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Resumen

En el ambito de la propiedad intelectual e industrial, existen varios tipos
de activos intangibles, entre ellos y de los mas conocidos estan los signos
distintivos, de los cuales existen varias clasificaciones, naturalezas y tipos. Sin
embargo, existe una clasificacion y un fenbmeno que se lo denomina como
vulgarizacion de la marca, el mismo que responde a diferentes criterios que
nos da la doctrina y jurisprudencia, y justamente en eso recae el problema, ya
gue al no existir un criterio en firme de parte de la ley nacional o internacional
los criterios que definen la vulgarizacion de una marca estan sujetos a la
persona que los interpreta. Al existir este problema, quienes hacemos
practica en el &mbito de la propiedad industrial e intelectual, nos preguntamos
¢ Cudles son los criterios que definen una marca vulgar?, ¢es la falta de
distintividad lo que define una marca vulgar?, ¢ la vulgarizacion de una marca,
implica su desproteccion y dilucion marcaria frente a terceros? , ¢ Es la marca

vulgar una marca genérica por su naturaleza?
Palabras clave

Propiedad intelectual, propiedad industrial, distintividad, vulgarizacion,

marca vulgar, marcas conocidas, marcas notorias, dilucion marcaria.
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Abstract

In the field of intellectual and industrial property, there are several types
of intangible assets, among them are the distinctive signs, of which there are
several classifications, natures and types. However, there is a classification
and a phenomenon that is called "vulgarization of the brand". This
phenomenon responds to a different criterion given by the doctrine and
jurisprudence, and precisely in that lies the problem, since there is no firm
criteria issued by the national or international law. When this problem exists,
those of us who practice in the field of industrial and intellectual property, ask
ourselves: What are the criteria that define a vulgar brand? Is the lack of
distinctiveness what defines a vulgar brand? A vulgar brand, implies its lack of
protection and trademark dilution in front of third parties?

Key words

Intellectual property, trademark, vulgar brand; distinctiveness,

vulgarization of the brand, trademark dilution.
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Capitulo |

La propiedad intelectual nace del intelecto del ser humano, por tanto la
propiedad intelectual existe desde que el ser humano tiene la capacidad de crear e
inventar. La necesidad de que lo que creamos sea sujeto de proteccidon surge desde
gue buscamos hacer patrimonio con ello. En la actualidad, nuestras creaciones, entre
ellas las marcas o signos distintivos, se protegen a través de los diferentes
mecanismos que nos ofrece el Estado. En el caso de Ecuador, es el Servicio Nacional
de Derechos Intelectuales, que funciona como el organismo competente en materia
de propiedad intelectual, al cual se lo conoce con las siglas SENADI. Anteriormente
se lo conocia como Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al cual se lo

reconocia con las siglas IEPI.
1. Propiedad industrial

Se necesita hacer una aclaracion de lo que se debe entender por propiedad
industrial, debido a que suele confundirse con propiedad intelectual per se. La
normativa internacional es clara respecto a ello, por lo que hace una diferenciacion
dentro de las normas del derecho comunitario, como lo es la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, que se identifica con las siglas CAN, que trata sobre
Régimen Comun de Propiedad Industrial especificamente.

Con fecha 16 de diciembre del afio 2016, se expidié en el Ecuador la nueva
ley en materia de propiedad industrial denominada Cédigo Orgéanico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion identificada con las siglas
COESCCI, la cual hace una distincion dentro de sus titulos, en la que clasifica a la
propiedad industrial como todo lo relacionado con marcas o signos distintivos,
patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado, entre otros,
y a lo que se identifica como propiedad intelectual como a los derechos de autor y
conexos. Dentro del area de la propiedad industrial, existen fendbmenos que ocurren a
las marcas mas conocidas y notorias, en los cuales la marca se convierte en vulgar y
genérica, pierden proteccion y se vulnera su derecho marcario y preferente frente a
terceros. Dicho fendmeno del cual se hablara mas adelante trata de la vulgarizacion
de la marca y los efectos derivados asi como sus causas Y criterios para diferenciarla

de marcas notorias.



2. Marcas o signos distintivos

En el Ecuador, las marcas o signos distintivos son cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. No existe un limite para establecer
los tipos de marcas, sobre todo por el hecho de ser objeto de la creacion e invencién

del ser humano, las posibilidades son casi inagotables.

