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1. ¢Qué es una marca?

Una marca estodo signo utilizado para distinguir en el mercado,
productos y/o servicios. En algunos paises, el término “marca de
fdbrica o de comercio” se utiliza para los productos, mientras que los
signos que identifican servicios se denominan “marcas de servicios”.
No obstante, en la presente guia se utilizard de manera general el
término “marca” (en inglés, “trademark”y “mark”) para referirse tanto
a los productos como a los servicios.

2. ¢:Qué elementos puede utilizar como marca
para distinguir sus productos de otros?

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios

puede constituir una marca, por ejemplo, palabras, nombres, letras,
numeros, dibujos, fotografias, formas, colores, etiquetas o cualquier
combinacidn de estos. En la mayoria de los paises, también pueden
constituir una marca los esldganes, los lemas publicitarios y los titulos.

Cada vez son mds los paises, como Chile, que también permiten

el registro de marcas no tradicionales, como los colores unicos,

los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto
o su embalaje), las imagenes en movimiento, los hologramas, los
sonidos, los olores, los gestos, las marcas tactiles (la sensacién o el
tacto) y las marcas flexibles o cambiantes. Sin embargo, las marcas
no tradicionales son infrecuentes y muchos paises ponen limites a
lo que puede registrarse como marca, de modo que, por lo general,
admiten Unicamente los signos que se aprecien visualmente o que
puedan ser representados grdficamente.

3. ¢{Qué diferencia existe entre una marca de
fabrica o de comercio y una marca de prestigio?

Por ejemplo, la palabra Mercedes-Benz®y el disefio con forma

de estrella de tres puntas son dos de las marcas de fdbrica o de
comercio empleadas para identificar al fabricante alemdn Daimler
AG. Por su parte, la marca de prestigio comprende los coches, la
tecnologia, el disefio innovador, las marcas de fdbrica o de comercio
y la sensacién que tienen los clientes de relacionarse con un articulo
de calidad y de lujo.
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Ejemplos de marcas de fabrica o de comercio

Una marca de fabrica o de comercio compuesta solo de palabras,
letras, nimeros o una combinacién de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia proteccién a su
propietario porque le permite limitar el uso por los competidores

de toda versidn figurativa de la marca que, por su parecido, induzca
a confusion respecto del mismo tipo de productos o servicios.

Las palabras y las letras o nimeros en si mismos también estan
protegidos.

Ejemplo: YAHOO!® esta registrado simplemente como una marca
denominativa.

Una version estilizada de una marca verbal

Si el propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres
sino también el disefo, el color o alguin elemento distintivo, se
necesita una forma especial de marca de fabrica o de comercio. Este
tipo de marca suele denominarse “marca mixta” o marca consistente
en disefos y palabras. No obstante, si esa imagen fuera objeto

de alguna modificacidn, en cierta medida ya no se podrian hacer
valer los derechos que confiere el registro, habida cuenta de que

la validez de esos derechos estd en relacion directa con el registro
exacto (véase, ademds, el apartado N.° 37 sobre la manera de utilizar
las marcas registradas con un disefio, un color o una tipografia

especificos).

Ejemplo: YAHOO!® también estd registrado en su forma estilizada.
AHOO!

YAHOO!®y el logotipo YAHOO!® son marcas registradas de Yahoo! Inc.

Marcas puramente figurativas
na marca también puede estar constituida Unicamente por un
logotipo. En ese caso, en la marca no se incluye ninguna palabra.
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“HELLO KITTY®” es un personaje propiedad de la empresa japonesa Sanrio Company, Ltd.

El logotipo de PENGUIN® es una marca de Penguin Books Limited.

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras (Mixtas)
En ocasiones, puede resultar dificil registrar aisladamente las letras,
los nimeros y los lemas que carecen de caracter distintivo (véase el
apartado N°17), pero estos elementos pueden ser susceptibles de
proteccidn si se registran conjuntamente con un elemento figurativo
dotado de caracter distintivo.

© 1986 WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza (anteriormente, World Wildlife Fund)

es una marca registrada propiedad de WWF®,

OCEAN SPRAY®y su logotipo son marcas registradas de Ocean Spray Cranberries, Inc.
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MCDONALD’S®

VW®y VW inscrito en un circulo son marcas registradas de Volkswagen AG.

Marcas no tradicionales

Con frecuencia es dificil registrar las marcas que se basan en un solo
color, en la apariencia, la forma, el sonido, el olor, el gusto o la textura
(y, en la mayoria de los paises, es imposible hacerlo). Sin embargo,
hay un pequefio nimero de esas marcas de fabrica o de comercio
que se han aceptado en algunos paises.
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Marcas monocromas:

En muchos paises, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus

chocolates y productos de chocolate.

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):

La forma distintiva de la botella de salsa de tomate HEINZ® es una marca registrada de la empresa

H.J. Heinz y sus asociados.

4. ;Para qué sirven las marcas?

* Las marcas ayudan a los consumidores a encontrar los
productos de su empresa. Ayudan a diferenciar sus productos
(ya sean productos o servicios) de los de la competenciay
contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente del
producto que lleva su marca.

Las marcas son uno de los instrumentos de marketing

y comunicaciéon mas eficaces. Son instrumentos con gran
capacidad para captar la atencién del consumidory lograr que
los productos de su empresa destaquen. Pueden aunar en un
Unico elemento todos los atributos y mensajes intelectuales y
sentimentales relacionados con su empresa, su reputaciony sus
productosy con el estilo de vida, las aspiraciones y los deseos
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de los grupos destinatarios de consumidores. También allanan
el camino hacia la utilizacion eficaz de Internet por su empresa
(véanse los apartados N.° 39 y 40).

Las marcas constituyen la base para el desarrollo de

la imagen y la reputacion de una marca. Permiten a los
consumidores fundamentar sus decisiones de compra en

lo que han oido, leido o sentido personalmente. Crean una
relacion de confianza que puede permitirle ganarse a una
clientela fiel y reforzar el buen nombre de su empresa. Los
consumidores sienten a menudo un apego sentimental a ciertas
marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas

o de caracteristicas que presentan los productos que llevan
esas marcas. Las marcas también promueven que las empresas
inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de

sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su
reputacién. Puede encontrarse mds informacidn a este respecto
en el punto 1del Mddulo 02 de IP PANORAMA™,

Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se
equivoquen. Protegen a los consumidores al indicar

a) el origen de los productos y b) un nivel de calidad uniforme.
Ayudan a los consumidores a decidir si vuelven a adquirir un
producto o no. Si el producto fabricado con una marca determinada
resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de informacién
exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).

Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor
valor y mas duraderos. Pueden llegar a durar mucho tiempo

Yy, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja
competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va mas alld de su
actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que

su empresa amplie sus actividades a otros productos. Pueden
concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, por lo tanto,
representan una fuente adicional de ingresos por conducto de las
regalias (véanse los apartados N.° 42 y 43); son un componente
imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado
N.° 46); y pueden venderse junto con su empresa o por separado
de esta (véase el apartado N.° 47). Las marcas contribuyen a un
volumen de ventas mds elevado y a unos margenes de beneficio
mayores. Ademds, pueden utilizarse como garantia subsidiaria
para la obtencidén de financiacidon. También es posible utilizar las




El secreto estd en la marca

marcas para la planificacion fiscal cuando estas se transfieren

a una sociedad de cartera (en una jurisdiccidon con un nivel de
imposicion fiscal bajo), que cobra a sus empresas concesionarias
(enjurisdicciones con un nivel de imposicidn fiscal alto) regalias
por la utilizacién de las marcas.

Etiqueta de Diageo Irlanda para la cerveza Foreign Extra Stout de GUINNESS®.

 Las marcas sélidas permiten contratar y conservar con mas
facilidad a los empleados. Las personas prefieren trabajar
para marcas conocidas y que gozan de gran prestigio y para las
compaiiias a las que pertenecen.

 Las marcas son una de las armas mas eficaces contra la
competencia desleal. Las marcas permiten a las empresas de las
que son propiedad prohibir a la competencia que haga un uso no
autorizado de la marca (véase el apartado N2 15). Por otra parte,
para impedir que se importen productos falsificados (véanse los
apartados N° 15y 52). Ademds, pueden permitir que otros usen
las marcas de su empresa como parte de un nombre de dominio
(véase el apartado N.° 39).
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El valor de las marcas

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un activo empresarial
valioso para la mayoria de las empresas. Puede ser incluso el activo

mas valioso que posean. Se estima que Google® es la marca mas valiosa

del mundo, con un valor superior a los 229.000 millones de ddlares
estadounidenses, seguida de Apple®, cuyo valor estimado supera los 228.000
millones de ddlares estadounidenses, y Microsoft®, valorada en 121.000
millones de ddlares estadounidenses.' El valor estimado de otras marcas
famosas, como AT&T®, facebook®y VISA®, supera los 100.000 millones de
ddlares estadounidenses cada una.

El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, suimagen
y un conjunto de cualidades deseadas que relacionan con las marcas. Los
consumidores estan dispuestos a pagar mas por un producto que tenga

una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por ello, el mero
hecho de poseer una marca con una buena imagen y una reputacién de
prestigio proporciona una ventaja competitiva a la empresa.

|||
(]

I
1T
.|II
[
=

IBM® Deutschland GmbH
Lista recapitulativa de comprobacion

¢ ¢Tiene una lista ordenada de todos los elementos de su marca
susceptibles de protecciéon, comprendidas las marcas de fabrica
o de comercio, el acondicionamiento distintivo o las formas de
sus productos? Examine la informacidn de los apartados siguientes
para asegurarse de que cuenta con una lista exhaustiva de sus activos
protegibles.

13
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* Las marcas son un valioso activo empresarial. La funcion de las
marcas va mas alla de servir para distinguir sus productos; contribuyen
a la creacidon de suimagen de marca. Pueden brindarle una ventaja
competitiva y permitirle protegerse contra la competencia desleal.

* Laley protege las marcas para respaldar su funcidn de distinguir
los productos y servicios de diferentes empresasy evitar que los
consumidores se equivoquen con respecto al origen de estos. De
esta manera, el Derecho de marcas también ayuda a garantizar que el
propietario de la marca, y no un competidor que la imite, obtenga los
beneficios asociados con un producto deseado.

* Mas informacidn. Véase el punto 1del médulo 02 de IP PANORAMA™,
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Marca comercial

\/

Indica el origen comercial de los
productos.

Indica la pertenencia a una
asociacion

N

Marca colectiva

Marca comercial

\/

Indica el origen comercial de los
servicios.

Indica el cumplimiento de una serie
de normas

N

Marca de certificacion
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5. ¢Qué son las marcas de servicios?

Ejemplo:

NatWest

National Westminster Bank Plc.
Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas son marcas de fabrica o de comercio
que las autoridades competentes del pais en que se solicita la proteccién

de la marca consideran muy conocidas. Todos los tipos de marcas pueden
convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo. Por lo
general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una proteccion
adicional. Por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden
protegerse aunque no estén registradas (o ni siquiera hayan sido utilizadas)
en un territorio determinado. Ademas, si bien las marcas solo suelen estar
protegidas contra marcas tan similares que llevan a confusidn si estas

dltimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente
conocidas estdn protegidas contra la utilizacion de toda marca similar que
pueda inducir a confusidn, incluso si esta ultima se aplica a productos de otro
tipo, siempre y cuando se relinan ciertas condiciones. Con esa proteccion
reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de la
reputacién de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida
algunay dafien la reputacién o el buen nombre de esa marca.

