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1, INTRODUCCION

Desde hace tiempe en la doctrina y
jurisprudencia internacional viene
siendo aceptado que el derecho de

marcas forma parte del derecho de la

competencia. Esta afirmacion no tiene,
| sin embargo, mayor trascendencia, si se
tiene en cuenta que indiscutiblemente
cada utilizacién de un signo distintivo
constituye una actuacion competitiva
sujeta —por lo tanto— a las normas

reguladoras de la competencia.
Lo que si resulta determinante para la

solucion de muchos conflictos en cuanto
al registro, uso y defensa de las marcas
es la respuesta que se dé a la pregunta
de la relacién de las normas reguladoras
de la competencia desleal y las leyes de
marcas. Esta interrogante tiene ocupada
a la ciencia juridica y a la praxis desde
que existe un derecho codificado de
marcas. ;Es la ley de marcas una ley es-
pecial, que regula excluyentemente
contenido y extensién del derecho de
marcas? ;son las normas represoras de
lacompetencia desleal, y en general del
derecho de la competencia, un derecho
de rango superior, al cual el derecho de

marcas se encuentra sometide? ¢
;tienen ambas disciplinas juridicas
igualdad de rango y cardcter
complementario? La afirmacion al
comienzo formulada no soluciona estas
interrogantes.

De la observacion de ambas disciplinas
puede constatarse —sin lugar a
dudas— lo siguiente el derecho sobre
una marca confiere a su titular la
exclusiva de explotacion sobre el signo
mediante la solicitud y posterior
inscripcién del signo distintiyo en la
Oficina de Marcas (es el caso de casi
todos los paises latinoamericanos), y en
aquellos ordenamientos juridicos
donde el uso de la marca tiene
consecuencias juridicas (por ejemplo,
Alemania), también con laimplantacion
del signo distintivo en el tréfico. Ahora
bien, si bien el derecho de marcas
confiere a su titular un derecho
exclusivo de explotacién del signo
distintive, el ejercicio de este derecho
tiene un limite, a saber: no es posible
que el titular en el ejercicio de su
derecho lleve a confusiones y se
aproveche de la reputacién ajena.

Por su parte, las normas reguladoras de
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la competencia desleal determinan el
comportamiento que se deberd observar
enlacompetenciay prohibeactuaciones
desleales con fines competitivos. Su
objetivo es garantizar que la
competencia se desarrolleen forma leal,
pero no a través de la concesion de
derechos deexclusiva en favor del titu-
lar, sino protegiendo los interesesde los
diferentes sujetos que patticipan en el
mercado y del publico en general.
Subyace al derecho contra la
competencia desleal el siguiente
principio: ningtin competidor puede
ofrecer productos o servicios que
puedan inducir al publico a creer que
se trata de productos o servicios
provenientes de otro empresario. Las
circunstancias concretas que rodean una
actuacién competitiva determinada
hardn que esa actuacion competitiva sea
incorrecta, desleal.

La diferente formacion del derecho de
marcas y de las normas reguladoras de
la competencia desleal no estd contra el
hoy generalizado reconocimiento de
que existen importantes puntos de -
conexion entre el derecho de marcas y
el derecho de competencia. Sin em-

| S

32




LA RELACION ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS NORMAS REGULADORAS

DE LA COMPETENCIA DESLEAL

bargo, no puede desconocerse, que
entre ambas disciplinas existe una
relacién conflictiva intrinseca, motivada
por la influencia que cada conjunto
normativo proyecta sobre el empleo de
signos distintivos en el mercado.

| A continuacién, pasaré a realizar una

breve revision historica de la evolucion
de la relacion entre el derecho de marcas
v el derecho contra la competencia
desleal, para luego analizar los intereses
que el legislador intenta proteger en
cada disciplina juridica, Ello permite
resolver los conflictos que se presentan
cuando un mismo fendmeno juridico se
encuentra regulado en ambos cuerpos
legales o los supuestos no cubiertos por
el derecho de marcas. Finalmente y a fin
de que fa presente conferencia no tenga
un mero caracler tedrico, expondré dos
problemas juridicos donde usualmente
se presenta este conflicto de normas
legales. Para ello me centraré en los
ordenamientos juridicos aleman y
espanol, sin entrar a analizar el régimen
andino, para evitar asi también
cualquier superposicion con las
conferencias de la Dra. Ronddn de
Sanso y del Dr. Rolando Vega.

II. EVOLUCION HISTORICA

A principios del siglo XIX domind la
calificacién del derecho de marcas como
especie del género “competencia
desleal”. Esta aproximacién si bien
acertaba a describir la existencia de

| conexiones entre ambas disciplinas,

circunscribia los fendmenos en que se
vefan involucrados los signos
distintivos a las leyes de marcas,

impidiendo recurrir a los preceptos
reguladores de la competencia desleal.
Esta postura restrictiva desatd
numerosas criticas, que demostraban la
inadecuacion de la proteccion
fragmentaria conferida por el derecho
de marcas a todos los supuestos en que
pudieran verse afectados los signos
distintivos.

Posteriormente y debide a la
repercusién del Convenio de la Unién
de Paris sobre los ordenamientos
juridicos nacionales v a la introduccién
de las cldusulas generales en las
incipientes leyes contra la competencia
desleal, comenzo a modificarse la
perspectiva de relacidn entre ambas
disciplinas. Las nuevas premisas
comportaban, sin embargo, un nuevo
desequilibrio: el derecho de Ia
competencia pasé a constituir un
conjunto normativo de rango superior,
al que el derecho de marcas debia
subordinarse.

En esta coyuntura el maestro aleman
ULMER fij6 los pardmetros que habian
de permitir la armonizacion y sintesis
entre ambas disciplinas. ULMER
rechazaba tanto la tesis que catalogaba
al derecho de marcas como regulacion
excluyente, como la que establecia la
superioridad del derecho de la
competencia. Por el contrario, sostenia
una igualdad de rango y el cardcter
complementario de ambas disciplinas.
De acuerdo con este autor, el principal
cbjetivo del derecho de marcas (es decir,
del sistema de registro) es posibilitar y
favorecer la creacién de signos
distintivos (Entwicklungsbegiinsti-
gung). La proteccién que se otorga a la
marca desde el mismo instante de su

|

ingreso en el Registro es esencial para
que pueda implantarse —sin ser
estorbada por terceros— en el mercado.
El sistema registral pretende ser
autosuficiente, para ellose establece un
conjunto de reglas técnico-juridicas que
hacen innecesario el enjuiciamiento del
comportamiento coma desleal o no. Asf,
por ejemplo, el simple hecho de utilizar
una marca registrada ajena para un
producto competidor constituye una
violacion del derecho exclusivo sobrela
marca, $in tener que entrar a considerar
las circunstancias del caso. El tnico
criterio aqui decisivo es la fecha del
registro. Pero en cuanto se ha alcanzado
este objetivo, es decir, una vez que la
marca ha logrado consolidarse en el
tréfico econdmico, debe igualarse —
seglin ULMER— la proteccion que se
le ha concedido a la que se da contra la
confusién deslealy porlotanto la marca
registrada debe someterse a las normas
de competencia.