A partir del auge de la propiedad industrial e intelectual, surge la necesidad del
Derecho Marcario o Derecho de las Marcas, considerada como una rama legal
autdnoma, destinada lo que la doctrina llama como La proteccién del talento humano,
el cual a breve resumen comprende todo estudio de la proteccién legal de las marcas,
desde su creacion hasta la extincion de las mismas. Sin embargo, de las
caracteristicas y requisitos que debe cumplir una marca para su registro, el mas

importante y sin el cual su registro y proteccion se ve vulnerado es el de distintividad.
2.1. Distintividad

La distintividad consiste en aquella particularidad que se le otorga a un signo
para que pueda ser capaz de distinguir a un producto o servicio por si solo, esto es,
sin utilizar las mismas palabras que identifiquen a dicho servicio o producto. Para ser
mas claros: no existe distintividad en el caso de que mi marca sea La Peluqueria, en

el caso que mi servicio sea los relacionados con la belleza y estética de cabello.

En la revista juridica Derecho & Sociedad, en la publicacion de Carmen Arana

Courrejolles, se define a la distintividad como:

“Una funciéon compleja de la marca, que comporta o articula dos
aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca
como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicio
(...) La otra operacion es la de diferenciar, es decir, separar por sus
caracteristicas una marca de las otras marcas del mismo género...”
(Courrejolles, 2001)

El Tribunal de la Comunidad Andina determina lo siguiente:

“La distintividad es la capacidad intrinseca que debe tener el signo para

distinguir unos productos o servicios de otros. El caracter distintivo de la marca
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le permite al consumidor realizar la eleccion de los bienes y servicios que desea
adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y
servicios de otros similares que se ofertan en el mercado” (The Stanley Works.
vs. Colombia, 2013).

El autor Jorge Otamendi, manifiesta sobre la falta de distintividad lo
siguiente: "un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al
percibir una palabra sin poder distintivo no podra saber a qué producto se
refiere o cudl origen tiene el bien que proyecta adquirir". (Otamendi, 2010)

De acuerdo con los criterios expuestos, se afirma que la distintividad es
el atributo méas esencial de la marca, por lo que, no puede existir una marca sin
gue esta sea distintiva frente a las otras, pues es la esencia del signo distintivo

poder diferenciarse de los demas.
3. Marcas notoriamente conocidas

La notoriedad de una marca se ve reflejada en el reconocimiento que le otorga
el consumidor o sector pertinente a un signo distintivo, por lo que su condicion de
marca notoria es relativa a que cumpla con los propios requisitos para ser considerada

como tal.

Antonio Pazmifio sefiala lo siguiente sobre las marcas notoriamente conocidas:
“son aquellas que son identificadas por un sector pertinente de la sociedad. Este
sector, puede estar dado por diferentes caracteristicas, asi, podemos citar los

siguientes: industrial, abogados, financiero” (Pazmifio Ycaza, 2009).

Adicionalmente, es procedente indicar que no existe una definicibn normativa,
sin embargo la Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual reconocida con las siglas OMPI, segun Ana Maria
Pacon se opta por “...criterios de caracter cuantitativo relacionados con la medida en
que el publico conoce un producto o servicio” (Lung, 2002). Dentro de criterios
relacionados, se encuentra Diego Chijane, quien sostiene sobre las marcas
notoriamente conocidas “...se encuentran fuertemente grabadas en las mentes de los

consumidores...” (Dapkevicius, 2007).



En andlisis a lo mencionado anteriormente, se puede indicar que la rigurosidad
en declarar una marca como notoria es importante, toda vez que una marca obtiene
la condicidn de notoriamente conocida su proteccion es mayor frente a las marcas

comunes, por lo que la observancia que se debe tener es mayor y obligatoria.

