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Abstract

La utilizacion de marcas como enlaces 0 metatags se ha convertido en una practica habitual,
violando el derecho al uso exclusivo de la marca y el derecho de excluir a otros (TERCEROS)
de su uso cuando fuese confundible, por parte de su titular. Los metatags permiten controlar la
forma en que los sitios web son indexados por los motores de busqueda.

Esta cuestion ha dado lugar a distintas resoluciones judiciales que son analizadas y consideras
como antecedentes en la materia debido a la carencia de legislacion especifica en la materia.
Por otra parte, es de interés analizar los distintos encuadres juridicos que han sido dados a la
cuestion por los ordenamientos de distintos paises, considerando que en términos de derecho
marcario las leyes de los diversos ordenamientos presentan similares objetivos y propositos.

A nivel internacional existe un debate doctrinario y jurisprudencial que ha llevado a posicionar el

tema como una cuestion a definir, por su parte, en la Argentina alin no se encuentra resuelta.
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1.1Introduccién

El objetivo de la presente investigacion es el andlisis del uso indebido de la marca en los
metatags y las consecuencias juridicas de esta practica, comparando jurisprudencia extranjera
referida al tema en cuestion con el marco juridico, si es que existe, presente en la Argentina
relacionado al topico en cuestion. A su vez resulta de importancia transcendental analizar en
qué consiste el uso de los metatags para poder de esta forma lograr comprender el mecanismo
a través del cual se utlizan marcas registradas en ellos. Esta practica resulta de gran
consideracién para el campo juridico, debido a que existen dos intereses en juego, por un lado
el del creador de un sitio web cuyo objetivo es lograr obtener la mayor cantidad de visitas, ya
que esto le generara mayor publicidad y por lo tanto mayores ingresos. A su vez, también se
encuentra el interés del internauta que desea realizar la blisqueda en forma mas rapida y a
través de los metatags lo logra. Por otro lado se encuentre el interés del titular de la marca, que
posee derecho de propiedad sobre la misma y de exclusividad de su uso, y para el cual el uso
de su marca por un tercero, llAmese creador de un sitio web, le genera un perjuicio que tiene

derecho a reclamar.

Para el presente trabajo, siguiendo la clasificacion presentada por Carlos A. Sabino en su libro:
“Como hacer una tesis” se realizara una investigacion del tipo descriptiva-explicativa, ya que por
un lado se especificara propiedades, atributos y caracteristicas tanto de las marcas como los
metatags, su uso y funcién. Como consecuencia se recolectara todo tipo de informacion. Por
otro lado, se tratara por medio de la investigacion explicativa encontrar relaciones entres ambos
institutos con el fin de conocer el objeto de la investigaciéon, es decir, el uso de marcas en los

metatags y las consecuencias juridicas que esta practica genera.

El alcance la de investigacién es analizar las consecuencias juridicas que genera la utilizacion
de marcas en metatags. En primer lugar, cabe determinar, cual es el fin de registrar una marca,
a fin de lograr comprender el objeto de estudio de la investigacion. Por otro lado, resulta
transcendente determinar qué se entiende por uso indebido de la marca, dilucion marcaria y
competencia desleal. A fin de tratar adecuadamente el tema en cuestion se explorara el
impacto de esta practica en la Argentina en comparacion con otros paises. Continuando con
esta linea investigativa se analizara la jurisprudencia relativa al tema, tanto a nivel nacional e
internacional, dado la carencia de normativa alusiva al objeto en muchos casos. Como ultimo
aspecto relevante, se indagara sobre las distintas soluciones legales a nivel internacional sobre

el tema.
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1.2 Desarrollo

1.2.1 Concepto de Marca

“La marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y
servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros

en el mercado.” ?

La funcién principal de la marca es identificar y distinguir tantos a los productos como a los
servicios. Por un lado Breuer Moreno conceptualiza la marca como “el signo caracteristico con
que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o
explotacién agricola. La marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego,
cuanto mayor es la difusién y aceptacién de ese producto, mayor valor adquiere aquella para su
titular. Simultaneamente, la marca sirve para propender a esa difusion, pues es facilmente
recordada por esa clientela”. ? Por otro lado, Di Guglielmo, prestigioso consultor internacional de
medios audiovisuales con vastos conocimientos de publicidad, indica que “la funcion
diferenciadora que la marca ejerce, ademas de evitar que el consumidor sea engafiado,
constituye un medio para la formacién y consolidacién de la clientela que, al individualizar el

producto, lo acredita, induciendo al consumidor a que lo prefiera a sus similares”. 3

Jorge Otamendi, destaca de manera prioritaria los derechos que confiere la marca. “La marca
registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en
el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusion o de otra manera afectar
ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho mas importante que confiere el registro

marcario.” *

Para su titular, la marca es considerada una propiedad y por lo tanto puede disponer de ella, es
decir, puede autorizarse su uso o ser licenciada a terceros ya sea a titulo gratuito u oneroso,

como también transferida libremente.

'MARTINEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela M. Derecho de marcas: Procedimiento administrativo del
registro de marcas. Requisitos de fondo para el examen de marcas. Armonizacion del Derecho de Marcas en el
Mercosur. Buenos Aires: Ed. La Rocca, 2000. P. 367

’Ibidem

* Ibidem

* OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. 72. Ed. Buenos Aires: Ed.: Abeledo Perrot. 2010. p. 470
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1.2.2. Funciones de la marca

a) Indicacion de Origen

Conforme lo explicado anteriormente la marca distingue e identifica productos o servicios.
Dentro de esta funcidn, también, se encuentra la de identificar el origen del producto. Al conocer
dicha informacién el publico consumidor podia identificar al fabricante de cada producto o
servicio que adquiera. Sin embargo, la doctrina actual considera que esta funcién ha quedado
relegada frente a otras funciones de la marca. “Hoy en dia ese concepto de la funcion que
cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es mas, la gran mayoria del
publico ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos
en los que la marca esta formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca

identificara también el origen del producto. Pero esta funcién es secundaria.” °

“En nuestra legislacion la funcion indicadora de origen tiene recepcion en el art. 3, inc. d, de la
ley 22.362, ya que se considera engafiosa una marca que induzca a error al consumidor

respecto del origen de los productos o servicios que distingue” °
b) Distinciéon de Productos y Servicios

La funcién principal de la marca es distinguir productos o servicios. De esta manera el
consumidor, que ya adquirié un determinado producto o servicio, a la hora de volver a consumir
el mismo tipo de producto o servicio tendra la posibilidad de elegir otros, distintos a los que
obtuvo en su primera compra o podra volver a comprar los adquiridos anteriormente. De esta
manera se permite identificar y distinguir productos o servicios de una misma clase. “Si el signo
en cuestidén no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podra ser

marca en los términos sefialados”.’

c) Garantia

Si bien la funcién principal de la marca es la de distinguir productos o servicios, la garantia de
una calidad uniforme, es también considerada una funcidon aunque secundaria de la misma. El
consumidor al comprar y agotar un producto o servicio, tendra dos opciones: volver a adquirir
uno de la misma marca o comprar otro de marca distinta. Al volver a adquirir el mismo producto

0 servicio, lo hace buscando encontrar la misma o mejor calidad segun el producto que compro

5 ,

Ibidem
® MARTINEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela M. Op. Cit., p 5.
7 OTAMENDI Jorge. Op. Cit., p. 5
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anteriormente. Es, justamente, esta funcion de garantia de calidad uniforme lo que hara la
diferencia en el publico para que vuelva a consumir el producto, lo que en definitiva importa al

titular de la marca registrada.
d) Publicidad

En los ultimos tiempos es considerable la importancia que ha adquirido la publicidad como
medio para buscar incrementar el consumo de un determinado producto o servicio. Cabe
destacar que la marca no es ajena a este fendmeno, tanto es asi, que es considerada una
funcibn mas de la marca. A través de la publicidad se busca incrementar la demanda de un
determinado producto o servicio. Esto se logra, en conjuncién, con la utilizacion de los distintos
medios de comunicacion en conjunto con la propaganda, que logran posicionar, en ciertas

ocasiones, productos o servicios como lideres en el mercado.

“La marca es el Unico nexo que existe entre consumidor del producto o servicio y su titular. Es a
través de la misma que su titular recogera los beneficios 0 no, de su aceptacion por parte del
publico consumidor. Esa marca es la que el comprador ha de pedir y que es lo que el titular de
la misma tratara que pida. Para ello la buena calidad del producto o servicio deber ir

acompafiado de una publicidad adecuada”.®

“La publicidad seria uno de los medios para crear un goodwill alrededor de la marca. El goodwiill
es la buena fama o reputacion de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de
una marca. Los tres componentes que lo forman son: la buena calidad de los productos o
servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a

la misma, y la propia potencia publicitaria de la marca”.’

1.2.3. Finalidad de la marca

La marca cumple una doble funcién al identificar y distinguir productos o servicios. En primer
lugar, resguarda la inversion realizada por el titular para poder conformar una clientela que siga
ya sea tanto al producto como al servicio. “Este esfuerzo en publicidad, marketing, atencién al

cliente y demas bondades del producto o del servicio merecen una recompensa. La clientela

8 ,
Ibidem.
° MARTINEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela M. Op. Cit. p. 5
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formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la palabra. Es esta

propiedad la que la ley protege en primer término.” *°

En segundo lugar, la marca protege el consumidor. Al garantizarle una calidad uniforme permite
que el mismo conozca y confie en la marca y de esta manera vuelva a adquirir el producto o
servicio. “Entendemos que la funcion de proteccion al consumidor es secundaria de la proteger
la propiedad la propiedad del empresario, debido a que la proteccion primaria del consumidor

se obtiene de las leyes especificas de defensa del consumidor o de la lealtad comercial.” **

1.2.4. Concepto de metatags

“Los metatags son informacion inteligible para el ordenador sobre recursos Webs u otras
cosas”'?. “Los metatags en el contexto de la Web, son datos que se pueden guardar,
intercambiar y procesar por medio del ordenador y que estan estructurados de tal forma que
permiten ayudar a la identificacion, descripcion, calificacion y localizacion del contenido de un

documento o recurso web y que, por lo tanto, también sirve para su recuperacién”.*?

Los metatags se encuentran en el encabezado de una pagina, la parte superior, en el HEADER,
es decir, la cabecera de un documento de HyperText Markup Language (en espafol se traduce
como lenguaje de mercado de hipertexto), es decir, HTML. Para verlo debemos ingresar el
cbdigo de fuente del sitio, esto quiere decir que no son legibles por el usuario, pero le brindan

informacién al navegador acerca de la pagina.

1.2.4.1. Tipos de metatags

Existen distintos tipos de metatags que pueden ser utilizados de distintas maneras segun cual

sea el fin buscado por aquel que desea hacer uso de los mismos.