Generalmente, atafie al propietario de la marca demostrar que esta es muy
conocida por el publico consumidor de un territorio especifico. En algunos
paises se contempla la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la
condicidn de marca notoriamente conocida por medios administrativos o
judiciales. Es aconsejable que a) registre su marca notoriamente conocida
por lo menos respecto de los productos y servicios mas relevantes, b) que
se oponga al registro por la competencia de esa marcay c) que conserve
pruebas de la utilizacidn y el prestigio de sus marcas, por ejemplo las cifras
de ventas, el material de campafias publicitarias, los informes anuales o las
menciones hechas por terceros.

17
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Ejemplo: Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida
gaseosa. Wondercola Inc. se beneficiard automaticamente del derecho de
impedir que otros utilicen una marca idéntica o tan similar que induzca a
error en aquellos paises donde las marcas notoriamente conocidas gozan
de mayor proteccidon y donde esa marca sea muy conocida en el ambito de
las bebidas gaseosas. Esa proteccidn también se concedera a productos y
servicios que no guarden relacidon alguna con el refresco. Por lo tanto, si otra
empresa decidiera comercializar productos tan dispares como computadoras
o gafas de sol usando la marca Wondercola, deberd obtener la autorizacién
de Wondercola Inc. o correra el riesgo de ser demandada por infringir los
derechos de marca

6. ¢Qué son las marcas colectivas?

Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones

0 cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca
colectiva para comercializar sus propios productos. La asociacion
normalmente establece criterios que rigen el uso de la marca
colectiva (por ejemplo, las normas de calidad) y ofrece a cada una
de las empresas la opcidn de usarla a condicién de cumplir dichas
normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar
conjuntamente los productos de un grupo de empresas que,

por separado, tendrian dificultades para que los consumidores
reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las
distribuyeran.

7. ¢Qué son las marcas de certificacion?

Las marcas de certificacion se conceden cuando un producto o
servicio satisface unas normas definidas, pero no estdn restringidas
por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas definidas
pueden guardar relacidn con la naturaleza o la calidad de los
productos o servicios, las condiciones de trabajo de la produccién

o el rendimiento, las clases de personas que producen o realizan las
actividades de produccion, la zona de origen, etcétera. El propietario
de una marca de certificacién concede una licencia sobre esa marca
a terceros para que identifiquen aquellos de sus productos que
cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente,
cualquier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede
utilizar esa marca. Una marca de certificacion comunica al comprador
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que los productos que la llevan han sido examinados, probados,
inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona
que no es el productor, mediante los métodos determinados por la
autoridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos
mas importantes para obtener una marca de certificacién es que la
entidad que solicite el registro esté considerada “competente para
certificar” que los productos en cuestion cumplen las normas. Como
es |dgico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podran
solicitar la marca de certificacién de sus propios productos o servicios.

En muchos paises, la principal diferencia entre las marcas colectivas
y las marcas de certificacion es que las primeras solo pueden

ser usadas por un grupo especifico de empresas (por ejemplo,

los miembros de una asociacidn), mientras que las marcas de
certificacion puede usarlas cualquiera que cumplalas normas
estipuladas por el titular de la marca de certificacion. No en todos
los paises es posible obtener marcas colectivas y marcas de
certificacion. En consecuencia, cabe la posibilidad de que una marca
colectiva existente en un pais tenga que registrarse como marca de
certificacion en otro pais o viceversa.

Ejemplo: Australian Wool Innovation Ltd. (AWI) y sus filiales son
propietarios de la marca de certificacion registrada Woolmark®, que
es un simbolo de garantia de calidad que denota que los productos a
los que se aplica estan hechos con pura lana virgen al 100% y cumplen
las estrictas condiciones estipuladas por AWI. Estd registrada en mds
de 140 paises y se han concedido licencias de uso a fabricantes que
estan en condiciones de satisfacer esas normas de calidad.

WOOLMARK

Australian Wool Innovation (AWI) y de sus filiales.
Indicaciones geograficas

Las marcas que incluyen términos o signos geograficos pueden no ser
registrables si estos son geogréficamente descriptivos (véase el apartado N°15).
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Esimportante tener esto en cuenta al escoger las marcas para sus productos. Los
paises administran las indicaciones geograficas conforme a distintos criterios,
como se sefiala a continuacion, por lo que debe obrar con cautela si prevé utilizar
una marca que sea geogrdficamente descriptiva.

Por indicacién geografica se entiende un signo utilizado para productos

que tienen un origen geografico concreto y cuyas cualidades, reputacidn o
caracteristicas se deben esencialmente a dicho territorio de origen. Puede
ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el
lugar designado por la indicacién geografica y cuyos productos comparten
las cualidades especificadas. Una denominacién de origen consiste en una
denominacién geogrdfica o una designacidn tradicional empleadas para
productos que tienen una calidad o unas caracteristicas especificas que se
deben exclusiva o esencialmente al entorno geografico en el que se producen,
comprendidos los factores naturales y humanos.? El registro internacional de
las denominaciones de origen se rige por el Arreglo de Lisboa relativo a la
Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que
administra la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ejemplo: La marca colectiva Melinda® es utilizada por los 5.200 miembros de
las 16 cooperativas productoras de manzanas radicadas en los valles italianos
de Nony Sole, que crearon el Consorcio Melinda. Ademds, en 2003, se
concedi6 a la marca colectiva Melinda® el reconocimiento de denominacién
de origen protegida.

DOF MILAVAL O NON

Consorcio Melinda

Chile cuenta con un sistema de proteccidn sui generis diferenciado con esa
finalidad.

Ejemplos: De conformidad con la legislacion japonesa, los nombres geogréficos
pueden registrarse como marcas colectivas en el caso de ciertos productos si

se trata de productos notoriamente conocidos de una zona geografica bien
definida. Por ejemplo, la ternera de Kobe (KOBE BEEF®) estd protegida mediante
una marca colectiva regional registrada en el Japdn, utilizada por las empresas
que han satisfecho normas especificas de certificacion de su ganado y que estan
radicadas en la prefectura japonesa de Hyogo.



Los tipos de marcas

En laIndia, el nombrey el logotipo del té de Darjeeling® estan registrados
como marcas de certificacion de conformidad con el Derecho de marcas

de la India y también se han registrado como indicaciones geograficas con
arreglo a la proteccion sui generis diferenciada que concede la India. El
sistema de proteccidn sui generis brinda una mayor proteccidn, al impedir
que la competencia utilice el nombre incluso cuando esa utilizacidn no lleve

a confusién. Por ejemplo, el sistema de la India no permite que ninguna otra
empresa utilice el nombre Darjeeling®, ni siquiera para un producto que esté
etiquetado como “té de tipo Darjeeling”. Si bien el consumidor entenderia que
no se trata de verdadero té de Darjeeling® no se permite esa utilizacién porque
la palabra Darjeeling® solamente pueden emplearla las empresas autorizadas.
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También hay algunos paises que disponen de distintas leyes para la proteccion
de las indicaciones geogrdficas y las denominaciones de origen con respecto
a categorias especificas de productos (por ejemplo, la proteccion sui generis
de productos agricolas y productos alimentarios y la legislacion contra la
competencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso
para indicaciones geograficas o denominaciones de origen especificas (por
ejemplo, el whisky escocés, la cuchilleria de Solingen o los relojes suizos). En

el sitio web de la OMPI, en www.wipo.int/geo_indications/es y www.wipo.
int/lisbon/es, puede obtener mas informacién sobre la proteccidn de las
indicaciones geograficas y las denominaciones de origen.

Ejemplo: Parmigiano-Reggiano® estd reconocido como denominacion de
origen protegida en la Unidn Europea en virtud de su sistema sui generis,
mientras que en los Estados Unidos de América, donde no hay un sistema
sui generis separado, tanto el nombre como el logotipo de Parmigiano-
Reggiano® estén registrados como marcas de certificacién. Puede utilizarse
el logotipo solamente para el queso que esta certificado como originario
de la zona geografica italiana delimitada del Parmigiano-Reggiano®
(Parmay Reggio Emilia son las dos regiones principales) y que satisface las
especificaciones pertinentes.

21


http://www.wipo.int/geo_indications/es
http://www.wipo.int/geo_indications/es
http://www.wipo.int/lisbon/es
http://www.wipo.int/lisbon/es

El secreto estd en la marca

22

PRRMIGIRND
REGGIRND

Formaggio Parmigiano-Reggiano

8. ¢Qué relacidn hay entre las marcas, las marcas
colectivas y las marcas de certificacion?

Si bien todos estos tipos de marcas indican el origen de los
productos, las marcas de productos y servicios identifican el origen
comercial, o empresarial, de los productos, en tanto que las marcas
colectivas y las marcas de certificacidn identifican la asociacién o

la certificacidn de los productos. Dicho de otro modo, un producto
puede tener la marca de la empresa a la vez que una marca
colectiva o una marca de certificacion. Por consiguiente, aunque su
empresa pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca
de certificacion, deberia asegurarse de que la marca de su empresa
sigue siendo su mdxima prioridad. La marca es la Unica marca que
vincula directamente al producto servicio con su empresa.

Ejemplo: Interflora® es una marca de prestigio internacional que

vincula a floristas de todo el mundo con la finalidad de que los clientes
puedan enviar flores para su entrega por floristas locales por medio de
un sistema centralizado. El elemento principal de la marca Interflora®

lo constituye su marca colectiva, que utilizan todos los floristas de
Interflora® Los miembros de Interflora® usan su marcay su imagen de
marca propias, pero suelen incluir la marca colectiva Interflora® en sus
sitios web, sus empresas, su publicidad, etc., para mostrar su vinculacion.

Lista recapitulativa de comprobacion

* Inventarie sus marcas. Examine sus marcas actuales y determine a qué
tipo pertenece cada una de ellas.

» ¢Utiliza su empresa todas las marcas que tiene a su disposicion?
Determine los tipos de marcas (marca productos o servicios, marca
de certificacion o marca colectiva) y las indicaciones geogrdficas o las
denominaciones de origen de las que puede beneficiarse su empresa e
incorpodrelas a su estrategia global de marca.
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9. ¢Por qué es importante tener una marca sélida?