La proteccion que se les otorga a los signos notoriamente declarados es de tal
extension que rompe con los principios marcarios, como especialidad, territorialidad y
atributivo como indica el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual conocida con las siglas INDECOPI, en el
precedente que emitié el Expediente Administrativo No. 288129-2006, en el cual se
busca la solicitud de registro de marca de la denominacion “KENT” en la clase
internacional niza 32 que busca proteger productos como jugos, bebidas, zumos, entre
otros relacionados, y la empresa internacional British American Tobacco (Brands) Inc.,
presentd la debida oposicion por ser titular de la marca KENT en la clase 34,
especialmente tabaco y sus productos relacionados, incluso alegando que la marca
KENT era una marca notoriamente conocida; la resolucion indico que la marca KENT
era una marca notoriamente conocida, por lo que el registro le fue negado al individuo
que presento la solicitud de KENT por ser una marca idéntica a la previamente
registrada, a pesar de que los productos que buscaban proteger no eran relacionados,
existia la posibilidad que se genere una dilucion de la fuerza distintiva y un
aprovechamiento no autorizado del prestigio de la marca previa, por lo que la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI sugiere establecer pardmetros para observar al
momento de declarar la notoriedad de una marca. Segun lo mencionado, la notoriedad
de la marca debe ser declarada dentro del proceso en el que se solicita la acreditacion,
como regla principal. También determina que las marcas notorias gozan de una
proteccion mayor que las marcas corrientes, por lo que son la excepcion al principio
de territorialidad y especialidad que si cumplen el resto de las marcas no protegidas
bajo la modalidad de marca notoria.

3.1. Requisitos para declarar marca notoriamente conocida

El COESCII expone que un signo distintivo notoriamente conocido es aquel es
reconocido como tal, por Ecuador o cualquier pais con los que se mantenga un tratado
en materia de propiedad industrial, por lo que si dicho signo distintivo no ha sido

reconocido de tal manera, no se trata de un signo notoriamente conocido.
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Deberd tener cierto grado de conocimiento de la marca que busca declararse
notoria dentro de su sector pertinente en el pais; el signo distintivo cumplird un
determinado tiempo de utilizacion dentro del territorio; pruebas de publicidad en
diferentes medios, de la misma manera debe haber constancia de inversion para
incentivar el conocimiento del signo distintivo; las cifras de ventas e ingresos del
producto o servicio deben ser rentables; la marca debe tener grado de distintividad
frente a otras, también es necesaria tener el valor monetizado del signo como activo
intangible, es decir el valor real de la marca; el registro de terceros interesados que
buscaban obtener una franquicia o licencia de la marca; presencia de actividades
comerciales nacional e internacional; y, por ultimo como requisito fundamental, tener
la marca registrada o en proceso del signo distintivo en el pais que se busca declarar
la notoriedad. En concordancia con lo citado anteriormente y expuesto por el
INDECOPI, a mayor proteccion por ser notoria, mayores deben ser las exigencias por
parte de la autoridad para la observancia del signo distintivo notoriamente conocido.

4. Marcas vulgares

Las marcas conocidas como vulgares son aquellas que su denominacion se
volvié tan comun que es un término genérico, el cual ya perdié su distintividad y deja
de identificar a un solo producto o servicio. Cabe recalcar, cuando una marca pierde
su distintividad y se vulgariza también pierde la posibilidad de ser protegida frente a

terceros.
El doctrinario Matias Aleméan define a la vulgarizacién como lo siguiente:

Se conoce por denominacién vulgar, corriente o de uso comun, aquella
gue si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado
por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrado como apelativo
obligado de los productos o servicios identificados. Este fenOmeno de la
vulgarizacion de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular
pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva.
(Aleman, 1995)

La desproteccion que sufren aquellas marcas que se vulgarizan se ve reflejada
incluso en la misma normativa internacional y nacional, en los siguientes articulos a

continuacion:



Respecto de la Decision 486 de la CAN, en su articulo 169, conceden la
posibilidad de cancelar un registro de una marca vulgar o limitar su alcance, el cual
determina que si el titular de un signo provoca o tolera que la denominacion del signo
se convierta en un término genérico para identificar los productos o servicios para los
cuales fue registrado, se entiende que es de uso genérico, y que por tanto, perdi6 la
distintividad y puede ser objeto de cancelacion.

El COESCCI, en concordancia con la normativa internacionalmente
anteriormente mencionada, respalda con una accion de cancelacion por genericidad,
el cual otorga la posibilidad de cancelar un registro si la denominacién se convierte en

un signo comun que identifica al producto o servicio para la cual fue creada.