De otro lado, para ULMER los intereses
que en materia de competencia
pretende proteger el ordenamiento
juridico son los “bienes intangibles de
la empresa”. En la medida que los
signos distintivos constituyen el medio
de presentacién mds importante de la
empresa en el trifico, se encuentran
incluidos dentro del concepto “bienes
intangibles de laempresa”. Por lo tanto,
corresponde al ordenamiento otorgar
una proteccién frente a distorsicnes en
el empleo de signos en los que se hayan
plasmadolos valores inmateriales de la
empresa.

La postura de ULMER permiti6
solventar dos series de problemas: de
un lado, el referido al surgimiento de
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derechos sobre signos distintivos no
inscritos; de otro lado, la confrontacién
entre signos inscritos carentes de
notoriedad en el trafico y signos no
inscritos con una notoriedad en el
mercado. Frente al sistema registral que
monopoliza la creacion de derechos
sobre signos distintivos, debe
reconocerse como consecuencia del
principio de represion de la
competencia desleal confusoria, que no
puede denegarse la proteccién juridica
a una marca que revele efectivamente
en el trafico econdmico un concreto
origen empresarial. El reconocimiento
de esta premisa resulta relevante no solo
para aquellos casos en que el signo
notorio no se encuentre registrado, sino
también para determinar el alcance de
proteccién de signos notorios
registrados. La expansion del dmbito de
proteccién puede implicar tanto una
ampliacion del concepto de similitud de
los signos confrontados como una
ampliacion del concepto de similitud de
productos o servicios.

Ahora bien, las normas reguladoras de
la competencia desleal no pueden
constituirse en reducto de proteccién
contradictorio con las valoraciones
contenidas en las leyes especificas de
marcas, a saber: seguridad juridica y
favorecimiento de la implantacién de
los signos en el mercado. Seguridad
juridica debe entenderse en el sentido
de previsibilidad de la resolucion judi-
cial. No obstante, la necesidad de
proteger aquellos signos no inscritos,
pero que han alcanzado un alto grado
denotoriedad en el mercado introducen
un elemento de inseguridad en el trafico
econdmico. De otro lado, seguridad

juridica esta relacionada con la
publicidad. El derecho de marcas
garantiza la proteccion de quien desea
introducir una nueva marca frente a la
cbstaculizacidn de tal proposito por
parte de terceros, de cuyo derecho de
marca no se tiene constancia. Este
objetivo se alcanza a través del examen
previo v la centralizacion de datos en
las Oficinas de Marcas.

Con respecto al segundo interés que
subyace al sistema registral, es decir, la
implantacién de los signos en el
mercado, ella supone la creacion de un
dmbito objetivo de proteccidn inviolable
por terceros, con la finalidad de
propiciar  la  introduccién v
consolidacion efectiva de los signos
distintivos en el tréfico. Este dmbito
puede ser calificado de ficticio en la
medida que no refleja la posicién que
ostenta el signo en el mercado, sino que
al margen de su notoriedad e inclusive
de su efectiva presencia actual en el
mismo, resulta protegido dentro de
unos rigurosos limites.

En resumen, cabe concluir que, segtn
la tesis defendida por ULMER, el
derecho de marcas y el derecho a la
competencia son disciplinas con
igualdad de rango y de aplicacién
complementaria. Corolario de ello es
que el derecho de la competencia podra
tanto ampliar como limitar la posicién
juridicaexclusiva del titular registraldel

* signo. Esta postura corresponde (atn

hoy) con la opinidn mayoritaria de la
doctrina y jurisprudencia.

Sin embargo, las nuevas tendencias
apuntadas en las leyes reguladoras de
la competencia desleal —proteccién de
los consumidores y de la competencia

en cuanto institucion— provocan
nuevos conflictos no previstos en el
primer tercio del siglo XX y que obliga
a analizar los intereses y finalidades
perseguidas en las leyes de marcasy en
las normas reguladoras de la
competencia desleal.

III. DESARROLLO DE LOS
INTERESES PROTEGIDOS
EN LAS LEYES DE MARCAS
Y REGULADORAS DE LA
COMPETENCIA DESLEAL,

El examen de los intereses protegidos
en cada disciplina esimportante porque
enella sebasa el distinto enjuiciamiento
que se puede hacer en los casos en que
resultan aplicables ambas normas
juridicas. Es ello, precisamente, lo que
determina su cardcter complementario
y no excluyente.

1. Los intereses protegidos en las
normas reguladoras de la

competencia desleal

La proteccién contra la competencia
desleal surge histéricamente como una
expansion de la proteccion a las
distintas modalidades de la propiedad
industrial, especialmente las marcas.
Finde las primeras normas reguladoras
de la competencia desleal era la
proteccion del competidor, sea como
individue, sea en su totalidad. Esta
postura fue modificindose a lo largode
los afios. A diferencia de sus leyes de
marcas, donde hoy en dia su caracter
individualista estd mucho mas
asentado, las normas contra la
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competencia desleal se han ampliado en
direccién a una “proteccion institu-

| cional”: proteccidn del puablico en gen-

eral, de los consumidores y de la
competencia.

La doctrina de la "proteccion
institucional” parte del reconocimiento

| dequeelindividuo estd inmerso en una

multidad de relaciones sociales, por lo
tanto, no cabe un ejercicio autonomo y

| aislado de sus derechos subjetivos, sin

| que ello conduzca a una serie de

| injusticias. Frente a la concesion de

derechos subjetivos es necesario,
entonces, establecer unas reglas de
juego, que determinen y limiten el
contenido de los derechos subjetivos, en
funcién del interés de todos los
participantes del mercado.