Principalmente se pueden distinguir:

bidem.
11 ,

Ibidem.
“LAMARCA LAPUENTE, Maria Jesus. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. Tesis
(Doctorado: Fundamentos, Metodologia y Aplicaciones de las Tecnologias Documentales y Procesamiento de la
Informacion). Madrid, Espaia. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Informacién. Dpto.
de Biblioteconomia y Documentacion. 2013. p.184
Disponible en: http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S/X?SEARCH=lamarca+lapuente+maria+jesus
13 ,

Ibidem.
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Http-equiv: “Definen la cabecera de un documento HTML. Esta es una seccion de codigo
gue se envia a su navegador antes de que el resto de la pagina. Comunica al navegador

cierta informacion introductoria acerca de la pagina.” **

Meta-Title: “El contenido de esta etiqueta suele mostrarse como el titulo de los

resultados de busqueda (y, por supuesto, en el navegador del usuario)”. *°

Meta-description: “Esta etiqueta proporciona una descripcién breve de la pagina. En
algunos casos esta descripcion se utiliza como parte del fragmento que se muestra en
los resultados de busqueda”. *° Suele aconsejarse para este caso en particular no
utilizar mas de 160 (incluyendo espacios) caracteres de lo contrario, el buscador solo
leera hasta este maximo de caracteres prescindiendo del resto del texto. Ademas, si la
descripcion esta bien redactada lograra atraer mas visitas al sitio, ya que es lo que cada
internauta al navegar leera en un primer momento. Es importante destacar la
importancia que tiene para los propietarios de ese sitio la cantidad de clicks que el
mismo logre, ya que cuantos mas sean recibirAn mas sponsors y por lo tanto, méas

redituable sera el sitio.

Meta-keyword: “La eleccién de las keyword debe ser especifica y detallada. Es una mera
ayuda para los buscadores y su finalidad es tematizar la pagina.” '’ Sin embargo cabe

destacar, que por mas que no sea valorada por muchos buscadores, otros si lo hacen.

Meta-robots: “Estas pueden controlar el comportamiento del rastreo y la indexacion del

motor de bisqueda. La meta robots se aplica a todos los motores de busqueda.” *®

" Metatags.Info. What is the meaning of the meta tag “HTTP=EQUIV”. [en linea] [Fecha de consulta: 23 Agosto
2014]. http://www.metatags.info/meta_http equiv. Consultada 23.08.14 -

B Kristine Schachinger. How To Use HTML Meta Tags. [en linea] Updated 1 Mayo 2012. [Fecha de consulta: 23
Agosto 2014]. http://searchenginewatch.com/article/2067564/How-To-Use-HTML-Meta-Tags

'® Ibidem
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1.2.5. Finalidad de los metatags

‘La finalidad de los metatags se encuentra estrechamente vinculada con los buscadores de
paginas en la World Wide Web (Red). Cuando el usuario desea ubicar informacion sobre un
tema determinado introduce en su buscador (sea Lycos, Yahoo, Altavista u otro similar) ciertas
palabras o frases relacionadas con el asunto en cuestion. En este momento el buscador da una
mirada a los metatags de las paginas de la Red a fin de encontrar qué lugares contienen entre
ellos alguna designacion relativa a la solicitada, formando de esta manera una lista que
responda a las necesidades del usuario.”*® Los metatags permiten controlar la forma en que los
sitios web son indexados por los motores de bldsqueda. Indexar, es la manera de asegurar que
los internautas encuentren las paginas en los buscadores. Se logra colocando una o mas
paginas webs en la base de datos de los buscadores y que de esta manera aparezcan en los

resultados de busqueda.

“En el contexto de la Web, los metadatos se forman y almacenan para que puedan ser leidos
por los motores de blusqueda. Las grandes ventajas del uso de metadatos radican en que se
usa el mismo contenido del documento como un recurso de datos y que los metadatos valen
también para recursos que no tiene Unicamente la morfologia de texto, sino para cualquier tipo

tales como video, audio e imagenes”.

En conclusion, los metatags permiten controlar la forma en que los sitios web son indexados por
los motores de busqueda. De esta cuestion deriva el analisis del uso de marcas registrada en

los metatags, con el fin de lograr atraer a los usuarios a estos sitios.

1.2.6. Utilizacién de la marca en los metatags

“Para que una pagina esté visible y sea funcional, debe tener una programaciéon compuesta por
un determinado cédigo. En este cédigo se pueden insertar palabras en las secciones
denominadas metatags, que son las que los buscadores van a detectar. Los metatags pueden

estar formados por palabras de uso diario 0 por marcas. El inconveniente ese plantea cuando el

¥ PERELLO, Carlos Amunategui. Los Metatags en el Comercio Electronico. Un Andlisis de la Jurisprudencia
Norteamericana y la Doctrina Espafiola. Revista Chilena de Derecho. [en linea] 2006, vol. 33, n. 2. [fecha de
consulta: 7 Mayo 2014.]

Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372006000200003&script=sci_arttext

%% AMARCA LAPUENTE, Marfa Jesus. Op. Cit. p 8
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duefio del sitio elige como metatag un signo que esté registrado como marca. Entiéndase que
no es que haya un registro de marcas para metatags, lo cual es un dato importante, sino que
esa palabra o voz estd registrada como marca para distinguir uno o varios productos o

servicios”. %

Es importante destacar que un sitio web que obtiene una gran cantidad de visitas, obtendra
mayor cantidad de clicks y en consecuencia mayor publicidad y por lo tanto, también, sera
mayor el rédito econdmico para sus propietarios. En virtud de lo explicado anteriormente, los
metatags son utilizados para desviar el trafico de los internautas y de esta manera lograr
obtener, por un lado, mayores patrocinios y por otro, potenciales clientes a sitios que si no fuera

por los metatags, estos usuarios hubiesen ignorado.
La legalidad o ilegalidad de dicha cuestién es motivo de profundas contiendas judiciales, debido
a la carencia de normativa especifica y las distinguidas opiniones doctrinarias en relacion al

tema.

1.2.7. Uso Indebido de la marca

La marca es el signo por el cual se identifica y distingue un producto o servicio. Esta funcion
primordial de la misma, consiste, en que ese producto o servicio, sea facilmente diferenciado

de otros.