El Derecho de marcas concede proteccidn juridica a las marcas

que tienen caracter distintivo. El caracter distintivo de las marcas
consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar
una marca con los productos o servicios a los que estd asociada. En
ocasiones, a las marcas distintivas se las denomina marcas “sélidas”.
Cuanto mas sélida sea la marca, mayor sera la probabilidad de
que se conceda su registro (véase el apartado N.°17) y mayor la
proteccion que le dispensen los tribunales (véase el apartado
N.L 50). Por consiguiente, es importante comprender la diferencia
entre las marcas inherentemente sdlidas y las inherentemente
débiles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco
categorias que van de las mas distintivas (sélidas) a las menos
(débiles):

* Las marcas que consisten en palabras inventadas o
extravagantes son palabras o signos inventados que carecen de
un significado real. Al ser fruto integramente de la imaginacion de
su propietario, un competidor que venda los mismos productos
no tendria justificacién alguna para utilizar una marca idéntica
o parecida. Las marcas que consisten en palabras inventadas o
extravagantes son juridicamente las mds sdlidas, ya que cuentan
con una mayor probabilidad de que se acepte su registro. No
obstante, presentan la dificultad de que, por lo general, a los
responsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas
no facilitan ninguna indicacién a los consumidores de cual es
el producto que se vendey a estos puede resultarles mas dificil
recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su
empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un
costo mayor) para publicitarlas. Sin embargo, una vez establecidas,
estas marcas poseen un enorme poder. Y, al final, incluso su equipo
de marketing estard muy satisfecho con ellas.

Ejemplo:

& Kodak

KODAK® es una marca de Eastman Kodak Company.
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* Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen
significado, si bien este no guarda relacién Iégica alguna con el
producto que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también
son muy sdlidasy de facil proteccidn, es frecuente que a los
profesionales del marketing no les gusten mucho mds que las
marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes,
por el mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad
para que se cree el nexo entre la marcay el producto en la
mente de los consumidores. No obstante, como sucede con las
marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes,
generalmente se concede su registro.

Ejemplo: La palabra sunny o laimagen de un sol para la
comercializacién de teléfonos mdviles. No hay motivo para que
la competencia emplee un sol para describir ninguna de las
caracteristicas de sus productos de telefonia.

Las marcas sugestivas o evocativas son marcas que remiten
ala naturaleza, la calidad o los atributos del producto, pero sin
describir esas caracteristicas. Exigen cierto grado de imaginacion
por parte del consumidor para identificar esos atributos. No
obstante, debido a que sugieren cualidades del producto, poseen
un nivel bajo de cardcter distintivo. En consecuencia, se les
concede menos proteccion que a las marcas que consisten en
palabras inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En
algunos paises, las marcas sugestivas pueden estar consideradas
demasiado descriptivas del producto y, por consiguiente, cabe

la posibilidad de que no puedan registrarse como marca (véase
el apartado N.217). Es evidente que las marcas evocativas son
atrayentes desde el punto de vista de la comercializacion

habida cuenta de que actian como una forma de publicidad.

Sin embargo, desde el punto de vista de la marca de fabrica de
comercio, esto puede convertirse en un problema si su marca
describe su producto o sus caracteristicas, puesto que usted

no puede impedir que las empresas competidoras utilicen las
mismas palabras para describir sus productos o servicios.

Ejemplo: La marca Sunny, empleada para la comercializacion de

[dmparas, sugeriria que la finalidad del producto es aportar luz al
hogar del consumidor.
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Las marcas descriptivas son marcas que tan solo describen
alguna caracteristica del producto de que se trate, como su
calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad prevista,
valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se
presta el servicio, periodo de produccidn, etcétera. Los términos
descriptivos poseen escaso caracter distintivo y, por lo tanto, no
reunen los requisitos para poder ser protegidos a menos que se
pueda demostrar que se ha establecido su cardcter distintivo por
medio de una utilizacién generalizada en el mercado (véase el
apartado N.° 17, relativo al significado secundario). A los efectos
de su comercializacion, sin duda seria mas facil contar con una
marca que indicase directamente qué vende usted. No obstante,
por lo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad
de una empresay no puede impedirse que otras empresas la
utilicen.

Ejemplo: Es probable que no se conceda el registro de la marca
“Dulce” para comercializar bombones por ser descriptiva. Se
consideraria injusto otorgar a un solo fabricante de bombones
la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus
productos. Del mismo modo, pueden formularse objeciones
similares a los términos cualitativos o elogiosos, como “rdpido”,

“mejor”, “clasico” o “innovador”, a menos que formen parte de una
marca distintiva.

Los signos genéricos son palabras o signos que designan la
especie o el objeto al que se aplican. Estdn desprovistos de

todo cardcter distintivo y no pueden ser protegidos como
marcas porque concederles proteccidn conllevaria privar a la
competencia del derecho a referirse a sus propios productos por
su nombre. Cuando una marca de fdbrica o de comercio sdlida
no se utiliza de la forma adecuada, con el transcurso del tiempo
puede perder su cardcter distintivo y convertirse en genéricay,
por lo tanto, dejar de estar protegida (véase el apartado N.° 35).

Ejemplo: Nadie puede reivindicar el derecho exclusivo a emplear
la palabra “silla” para designar una silla. De manera andloga, una
manzana constituiria un simbolo genérico para la comercializacién
de manzanas, pero constituiria un simbolo arbitrario en el caso de
la comercializacién de computadoras.



La creacién de marcas

Es importante observar que para mantener la solidez de una marca
es necesario un uso adecuado de esa marca. Deberia asegurarse
de que su empresa utiliza adecuadamente la marca, de modo que
no debilite involuntariamente una marca sdlida (véase el apartado

N2°37).
La importancia de las marcas sélidas

* Es mas probable que se conceda el registro a las marcas que son sélidas.
Estdn mejor protegidas contra problemas como las marcas en conflicto
con ellas o las marcas que pueden llevar a confusion. En cambio, las
marcas débiles se ven sometidas a mucha mayor competencia. A sus
competidores les serd mas facil utilizar una marca que sea similar a una
marca débil y no se considerara que infringen los derechos sobre esta
ultima.

 Las marcas sdlidas distinguen claramente sus productos de los de la
competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas.

* Las marcas sdlidas son mas eficaces para su uso en las actividades
empresariales cuando se desea promover la autenticidad y ampliar las
lineas de productos.
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10. ¢Como puede aumentarse el
caracter distintivo de una marca?

Cuanto mds distintiva sea la marca, mayor serd la proteccién.
Una puede ser intrinsecamente distintiva o adquirir
caracter distintivo. Las marcas que consisten en palabras
inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas
sugestivas son inherentemente distintivas y pueden recibir
un grado de proteccidn elevado. Las marcas descriptivas no
son intrinsecamente distintivas y solo reciben proteccién si
han adquirido un “significado secundario” (véase el cuadro
que se presenta a continuacién del apartado N217). Algunas
maneras de aumentar el cardcter distintivo de su marca son
las siguientes:

e Utilizar un tipo de letra especial en lugar de letras
convencionales.

e Elegiry utilizar colores especificos.

* Afadir a las letras un logotipo o elementos graficos.

Puede concederse la proteccidon a marcas “sencillas” sobre

la base de un significado secundario si se utilizan de manera
intensa a lo largo del tiempo y se realiza una buena campana
de marketing. Por ejemplo, en un primer momento el trazo
inferior que acompafia a la marca Nike® no pudo registrarse
aisladamente pero, con el transcurso del tiempo, al adquirir
la marca un significado secundario, acabé siendo apta para
considerarse una marca y pudo ser registrado.

NIKE, Inc.
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Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condiciény
convertirse en genéricas si se utilizan de manera inadecuada, por lo
que es imprescindible mantener un uso adecuado y servirse de los
derechos de observancia (véanse los apartados N.° 37 y 49).

1. ¢Qué deberia tenerse en cuenta
al elegir o crear una marca?

¢Como se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas
pero la lista de comprobacién siguiente puede resultar util.

e Compruebe que nadie mas ha registrado la marca o una marca
que sea tan similar que induzca a confusién. Puede empezar por
efectuar una busqueda sencilla en Internet y, a continuacion,
proseguir con una busqueda exhaustiva de marcas (véase

cémo efectuar un analisis de disponibilidad de una marca en

el apartado N.°19). No lo haga solo en su pafs, sino también en
todos los mercados de exportacion de su interés.

Verifique que el signo propuesto satisface todos los requisitos
juridicos absolutos para el registro de una marca (véanse los
motivos de denegacién de las solicitudes en el apartado N.° 17).
Haga todo lo posible por seleccionar una marca sélida. Es
posible que para su equipo de marketing, la solidez juridica de

su marca sea inversamente proporcional al atractivo de esa
marca. Sin embargo, no olvide que una marca sdlida constituira
un potente instrumento de comercializacion a largo plazo. Lo
mas aconsejable para dotarse de unos derechos juridicos de
marca amplios es seleccionar una marca que consista en palabras
inventadas o extravagantes o una marca arbitraria.

Evite imitar marcas ya existentes. Es improbable que se conceda
el registro de una marca de un competidor ligeramente modificada
o de una marca célebre o muy conocida escrita de forma
incorrecta. Por ejemplo, Fresh & Easy® es la marca registrada en los
Estados Unidos de América de una cadena de pequefias tiendas de
comestibles. No seria aconsejable intentar abrir una tienda similar
con la marca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se consideraria
que es tan similar a la marca ya existente que induce a confusiényy,
por lo tanto, no se permitiria su registro o, en caso de registrarse,
podria ser impugnada posteriormente.




La creacion de marcas

* Examine las posibles limitaciones al registro de una marca que
incluya términos o signos geograficos (véanse el apartado N217
y el cuadro que figura a continuacién del apartado N.° 6).
Asegurese de que la marca no tiene ninguna connotacién no
deseada en su propio idioma o en cualquiera de los idiomas de
los posibles mercados de exportacién

Compruebe si el nombre de dominio correspondiente (es decir,
la direccidon de Internet) estd disponible para proceder a su
registro (véase el apartado N.° 39 para obtener més informacién
sobre la relacidn entre las marcas y los nombres de dominio).
Quizds desee comprobar también si el nombre de usuario
correspondiente estd disponible en los sitios web de las redes
sociales pertinentes que pretende utilizar, como Twitter,
Facebook, LinkedIn u otras similares.

Asegurese de que la marca sea facil de leer, escribir, deletrear
y recordar y que sea apta para todos los tipos de soportes
publicitarios.

Proteja las marcas figurativas. Los consumidores, al buscar

un producto, se guian esencialmente por los colores y las
presentaciones graficas. Por ese motivo, muchas empresas
deciden servirse de un simbolo, un logotipo, un disefio o una
forma como marca o como complemento de una marca verbal.
También es posible proteger esos elementos en virtud de la
legislacion en materia de disefios industriales y de derecho de
autor. Si encarga a un artista que conciba un logotipo, asegurese
de formalizar con este un contrato escrito en el que se estipule
que los derechos sobre ese logotipo serdn propiedad del titular
del registro de marca (véase el cuadro que figura a continuacidn).

Gestionar la creacion de nuevas marcas

* Al crear marcas nuevas, coordine el proyecto con todas las personas
interesadas de su empresa, es decir, con las que se encarguen de la
comercializacidn, la publicidad, las relaciones publicas y los asuntos
juridicos. Esto ayudara a conciliar los intereses contrapuestos respecto
de si se debe crear una marca que consista en palabras inventadas o
extravagantes en lugar de una marca descriptiva. Es fundamental trabajar
conjuntamente con todos esos departamentos con la finalidad de
formular una estrategia de marca sdlida.
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» Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una marca sélida, como
las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, y
oriente a su empresa hacia estrategias a largo plazo. Esto ayudara a su
equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desafios que plantea la
creacién de una marca nueva.