Enatenciona lo anterior y luego de una
observacion de diversas normas
reguladoras de la competencia desleal,

! puede constatarse que éstas contienen

—en su gran mayoria— dos tipos de

| disposiciones: de un lado, normas que

responde a una  concepcion
individualista, donde el acto desleal se
proyecta sobre un concreto competidor
(actos de denigracion, violacion de
secretos comerciales); de otro lado,
cldusulas generales, que otorgan una
proteccion més bien institucional. Aqui
resulta dificil, sino imposible,
individualizar las consecuencias del
acto desleal, aunque también se vean
afectados intereses individuales
(publicidad enganosa). Lo que se pro-
tege en estos supuestos es al publico en
general frente a la comision de actos

desleales.

2. Los intereses protegidos en las
leyes de marcas

Para determinar los intereses que
subyacen al derecho de marcas
conviene atender a sus presupuestos
clasicos, a saber: la funcion indicadora
del origen empresarial y el papel
preeminente del interés del titular para
disponer libremente de su signo
distintivo.

La funcién indicadora del origen
empresarial supone que la marca
designa —en primer término— la
procedencia de los productos. Por lo
tanto, productos con idéntica marca
tienen un mismo origen empresarial.
Hasta hoy se considera que el objeto
principal del derecho de marcas es
garantizar la efectividad de esta
funcién. Se reconoce unanimemente
que el concepto de origen comercial
debe entenderse en un sentido muy
amplio. Este concepto no equivale ni a
un concreto origen conocido por el
consumidor, ni remite a una Gnica y
determinada empresa. Ello como
consecuencia de la adaptacion de las
leyes de marcas a los fendmenos que
genera la realidad econémica (uso
colectivo de un mismo signo distintivo
por parte de diferentes empresas).

En la medida que seré al titular de la
marca al que mds le interesara cuidar
que productos que no provengan de su
empresa utilicen su mismo o un
parecido signo distintivo, el derecho de
marcas le confiere exclusivamente (por
lo general) el conjunto de acciones por
violacion del derecho de marca. El
legislador parte de una consideracién
prioritaria de las necesidades

econdmicas del titular en perjuicio de
los demds intereses implicados,
confiando la proteccién mediata de
éstos a la actuacion de aquellos.

De otro lado, la tendencia actual de
permitir —tanto en la legislacion como
en la practica— una licencia de marca
sin control de calidad, una cesion libre
de la marca, de proteger a las marcas
con alto grado de notoriedad contra el
aprovechamiento parasitario de su
reputacion, refleja la propensién a
considerar al signo distintivo como un
bien patrimonial auténomo y, en lo
posible, de libre explotacién. Ello
demuestrala atencién que actualmente
se estd dando a los intereses del titular
de la marca respecto a una forma mds
eficiente de introducir su signo
distintivo en el mercado. Se senala, asi
que la marca es en primer término un
instrumento a disposicion del titular y
es en su interés que merece protegerse.
El reforzamiento de la posicién juridica
deltitular dela marca puede observarse
también en la inclusion del derecho de
marcas en las convenciones
internacionales, a saber: el Convenio de
laUnién de Paris, el Arreglo de Madrid,
el Nomenclator Internacional de
Productos y Servicios de Niza, entre
otros. Objetivo principal de estas
convenciones es conceder al titular de
lamarca una proteccion de sus derechos
en el comercio internacional y facilitar
el registro de su signo distintivo; la
proteccién de los consumidores sélo
cobra importancia indirectamente. En
igual direccién apuntan la Directiva
Europea de Armonizacion de Marcas y
el Reglamento de Marca Comunitaria.
Con ello no quiero sostener que los

N
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intereses de los consumidores estan
totalmente desatendidos en las leyes de
marcas. La importancia de las marcas
para los consumidores y con ello el
interés de estos ultimos en prohibir
determinados abusos, no es objetado
por nadie. Por el contrario, es
indiscutible que la marca —y no en
tltimo término— sirve al consumidor
en la toma de sus decisiones de compra.
Sin embargo, con contadas excepciones
(prohibicién del registro de marcas
enganosas), este objetivo no se
encuentra plasmadoen la actualidad en
la mayoria de las leyes de marcas
(Alemania, Espana, Suiza, entre
muchas): el hecho que la marca sirva
también de ayuda a los consumidores
constituye una ventaja indirecta, pero
que no les confiere ninguna clase de
derechos. Este sistema contrasta con el
régimen andino, donde se otorga a los
consumidoreslegitimacionactivaen los
procedimientos de oposicién y nulidad
de marcas. Con independencia de la
aplicacion practica que ello pueda tener,
ello supone un paso més adelante en la
proteccién de los intereses de los
consumidores. No obstante, esta
proteccién  concedida a  los
consumidores en el plano procesal
{aunque tampoco total, por cuanto no
se les permite interponer acciones
contra el uso de una marca que pueda
perjudicar sus intereses), no se refleja en

el plano material. En este sentido, cabe
| resaltar la eliminacién de disposiciones

como la concesién de licencias de
marcas sin control de calidad.

3. Justificacién de la diferente evolucion
de los intereses subyacentesen cadaley.

Si se busca una explicacion a la diferente
evolucion de los intereses protegidos en
ambas disciplinas cabe toparse en primer
lugar con un argumento de orden practico,
pero que no es posible menospreciar: las
normas contra la competencia desleal con
la amplia redaccion de sus cldusulas
generales permitieron desde un punto de
vista técnico-legislativo que las normas
reguladoras de la competencia desleal se
abocaron a proteger también al publico en
general. Ello a su vez permiti6 conceder
una proteccién a los consumidores
individualmente considerados. Elderecho
de marcas con sus supuestos juridicos mds
definitivamente delimitados, no permitia
lo anterior. A ello se suma la postura que
las marcas son por “naturaleza” un
instrumento al servicio del titular.

IV, SUPUESTOS DE CONFLICTOS

ENTRE LAS LEYES DE MARCAS Y

LAS NORMAS REGULADORAS DE
LA COMPETENCIA DESLEAL

1. El riesgo de confusién

Dentro del derecho de exclusiva sobre la
marca cabe distinguir dos aspectos: uno
positivo y otro negativo. La dimension
positiva implica que el titular de la marca
estd facultado para usar, ceder o conceder
una licencia sobre el signo. Este aspecto se
cifie estrictamente al signo en la forma
exacta en que fue registrado y para los
productos y servicios que figuran en el
registro. La dimensién negativa implica
que el titular de la marca estd facultado

para prohibir que terceros usen la
marca. El presupuesto de la facela
negativa lo constituye el riesgo de
confusion, el cual fija los limites del
ius prohibendi. Asi, el titular de la
marca solo estard facultado a

impedir a terceros el registro y uso |

de un signo idéntico o semejante
dentro del sector mercantil en que
éllo emplea, ya que solo en este sec-
tor es que sera posible que el

consumider confunda los productos |

de un empresario con los de otro.