Por su parte, “El fraude marcario implica el uso ilegitimo o la copia de una determinada marca.
El ilicito se configura cuando una persona, sea fisica o juridica realiza uso indebido de
determinada marca (tomandola como propia, copiando su logotipo, induciendo al error de
terceros) o cuando directamente, se fabrica un determinado bien y/o se brinda o presta un
servicio en nombre de una marca como si fuera propia”.?? Con dicha actividad se busca obtener
ventajas econdmicos, ya que el que usa indebidamente una marca busca aprovecharse de todo
lo realizado he invertido por el titular de la misma. Esto quiere decir aprovecharse de la

publicidad, marketing, slogans, entre otros; en definitiva obtener beneficios del desarrollo

>l OTAMENDI, Jorge. Ley de Marcas: Metatags y Keywords. La Ley. [En linea]. Martes 12 Abril 2012. [fecha de
consulta: 07 Mayo 2014].

Disponible en: http://www.gbreuer.com.ar/admin/files/boletin_archivos/Diario%20La%20Ley%2017-04-12.pdf

> DALCOMO Humberto y GOLOB Alejandro Andrés. Problemdtica actual del fraude marcario. El Dial.com.
23/04/2014. [En linea] [Fecha de consulta: 4 septiembre 2014]. [El Dial.com- DC1CAOQ]
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marcario y empresarial realizado por otro. Cabe destacar que el infractor, a su vez, se
encuentra exento del pago de tributos y demas costos que si debe pagar el titular de la marca.

Consiste en el “negocio perfecto” a expensas del titular de la marca registrada.

La jurisprudencia Argentina ha resuelto en varias oportunidades cuestiones relativas a los usos
indebidos de una marca que apoyan lo anteriormente explicado. Un caso en el cual se plasma

“

este criterio es en el fallo Gillette Company en el cual se establece que ... se debe distinguir
entre el uso sin autorizacion de una marca ajena, como si fuera propia, de la mera referencia o
mencién de ella en la utilizacién de otra marca propia, pues mientras en el primer caso siempre
habra una infraccién a los derechos marcarios, en el segundo dependera de las circunstancias
de cada caso, pues la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legitima,
cuando se reconoce que es otro titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla. (Sala I,

causa 2.117/09 “Gillette Company”, del 26/03/09, entre otras, alli citadas).” z

La confusién es considerada como violacion al derecho de exclusividad por la jurisprudencia,
esta postura se plasma en la doctrina del fallo Club Atlético Boca Juniors Asociacion Civil en el

“

cual se sefiala: “... el denominador comun de todo acto violatorio es la confusién: si hay
posibilidad de confusion hay violacion de exclusividad. También lo es si quien la efectia a pesar
de no causar confusién se beneficia de alguna manera del prestigio que goza la marca
registrada. La confusién comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor
una asociacion de cualquier indole entre la marca registrada y la usada indebidamente. (Causa

7.490/98 “Club Atlético Boca Juniors Asociacién Civil”, del 17/03/05).” 2

1.2.8. Competencia desleal y Dilucibn marcaria

En el presenta trabajo se analiza tanto la competencia desleal y la dilucién marcaria debido a
que, en algunos casos jurisprudenciales, son utilizados por los titulares de las marcas para

proteger el derecho exclusivo que les brinda su registro.

Un acto de competencia desleal es aquel que desconoce todas las acciones relativas a las

buenas practicas comerciales, es decir, al uso honesto. “El ilicito de competencia desleal es de

> Causa N. 7.197/09. Arte Grafico Editorial Argentino S.A. ¢/ Castaneda Matias s/ cese de uso de marcas/dafios y
perjuicios”. CNCIV Y COMFED. SALA Ill. 11/02/2014. El Dial.com. [En linea] [Fecha de consulta: 4 Septiembre 2014].
[El Dial.com- AA8801].
24 ,

Ibidem
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caracter objetivo y de peligro. No es necesario que la conducta sea dolosa o culpable para que
acontezca la deslealtad. Probada la antijuricidad del acto, se configura el ilicito, sin que sea

necesario juzgar la intencionalidad del autor”. ?°

“En Argentina no contamos con un cuerpo organico que se refiera a actos de competencia
desleal, como si existe en otras legislaciones, por ejemplo, la ley espafiola de competencia
desleal, la ley colombiana o la ley peruana de competencia desleal. Sin embargo, contamos con
un conjunto de normas previstas en distintas leyes y en la legislaciéon de fondo como el Cédigo
Civil y el Cadigo Penal. Estas normas provienen del derecho interno como la Ley de Defensa de
la Competencia (25.156), la Ley de Lealtad Comercial (22.802), la Ley de Marcas (22.362) y el
art. 159 del Cédigo Penal”. ?° Este ultimo reprime “con prisién de un mes a un afio o multa de
quinientos mil ($500.000) a veinte millones de pesos ($20.000.000) a quien, por maquinaciones
fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier otro medio de propaganda desleal, tratare de

desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial’.

“Sefala Soler, que cuando la accion consiste en tentar la captacion de los clientes debe
necesariamente diferir de aquellas que abraza la ley de marcas. La venta y fabricacion de
productos falsificados o imitados solamente podria configurar el delito de competencia desleal si
sirviera para desacreditar al producto autentico e inducir a la clientela a la admisién de otro; no

es admisible otra forma de superposicién que esta.” %’

Por su parte la Ley de Lealtad Comercial protege al consumidor en su derecho de estar
informado acerca de las caracteristicas del producto o servicio que se le ofrece. El bien juridico
tutelado en este caso es la lealtad comercial. Por otro lado la Ley de Defensa de la
Competencia sanciona los actos o conductas que se relacionen con la produccién e intercambio
de bienes cuyo objeto sea limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia leal y que de

alguna manera puedan perjudicar el interés econémico general.