¢ Puede que sea beneficioso subcontratar la creacion de su marca.
Quizds necesite contratar a un disefiador, asi como solicitar el
asesoramiento de un experto en el desarrollo de laimagen de
marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben
colaborar estrechamente con su equipo de marketingy
publicidad con el objetivo de formular una estrategia de marca
integral.
Es importante sefialar que las marcas y los logotipos artisticos
también pueden estar protegidos por derecho de autor. Cuando
subcontrate la creacidn de una marca, es conveniente que
aclare las cuestiones relativas a la titularidad del derecho de
autor en el acuerdo original o que se asegure de que se ceda
oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca,
0 ambos.

Lista recapitulativa de comprobacion

e ¢Cudl es la solidez de su marca? Determine el caracter distintivo de su
marca en comparacion con las de la competencia.

* Creacion de una marca nueva. Coordine internamente la creacién de
una marca nueva entre los responsables del marketing, la publicidad y las
relaciones publicas, asi como de los asuntos juridicos, a fin de garantizar
que se cree una marca sdlida y que esta se utilice al maximo de sus
posibilidades.

* Busqueda. Compruebe la disponibilidad de la nueva marcay el nombre
de dominio correspondiente y los nombres de usuario de las redes
sociales (véase el apartado N.°19).

* Mas informacidn. Véanse los puntos 1y 2 del médulo 02 de IP
PANORAMA™,
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12. ¢COmo puede su empresa
proteger su marca o marcas?

La proteccidn juridica de una marca se obtiene mediante su registro
0, también mediante su uso. El registro se consigue mediante la
presentacion en la oficina de marcas del formulario de solicitud
adecuado (es posible efectuar el registro en Internet). Para efectuar
el registro puede resultar muy util contratar los servicios de un
agente de marcas. En Chile también se protegen las marcas que

se utilizan en el mercado pero que no se encuentran registradas.
Sin embargo, esos paises otorgan una proteccién mucho mayor a
las marcas registradas. Por consiguiente, aun cuando las marcas
pueden quedar protegidas por el uso, es recomendable registrarlas
presentando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas
(véanse el cuadro que figura a continuacién y el apartado N°14).

El sistema del primer solicitante del registro de la marcay el
sistema del primer usuario de la marca

Los paises adoptan bien el sistema del primer solicitante del registro de la
marca, bien el sistema del primer usuario de la marca. Aunque estos sistemas
conlleven consecuencias distintas para las empresas, la mejor estrategia en
ambos casos es que registre su marca lo antes que pueda en todos los paises
en los que desee hacer negocios.

En los paises que aplican el sistema del primer solicitante del registro
de la marca, los derechos sobre una marca pertenecen a la empresa que
primero presente una solicitud de registro de esa marca, aunque otra
empresa la haya utilizado previamente. No obstante, existe la excepcidn
de las marcas notoriamente conocidas (véase el cuadro que figura a
continuacidn del apartado N° 5).

Por consiguiente, el sistema del primer solicitante del registro de la marca
alienta a que se registre pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de
una marca que no haya sido registrada no confiere derecho alguno, los
competidores pueden imponerse a los derechos del “verdadero” titular de la
marca por medio de la presentacion la primera solicitud de registro de marca
para una marca idéntica o semejante en grado de confusién.

Ejemplo: El pais XYZ es un pais que aplica el sistema del primer solicitante
del registro de la marca. Esto significa que, con muy pocas excepciones,
la empresa o persona que primero presente una solicitud de registro de la
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marca disfrutard de proteccion juridica, y no aquella que pueda demostrar
que ha sido la primera en usar la marca. Por consiguiente, si el nombre de

su empresa es ABC, fabrica zapatos y manufactura sus productos en XYZ
desde hace tres afios pero otra empresa registra la marca de zapatos ABC,
esta Ultima obtendria la marca. Esa empresa, en posesién de la marca, podria
entonces impedir que usted utilizara la marca ABC para los zapatos que
fabrica o comercializa. Si no puede demostrar que su marca es notoriamente
conocida, es sumamente dificil sustraerse al sistema del primer solicitante de
registro de la marca.

En los paises que observan el sistema del primer usuario de la marca, el
propietario de la marca es la persona que la utilizdé por primera vez en el
mercado, independientemente de que esa marca haya sido registrada. Los
derechos que confiere ese uso efectivo a menudo reciben el nombre de
derechos de marca consuetudinarios o derechos de marca no registrados. Si
bien el registro no es obligatorio en esos paises, en general registrar su marca
constituye una estrategia mucho mas sélida, puesto que, normalmente,
tendrd a su disposicidon un conjunto mas amplio de vias de recurso.

Si amplia su actividad empresarial a paises que aplican el sistema del primer
solicitante del registro de la marca, es aconsejable que:

* Presente una solicitud de registro de marca en esos paises antes de
efectuar la importacion o fabricacion propiamente dichas de los
productos e, incluso, antes de reunirse o mantener negociaciones
con otras empresas de esos paises. Existen empresas que buscan marcas
usadas o que hayan podido ser usadas pero que no estén registradas.
Proceden a registrarlas y, seguidamente, se dirigen a su propietario
legitimo con la pretensidn de que les pague una compensacion.

* Presente una solicitud de registro de marca aunque su empresa solo
fabrique productos en esos paises y no tenga intencién de venderlos
en ellos. Si la marca se aplica a sus productos en uno de esos paises, se
considerard que estd “usando” la marca en ese pais (véase el apartado
N.°34). Existe el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciatario
o su distribuidor, registren su marca. Si asi ocurriera, cabe la posibilidad
de que la empresa que lo haga tenga derecho a impedirle que siga
fabricando y exportando productos que lleven la marca registrada,
puesto que hacerlo supondria una infraccion del derecho de marca,
aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese pais.
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13. ¢De qué otros instrumentos juridicos
dispone para proteger su imagen de marca
u otros aspectos de sus productos?

En funcién de la naturaleza de su marca o sus productos, podra
utilizar uno o varios de los tipos de derechos de propiedad
intelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

* Acondicionamiento distintivo o presentacion distintiva.
La imagen comercial y la apariencia general de su negocio
o la presentacién de sus productos reciben el nombre de
“acondicionamiento distintivo” en algunos paises y, en otros,
el de “presentacion distintiva”. El acondicionamiento distintivo
puede consistir en uno varios elementos (por ejemplo, el color,
el tamafo o la forma del embalaje); o puede consistir en la
imagen o el concepto integrales de un producto, su embalaje o
su decoracién, que tal vez abarquen el conjunto del aspectoy
atmdsfera de una empresa, comprendidos sus signos, logotipos,
uniformes, productos derivados, sitios web o etiquetas. Por
consiguiente, el término “acondicionamiento distintivo” puede
hacer referencia a la manera en que se “acondiciona” un producto
para su puesta en el mercado. Algunos ejemplos son el recipiente
de zumo de Realemon®, que tiene forma de limdn de plastico; la
forma de la botella de Coca-Coca® y los bombones envueltos
en papel de aluminio dorado que fabrica Ferrero Rocher®. Por
otra parte, un restaurante puede emplear una marca con objeto
de salvaguardar su nombre y buscar la proteccién que confiere
el acondicionamiento distintivo para su aspecto y atmdsfera
distintivos, que incluyen su decoracidn, su carta, la configuracion
de sus instalacionesy el estilo del servicio que ofrece. Entre los
restaurantes que poseen un acondicionamiento distintivo propio
figuran McDonald’s®, Wendy’s® y Fuddruckers®. Definir y proteger
su acondicionamiento distintivo puede ser fundamental parala
creacién de su imagen de marca propia. Habida cuenta de que, en
ocasiones, el acondicionamiento distintivo desempefia la misma
funcién que una marca (identificar el origen de los productos en
el mercado), en algunos paises puede protegerse, en general,
en virtud de la legislacion en materia de Derecho de marcas,
mientras que en otros paises es posible registrarlo como marca.
Dependiendo de cudl sea su pafls, si no se permite el registro del
acondicionamiento distintivo como marca, tal vez si sea posible
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protegerlo con arreglo a la legislacidon sobre competencia desleal
0 a las medidas judiciales por atribucién engafiosa.

En Chile no existe la proteccion como acondicionamiento distintivo
propiamente tal sin perjuicio de la existencia de las marcas no
tradicionales que permiten el registro de formas tridimensionales,
olores, colores, etc. que podrian ser distintivos de una marca.

El acondicionamiento distintivo de FERRERO ROCHER® es una marca, propiedad de Ferrero.

* Diseios industriales. La exclusividad respecto de las
caracteristicas estéticas de un producto (por ejemplo, su forma,
ornamentacion, motivos decorativos, lineas o color) que cumplen
ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la proteccién
de los disefos industriales. Para estar protegido de conformidad
con la mayoria de las legislaciones nacionales, un disefio industrial
ha de ser nuevo u original, 0 ambas cosas. La proteccién de los
disefos industriales no abarca ninguna caracteristica técnica
del articulo y solo podrd aplicarse a una forma que no esté
determinada integramente por una funcidn técnica. Los derechos
sobre un disefio industrial tienen una duracidn limitada (con un
maximo de 10 afios en Chile), pero confieren derechos exclusivos.
Permiten al titular del derecho impedir que la competencia
comercialice productos que sean idénticos o que al consumidor
le parezca que tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el
fabricante de un producto podrd impedir la comercializacion de
nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar,
haya habido copia o no, e independientemente de que los
consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante sefialar
que si desea proteger su disefio industrial, en la mayoria de los
paises este debe ser confidencial hasta que se registre.?
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Derecho de autor. Las obras literarias y artisticas originales
pueden estar protegidas por derecho de autor. Esas obras pueden
ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instrucciones,
musica, dibujos, fotografias, anuncios publicitarios, logotipos,
algunos tipos de bases de datos, programas informaticos, etc.

La proteccidon del derecho de autor es automatica (es decir,

no es necesario el registro) y tiene una duracién de 70 afios
contados a partir de la muerte del creador/autor. Sin embargo, es
recomendable el registro para poder facilitar un procedimiento
contra el infractor del derecho.*

Patentes. Pueden utilizarse para proteger las invenciones que
cumplan los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial.®

Secretos comerciales. La informaciéon empresarial confidencial
puede beneficiarse de la proteccidn de los secretos comerciales
siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general
por terceros y el propietario haya tomado medidas razonables
para mantenerla en secreto. Asegurese de que mantiene la
confidencialidad de los nombres o las marcas de productos
nuevos que todavia no se hayan usado o registrado.®

Las leyes sobre competencia desleal, la Ley sobre competencia
desleal o las leyes de protecciéon del consumidor pueden
permitirle adoptar medidas contra las prdcticas empresariales
desleales de la competencia. Pueden brindarle una proteccién
afiadida contra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus
productos. No obstante, en la practica, una demanda basada en la
legislacidn sobre competencia desleal, la atribucién engafiosa o la
proteccion del consumidor puede ser compleja y costosay requerir
mucho tiempo.