Por otro lado, las normas contra la
competencia desleal reprimen las
situaciones de confusion en el
mercado, sea a través de una
cldusula general —como en
Alemania (§ 3 U2G)—, sea a través

de una norma especifica, como en-

Espana (art. 6 LCD).

El recurso a la confusion desleal
sirve en la préctica para construir la
proteccién del conjunto de
elementos usados por un agente
econdémico para identificar e

individualizar en el mercado la

propia actividad, establecimiento o |

prestaciones. En principio, la
proteccion contra la competencia
desleal slo parece tener relevancia
para la tutela de uno de estos medios
de identificacién empresarial
cuando no existen derechos de
exclusion (por ejemplo, enel casode

marcas no inscritas, u otros medios

de identificacion no susceptibles de
ser inscritos), o para ampliar el
dmbito de proteccion del derecho de
exclusiva (como el caso de marcas
que gozan de gran notoriedad en el
trafico, a fin de superar el principio
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deespecialidad del sistema de marcas).
Pero también en determinados
supuestos muy concretos, puede
resultar aplicable la confusién desleal a
signos inscritos. En vista de los
diferentes intereses que persigue cada
cuerpo legal, serfa posible a través de
estas Gltimas normas conferir a otros
agentes econémicos, en concreto a los
consumidores, interponer acciones en
situaciones de confusion producidas en
el mercado, atin contra la intencion del
titular del signo.

A continuacion eshozaré el diferente

alcance v contenido que esta figura

merece —en cada cuerpo legal— en los
ordenamientos juridicos alemdn y

espanol.
1.1. Alemania

Una definicién legal del riesgo de
confusién no se encuentra presente en
la aun vigente Ley de Marcas Alemana
(WZC). La jurisprudencia mayoritaria
distingue diversas categorias de riesgo
de confusion, en funcion de las
representaciones erréneas que la
violacion del derecho subjetivo de
marca puede provocar en el tréfico. Asi,
sediferencia entre el riesgo de confusidn
en sentido estricto y en sentido amplio.
El riesgo de confusién en sentido
estricto se refiere a la confusion sobre
la identidad de la empresa titular. Este
asuvezpuede desglosarse en riesgo de
confusién inmediato y mediato.
Cuando la confusion se da entre los
propios signos, de modo que el pablico
cree estar frente a un mismo riesgo, se
estard ante el riesgo de confusién
inmediato (B-1/V-1). El riesgo de

confusién mediato tendra lugar en
aquellos casos en que los signos no
resulten entre si confundibles, pero, por
las caracteristicas comunes de ambos,
los consumidores creen que uno es
derivacién del otro y ambos poseen un
origen  empresarial comun
(Phebrosonal/ Phebrocon). Por su
parte, el riesgo de confusion en sentido
amplio estd referido a los casos en que
los consumidores reconocen que se trata
de empresas diferentes, pero por el
parecido entre los signos confrontados,
se considera, erréneamente, que entre
ambos titulares existen vinculos
econdmicos y organizativos (Widia/
Arida). La existencia de este tipo de
confusion estd siendo afirmada con
mucha en una nueva
jurisprudencia del Tribunal Supremo
Alemdn (BGH). Se esta exigiendo no

solo que los signos confrontados sean

reserva

similares, sino la presencia de otras
circunstancias. Entre ellas que el signo
anterior se haya convertido en el signe
representativo  de la empresa
(Firmenzeichen) y que los productos o
servicios a distinguirse no sean muy
lejanos.

De una interpretacion literal del § 31
WZG se observa que sdlo la confusion
inmediata entre dos signos estd
regulada. Las otras figuras han sido
elaboradas por la jurisprudencia y han
provocado numerosas criticas en la
doctrina, tanto por el cardcter
desafortunado y turbio de la
terminologia empleada, como por la
fundamentaciéon emanada de la
jurisprudencia para incluir este grupo
de casos en el § 31. Ello se mostraria
claramente en los supuestos de

confusién en sentido amplio y, mas
timidamente, en los supuestos de
confusién mediata. La argumentacion
empleada es la siguiente: la funcion
bdsica del derecho de marcas es
garantizar la funcién indicadora del
origen empresarial. Si la funcién del
signo es remitira un titular empresarial,
deberdn tomarse en cuenta todes los
supuestos en que resulte una confusion
respecto al origen empresarial de los
préduct()s 0 Servicios.

El alcance del riesgo de confusion se
determina en Alemania, adicio-
nalmente, por el grado de notoriedad
del signo, al igual que por la fuerza
distintiva intrinseca que posea. Asi,
cuanto mas conocido o distintivo sea el
signo, mayor serd la probabilidad de
que se produzca una confusién con
signos iguales o similares, debiéndose
por lo tanto extender el ambito de
proteccién del signo a productos o
servicios diferentes.

De acuerdo con ladoctrina, la diferencia
entre el riesgo de confusion en la WZG
y la confusion desleal del § 3 UWG
radica en el cardcter que la confusion
tiene en cada cuerpo legal.
Ladoctrinay lajurisprudencia (casi) en
unanimidad se manifiestan a favor de
la consideracion del riesgo de confusién
como cuestién normativa y no factica
en la WZG, aunque no se descarta la
influencia de este dltimo aspecto. En
este sentido, $6lo se tomardn en cuenta
los signos para
determinar si un signo posterior puede
registrarse 0 no en la Oficina de Marcas.

confrontados

Otras consideraciones —como una
similitud de los envases, publicidad
realizada en torno a la marca, etc.— no
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son aqui relevantes, ya que el sistema
registral no pretende sélo reducir el

| engafio en el mercado, sino también

permitir el desarrollo de signos
inscritos, aunque no usados, ¥
garantizar la seguridad juridica de
signos prioritarios.