Muchos autores acuerdan que la vulgarizacion de la marca es la comparacion
con la manzana de Adan, pues toda empresa busca que su marca sea reconocida,
sin embargo el punto en el que conserve su distintividad. En el mercado, existen
muchos ejemplos de marcas que han perdido su distintividad y se han vuelto
genéricas como: gillete, nylon, plastilina, entre otras. Marcas que se han vuelto tan
genéricas que han sido incluidas en el diccionario de la Real Academia de Lengua

Espafiola.
5. Conclusion parcial

Como hemos podido notar a lo largo de este capitulo, existen varios tipos y
clasificaciones de marcas o signos distintivos. En el Derecho Marcario y precisamente
objeto de andlisis de la presente, existen las marcas notoriamente conocidas y un

efecto negativo de ellas, su vulgarizacion.

Es importante para ser una marca notoria declarada y reconocida por la
autoridad nacional competente, que se cumplan con los requisitos. Concordando con
lo anteriormente expuesto, la observancia que se debe tener al momento de la
concesion de una marca notoriamente conocida debe tener una mayor vigilancia, pues

las marcas notorias tienen una proteccion mayor y especial.

Un efecto negativo que puede derivarse de la notoriedad marcaria es la
vulgarizacion de la marca, es indispensable resaltar que no puede existir la

vulgarizacion sin que dicha marca sea conocida y utilizada por el consumidor medio.



También es conocida como genericidio, o que responde a que la marca o signo
distintivo pierde la caracteristica principal de distintividad y se convierte en un término

genérico, pudiendo incluso ser cancelado o vulnerado frente a terceros.



Capitulo II. =

1. Dilucidn marcaria

La dilucion marcaria es conocida como la perdida de distintividad de una marca,
el termino surgioé con Frank Schechter quien alucia que la dilucién era cercenamiento
gradual o la dispersion de la identidad de una marca o la percepcion que el publico
tenia de ella, que mientras mayor grado de distintividad mas importante y necesaria

era la proteccién frente a la misma.
1.1. Debilidad de la marca por el uso

Las marcas asi como se fortalecen por el uso, también pueden caer
en el efecto negativo de debilitarme y diluirse, dicha dilucion causa que se
disminuya la fuerza distintiva de la marca. Las marcas registradas, al ser
usadas pueden presentar un debilitamiento de su esencia, esto es la
capacidad de distinguirse.

Se sostiene que el objetivo de una marca es adquirir notoriedad y
reconocimiento por parte del publico consumidor, sin embargo existen
casos en la que atencién que genera la marca puede ser negativa, en

cuanto a que su propio uso y reconocimiento es quien la perjudica.

Un articulo periodistico acertadamente titulado Marcas que mueren
de éxito, recopila los fracasos de ciertas marcas llega a concluir que existen
marcas de alto nivel de reconocimiento que es precisamente dicho éxito
gue las lleva al declive, entre los casos mas reconocidas esta el de la marca
aspirina, la cual justamente por ser tan conocida y utilizada perdi6é su poder
distintivo y perdio la proteccion, sin embargo en ciertos paises como en
Canada, y algunos paises europeos y de América si se encuentra el vigente

el registro.

El debilitamiento de una marca se ve reflejado en dos aspectos:
en el econdmico y el juridico. En el aspecto economico, existe una
pérdida del valor comercial de la marca vulgarizada, lo que significa que

pierde su valor patrimonial y deja de ser considerado un activo



intangible. En el aspecto juridico, las marcas pueden ser canceladas
justamente por perder la caracteristica distintiva sine qua non de los

signos distintivos, por lo que pierden la proteccion marcaria.
1.2. Extincion de la distintividad

La distintividad es un requisito sine qua non para que una marca
sea considerada como tal, sin dicho caracter es una simple
denominacion genérica que carece de proteccion ante el derecho

marcario.

La extincion de la distintividad se traduce a que marca se
convierte en un término genérico, que puede ser utilizado por cualquiera
para referirse al producto o servicio que identificé en algin momento,
cuando dicha denominacion era exclusiva para lo que fue creada o

registrada.

Varios ejemplos tenemos aqui en el Ecuador de perdida de
distintividad, que a pesar de ser de uso genérico su registro no ha sido
cancelado. Para ser practicos, cuando un consumidor medio hace la
lista de compras del supermercado pone DEJA, haciendo referencia a
cualquier detergente, no precisamente el de la marca registrada DEJA.
Otro ejemplo que versa sobre la misma categoria de productos, es
pasame los kleenex refiriéndose a cualquier toalla de papel o pafuelo

desechable, sin referirse a los pafiuelo de la marca Kleenex.