Proteccion acumulativa. Dependiendo de su imagen de marca

o sus productos, tal vez pueda valerse de diversos derechos

de propiedad intelectual y lo mds aconsejable es obtener el
asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual a
fin de asegurarse de que protege adecuadamente sus activos de
propiedad intelectual:
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- En muchos paises, un signo especifico puede contar con
proteccidn acumulativa con arreglo a la legislacidn en
materia de derecho de autor, disefios industrialesy marcas;
por consiguiente, ese signo podrd satisfacer los requisitos
establecidos en la legislacidn respectiva como obra artistica,
ornamentacion o logotipo. No obstante, el grado y el alcance
de esa proteccidn acumulativa varia muy considerablemente de
un pais a otro.

- En muchos otros paises, la proteccidn por derecho de autory la
proteccidn de disefios se excluyen mutuamente; dicho de otro
modo, una obra artistica deja de estar protegida por derecho de
autor en el momento en que se utiliza como disefio industrial.
Sin embargo, incluso en esos paises, un signo puede estar
protegido a la vez por derecho de autory como marca.

- En ocasiones, puede registrarse un disefio compuesto que
incluya, entre otros elementos, una version estilizada de una
marca registrada.

Ejemplos de proteccion acumulativa de la propiedad intelectual

Los personajes de dibujos animados estdn protegidos por derecho de
autor como obras artisticas pero, al mismo tiempo, empresas como Warner
Bros Entertainment han registrado como marcas una serie muy numerosa de
personajes de dibujos animados, entre ellos Tweety® (Piolin), Daffy Duck®
(Pato Lucas) y Elmer Fudd® (EImer Grufién).

Ejemplo: Jollibee®, una cadena de restaurantes de comida rapida de Filipinas,
ha registrado su mascota como marca.

.
=

Jollibee

La palabra, el logotipo y la mascota de Jollibee® son marcas registradas de Jollibee

Foods Corporation. Todos los derechos reservados.
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14. ¢Por qué deberia su empresa
registrar su marca o marcas?

Aunque en muchos paises no es necesario el registro para que
nazcan los derechos, efectuarlo ofrece numerosas ventajas:

Exclusividad nacional o regional (un grupo de paises). El
titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de
utilizar la marca para el comercio en todo el pais o regiéon donde
obtuvo el registro (véase el apartado N.° 30). Por el contrario,

en los paises en los que se reconocen también los derechos de
las marcas no registradas, estos estaran limitados a la parte del
pais en la que se usa la marca efectivamente y en la que esta ha
adquirido una reputacion gracias a ese uso.

Mayor facilidad para hacer valer los derechos de la marca.
El registro de la marca conlleva la presuncion de que usted es el
propietario de la marcay, por lo tanto, tiene derecho a impedir
que esa marca sea usada por terceros. Con ello se reduce la
carga de la prueba en caso de un proceso judicial, es decir, el
propietario no tiene que demostrar que la marca es valida, que
él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos
paises, cuando la marca estd registrada, se puede reclamar una
indemnizacién mayor por los dafios y perjuicios que ocasiona la
infraccién de los derechos de marca.

Desalienta a los infractores. En primer lugar, el registro permite
al titular emplear el simbolo ® a continuacién del nombre de
la marca, lo cual advierte a todos de que la marca esta registrada
(véase el cuadro que figura a continuacién del apartado N° 35). En
segundo término, una marca que esté registrada aparecerd en el
informe de busqueda realizado por otra empresa con la intencién
de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza,
pueda llevar a confusidn, lo cual desalentard a las empresas que
pretendan registrarla (véase el apartado N.°19). En tercer lugar,
algunas oficinas de marcas deniegan automaticamente el registro
de la marca de determinados productos o servicios cuando
entienden que esas marcas, por su semejanza, pueden inducir a
confusidn con otra marca de esa misma clase (véase el apartado

N2 28).
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* Activo valioso. Es mds facil vender una marca registrada o
conceder una licencia sobre una marca registrada y normalmente
se obtiene un precio mas alto. Ademas, si bien en la mayoria de
los paises no es obligatorio, el registro facilita la utilizacion de
una marca en un acuerdo de franquicia o en la explotacidn de
productos derivados (véanse los apartados N.° 42 y 46).

Fondos. A veces, una marca registrada que goce de buena
reputacién también puede utilizarse para obtener financiacion
o una hipoteca de las instituciones financieras, que son cada
vez mas conscientes del valor que revisten las marcas para la
prosperidad de las empresas.

Impide las importaciones. Muchos paises cuentan con sistemas
que también permiten al titular de la marca registrada inscribirla

en un registro que mantiene la administracién de aduanas, previo

pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de aduanas
podrdn inspeccionar y decomisar los productos falsificados que
infrinjan la marca registrada. Las marcas que no estdn registradas
no suelen recibir esa asistencia de las administraciones de
aduanas (véase el apartado N.° 52).

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su
interés. Si no se registra la marca, es posible que la inversién que ha
realizado en la comercializaciéon de un producto no dé los resultados
esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas
o tan similares que induzcan a confusidn. Los consumidores podrian
comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata
del producto de su empresa. No solo causaria una merma de los

ingresos de su empresa y confundiria a sus clientes, sino que también
podria dafar el prestigio y laimagen de su empresa, especialmente si

el producto rival es de una calidad inferior.

15. ¢Qué derechos confiere el registro de una marca?

Los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca
permiten a su propietario impedir que terceros comercialicen
productos idénticos o similares con una marca idéntica o tan

/M
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similar que pueda llevar a confusién. Por lo tanto, podra prohibir
que los competidores a) coloquen la marca en sus productos o en el
embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos que lleven la
marca o que presten servicios con esa marca, ¢) importen o exporten
productos que lleven esa marca o d) utilicen esa marca en los
documentos, los sitios web y la publicidad de sus empresas.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen limites. La vigencia de
esos derechos esta limitada a:
* el pais o los paises en los que haya registrado la marca (véanse
los apartados N.°30 y 31);
* |os productos o servicios para los que esta registrada la marca
(véase el apartado N° 28); y
* |as situaciones en las que es probable que la marca infractora
induzca a confusién a los consumidores (véase el apartado N° 50).

16. ¢Equivale el registro del nombre de su
empresa o del nombre comercial de su
negocio al registro de una marca?

42

Con frecuencia se piensa equivocadamente que al registrar una
empresay su nombre comercial en el registro mercantil, estos
también quedaran protegidos automaticamente como marca. No
es asi. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la
empresa, el nombre comercial y la marca:

* Elnombre de la empresa, o razén social, es el nombre oficial
que figura inscrito en el registro mercantil. Se emplea en los
estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y otras
actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A
menudo termina en siglas como S.R.L., S.A. u otras similares,
que denotan la naturaleza juridica de la empresa. Por ejemplo,
“Blackmark International, S.R.L.”

El nombre comercial es el nombre que utiliza la empresa para
identificarse cuando se comunica con sus clientes. Puede
coincidir o no con la razén social. En la mayoria de los paises, se
adquieren ciertos derechos exclusivos con respecto a un nombre
comercial por el mero hecho de usarlo en publico (es decir, sin
que medie su registro oficial y sin formalidad alguna).
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* Una marca comercial o, sencillamente, una marca, es el signo que
utiliza una empresa para diferenciar sus productos o servicios
de los de la competencia. Cabe la posibilidad de que incluso las
pequefias empresas posean mds de una marca de. Asi, Blackmark
International S.R.L. puede vender uno de sus productos con el
nombre de Blackmark y otro con el de Redmark. Las empresas
pueden emplear una determinada marca para identificar todos
sus productos, una linea de sus productos en particular o un
tipo especifico de sus productos. Cuando una empresa utiliza su
nombre comercial, o una parte del mismo, como marca de fabrica
o de comercio, también deberia registrarlo como marca.

Ejemplo: Industria de Disefio Textil, S.A. es una empresa espafiolay uno de
los grupos de moda mas grandes del mundo. Esta empresa usa el nombre
comercial Inditex®y es propietaria de marcas como Zara® Bershka®y
Massimo Dutti®, pero también de las marcas Inditex®y Grupo Inditex®.

Industria de Disefio Textil, S.A.
Nombre de la empresa

Nombre comercial y marca
: R
Z A A
Marca
Momimo Dutti
Marca
Zara® e Inditex® son signos registrados a nombre de Industria de Disefio Textil, S.A.
(Inditex, S.A.).

Massimo Dutti® es un signo del Grupo Massimo Dutti, S.A., propiedad del grupo de

empresas Grupo Inditex.
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17. ¢Cuales son los principales motivos de
denegacidon de una solicitud de registro?

Un empresario deberia saber qué tipos de marcas no son
susceptibles de ser registradas. En Chile estan definidas en el articulo
20 de la Ley de Propiedad Industrial y son :

a)

b)

9

d)

e)

f)

Los escudos, las banderas u otros emblemas, las
denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las
organizaciones internacionales y de los servicios publicos
estatales.

Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones
técnicas o cientificas, el nombre de las variedades vegetales,
las denominaciones comunes recomendadas por la
Organizacion Mundial de la Salud y aquellas indicativas de
accion terapéutica.

El nombre, el seudénimo o el retrato de una persona

natural cualquiera, salvo consentimiento dado porella o

por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serdn
susceptibles de registrarse los nombres de personajes
histdricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 anos
de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo,

no podrdn registrarse nombres de personas cuando ello
constituya infraccidn a las letras e), f), g) y h).

Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales

de control de garantias adoptados por un Estado, sin su
autorizacién; y las que reproduzcan o imiten medallas,
diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales
o extranjeras, cuya inscripcion sea pedida por una persona
distinta de quien las obtuvo.

Las expresiones o signos empleados para indicar el género,
naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacion,
peso, valor o cualidad de los productos, servicios o
establecimientos; las que sean de uso general en el
comercio para designar cierta clase de productos, servicios o
establecimientos, y las que no presenten caracter distintivo
o describan los productos, servicios o establecimientos a que
deban aplicarse.

Las que se presten para inducir a error o engafo respecto de
la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios
o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes
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a distintas clases cuyas coberturas tengan relacién o
indiquen una conexidn de los respectivos bienes, servicios o
establecimientos.

g) Las marcasiguales o que grdfica o fonéticamente se asemejen,
en forma de poder confundirse con otras registradas en el
extranjero para distinguir los mismos productos, servicios,
siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector
pertinente del publico que habitualmente consume esos
productos, demanda esos servicios, en el pais originario del
registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la
marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90
dias, debera solicitar la inscripcion de la marca. Si asi no lo hiciera, la
marca podrd ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad
dentro de los 90 dias siguientes a la expiracién del derecho del titular
de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera
rechazado la solicitud o anulado el registro. De igual manera, las
marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podran
impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados
para distinguir productos, servicios y no relacionados, a condicion,
por una parte, de que estos Ultimos guarden algun tipo de conexion
con los productos, servicios que distingue la marca notoriamente
conociday que, por otra parte, sea probable que esa proteccién
lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Para este caso, la famay notoriedad se determinara en el sector
pertinente del publico que habitualmente consume esos productos,
demanda esos servicios

h) Aquellas iguales o que grdfica o fonéticamente se asemejen
de forma que puedan confundirse con otras ya registradas
o vdlidamente solicitadas con anterioridad para productos,
servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase
o clases relacionadas. Esta causal serd igualmente aplicable
respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo
real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de
registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el
registro por esta causal, el usuario de la marca deberad solicitar
su inscripcion en un plazo de 90 dias. Si asi no lo hiciera, la
marca podra ser solicitada por cualquier persona, teniendo
prioridad dentro de los 90 dias siguientes a la expiracién del
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derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado
la solicitud o anulado el registro. No obstante lo dispuesto
en el pdrrafo primero de esta letra, el Departamento podrd
aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre
que no transgredan derechos adquiridos por terceros con
anterioridad o induzcan a confusidn al publico consumidor.

i) Elcolorde los productos o de los envases, ademas del color
en si mismo.

j) Lasindicaciones geograficas y las denominaciones de origen,
legalmente protegidas, en relacién con el objeto que ellas
amparan.

k) Las contrarias al orden publico, a la moral o a las buenas
costumbres, comprendidas en éstas los principios de
competencia leal y ética mercantil.