En cambio, solo se estard ante una
confusién desleal cuando en el mercado
efectivamente exista una confusion. Por
lo tanto, no toda confusién en el derecho
de marcas, es una confusién desleal.
Para la aplicacién de las normas contra
la competencia desleal se ha elaborado
la siguiente construccién: el consumidor
estara siempre interesado en obtener
una proteccion frente al error que
podria originar la existencia de dos
signos andlogos en el mercado. Su
interés se verd especialmente afectado
en los supuestos en que la confusion se
produzca entre un signo muy estimado
por su calidad y otro que identifica

| productos o servicios de calidad muy

| inferior. Sin embargo, si los productos

o servicios distinguidos con la marca
posterior no  decepcionan  las
expectativas asociadas con la anterior,
no ser posible afirmar la existencia de
un riesgo de confusion relevante. En
conclusion, los consumidores no
resultardn afectados en tanto el signo
suponga una mera remisién al origen
empresarial. En este dmbito, el titular
registral puede disponer libremente de
su signo. S6lo se podra recurrir a las
normas conira la competencia desleal
cuando el empleo de signos
confundibles pueda motivar el error
sobre el valor o la calidad de la
prestacion ofertada (Doctrina de las
indicaciones de origen cualificadas

Lehre wvon der
betrieblichen Herkunftsangabe). De

esta forma, considera la doctrina

qualifizierten

mayoritaria, no se sobredimensiona el
riesgo de confusion del consumidor en
las normas contra la competencia
desleal.

Los conflictos entre signos inscritos y no
inscritos se resuelven en el derecho
alemén a través del derecho de marcas
y de acuerdo con el principio de
priotidad: el derecho anterior prevalece
ante el derecho posterior. Ello por la
estructura dual en que se sustenta el
nacimiento del derecho sobre la marca:
inscripaién registral v “Ausstattung”.
“Ausstattung” es aquel medio
distintivo que ha alcanzadonotoriedad
(Verkehrsgeltung) en el mercado,
aunque que Na se encuentra inscrito en
la Oficina de Marcas. Consecuencia
practicade la equiparacionde los signos
registrados y el “Ausstattung” es que
los supuestos de colisién se resuelven
de acuerdo con el principio de
prioridad: el derecho anterior prevalece
ante el derecho posterior. Solo se
recurrira a las normas de confusion
desleal si luego de un balance justo de
los intereses en juego, se llegaria a otro
resultado. Resulta imposible elaborar
una lista de todos los supuestos
excepcionales en que no se aplicard el
principio de prioridad. A modo de
ejemplo, puedo sefialar los conflictos
entre marcas anteriores registradas,
pero que no han sido usadas en el
trafico, y signos posteriores, no
inscritos, pero que debido a su
utilizacién se han logrado implantar en
el mercado. Para la solucién de este
problema, la jurisprudencia alemana se

apoya en la doctrina de Ia
“Verwirkung”, segan la cual no procede
la accién interpuesta por el titular del
signo anterior registrado, si durante
largo tiempo vino permitiendo que el
signo posterior sea usade en forma
pacifica. En este supuesto, el signo no
inscrito puede haber adquirido una
posicion juridica irreprochable.

Los conflictos entre signos no inscritos
se resolverdn también a través del
derecho de marcas, siempre que los
mismos hayan logrado imponerse en el
trafico. Las normas contra la
competencia desleal no tienen aqu

mayor relevancia.
1.2. Espania

En Espana el riesgo de confusion se
encuentra regulado en el art. 12. 1.a) de
la nueva Ley de Marcas de 1988 (LM).
Juntoal tradicional riesgo de confusidn
en el mercado, se ha agregado el
supuesto de riesgo de asociacion. Bajo
el primer término, pueden subsumirse
las figuras de riesgo de confusién en
sentido estricto como el riesgo de
confusion en sentido amplio. La figura
del riesgo de asociacion tiende, por el
contrario, a evitar el aproevechamiento
parasitariode la asociacion con un signo
notorio. EI emplec de un signo similar
alnotorio por parte de un tercero, si bien
puede no producir confusion alguna en
el consumidor, ya que justamente la
notoriedad del signo permite una exacta
representacién que de los mismos
tienen los consumidores, es cierto que
por la semejanza entre los signos se
establece una asociacién mental. La
asociacion solo tendrd lugar cuando el
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| signo posea una fuerte difusion en el

trafico. Sobre los alcances del riesgo de
asociacion no existe unanimidad en la
doctrina. Para un sector de ésta, y luego
de una interpretacion literal de lanorma
el riesgo de asociacion estd
estrictamente delimitado por el

principio de especialidad. Para otro sec-

| tor de la doctrina, si bien el riesge de

asociacion presupone la identidad o
semejanza de las marcas enfrentadas, no
presupone —en modo alguno— la
identidad o similitud de los productos
0 servicios a los que se aplica las
correspondientes marcas, Se llega a esta
conclusiéon por una interpretacion
sistemética del concepto riesgo de
asociacién en la ley de marcas. Asi, éste
en el art. 44 LM (referido a los efectos
del uso de una marca para sélo una
parte de los productos o servicios que
figuran en el registro) no estd
delimitado a los productos o servicios
similares.

La confusion desleal esta regulada en
Espana en el art. 6 LCD. No existe aqui
tampoco una definicion legal de este
concepto por lo que la doctrina ha
elaborado una serie de criterios que
harén que el acto enjuiciado pueda ser
calificado de desleal: similitud de los
signos confrontados, presentacion glo-
bal del producto marcado, canales de
distribucién empleados, precio del
producto, entre otros. Ademas es
necesario, que el signo en si posea
fuerza distintiva, es decir, que por su
propia estructura sea capaz de ser
reconocido  como  medio  de
identificaciéon de un competidor
determinado. También se requiere que
los consumidores tomen —como

consecuencia de la apropiacion de los
medios de identificacion ajenos— una
actividad por otra, que la actividad
considerada
empresarial diferente a la real o que

tenga un origen
entre las personas existan vinculos
juridicos o econémicos. La confusioén
desleal solo serd relevante si el signo se
ha implantado en el trafico. Signos no
utilizados en el trdfico —o muy pocos
usados— no podrdn generar una
confusién en el mercado. Sin embargo,
sila notoriedad resulta muy elevada, el
mayor arraigo del signo en la mente del
consumidor reducird el riesgo de
confusién. En estos casos, se podrd
recurrira la figura del aprovechamiento
de la reputacion ajena. [gualmente,
deberd considerarse la atencién que el
consumidor medio prestaa un concreto
origen empresarial. Finalmente, en la
valoracion de la confusién desleal no
rige mds el principio de especialidad,
aunque se reconoce que no es posible
afirmar arbitrariamente que los
supuestos de confusion surgirdn a pesar
de la lejania competitiva de los

productos o servicios a los que se

aplican los signos confrontados.

