
a la hora de diferenciar los productos y empresas de sus competidores. Asi el valor estraté-
gico que desempefian esos derechos de propiedad industrial ha incluso aumentado ante el
nuevo contexto global de la hipercompetitividad.

Un elemento juridico clave de las marcas es la distintividad, a tal punto que cons-
tituye una caracteristica, funcion y requisito de registro de las marcas comerciales. La
capacidad distintiva de un signo otorga identidad al producto o servicio, y permite al con-
sumidor o usuario del mismo conocer su origen empresarial.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la distintividad es un concepto flexi-
ble y dinamico en el tiempo, que varia de acuerdo al uso que se le dé al signo marcario. En
ese sentido, la forma de como se usa el signo condiciona su distintividad, sea para crear,
aumentarla o incluso para perderla, lo cual a su vez puede cobrar incidencia en el registro
marcario.

Pese a que en Chile el uso de la marca no constituye requisito de obtencion, ni con-
servacion del registro marcario, queda claro que en el futuro no se va a poder sustraerse de
una tendencia mundial iniciada ya en el Acuerdo sobre los ADPIC. En concordancia con
esta circunstancia, resulta que actualmente, la distintividad solo constituye requisito de
constitucion del registro, y no de conservacion del mismo.

Lo anterior no hace sino subrayar la estrecha vinculacién existente entre uso de la
marca, la capacidad distintiva que por esa via se predispone, y el registro marcario. Dado
que la distintividad actia como un eslabdn esencial en este juego de componentes, convie-
ne que desde el nacimiento de la marca y luego en la etapa de uso posterior, se establezca
una clara planificacion del signo marcario, que considere como debe ser usada la marca
escogida, a fin de garantizar un 6ptimo desempefio del nivel distintivo.

59 OrGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (2010) pp. 29-30.
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