El caracter distintivo adquirido o el significado secundario

En muchos paises es posible sustraerse a una objecién por la falta de caracter
distintivo si se puede demostrar que la marca ha adquirido un significado
secundario o caracter distintivo gracias al uso.

Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede
demostrar que el publico consumidor reconoce que el nombre descriptivo es
una marca que hace referencia a los productos de esa marca. Generalmente
ocurre como consecuencia de un uso generalizado a lo largo del tiempo o
de una campaiia de marketing intensiva. Es el caso, por ejemplo, de Healthy
Choice® una marca “débil” de platos principales precocinados sanos que

ha adquirido cardcter distintivo en los Estados Unidos de América porque

el publico consumidor asocia ese término con un proveedor especifico de
comidas precocinadas sanas y no con las comidas sanas en general.

Para demostrar que una marca o un lema descriptivos han adquirido un
significado secundario, podria tenerse en cuenta todo tipo de pruebas,
entre ellas las facturas, los comprobantes de entrega, las hojas de pedido,

los efectos comerciales, los recibos, los libros de contabilidad, los folletos,

el material impreso que contenga anuncios, la publicidad, las fotografias en
las que se muestre el uso de la marca, los certificados expedidos por una
agencia de publicidad, una asociacién profesional o un cliente y las encuestas
de consumidores.
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Ejemplo: Se consideré que el lema “The Greatest Show on Earth” (El mayor
espectdculo del mundo) era una marca susceptible de recibir proteccién en
los Estados Unidos de América porque su propietario, Ringling Bros-Barnum
& Bailey Combined Shows, Inc., habia logrado que el lema adquiriera un
significado secundario gracias a su uso prolongado (mds de cien afos) e
intensivo del lemay el reconocimiento generalizado como marca que ese
eslogan habian alcanzado en el mercado.

©2012 Feld Entertainment, Inc.
Ringling Bros. and Barnum & Bailey®y The Greatest Show on Earth® son marcas

registradas de Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.

Depender del significado secundario puede ser una apuesta arriesgaday, a
menudo, costosa y resulta dificil demostrar que la marca ha adquirido ese
significado secundario. Ademas, puede que haya variaciones locales en lo
tocante a la manera en que se analizan juridicamente estas cuestiones. Por
consiguiente, cabe la posibilidad de que marcas que pueden considerarse
susceptibles de recibir proteccidn en ciertos paises, se consideren
descriptivas en otros. Como regla general, es preferible no elegir como
marcas palabras o signos descriptivos.

18. ¢Se puede conseguir una marca gratuitamente
o comprarla a una persona que ya no la necesita?

Tal vez se desee reutilizar una marca de un competidor que ha
dejado de usarse pero que sigue siendo recordada con afecto. El
recuerdo de la marca que tiene el publico puede dar lugar a una
demanda instantanea de su nuevo producto, reducir los costos de
publicidad y contribuir a que aumenten los beneficios. Cualquiera
puede utilizar una marca abandonada, sin permiso y sin efectuar
pago alguno (véase el apartado N.° 35). No obstante, la utilizacién
de una marca abandonada puede comportar riesgos, en particular
si los consumidores contindan reconociéndola. La reintroduccién

a7



de esa marca puede confundir o engafiar al publico. A ello se afiade
la posibilidad de que el propietario original esté en condiciones de
demostrar el uso (o intentar reanudar el uso) de la marca y refutar la
presuncion de abandono.

Si tiene interés en utilizar una marca abandonada, seria prudente
que:

solicitara el asesoramiento de un abogado especializado en
marcas;

verificara cuidadosamente que el propietario original ha cesado
de utilizar la marca y que esta ha sido abandonada;

solicitara la cancelacion del registro si la marca continda estando
registrada;

registrara la marca para los fines que se proponga; y

para tener plena seguridad, pagara una suma modesta al
propietario original por la cesién de la marca o por el compromiso
de no presentar una demanda.

En ocasiones, es posible adquirir una marca que contintia siendo
propiedad de otra empresa, que sigue usandola. Cuando adquiera
una marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

¢Esta registrada la marca? ;Para qué paises? ;Para qué categorias
de productos o servicios?

¢Quién es el propietario actual de la marca? ¢Quiénes fueron los
anteriores propietarios, si los hubo?

¢Hay alguna licencia preexistente? Si es asi, scudl es el alcance

de los derechos de las licencias preexistentes? sCorre peligro la
marca por haberse concedido licencias sin imponer condiciones
sobre la calidad de los productos o los servicios que se
comercialicen con esa marca?

¢Hay algun derecho de retencidn, gravamen, demanda u otro
procedimiento judicial contencioso en curso que pueda poner en
peligro la marca?

¢Han impugnado la marca los competidores en alguna ocasién?
éLe concede el vendedor declaraciones y garantias suficientes en
el acuerdo de adquisicion?



La proteccion de las marcas

19. ¢De qué manera puede usted averiguar
si el signo que propone estd en conflicto
con una marca de la competencia?

Una vez que haya elegido una marca nueva, lleve a cabo un andlisis
adecuado de la disponibilidad de la marca. La comprobacion de que
la marca esté disponible para ser registrada responde a varios fines y
mitigard los principales riesgos, lo que le ahorrard un tiempo y unos
recursos valiosos. Esos fines son los siguientes:

El analisis de disponibilidad de la marca le permite
asegurarse de que no infringe la marca de otra empresa.

Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un
tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba indemnizar

a este por dafos y perjuicios y de que reciba mala publicidad,
sino que también puede verse obligado a dejar de utilizar la
marca. Probablemente tenga que destruir todos los embalajes

y el material publicitario y de otra indole en los que aparezca la
marca infractora. Su empresa debera hacer frente, asimismo, a un
costo adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente
la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre
que haya podido adquirir. El principal error que cometen quienes
tienen poca experiencia en realizar un andlisis de disponibilidad
de la marca es pensar Unicamente en si alguien ha registrado
exactamente la misma marcay no en si existe algo “similar” (como
se explica en el apartado N.° 50). No olvide que la infraccién del
derecho de marca tiene lugar si la marca propuesta, o una marca
que sea tan similar que lleve a confusion, ya es propiedad de otra
empresa que la utiliza para productos idénticos o similares.

Mediante el analisis de disponibilidad de la marca, puede
determinar si se puede registrar la marca propuesta. Asi, evita
gastos inutiles relacionados con la solicitud de registro de marca
si determina previamente que la marca propuesta no estd libre
para su utilizacion.

Sila marca que propone es susceptible de ser registrada, el

andlisis de disponibilidad le ayudara a conocer el grado de
solidez de la marca desde un punto de vista juridico.
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Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su
actividad empresarial exijan un informe con los resultados del
andlisis de disponibilidad de la marca antes de hacer negocios con
usted. Por ejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o
la compafiia aseguradora de su empresa no deseen que asuma un
riesgo evitable.

¢De qué manera determina que la marca que prevé utilizar esta
disponible para su registro? Podra comenzar por llevar a cabo una
busqueda preliminar de marcas por su cuenta:

Busque marcas registradas y solicitudes de registro de marcas
que estén pendientes. Averiglie si la oficina nacional de marcas
(o una empresa de bases de datos especializada) cuenta con

una base de datos de marcas registradas que pueda consultar

en linea gratuitamente. En el sitio web de la OMPI (www.wipo.
int/directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas de
propiedad intelectual ordenadas por paises.

Busque, asimismo, marcas que no estén registradas pero que ya
se utilizan y que pudieran estar en conflicto. Esta comprobacion
reviste especial importancia en los paises que protegen las
marcas en virtud de su uso (véase el apartado N.° 12). Efectde una
busqueda en Internet por medio de motores de busqueda como
Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales en Internet,
las guias de productos, las publicaciones comerciales, etc. que
sean pertinentes.

Lleve a cabo una buisqueda de nombres de empresa o de
dominio idénticos o similares, los cuales pueden representar

un obstaculo para el registro de una marca si es que la marca
asociada se encuentra en uso o registrada (véanse los apartados

N°19y 39).

Si sumarca supera esa primera serie de comprobaciones, puede que
necesite contratar los servicios de una empresa especializada en

la busqueda de marcas o agente de marcas para que efectie una
busqueda exhaustiva a cambio del pago de unos honorariosy, lo
que es mds importantes, interprete los resultados de la busqueda.
El agente podrd llevar a cabo una o mas de las acciones descritas a
continuacion:


http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

¢ Buscar equivalentes fonéticos, equivalentes en otros idiomas,
variantes ortograficas y otro tipo de variantes.

¢ En ocasiones, se llevan a cabo busquedas lingliistico-culturales y
busquedas de connotaciones linguisticas con la finalidad de tener
la certeza de que la marca o marcas que se pretenden utilizar no
resultan problemadticas en otros idiomas. Un linglista del pais de
que se trate le proporcionard informacion sobre la adecuacion
de una marca, los significados y asociacionesy los problemas de
pronunciacion que podrian plantearse.

* Realizar busquedas en los directorios de nombres de empresa
y razones sociales, en las guias telefénicas y en los directorios
comerciales especializados en el sector de su empresa.

* Facilitarle un informe con los resultados del andlisis de
disponibilidad de la marca con todos los posibles conflictos que
haya encontrado.

Debe tener en cuenta que toda busqueda de marcas deberd llevarse
a cabo:

con respecto a los paises pertinentes (tenga en cuenta asimismo
los planes futuros de ampliacién de su empresa);

con respecto a los productos o servicios a los que se aplicara la
marca (las marcas estdn agrupadas por “clase”, con arreglo a los
productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente,
tal vez convenga que comience por familiarizarse con las
diferentes clases de marcas (véase el apartado N°28);y

con respecto a las marcas que sean tan similares que lleven

a confusidn (en este aspecto puede ser Util contar con la
orientacion de un agente de marcas).

¢Qué grado de exhaustividad debe tener ese analisis de
disponibilidad de la marca? El alcance de su busqueda vendra
determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su presupuesto
y el tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco
internacional, la budsqueda puede resultar no solo bastante costosa,
sino también un proceso de resultados impredecibles. Ademas,
ninguna busqueda podrd descubrir todos los posibles tipos de

usos de marcas no registradas. Sin embargo, realizar una busqueda,
aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que no efectuar
busqueda alguna.
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20. ¢Qué costos entraian la creacion
y la protecciéon de una marca?