> TAJAN, Guillermina. Comentarios Sobre la Competencia Desleal en la Argentina. Boletin Latinoamericano de
Competencia. Febrero 2003. N 16. [fecha de consulta: 5 Septiembre 2014].

Disponible en: http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/05027 .pdf#page=40

*® Ibidem

7 NAVARRO, Guillermo Rafael. Delitos de deslealtad en el comercio y la industria. Buenos Aires: Ed. Pensamiento
Juridico. p.319

13 de 26



Derecho Marcario: La infraccidén al derecho de marcas en Internet
Sofia Churrupit

Para concluir lo analizado es interesante destacar la aclaracion que realiza Otamendi en su
obra: “Aun cuando existe entre la competencia desleal y los delitos marcarios una muy intima
relacion, no se requiere el proposito de competencia desleal en quien vende un producto o
servicio con marca falsificada o fraudulentamente imitada para que sea castigado por las
normas marcarias. Asi lo tiene decidido desde hace muchos afios la Corte Suprema que
considera que no debe exigirse, para que haya delito castigado por la Ley de Marcas, la prueba

el elemento subjetivo de la intencién de desviar la clientela ajena en provecho propio”. 2

Oftra cuestion a analizar es la dilucion marcaria, esta “es el cercenamiento gradual o la
dispersién de la identidad y retencién de la marca o nombre en la mente del pablico, por su uso
en productos competitivos”. ?° Este fendmeno se genera en el momento que una marca notoria
disminuye su caracter distintivito como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir
otros productos o servicios que no corresponden a los de la marca notoria 0 son de calidad

inferior.

Cabe destacar que ambos fendmenos son alegados en el caso “Playboy Enterprises v. Calvin

I’BO

Designer Label™, explicado en el subtitulo 1.2.9, en el cual la actora demanda a la contraria por

infracciéon y dilucion marcaria y competencia desleal.

Resulta interesante analizar la relacion de ambos fenémenos explicados con el uso de la marca
en los metatags. Esta practica es llevada a cabo con el fin de atraer usuarios a sitios webs de la
competencia, generando la creencia de que los servicios o productos alli ofrecidos tienen
relacion con esta. Al utilizar la marca de la competencia con el fin de atraer clientela, se
configura la conducta desleal, ya que los usuario no cuentan con la informacién necesaria para
diferenciar la procedencia y caracteristicas, ya sea tanto del producto como del servicio, lo que

impide al cliente reconocer si provienen verdaderamente del titular de la marca registrada o no.

Dicha confusion se produce, generalmente, por un breve lapso de tiempo, ya que luego de

analizar y realizar las averiguaciones pertinentes es probable que el internauta logre determinar

*® OTAMENDI Jorge. Op. Cit. p 5.

%> MERCURIALI Carlos. Derechos intelectuales: El Desafio de las Marcas en Internet. Buenos Aires: Ed. Astrea. 1986-
2003.V.9, p. 71-93.

30Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Label Designer . United States District. C-97-3204 CAL. 8 Septiembre 1997.
[Fecha de consulta: 23 Marzo 2010].

Disponible en://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/linking/meta/METAC1.html
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que no se trata del sitio oficial del titular de la marca registrada. Sin embargo, es interesante
analizar que el usuario logra acceder a estos sitios debido al uso de la marca de la competencia
como metatag, es decir, estos sitios webs se aprovechan de la posicién en el mercado y el
prestigio obtenido por la competencia para atraer usuarios que, tal vez, errbneamente
consuman sus productos o servicios pensando que provienen de la competencia. De esta
manera se relaciona la competencia desleal con el uso de marcas en los metatags, ya que se
busca la captacién de clientes sin respetar las buenas practicas de comercio, es decir,

aprovechandose del esfuerzo ajeno.

A su vez, la marca de la competencia ir4 disminuyendo su funcién distintiva por el uso indebido
que realizan terceros. Estos Ultimos obtienen beneficios al utilizarla en perjuicio de la
competencia, debido a que, si bien el usuario busca una determinada marca, con estas
practicas logra conocer otras marcas que también le ofrecen los mismos productos o servicios
gque estd buscando, independientemente de la calidad y demas caracteristicas de los mismos.

En consecuencia a esto, la marca se perjudica por el uso de su reputacién que hacen terceros.

1.2.9 Andlisis de Jurisprudencia extranjera

El uso de marcas en los metatags es una practica que ha sido objeto de distintas contiendas
judiciales. No existe legislacion especifica en la materia como tampoco un criterio uniforme para
la resolucion de dicha cuestion. La discusion doctrinaria sobre la legalidad o ilegalidad del uso
de marcas en los metatags no encuentra, aun hoy, una opinién fundada y lo que es aun mas
importante, uniforme. Cada caso, es analizado especificamente, teniendo en cuenta las

circunstancias de hecho y las caracteristicas propias del mismo.

Existe jurisprudencia de distintos lugares del mundo, aunque la mayor preocupacion y atencion
al tema se puede ver en algunos paises que conforman la Unién Europea, como asi también en

los Estados Unidos.

Es interesante analizar, la postura de los jueces europeos, al considerar que el uso de marcas
en los metatags configura una infraccién al derecho de marca en el caso que se den dos
situaciones. Por un lado, la utilizacion de una marca registrada ajena como metatag sin tener

permiso u autorizacion para ello. Por otro lado, que a partir de este uso se dafie alguna de las
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funciones de la marca. Es menester destacar, que dicha ilegalidad se configura no solo con el

uso de la marca registrada sino con todo aquello que permita la confusion.