Una vez delimitado el diferente
contenido de la nocién de riesgo de
confusion en la ley de marcas y la ley
contra la competencia desleal espafiola,
veamosel ambito deaplicacion de cada
figura. Los conflictos entre signos

inscritos y no inscritos deben resolverse

siempre en favor del signo inscrito,
salvo que el signo meramente usado
goce de una gran notoriedad en el
tréfico, en cuyo casoserdn de aplicacion
las normas de derecho de marcas
previstas especialmente para este tipo

de marcas. En estos casos, prevalece la
valoracion contenida en el sistema de
marcas positivo, sin que sea necesario
tener en cuenta otro tipo de
consideraciones.

Los conflictos entre signos no inscritos
no se resuelven como en Alemania a
través de la ley de marcas. La ley de
marcas espafola ha optado por un
sistema registral muy pure, por lo que
la utilizacion del signo sin apoyo
registral deberd protegerse, si concurren
los presupuestos del art. 6 LCD, a través
de este cuerpo legal. En este supuesto,
se exigira que el signo no inscrito goce
de una ciertaimplantacion en el trafico,
que los signos confrontados sean
utilizados en un mismo territorio, y que
en general concurran los demds criterios
de enjuiciamiento antes expuestos.
Finalmente, queda por determinar la
aplicabilidad de la confusidn desleal a
signos que gozan de una proteccion
registral. La doctrina mayoritaria —
atendiendo a la diferente finalidad y
valoraciones que subyacen a la ley de
marcas y ley de competencia desleal—
propugna una aplicacién complemen-
taria del art.6 LCD. Ello puede implicar
un plus y un minus para el titular
registral, Asi, de un lado, puede
ampliarse el dmbito de proteccion del
titular registral en los supuestos en que
se acredite la existencia de un riesgo de
confusién mds allé del principio de
especialidad. De otro lado, la amplia
legitimacion de la LCD permite la
intromision de los consumidores en las
facultades dispositivas del titular
registral. Por ejemplo, en los casos de
tolerancia de la existencia de signos
usados confundibles. La ley de marcas
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no obliga al titular registral a imponer
una accién de defensa. Sin embargo, si
la existencia de dos signos similares en
el mercado genera una situacion
relevante de confusidn, es posible que
consumidores individuales, asocia-
ciones de consumidores o terceros
competidores interpongan una accién.
Igual problemdtica puede presentarse
en los acuerdos de delimitacién. Los
acuerdos de delimitacion son contratos
en los que dos titulares independientes
fijany delimitan el mbito de proteccion
de sus respectivos signos. De esta
forma, el titular anterior del signo
registrado salvaguarda el ambito de
proteccion de susigno (registrado) y se
evita los costos de interponer una
oposicion o unaaccién de defensa. Asu
vez, el titular del signo posterior se
asegura el registro de su signo, sin el
temor de posibles oposiciones de
titulares anteriores. Por lo tanto, por lo
general, ambos titulares estardn
interesados en que el acuerdo no

confusién  alguna.

produzca
Excepcionalmente, es posible que el
acuerdo no elimine todo riesgo de
confusién. En este supuesto, es posible
aconsumidores y tercetos competidores
solicitar la nulidad del registro —con lo
cual nos quedariamos dentro del
esquema de la Ley de Marcas—, osiel
acuerdo se basa en la mera utilizacion
del signo posterior, podrén recurrirala
LCD.

2, Marca renombrada
El tema de la marca renombrada es una

cuestion de gran actualidad e
importancia, tanto desde el punto de

vista econdmico/empresarial: garantia
de un mercado competitivo y
transparente, con un adecuado nivel de
proteccion de las inversiones; como
desde el punto de vista dogmatico:
encrucijada del derecho de marcas v
competencia desleal.

Marca renombrada es la que como
consecuencia del uso que de la misma
se ha hecho en el trifico, posee una
extraordinaria notoriedad: debe ser
conocida por diferentes grupos de
consumidores en mercados diversos y
en casi todo el territorio de un pais. Su
notoriedad no puede restringirse al
grupo de consumidores a los cuales se
destina el producto o servicio marcado.
La marca renombrada posee ademas,
debido a la calidad elevada de los
productos o servicios a losque seaplica,
una considerale fama o buen nombre.
Adicionalmente, es necesario para que
una marca sea calificadade renombrada
que consista en un signo que
intrinsecamente considerado posea
cierta originalidad (es decir, que no
consista en una denominacién
descriptiva o sugestiva) y que no sea
utilizado por otra empresa para
distinguir sus productos o servicios.
En torno al concepto de marca
renombrada se ha construido un
régimen de proteccidn reforzada con la
finalidad de poner remedio a las
situaciones no equitativas a las que
conduce el principio de especialidad.
De acuerdo con este principio, el dmbito
de proteccién de la marca estd limitado
al signo idéntico o similar y para
productos o servicios idénticos o
similares a los distinguidos con la
marca. Ello significa que el titular sélo

podré oponerse, y en general sélo podra
defender su marca, dentro de estos
pardmetros.

Asi, muchos sistemas de marcas
vuelven la espalda a las marcas
renombradas en los casos en que se
opongan a marcas solicitadas o
registradas para productos diferentes
de los que aquéllas cubren, sea en ¢l
trémite de oposicion a su concesion
como en el de nulidad. De igual forma,
las leyes de marca no siempre permiten
interponer una accion de cesacion de
uso para marcas idénticas o similares a
una marca renombrada, si ella viene
siendo usada para disting uir productos
o servicios complelamente diferentes.
No se trata ya de tutelar la funcién
indicadora del origen empresatial,
donde siempre debera estar presente el
riesgo deconfusion o de asociacion, sino
evitar que la fuerza diferenciadora y
posicién de exclusividad de la marca
renombrada, obtenida a través de
muchos afos mediante un gran
esfuerzoecondmico y de trabajo, se vea
menoscabada.Se trata, pues, enel fondo
en una proteccion inspirada en gran
medida en criterios procedentes del
arden general de represion de los actos
de competencia desleal.

21. Alemania

Desde los anos veinte el derecho aleman
ha venido protegiendoa las marcas que
gozan de una acentuada notoriedad,
contra su registro y ejemplo para
distinguir productos y servicios
totalmente diferentes. Tal proteccion no
encuentra unabase legal enla WZG, en
la medida que la proteccion esta aqui
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limitada a los productos iguales o
similares. Por tal motivo, fueron
diferentes los medios a los que se
recurrié para otorgar a la marca una
proteccion més amplia.