Es importante presupuestar adecuadamente los costos que
comporta la creaciény el registro de la marca, a saber:

* La creacién de un logotipo, una palabra, un lema o un
eslogan que sirva de marca entrafia costos, especialmente
si se subcontrata esa tarea.

La budsqueda para analizar la disponibilidad de la marca
también comporta unos costos.

El proceso de registro acarrea costos que varian en funcion
del nimero de paisesy las clases de marcas. La oficina
nacional de marcas puede informarle mds detalladamente
sobre los costos relacionados con el registro de una
marca y la renovacion de ese registro. Las empresas que
recurran a un agente de marcas para que preste su ayuda
en la tramitacidn del registro deberan sufragar gastos
adicionales, aunque probablemente ahorrardn bastante
tiempo y esfuerzos durante la tramitacién del registro.

21. ¢Quién estd autorizado a solicitar
el registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intencién de utilizar
una marca, o de permitir su uso a terceros, puede solicitar su
registro. Puede tratarse de una persona natural o una persona
juridica. Sin embargo, en la mayoria de los paises, la persona
que solicita el registro debe residir en ese pais.

22. ;Se necesita un agente de marcas para
presentar una solicitud de marca?

En la mayoria de los paises no se exige que se contraten los
servicios de un agente de marcas para presentar una solicitud
de registro de marca si quien solicita el registro es residente en
ese pais. De ser asi, uno mismo puede presentar la solicitud. Sin
embargo, para ahorrar tiempo, se puede recurrir a un agente
especializado en la busqueda de marcas que esté familiarizado
con los pormenores del tramite de registro de una marca; de
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este modo, el solicitante se asegura de que la proteccién se
solicite con arreglo a la clase o clases de marcas adecuadas
y se evita el riesgo de que la solicitud sea denegada por
algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en la
ley. La presentacion de una solicitud de registro de marca no
es un asunto administrativo rutinario. Es necesario que elabore
una estrategia apropiada en lo tocante a la forma de la marca
y la amplitud o concisidn de la descripcion de los productos o
servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resultados
de la busqueda para determinar la disponibilidad de la marcay
las posibles controversias que puedan suscitarse mds adelante.
También tendrd que considerar los planes futuros para la marca
con objeto de asegurar que todos los productos o servicios
para los que se desea utilizar la marca estén comprendidos en
la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de
que necesite asesoramiento de orden practico y un andlisis de
los riesgos respecto de la mejor estrategia para responder a
las decisiones de la oficina, en especial a una denegacién. Por
todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con
la ayuda de un agente de marcas. Si solicita el registro de una
marca en el extranjero, quizas se le exija que tenga un agente
de marcas que resida en el pais de que se trate. La oficina de
marcas competente podra facilitarle una lista de agentes de
marcas oficialmente autorizados.

Ahora bien, si la solicitud de marca es objeto de una oposicién, o
es rechazada y se desea presentar una apelacion, si es necesaria
la intervencidon de un Agente de Propiedad Industrial.

23. ¢Cuanto tiempo se tarda en
registrar una marca?

El tiempo necesario para registrar una marca varia
considerablemente de un pais a otro; suele oscilar entre
tres mesesy dos afios, dependiendo, entre otras cosas, de
si la oficina de marcas realiza una observacién de fondo y/o
de si hay procedimientos de oposicidn en curso (véase el
cuadro que se presenta a continuacién del apartado N° 24).
El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca
influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del
nuevo producto. Asegurese de que prepara la solicitud de
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registro de marca con suficiente antelacidn, de manera que
disponga del registro antes de empezar a utilizar la marca en
sus productos o en la publicidad.

24. ;Como se solicita el registro de una marca?

Tras haber efectuado una bisqueda para determinar la
disponibilidad de la marca para su registro (véase el apartado
N2L19), se ha de presentar una solicitud de marca ante la

oficina de marcas nacional competente llamada Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

En el cuadro que se presenta a continuacion se proporciona
una perspectiva general bdsica del proceso de solicitud. Cabe
sefalar que puede haber importantes variaciones entre los
paises y que siempre es recomendable consultar a la oficina
de marcas o a un agente de marcas para obtener informacion
actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.

El registro de una marca paso a paso

El procedimiento de tramitacidn de las oficinas de marcas varia de
un pais a otro pero, en términos generales, sigue un modelo similar.
Normalmente, la oficina de marcas cuenta con un manual de examen
especifico que estd disponible en Internet. Estos manuales pueden
permitir formarse una idea bastante exacta del procedimiento de
solicitud y examen para el registro de una marca.

1. El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacer es presentar un formulario de
solicitud de registro de marca debidamente cumplimentado en
el que figuren los datos de contacto del solicitante, los datos de
contacto del representante (si es que lo hay) la representacion
grafica de la marca (a veces se exige un formato especifico) y una
descripcion de los productos y/o servicios a los que se aplica o una
indicacién de la clase o clases de productos o servicios respecto de
los que se solicita el registro de la marca, o ambas cosas. Asimismo,
deben pagarse las tasas exigidas. Estos formularios estdn
disponibles en la oficina de marcas y en Internet, y en muchos
paises se puede realizar todo el procedimiento de solicitud por
Internet.
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Algunas oficinas de marcas también pueden requerir la presentacion
de pruebas de uso de la marca o una declaracidn en el sentido de
que su empresa prevé usar la marca. Si desea informacion mds
precisa sobre el tramite de solicitud, dirijase a la oficina de marcas
competente.

2. Examen de forma
La oficina examina la solicitud para asegurarse de que cumple
los requisitos o formalidades de cardcter administrativo (es decir,
que se ha pagado la tasa de solicitud y que se ha cumplimentado
debidamente el formulario de solicitud).

3. Publicacidn en el Diario Oficial
la marca se publica en un boletin con el objetivo de conceder un
plazo a terceros para que se opongan a su registro

4.Examen de fondo
En algunos paises, la oficina de marcas lleva a cabo un examen de
fondo que le permite comprobar si la solicitud de registro de la
marca propuesta debe ser denegada por incurrir en algunas de las
causales del articulo 19 de la Ley de Propiedad Industrial

5. Oposicion
Con posterioridad a la publicacién en el Diario Oficial y
simultdneamente al plazo para la Observacidn de Fondo, se
concede un plazo a terceros que se sientan afectados por la marca
solicitada, para que se opongan a su registro

6.Registro
Una vez que se ha decidido que no existen motivos para denegar
la solicitud, se registra la marcay se entrega un certificado de
registro cuyo periodo de validez es de 10 afios renovable

7. Renovacion
La marca puede ser renovada indefinidamente mediante el pago
de las tasas de renovacién exigidas, pero si no se usa durante
el periodo establecido en la legislacién nacional de marcas, el
registro puede invalidarse en relacién con
la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos
(véase el apartado N° 34).
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25. ¢Durante cuanto tiempo estara
protegida su marca registrada?

En Chile las marcas registradas estan protegidas durante 10
anos. El registro puede renovarse indefinidamente (por
periodos consecutivos de 10 afos) a condicién de que se
paguen periddicamente las tasas de renovacién y la marca se
encuentre en uso. Asegurese de que alguien de su empresa
se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas en
todos los paises donde su empresa siga teniendo intereses
(véase el apartado N° 32).

26. ;Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Si. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios
idénticos pueden coexistir sin que haya ninguin riesgo de
infraccidn de los derechos de un tercero en paises distintos,
siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida.
Las marcas idénticas o similares también pueden coexistir en
el mismo pais siempre que:

* se utilicen para productos o servicios distintos que
estdn incluidos en clases diferentes de la Clasificacién de
Niza (véase el apartado N.° 28), a excepcién de las marcas
notoriamente conocidas (Véase el apartado N°5); o

* sea improbable que haya ninguna confusion en el
mercado; o bien

 en algunos casos, INAPI acepte un acuerdo de
coexistencia entre los titulares de los registros.
(véase a continuacion).

Ejemplo: Delta® es una marca registrada en la Unién Europea,
propiedad de diferentes empresas de servicios de transporte
aéreo, soldadoras, piscinas y cigarrillos.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas

idénticas o similares en el mismo mercado es efectuar
oportunamente una busqueda de marcas. Si, a pesar de
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haberlo hecho, se plantea un conflicto con una marca idéntica
o tan similar que lleve a confusidn, necesitara decidir en cada
caso cudl es la respuesta apropiada:

* Una posible solucién es concertar un acuerdo de
coexistencia con el propietario de la marca con la

que se estd en conflicto. El objetivo principal es lograr

la coexistencia pacifica en el mercado mediante la
determinacidn de las condiciones que lo permitany
siempre y cuando la Oficina de marcas lo apruebe.

En algunos paises, es posible que los procesos judiciales
sean la Unica via adecuada de solucionar un conflicto con
marcas idénticas o similares en el mismo mercado.
También es posible comprar (o vender) u obtener una
licencia sobre la marca con la que existe conflicto (esto se
analiza con mas detalle mds adelante, en la Parte VI).

27. ¢Es necesario registrar todas las
pequeias modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los
afos con el propdsito de modernizar laimagen de la empresa
0 adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Su empresa
deberd consultar a la oficina u oficinas de marcas pertinentes,
0 a un agente de marcas, para saber si los cambios realizados
exigen que se presente una nueva solicitud y se paguen las
tasas correspondientes.

T

Shell Shell
" %

"n ey L

El logotipo Shell® es propiedad del grupo de empresas Royal Dutch Shell.
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28. {Qué sucede si desea utilizar su
marca para un producto diferente?

En Chile se exige que en el formulario de solicitud de marca

se indiquen los productos o servicios para los que se desea
registrar la marcay que se agrupen con arreglo a clases.

Por clases se entienden las que figuren en el sistema de
clasificacion de marcas. Si ha registrado una marca para un
producto determinado y desea usarla para un producto que
pertenece a otra clase, deberd presentar una nueva solicitud de
registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y
tenedores, la solicitud de registro de marca debe hacerse
respecto de los productos correspondientes de la clase 8 de
la Clasificacion de Niza.

Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro
tipo de utensilios de cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes
u ollas), deberad registrar también la marca en relacién con los
productos de la clase 21. En Chile se permiten las solicitudes
multiclases, incluso si se tratan de productos y servicios.

Un sistema bien clasificado

La mayoria de los paises del mundo utilizan los sistemas de
clasificacién internacional. Con la Clasificacidn de Niza se establece
un sistema de clasificacion de los productos y servicios para todos

los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para
servicios) y la Clasificacién de Viena se emplea para las marcas que
consisten total o parcialmente en elementos figurativos (consta de 39
categorias). Podra encontrar mds informacién sobre la Clasificacion de
Nizay la Clasificacién de Viena en www.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificacidon internacional permiten almacenar
ordenadamente la informacidn sobre marcas registradas conforme a
los tipos de productos o servicios o en funcidn de su forma. Se facilita
asi la busqueda de informacidn en las bases de datos de marcas.

Es fundamental registrar la marca en todas las clases en las que se
pretenda utilizarla.
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29. ;:Como puede proteger la
forma de su producto?