Un fallo en el cual se plasmo esta postura fue el Google France SARL, Google Inc.®, vs.
Distintas marcas, tales como Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA y Eurochallenges, con
fecha de 3 de junio de 2008. Estas ultimas lograron demostrar que al introducir sus marcas en
los motores de busqueda de Google eran utilizadas como enlaces patrocinados dentro de un
servicio, remunerado, que ofrece el buscador. Este permite a los operadores seleccionar una o
varias palabras claves que, si coinciden con lo buscado por el internauta, figurara un enlace
promocional a ese sitio. Este servicio se llama AdWords. Por cada click que se haga en su
enlace el operador debera abonar por el servicio. Aun mas, la palabra, o en este caso, la marca,
puede ser utilizada por varios operadores, aunque la diferencia de precio dependera del
namero de veces que se haya hecho click en ese enlace y de la cantidad que Google atribuya.

Dicho servicio es totalmente automatico.

En virtud de ello las marcas demandantes lograron demostrar la violacion de sus derechos de
marca. Por ejemplo en el caso de Louis Vuitton logro acreditar que junto a este enlace se
asociaba su marca con productos de imitacién, ya que el buscador no solo posibilitaba acceder
a esos sitios con la marca como palabra clave sino también con las expresiones “imitacion y
copia”. Situacion similar se dio en el caso de Viaticum, en el cual a partir de la introduccion de la
marca en los motores de busqueda, resultaban finalmente sitios que ofrecian servicios de la
misma clase que la actora, es decir, competidores. En el caso de Eurochallenges, sucedia
idénticamente lo mismo que en Viaticum. Cada una de ellas logré que dicha resolucion fuese

confirmada por la Cour d"appel de Versailles, y Google recurrié en casacion en todas.

El Tribunal de Justicia de la Union Europea (La Gran Sala) resuelve el 23 de marzo de 2010
que el titular de la marca solo puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca, cuando
menoscabe alguna de las funciones de esta, tales como las de indicacién de origen, publicidad,
garantia o identificacién de producto o servicios. Es decir, cuando con dicho uso no sea posible

identificar si esos productos o servicios provienen de ese titular o de una empresa

31Google France SARL, Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA y Eurochallenges. Tribunal de Justicia
de la Unién Europea, Gran Sala. [en linea]Sentencia C-236/08 a C-238/08. 23 Marzo 2010. [Fecha de consulta: 10 de
julio de 2014]. Disponible en : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=83961&doclang=ES
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econOmicamente vinculada a este o si proceden de un tercero. De esta manera se menoscaba
la funcién de origen y también la de publicidad de la marca.

Por otro lado, el 12 de julio de 2011 el fallo “L'Oréal SA y sus filiales vs. Tres filiales de eBay* *
recepta la misma doctrina explicada en el fallo precedente. En este caso la actora reclama la
comercializacion de productos de esta marca sin consentimiento a través del mercado
electrénico gestionado por la demandada. A su vez se utiliza la marca en su sitio web como asi
también en los operadores de motores de busqueda que ofrece Google, llamado AdWords.
Como consecuencia de este mecanismo se generaban confusiones sobre la procedencia de los
productos de la marca actora. Por ejemplo, un internauta al ingresar las palabras, shu uemura,
(que coincidian con una marca de L'Oréal SA), en los motores de busqueda, se llegaba a una
pagina del sitio eBay que indicaba 96 articulos encontrados para esas palabras claves, respecto

de los cuales se establecia como origen Hong Kong.

Si bien esta contienda judicial, fue presentada ante la High Court of Justice, ya que la actora es
titular de varias marcas nacionales de Reino Unido, concluy6 que la Gran Sala debia interpretar
estas cuestiones. Esta ultima vuelve a resolver conforme el fallo de Google anteriormente
explicado, es decir, establece que el titular de la marca solo puede prohibir al operador de un
mercado electronico utilizar como metatag a la marca cuando eso no permita al internauta

normalmente informado y atento identificar el origen del producto o servicio.

Dicha doctrinaria, es también receptada en el fallo “Herst Comunication Inc y otros c. Angel
JesUs y Constantino’®. La actora titular de ciertas marcas comunitarias y algunas espafiolas

tales como Cosmopolitan, Vogue, entre otras, exponen que en el sitio web www.youkioske.com

se pone a disposicidn del publico gratuitamente no solo ejemplares de las revistas en cuestion
sino que también se utilizan como metatags las mismas marcas. Lo interesante de la resolucion

es el andlisis que realizan los jueces al establecer que el uso de estas marcas, por el

32 |'Oréal SA y sus filiales vs. Tres filiales de eBay. Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Gran Sala. [en linea].
Sentencia C-324/09. 12 Julio 2011. [Fecha de consulta: 25 Agosto 2014].

Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=ES

* Herst Comunication Inc. y otros c. Angel Jests y Constantino. Juzgado de lo Mercantil. [en linea]. Sentencia
34/2012. 31 Enero 2011. [Fecha de consulta: 28 Agosto 2012].

Disponible en :
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5879360&links
=youkioske&optimize=20110314&publicinterface=true
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responsable del sitio, no se realiza en la esfera privada sino presenta un definido &nimo de

lucro, ya que cuanta mayor cantidad de clicks tenga ese sitio, mayor publicidad obtendra.

En el fallo “Fundaciéon Gala-Salvador Dali y otros c. Faber Gotic S.L.”, con fecha 24 de
septiembre de 2013, también se discute el uso de la marca como metatag. La Fundacion tenia
la titularidad de las marcas: Salvador Dali, Museo Dali-Dali Museum, Museo Salvador Dali,
Teatro-Museo Dali. Lo interesante de esta resolucion es que los jueces diferencian el uso del
término Dali. Por un lado, consideran que no pueden prohibir el uso del término si fuese con el
fin de no ser utilizado como marca, es decir, que no sea para distinguir productos o servicios.
En el caso concreto, se resuelve que existe uso de la marca porque se buscaba promocionar la
exposicion llevada a cabo en un establecimiento. Cabe destacar que la utilizacion de los
términos con el mero fin de identificar al autor de una obra determinada, no significaria una

infraccion al derecho marcario.