La extincién de la distintividad se traduce en la cancelacién del
registro de la marca por perdida de distintividad, la misma que esta
ampara por la Decision 486 de la CAN y por el COESCCI.

2. De marca notoria a denominacion genérica

Una vez que se cumple con el proceso de vulgarizacion de una marca, estamos
frente a la transicion de una marca notoria a una simple denominacion genérica sin
proteccion alguna. No puede considerarse que exista una vulgarizacion si es que la

marca no era previamente una marca notoria.
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En el mercado hay muchos ejemplos de marcas notorias que se han convertido
en una denominacion comun y exclusiva para identificar al producto o servicio para el
cual fue registrado como: walkman, frisbee, teflon, lycra, crayola, curitas, ping-pong,
post-it, pyrex, tampax, cotonetes, entre otras. Cuando nos mencionan las marcas
anteriormente mencionadas, en lo primero que pensamos es en el producto que
dichas marcas solian identificar exclusivamente. Es de tal alcance la genericidad de
dichas marcas que son incluidas en el diccionario para describir y detallar al producto
que identifican, por lo ejemplo si busco en el diccionario la marca walkman en la
descripcion aparece lo siguiente: “1. m. Reproductor portatil de casetes provisto de
auriculares” (Espafiola, 2018), lo que significa que cualquier reproductor portétil de
casetes provisto de auriculares responde a la denominacion genérica walkman, y que
por tanto no es una denominacidén que tiene distintividad alguna y no puede ser

considerado una marca.
2.1. Lamarcanotoriay la marca notoriamente reconocida

La marca notoria como fue explicado previamente, es aquella marca que
tiene un reconocimiento especial dentro del mercado, y que se encuentra
grabada en la mente de los consumidores. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que no es lo mismo ser una marca conocida que una marca
notoriamente reconocida, pues la diferencia entre ellas es que la marca
notoriamente reconocida cumplié con los requisitos que solicita el COESCCI
para obtener dicha condicibn y que la autoridad competente, es decir el
SENADI declaro su notoriedad ante terceros.

La marca notoriamente reconocida, como fue indicado por la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI, tiene como excepcion los principios de
territorialidad y de especialidad, por lo que toda marca solicitada que sea similar
0 parecida a una marca notoriamente reconocida deberia ser negada de oficio
en razon de la proteccion mas extensa que tiene la declaracion de la marca
notoriamente reconocida, a diferencia de la marca notoria que solo tiene el
reconocimiento del publico consumidor, mas no de la autoridad competente en
materia de derechos intelectuales. (British American Tobacco (Brands) Inc. vs.
Freddy Santiago Tuledano, 2009)
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En virtud de la proteccién que recae sobre una marca notoriamente
reconocida, estas no deberian sufrir o ser afectadas por el fenomeno de la
vulgarizacion. No obstante, las marcas notorias cuya declaracion se encuentre
pendiente, si pueden ser objeto de vulgarizacion y por tanto de ser cancelado

Su registro.

2.2. Cancelacion de registro por notoriedad

La Decision 486 de la CAN y la normativa nacional COESCCI establece
la cancelacion de todo registro de una denominacion similar o idéntica a la de
un signo notoriamente reconocida, por lo que una vez mas podemos comprobar

la proteccién que tienen los signos acreditados como notorios.

En relacidbn con las normativas, podria afirmarse que existe una
proteccion real por parte del Estado al crear figuras como las cancelaciones de
signos similares o idénticos a los ya reconocidos. No obstante, en la practica
es utopico considerar que se pueda evitar que cierto producto o servicio, en la
mente de los consumidores, se vea identificado con Unicamente la marca. Por
lo que, por mas proteccidon estatal y marcaria que se intente buscar, la
vulgarizacion de una marca recae en los propios consumidores y el alcance de

la misma.

2.3. Cancelacion de registro por genericidad

En las normas del derecho marcario, se sanciona al titular de un
registro que provoque o tolere que el signo se vuelva una denominaciéon
genérica, es decir que pierda la distintividad o la identificacion sal origen

empresarial del producto o servicio antes protegido.

Un signo se vuelve genérico siempre y cuando otros competidores
tengan que recurrir a utilizar dicha denominacién para desarrollar las
actividades por falta de un nombre indicado para identificar a ese producto
o servicio. El uso de la denominacion por los consumidores y los medios
gue lo comercializan, toda vez que este sea generalizado. También se

considera que una marca se vulgarizo al momento que no existe un
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verdadero conocimiento por parte del publico del origen empresarial del
producto o servicio.