En primer término, se invocé la
proteccion que se otorga a los nombres
comerciales en la UWG (§ 16 UWG), la
cual si bien tiene un alcance mas amplio
en cuanto no se limila la proteccién ai
campo de los productos o servicios
similares, igual requiere que el uso sea

. capaz de ocasionar una confusion, lo

que por lo general sucedera si ambas
empresas actiian en ramos similares.
Estanorma, sinembargo, solo puede ser
aplicada cuando la marca coincide con
el nombre comercial de la empresa. En
otras ocasiones, se recurrié al Cadigo
Civil (BGB) que da un paso mas
adelante cuando en su§ 12 consagra el
derecho que tiene toda persona al
nombre, comprendiéndose dentro de é]
a los nombres comerciales. De esta
forma, se dispone que el titular de un
nembre esta facultado a prohibir el uso
del mismo por parte de terceros, si con
su empleo se lesiona de alguna forma
el interés del titular. No se requiere, por
lo tanto, la presencia del peligro de
confusion. E1§ 12 BEB se ha convertido
practicamente en una norma de
proteccién general para todos los
nombres y  denominaciones
comerciales. Sin embargo, como se
puede apreciar —al igual que en la
hipétesis anterior— esta proteccion estd
limitada a aquellos casos donde se
verificauna concordancia entre la marca
y el nombre comercial de la empresa.

Para salvar este obstaculo, el BGH
recurtioa la cliusula general de la UWG

(§ 1 UWG). De acuerdo con ella, todo
acto contrario a las buenas costumbres
que con fines de competencia se
emprenda en el trédficocomercial, puede
ser sometido a una reclamacion de
cesacion y de reparacion de dafos y
perjuicios. La inexistencia de una
relacién de competencia entre las partes
en estos casos impidic, sin embargo, en
muchas ocasiones la aplicacion de la
norma. Cabe aqui sefalar que en el
derecho alemdn adn se exige la
existencia de una relacion de
competencia entre las partes para
aplicarel § 1 UWG.

Por ello los Tribunales alemanes se
valieron de un nuevo artificio, a saber:
las normas de responsabilidad extra-
contractual. El § I BGB garantiza el
derecho a la propiedad y otros derechos
absolutos contra su usurpacién. La
opinién generalizada es que el derecho
a una empresa o, mejor dicho, el
derecho a una empresa establecida,
puede incluirse dentro de los llamados
“otros derechos”. En la medida que la
marca sea considerada parte valiosa y
esencial de una empresa establecida y
en actividad, estard comprendida en la
proteccion que otorga la ley para
impedir un dafio a la empresa. Dado el
cardcter general de esta disposicion le-
gal, que permite una amplia discrecién
de los Tribunales, se disefaron los
criterios —antes sefialados— para
determinar cuando una marca es
renombrada. En principic, si el signo
cumplia tales caracteristicas se le daba
una proteccion especial. Sin embargo,
de acuerdo con una
jurisprudencia ya no es sélo necesario
que el signo cumpla con determinados

reciente

requisitos, sino que ademds debe
probarse la posibilidad de un dafo
concreto en el valor publicitario de la
marca.

Un retorno a otorgar la proteccion de la
marcarenombrada a través del § 1 UBG
parece posible, dado que Gltimamente
el BGH esta siendo mucho mis flexible
en la interpretacion de qué se entiende
por relacion de competencia entre los
titulares de los signos confrontados.
Basta ahora que el signo posterior
expresa o simbdlicamente trate de
asociarse con la reputacién y la
apariencia del producte ajeno,
buscando de esta forma incrementar las
ventas de sus productos (diferentes y no
concurrentes a los distinguidos por la
marca mas antigua). En vista de lo an-
terior, parte de la doctrina propugna
que también la fuerza distintiva y
atraccién publicitaria de la marca
renombrada sea protegida a través del
§1UWG.

La proteccién de la marca renombrada
en Alemania a través de las normas de
competencia desleal u otras normas

+ juridicas parece llegar a su fin. De

acuerdo con la nueva ley de marcas a
entrar en vigencia el proximo afo
(Markenrechtsreformgesetz), se con-
cedea las marcas reputadas (marcas que
gozan de notoriedad en el tréfico,
aunque no del grado de la renombrada,
y tienen una muy buena reputacién)
una protecciéon contra su fuerza
distintiva y renombre (§9 (1)3). Aunque
el alcance y el contenido de esta norma
deberdn ser determinados y
delimitados por la jurisprudencia, todo
parece indicar que por primera vez se
otorga en Alemania a través del derecho

41




LA RELACION ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS NORMAS REGULADORAS

DE LA COMPETENCIA DESLEAL

de marcas vez unaproteccion a la marca
renombrada.

Lo anterior demuestra una vez mas el
caracter complementario de las normas
teguladoras de la competencia desleal,
y como muchos fendmenos que no
encuentran cabida en el derecho de
marcas son regulados a través de las

| leyes de competencia desleal, para

luego —y una vez consolidada la
proteccién otorgada— pasar a ser
codificados.

2.2. Espafia

La actual Ley de Marcas protege sélo
tangencialmente a la marca renombrada
a través de la prohibicién relativa de
registro impuesta a los signos que

| supongan un aprovechamiento
| indebido de la reputacién de otros

registrados (art. 13 ¢ LM). Se requiere
en estos casos no sélo que exista un
aprovechamiento de la reputacion de
otra  marca, sino que el
aprovechamiento sea “indebido”.
Aungue resulta dificil imaginar que el
uso de una marca renombrada ajena
pueda estarjustificado y con ello no sea
“indebido”, cabe sefialar que en este
requisito estd referido no a un estado
de nimo especial en el solicitante, sino
a una genérica incompatibilidad
objetiva de la correspondiente solicitud
de registro con las exigencias de la
buena fe. Lo “indebido” tampaco
implica que se ocasione un petjuicio al
titular de la marca renombrada anterior.
La causa de la prohibicién radica en el
aprovechamiento, cualquiera que sea el
efecto que el registro combatido
produzca sobre la reputacién de la

marca renombrada anterior o sobre las
posibilidades de intensificar la
explotacion de la misma a través de su
aplicacion a otros productos o servicios
de su titular.