En los Estados Unidos, por su parte, existen distintas cuestiones judiciales que se han
planteado en relacion al uso de marcas en los metatags. Un caso en el cual ambas partes
llegaron a un acuerdo de conciliacion, se trato el de “Insituform Technologies Inc. v. Nacional
Envirotech Group”, en el cual la actora demando por uso de su nombre y de su producto como
metatag. El Unico fin buscado por el demandado, era desviar al internauta en la blusqueda y de
esta manera obtener mas visitas en su sitio. Luego del acuerdo, el 27 de agosto de 1997,

Nacional Envirotech retira todo ese material.

La misma situacion se dio en el caso “Oppedahl y Larson v. Advanced Concepts”, con fecha 23
de julio de 1997, en el cual la actora, un bufete de abogados, demanda por uso de su marca
como metatag infringiendo el derecho de marcas y diluyendo el valor de la misma. Si bien no es
claro el motivo por el cual se utilizaban, se creyd que era con el Gnico fin de aumentar el trafico
a esos sitios webs. Dicha cuestion se repite en el caso “Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Label
Designer”, 34 con fecha 8 de septiembre de 1997, en el cual los demandados, dos disefiadores
utilizaban los términos Playboy y Playmate como metatag con el Unico fin de subir a la parte
superior en alguno de los resultados de busqueda. De esta manera generaban confusion, al
internauta, al creer que estos sitios pertenecian o estaban autorizados de alguna manera por la

empresa actora.

i Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Label Designer. Op. Cit. p 15.

18 de 26



Derecho Marcario: La infraccidén al derecho de marcas en Internet
Sofia Churrupit

Todos estos casos explicados anteriormente fueron resueltos favorablemente en favor del titular
de la marca. El comin denominador de todos ellos es la finalidad buscada, es decir mediante el
uso de marcas en metatags se trataba de lograr un aumento en el tréfico a esos sitios y de esta
manera, obtener mayor cantidad de clicks y asi, incrementar la publicidad. Esta préctica,
obviamente, produce confusién en la marca, al menoscabar las funciones de la misma, motivo

gue permite al titular prohibir su uso.

1.2.10. Argentina.

En Argentina, la ley de marcas N° 22.362 regula todo las cuestiones pertinentes a las mismas.
Es importante considerar el articulo 31 de la misma, substituido por el articulo 67 de la ley
26.784, reprime la imitacion fraudulenta de una marca registrada como también la
comercializacion de dichas imitaciones. Esta prohibicién tiene su fundamento en el articulo 4 de
la misma Ley, el cual establece el derecho exclusivo de uso para el titular de la marca como asi

también el de evitar el uso de la misma por un tercero sin autorizacion.

“La ilegalidad no termina con el art. 31. La ley prevé la iniciacién de acciones civiles para hacer
cesar usos indebidos (ilicitos) sin que éstos sean delitos penales. Hay tres categorias de actos
ilicitos: los que estan enumerados en el articulo 31, los que causan confusion y los que causan
otros dafios distintos. La ley en el articulo 2°, incisos a. y b. prohibe el registro de marcas
confundibles. Si éstas son registradas, puede obtenerse luego la nulidad en sede judicial.
Obviamente ante la aparicion en el mercado de una marca confundible con la registrada, existe
la posibilidad de iniciar una accién para hacer cesar el uso y, antes de ello, obtener medidas

cautelares que hasta pueden consistir en la orden de cese temporal.”*®

Por otro lado analizando el marco juridico internacional que resguarda a los titulares de marcas
registradas, se debe analizar el Convenio de Paris. Este Ultimo, en su articulo 6bis primera parte
establece a grandes rasgos, invalidar el registro o prohibir el uso de una marca fraudulenta,
imitada o que pueda generar confusion con la marca registrada. Luego de extensos andlisis los
especialistas del uso de marcas en internet consideran que el articulo 10 bis del presente
Convenio también resulta aplicable a Internet. EI mismo establece la proteccion contra la

competencia desleal para lo cual enumera detalladamente cuales actos estaran prohibidos.

> OTAMENDI, Jorge. Op. Cit. p 11.

19 de 26



Derecho Marcario: La infraccidén al derecho de marcas en Internet
Sofia Churrupit

En lo referido a los metatags, no existe legislacién especifica que lo regule, sin embargo los
articulos anteriormente enumerados suelen ser el encuadre utilizado por los titulares de la
marca registrada para fundamentar el uso indebido de la marca en los metatags. Cabe destacar

que no hay prohibicion del uso de marcas en los metatags.

La cuestion a analizar en el caso que esta practica tenga lugar, es si con el uso de la marca
como metatag se produce confusién entre la misma y los productos o servicios que se
promocionan en el sitio web al cual se llega gracias a este mecanismo. En el caso en que entre
la marca y ellos no exista relacion estariamos en presencia de una confusion y seria pasible de
una demanda por parte del titular de la marca registrada. Por otro lado, si solo se utiliza para
diferencias ciertos productos o servicios, por ejemplo en servicios de reparacion, en la
publicidad de quien vende los productos legitimamente entre otros, en esos casos no

configuraria un uso indebido de la misma.