Es importante destacar que la ley no aclara que puede tratarse de un
signo notoriamente reconocido, por lo que existe un vacio dentro de la ley
para determinar si existe la posibilidad de cancelar un registro del cual se
haya previamente declarado su notoriedad. Siguiendo los parametros que
otorga la Decision 486 de la CAN y el COESCCI, cualquier signo que incurra

en dichas circunstancias puede ser cancelado.
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Conclusioén

A lo largo de este trabajo hemos analizado a las marcas notorias, su
reconocimiento y la pérdida de su distintividad, que acarrea la vulgarizaciéon y por tanto
la cancelacion del registro. Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, las
marcas notorias deben ser reconocidas ante el organismo competente, siempre que
cumplan con las condiciones de ley. Las marcas notoriamente reconocidas tienen una
mayor proteccion ante las demas, sin embargo existe un fendmeno llamado
vulgarizacion marcaria, en la cual la denominacion de una marca notoriamente
reconocida puede verse perjudicado y convertirse en un término genérico; el
COESCCI no hace distincion alguna entre la cancelacién del registro por genericidad
0 vulgarizacion de una marca notoriamente reconocida con una marca comun y
corriente, por lo cual, una marca notoriamente reconocida puede ser objeto de
cancelacion de registro si cumple con las circunstancias dadas por la Decision 486 y
el COESCCI.

PRIMERO: las marcas para adquirir la condicién de notoriamente reconocidas
debe cumplir con los requisitos de ley y ser acreditas por el organismo competente en

materia de propiedad industrial.

SEGUNDO: las marcas notoriamente reconocidas tienen una mayor proteccién
ante la ley, no necesitan cumplir con los principios de territorialidad o especialidad.
Por esta razon, la observancia de una marca que busca ser acreditada como notoria

es mayor, por la amplitud que tiene su proteccion marcaria.

TERCERQO: la vulgarizacion de la marca consiste en que la denominacion del
signo se convierte en un término genérico, el cual pierde su distintividad. No puede

existir una vulgarizacion, sin que la marca sea conocida y notoria.

CUARTO: la vulgarizacién de la marca es relativa a la asociacion que realiza el
publico de un producto o servicio con una marca determinada. Por lo que éxito del

reconocimiento de una marca, puede ser su pérdida de distintividad.

QUINTO: existen acciones de cancelacion tanto para los registros solicitantes
gue atenten contra marcas notoriamente reconocidas, como para acciones de

cancelacion de marcas que su denominacion es comun.
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SEXTO: no existe un tratamiento especial para la cancelacion de las marcas
notoriamente reconocidas, asi como que no depende Unicamente de la proteccion

estatal y marcaria para evitar que una marca se convierta en vulgar.
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Recomendaciones

PRIMERO: Se sugiere incentivacién estatal para las empresas con activos
intangibles para los cuales pueda representar un perjuicio la pérdida o cancelacion de
su registro, el registro de los signos distintivos y su acreditacion como marcas
notoriamente reconocidas. La incentivacion estatal puede ser con capacitaciones a
las empresas con mayor cantidad de activos intangibles, asi como el descuento de las

tasas oficiales para la declaratoria.

SEGUNDO: Que exista un proceso formal de presentacion de marca
notoriamente reconocida, que no sea solicitada Unicamente mediante trdmites de
oposicién o recursos de cancelacion. Por tanto, se sugiere una reforma al COESCCI

en la cual instaure un procedimiento para la declaracion de notoriedad.

TERCERO: Para que las denominaciones de las marcas no se conviertan en
genéricas, es importante que al momento de utilizar la marca lo hagan respetando su
distintividad, y que el publico consumidor sepa diferenciar entre la marca del producto
y el nombre que tiene dicho producto o servicio respectivamente. Por ejemplo: en el
caso DEJA, utilizar el simbolo o signo que representa a las marcas registradas e incluir
el nombre del producto “Detergente Deja”, lo que demuestra en el caso de una accion
de cancelacién por genericidad, que el titular del registro no esta provocando dicha

genericidad y tampoco la tolera.

CUARTO: Evitar la publicidad en la que se denomine al producto con el nombre
de la marca propiamente, dejando en claro que el nombre de la marca no es un

sinénimo del nombre del producto.
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