Ahora bien, la anterior prohibicidn si
bien comporta una ampliacién de los
productos o servicios distinguidos
(cigarrillos - anteojos de sol), no implica
una (total) superacién del principio de
especialidad. En este punto no hay
unanimidad en la doctrira espaiola. De
cualquier forma, resulta diffcil de
imaginar que en el caso que la marca
posterior se solicite para productos
completamente diferentes (cdmaras
fotogréficas-maquinas de coser) exista
un aprovechamiento indebido de la
reputacién ajena. Para combatir estos
supuestos —de acuerdo con un sector
de la doctrina— habré que recurrirse a
las normas de competencia desleal.
Tampoco existe unanimidad en la
doctrina espafiola (ni siquiera entre los
que afirman que elart. 13 c. LMimporta
una superacién del principio de
especialidad), en proteger la marca
renombrada contra su uso en productos
o servicios diferentes en sede del
derecho de marcas. La posibilidad de
ejercer una accién por violacién de
marca estd literalmente limitada a
combatir el uso de un signo idéntico o
similar para distinguir productos o
servicios idénticos o similares, cuando
la semejanza entre los signos y la
similitud entre los productos o servicios
pueda “inducir a errores” (art. 31. 1
LM).

Una parte de la doctrina (que ademds
considera que el art. 13 ¢ LM protege a
la marca mds alla del principio de

especialidad) sostiene que, si bien al
delimitarse el ius prohibendi no se ha
conferido expresamente al titular de la
marca renombrada la facultad de
impedir que los terceros utilicen sin su
consentimiento un signo idéntico o
similar al suyo para distinguir
productos o servicios diversos,
corresponde a la jurisprudencia colmar
esta laguna legal. Caso contrario, se
produciria el absurdo de que el titular
de una marca renombrada puede
impedir el acceso al registro de una
nueva marca para productos o servicios
diferentes, pero no puede entablar
acciones para impedir que terceros
utilicen una marca idéntica o similara
la suya para distinguir preductos o
servicios diferentes. Esta andmala
consecuencia constituiria, por lo demds,
una grave incongruencia porque no es
a través del procedimiento de
inscripcién de la marca en el Registro
de la Propiedad Industrial donde
realmente  se  produce el
aprovechamiento de la reputacién de la
marca renombrada, sino con su uso.
Para otro sector de la doctrina, la
formulacién legal del contenido del ius
prohibendi no permite al titular de la
marca renombrada impedir el uso de un
signo idéntico o similar para distinguir
productos o servicios diversos. Por lo
tanto, para combatir la utilizacion del
signo posterior para productos o
servicios diversos de los distinguidos
por la marca renombrada es necesario
recurrir a las normas contra la
competencia desleal.

El uso de un signo idéntico o similar a
la marca renombrada que dare su
fuerza publicitaria y prestigio,
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limitando ademas las posibilidades de
expansion de su fitular a ofros sectores,
puede ser considerado un acto de

obstaculizacién y protegersea través de
la cldusula general (art. 5 LCD).

Si el uso de la marca renombrada no se
realiza con relacién a productos o
servicios completamente diferentes
podrd, adicionalmente, recurrirse a las
normas desleales de confusién o

aprovechamiento de la reputacion
ajena. En el primer caso, el uso serd
desleal porque genera una confusion
acercade la procedencia empresarial de
los productos o servicios identificados
(art. 6 LCD). Ello supone una cierta

proximidad entre los productos o
servicios identificados (art. 6 LCD) . Ello
supone una cierta proximidad entre los
productos o servicios para los que se usa
la marca rencmbrada y la marca poste-
rior, 0, al menos, se perjudica la
posibilidad natural de expansion de la
actividad del titular de la marca
renombrada al sector econdmico en que
laemplea el tercero. En el segundo caso,
- elusoseradesleal porque se aprovecha
injustificadamente la reputacion del
signo parasitado (art. 12 LCD), sin que
concurra una causa que justifique el uso

de la marca renombrada por el tercero,
como podria ser el caso de la publicidad
comparativa, o el empleo por parte de
un tercero de sunombre, si el signo co-
incide con el nombre del tercero, entre
otros.

V. CONCLUSIONES

En la realidad del trafico pueden
presentarse supuestas que, conforme a
las leyes de marcas, resulten
inobjetables, pero gue desde una
consideracion plural de los intereses
afectados no sean aceptables. Piénsese
en la rigidez del principio de
especialidad y como el consumider
puede realmente confundirse si un
mismo signo es utilizadopara designar
productos que, atn no estando
amparados por la regla de la
especialidad, resultan, en funcién de las
nuevas précticas comerciales, conexos.
Basta para ello sefalar la practica
creciente de fabricantes de cigarrillos
consistentes en extender su actividad a
sectores claramente distintos: ropa
deportiva, relojes de pulsera, anteojos,
etc. que motivaran de hecho un riesgo
de confusién en el consumidor si un
tercero emplea de forma parasitaria el
signo de un titular que atin no ha
emprendido tal actividad expansiva. En
estos casos, y en aquellos ordena-
mientos en los que se ha reservado en
beneficio del titular de la marca
registrada el conjunto de acciones por
violacién del derecho de marcas, se
producird’ un desamparo de los
consumidores si el titular del registro,
por las razones que fuere, decide no
impedir el uso de su signo para
distinguir otros productos.

Por lo anterior, es necesario
regulaciones complementarias que
protejan tanto a los consumidores como

a los titulares registrales frente a
conductas lesivas que excedan los
objetivos de las leyes de marcas. Ello no
implica una aplicacion indiscriminada
de las normas reguladoras de la
competencia desleal a las marcas que ya
gozan de proteccién registral, ya que
ello atentaria contra la vigencia y
efectividad del propio sistema registral,
asi como generaria una recreacion de
derechos subjetivos a través del derecho
de la competencia desleal. Sin embargo,
en aquellos casos en que la aplicacién
estrictadel derecho de marcas provoque
resultados lesivos para otros intereses,
el recurso a las normas contra la
competencia desleal debe ser
irreprochable.

Las normas contra la competencia
desleal podrén tanto extender como
limitar las facultades del titular de una
marca. De esta forma, es posible con el
derecho de la competencia desleal
impedir el uso de una marca ajena, aun
cuando de acuerdo con el derecho de
marcas su uso sea licito. Pero también
la utilizacién de un signo distintivo que
conforme a las leyes de marcas resulte
licita puede perjudicar la competencia.
En este caso, cabe prohibir el uso de la
marca y en algunos casos inclusive se
podré exigir una indemnizacién de
dafios y perjuicios.

La determinacién de hasta qué punto y
bajo qué requisitos el dmbito de
proteccién de la marca debe extenderse
o limitarse por medio de las normas
contra la competencia desleal es,
finalmente, una cuestién de orden
politico-econdmico.
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