En Argentina no existen muchos casos relacionados con el tema. El 28 de Mayo del 2009, se
decret6 una medida cautelar vinculada con el uso indebido de una marca a través del servicio
de Google, AdWords. La actora, Organizacion Veraz S.A. dispuso que Open Discovery S.A.
cesara de inmediato en el uso de las marcas, Veraz y Organizacién Veraz, en la publicidad que
se hacia en Internet. Junto con esta medida se decreté conjuntamente una medida de prueba
anticipada, la cual todavia no se cumplid6 y se encuentra relacionada con el objeto de la
pretensidn que se iniciara. Por lo tanto sera de gran interés esperar la continuidad de este caso
y analizar los fundamentos realizados por los magistrados luego de analizar las caracteristicas

del caso.
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1.3 Conclusién

En primer lugar, cabe destacar, que el uso de una marca como metatag no es una préactica
ilegal o prohibida por nuestra legislacion. El inconveniente se produce cuando la marca que se

utiliza es ajena y no se cuenta con el permiso o la autorizacion de su titular.

A su vez, configura uso indebido de la marca, no solo el ser utilizada por un tercero ajeno a ella
sin autorizacion de su titular, sino cuando también con dicho uso, se afecta la funcion principal
de esta, es decir, la de distinguir e identificar productos o servicios. El usuario al ingresar al sitio
no logra diferenciar el origen, si proviene o no del fabricante, la calidad de los productos o
servicios, entre otras funciones. Esta imposibilidad que afecta al consumidor genera un perjuicio
para el titular de la marca como para él mismo. Por un lado, el titular ve afectado la inversion
realizada en la marca, es decir, aquella ejecutada en virtud de la publicidad, el registro, el
posicionamiento en el mercado de una marca y demas herramientas que actualmente gracias a
los distintos medios de comunicacién y la publicidad, el titular debe costear con el fin de lograr
obtener una marca reconocida y distinguida de los productos o servicios que ofrece. Por otro
lado, el usuario carece de los elementos caracteristicos de la marca para poder distinguirla e
identificarla, es decir, no logra reconocer si proviene o no del titular, cual es la calidad del
producto, entre otros, lo que genera confusién en el usuario que no logra obtener lo deseado.

La utilizacion de metatags tiene por finalidad lograr una busqueda mas rapida para el
internauta. Gracias a estas etiquetas se logra obtener en lo resultados de buUsqueda, paginas
que contengan en sus encabezados las palabras que introdujo el internauta y de esta manera
se obtiene una lista de sitios webs que aparentan responder a las necesidades del usuario. El
objetivo buscado al utilizar una marca ajena como metatag, es obtener, mayor cantidad de
visitas en un sitio web, es decir, aumentar la cantidad de clicks al sitio y de esta forma obtener

mas patrocinadores.

En Argentina particularmente no existe reglamentacion especifica frente al uso de marcas como
metatags. Se puede distinguir cierta normativa que resultaria aplicable, como por ejemplo, el
articulo 31 de la Ley 22.362 que enumera los actos prohibidos en materia marcaria protegiendo
el derecho que otorga el registro de la marca a su titular, es decir, el uso exclusivo de la marca.

Por otra parte, el Convenio de Paris, ratificado por la Argentina en 1883, prohibe en su articulo

6 bis, el uso de una marca cuando a partir de ellos se genera confusion. En relacién al uso de
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marcas en Internet los especialistas en la materia también analizan el articulo 10 bis del
Convenio anteriormente nombrado. Este ultimo prohibe cualquier uso de marca que pueda
generar confusion, es decir, que no permita diferenciar el origen de un producto o servicio, su

calidad, naturaleza, entre otros.

De lo anteriormente desarrollado, y ante la carencia de normativa especifica, se determina la
importancia que va a tener la interpretacion y detenimiento que realicen los jueces frente a cada
caso en concreto. Los magistrados deberan analizar los distintos elementos de la marca y su

afectacion en el caso que sea utilizada por un tercero ajeno como metatag.

Situacién similar, con relacion a este tema, se da en la Union Europea y en los Estados Unidos,
donde tampoco se tiene reglamentacion especifica aunque como ya han existido numerosos
reclamos, cuentan con ciertos criterios jurisprudenciales que se han sostenido a lo largo del

tiempo, los cuales han sido explicados en el subpunto 1.2.9.

Se trata de una practica utilizada frecuentemente que genera un perjuicio para el titular de la
marca registrada y que la ley debe contemplar y regular con el fin de evitar perjuicios a aquellos
que han realizado el pertinente procedimiento e inversiébn econdmica para obtener una marca y
posicionarla en el mercado. Si bien es cierto, que el consumidor es ajeno a los metatags, es
decir, son ilegibles a ellos, aun asi, se ven afectados al generar confusion entre los productos
que se encuentran en un sitio web al cual se llega gracias al uso de una marca ajena como
metatag y aquello que verdaderamente es producto de busqueda por el usuario. Destacando
gue el uso de metatags tiene por finalidad agilizar las busquedas al indexar paginas que se
relacionen con las palabras introducidas por el internauta, al fin de cuentas, al utilizar como
metatag una marca ajena con el solo fin de obtener mayores visitas pero sin tener conexion con
lo buscado por el internauta se estaria produciendo el efecto contrario. El usuario no logra
encontrar mas rapido lo buscado y aun asi tampoco, al ingresar a un sitio, resulta claro si
verdaderamente es lo que busca o si se trata de una imitacién de esa marca. En conclusion de
la investigacion realizada surge que el uso de una marca ajena como metatag es indebido

generando un perjuicio para el titular de la misma.

Resta mucho por desarrollar y avanzar legislativa como jurisprudencialmente en el tema. La
Red es un fendmeno global, en el cual a veces los limites territoriales son muy dificiles de
mantener y de delimitar, lo que de alguna manera dificulta ain mas el control de dicha
actividad. Sin embargo debe existir algun tipo de reglamentacion especifica que regule y

determine qué usos son ilegales y cudles no, en relacion a este tema en particular,
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determinando porque lo son y qué medidas puede tomar el titular de la marca registrada frente
a este uso especifico tratando de obtener une respuesta rapida y eficiente teniendo en cuenta la
diferencia de tiempo que existe entre la Red y el tiempo de la justicia.
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