La forma de su producto puede ser un elemento importante de
su marca; este elemento puede protegerse de varias maneras.

* La forma de un producto generalmente puede protegerse
como disefio industrial (véase el apartado N° 13).
Con frecuencia, una empresa registrard la forma de su
producto como disefio industrial y, una vez que este ha
adquirido caracter distintivo gracias al uso, procedera a
registrarla como marca tridimensional.

xh“fao ',

~

Toblerone®, la forma del envoltorio de Toblerone®y la forma de la barra de

chocolate de Toblerone® son marcas registradas de Kraft Foods.

* En la mayoria de los paises, es posible registrar la forma de
un producto como marca tridimensional siempre que la
forma desempefie la funcién de una marca en el mercado.
Para satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de
tener cardcter distintivo. Ademas, la forma no deberia
estar determinada por la funcidn del producto (véase el
apartado N.°11). Normalmente, no reciben proteccién
las formas que son excesivamente sencillas o que se han
utilizado de manera generalizada. Algunos paises van mas
alld y exigen que la forma de que se trate deba poseer
cardcter distintivo por si misma para los consumidores.
Esto comporta que los consumidores deban reconocer
y relacionar el producto que tiene una forma especifica
solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular
de Toblerone® o con la forma caracteristica del iPod®
de Apple). La ventaja que se deriva de la proteccién por
marca, en lugar de la proteccién que brinda el registro
como disefo industrial, es que puede tener una duracién
indefinida y suele obtenerse con mayor facilidad.
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 Algunas formas originales también pueden ser
susceptibles de proteccién por derecho de autor (véase
el apartado N.°13). No es una proteccién tan sélida como
la proteccidn que brinda el registro de una marca o de
un disefio, pero resulta sumamente util en determinadas
circunstancias; por ejemplo, en los paises en los que no
haya registrado su marca o disefio, o si se ha invalidado su
marca o disefio.

En ocasiones, la forma de un producto puede estar
protegida en virtud de diversos derechosdepropiedad
intelectual (véase el apartado N.°13).

Lista recapitulativa de comprobacion

Registre su marca. Aunque en la mayoria de los paises el registro
no es obligatorio, son muchos los beneficios que se derivan del
registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere un
registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen
productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando
una marca tan similar que pueda llevar a confusion.

¢Esta utilizando todos los medios a su alcance para proteger
su imagen de marca o sus productos? Considere las ventajas de
la proteccién de la marca descritas en los apartados que figuran

a continuacidn, asi como las otras opciones y los métodos de
proteccién acumulativa disponibles (el derecho de autor, los
disefos industriales, etc.). Lleve a cabo un andlisis de costos y
beneficios.

¢Esta en conflicto su marca con la marca de un competidor?
Lleve a cabo un analisis de disponibilidad de la marca y estudie la
posibilidad de recurrir a los servicios de un agente de marcas.

Presentacion de una solicitud de registro de marca. Estudie la
posibilidad de utilizar los servicios de un agente de marcas para
presentar su solicitud.

Mas informacidn. Véanse los puntos 2y 3 del médulo 02 de IP
PANORAMA™,
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30. ¢Posee validez internacional el registro
de una marca efectuado en su pais?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al
territorio para el que fue registrada, por lo que, normalmente,
el registro de una marca con validez en su pais solo conferird
derechos en ese pais, salvo que la marca se considere una
marca notoriamente conocida (Véase el apartado N° 5).

31. ¢Deberia pensar en proteger
su marca en el extranjero?

Los motivos por los que debe registrar la marca en su pais de
origen son los mismos que aconsejan que también lo haga fuera
de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por
consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales,
debe plantearse la posibilidad de registrar su marca en los
paises estratégicamente convenientes para su negocio, es

decir, en aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una
licencia sobre su uso. El Sistema de Madrid facilita el registro y la
gestién de las marcas en varios paises (Véase el apartado N° 32).

32. ¢Como y cuando puede registrar la
marca de su empresa en el extranjero?

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en
cualguier momento, pero tenga presente que, por lo general,
existe un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en
la que se solicita proteccién en el primer pais para reivindicar

el derecho de prioridad al solicitar proteccién para la marca
en otros paises. Dicho de otro modo, si presenta la solicitud de
registro dentro del plazo de seis mesesy logra la proteccion,

se considerara que esta tiene efectos desde la fecha en que se
presentd la solicitud de proteccidn en el primer pais. Por lo tanto,
se recomienda que presente las solicitudes de proteccion en el
extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que
un competidor le “robe” su marca en esos paises. A diferencia
de lo que ocurre con las patentes y los derechos sobre disefios,
en cuyo caso el incumplimiento de la fecha de prioridad
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podria tener consecuencias irreparables para las solicitudes
posteriores, en el ambito de las marcas el incumplimiento del
plazo de seis meses conlleva que el registro solicitado en otro
pais solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha
de presentaciény no a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar una marca en otros
paises son las siguientes:

La via nacional. Podra solicitar el registro en las oficinas

de marcas de cada uno de los paises donde desee obtener
proteccién por medio de la presentacion de la solicitud
correspondiente en el idioma que se exijay el pago de las tasas
estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos paises podrdn
exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un agente de
marcas radicado en el pais en cuestién (véase el apartado N° 22).
Tenga en cuenta que algunos paises no cuentan con un sistema
nacionaly, en su lugar, se sirven de un sistema regional.

La via regional. Si desea proteccidn en paises que formen
parte de un sistema regional de marcas, podrd solicitar

un registro que surta efecto en el territorio de todos los
Estados miembros mediante la presentacion de una solicitud
en la oficina regional competente. Las oficinas de marcas
regionales son las siguientes:

* la Organizacion Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (ARIPO) (www.aripo.org);

¢ la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para
la proteccidn en Bélgica, los Paises Bajos y Luxemburgo
(www.boip.int);

* la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea
(EUIPO) para las marcas comunitarias en los Estados
miembros de la Unidn Europea (wWww.oami.europa.eu);

* la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)
para la proteccidn en los paises africanos de habla francesa
(www.oapi.int); y

* el Consejo Supremo del Consejo de Cooperacion de los
Estados Arabes del Golfo, que aprobd la Ley de Marcas
(Reglamento) del Consejo de Cooperacidn de los Estados
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Arabes del Golfo, por la que se establecerd préximamente
un sistema regional de marcas para los seis Estados drabes
del Golfo.

La via internacional. Si su pais forma parte del Sistema de
Madrid o Protocolo de Madrid y usted cuenta con un registro
regional o nacional de marca, o ha presentado una solicitud,
podra servirse del Sistema de Madrid para registrar esa marca
en cualquiera de los mds de 90 miembros del Sistema de
Madrid.

Caracteristicas principales del Sistema de Madrid

e Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid,

debe tener un vinculo con este, es decir, debe ser nacional de uno
de los miembros de la Unién de Madrid (www.wipo.int/madrid
es/members) o tener su domicilio o un establecimiento industrial
o comercial en el territorio de uno de ellos.

En primer lugar, debe registrar su marca (o solicitar su registro)
en la oficina del pais con el que tiene el vinculo, que se denomina
oficina de origen. A continuacién, puede pedir a su oficina de
origen que envie a la OMPI su solicitud de registro internacional
para que efectie un examen de los requisitos formales. En la
solicitud internacional deben designarse los paises en los que se
desea proteger la marca.

La oficina de cada Parte Contratante designada efectuard un
examen sustantivo del registro internacional de la misma manera
que examinaria una solicitud presentada directamente. Si se
concede la proteccidn, la marca quedara protegida como si hubiera
sido registrada por la oficina de ese pais. Por lo tanto, un registro
internacional equivale a un conjunto de registros nacionales.

A pesar de tratarse de un solo registro, es posible que se deniegue la
proteccidn en algunos paises o que la proteccidn se limite a algunos
paises. A diferencia de lo anterior, cuando se trata de un derecho
regional unitario, por ejemplo, el de la marca de la Unidn Europea,
este no puede ser objeto de denegacidn, limitacién o transferencia
con efectos solamente en una parte del territorio, y puede hacerse
valer juridicamente mediante un Unico procedimiento que abarca
las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio
(consultese el sitio web euipo.europa.eu/ ohimportal/es).
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¢ Elregistro internacional queda en situacion de dependencia
respecto de la marca de base (es decir, la marca registrada o cuyo
registro se ha solicitado ante la oficina de origen) durante un
periodo de cinco afios contados a partir de la fecha de registro. Si
la marca de base deja de surtir efectos dentro de ese periodo de
cinco afhos, se cancelard el registro internacional.
Sin embargo, es posible que pueda, con un costo adicional,
transformar su registro internacional en varias solicitudes
nacionales o regionales en cualquiera de las Partes Contratantes
designadas, en un plazo de tres meses contado a partir de la
cancelacién de la marca de base.

Ventajas del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, administrado por la OMPI, es un sistema facil
de utilizar que proporciona a los propietarios de las empresas un
medio sencillo para protegery gestionar sus marcas en el extranjero
de manera eficiente en relacion con los costos. Las ventajas que
ofrece son las siguientes:

¢ Basta con presentar una unica solicitud internacional.

e Se presenta en un solo idioma (espafiol, francés o inglés).

¢ Se pagan las tasas en una Unica moneda (francos suizos).

e Elresultado es un Unico registro internacional.

¢ Una vez efectuado el registro, es posible afiadir otros paises a la
cartera de marcas en cualquier momento.

¢ La flexibilidad del sistema permite, si lo desea, realizar una cesion
del registro Unicamente en lo que respecta a algunos de los paises
designados o a algunos de los bienes o servicios, o limitar la lista
de los bienes y servicios a determinados paises designados.

¢ Las modificaciones posteriores de cualquier tipo pueden tramitarse
mediante un uUnico procedimiento con etapas muy sencillas.

¢ Larenovacién es menos costosa 'y mas facil de administrar.

¢ Las oficinas deben conceder la proteccién dentro de un plazo
estricto (12 0 18 meses desde la fecha de registro internacional).

¢ No es necesario nombrar a un abogado local desde el principio del
procedimiento (solo es necesario nombrar un asesor extranjero si
se deniega la solicitud).

¢ De ese modo, el Sistema de Madrid reduce los requisitos
administrativos y los costos que entrafian el registro y el
mantenimiento de una marca en varios paises.

65



El secreto estd en la marca

66

Puede obtenerse mds informacidn sobre el funcionamiento del
Sistema de Madrid (quién puede presentar una solicitud y dénde
presentarla, una lista de sus miembros, formularios, informacién
general sobre la presentacion de solicitudes, los textos juridicos,

los servicios en Internet, etc.) en la direccién https:/www.wipo.int,
madrid/es/index.html. En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/
madrid/es/madrid_benefits.html#userssay) se recogen comentarios
de usuarios procedentes de paises en desarrollo.

GND es un ejemplo de registro internacional que surte efecto en
varios paises (35, al mes de diciembre de 2016): Australia, Botswana,
China, Kenya, Republica Popular Democratica de Corea, Singapur, Viet
Nam y los 28 paises miembros de la Unidn Europea. El pais del registro
de base es Mozambique.

33. ¢En qué consiste la transcripcion de
una marca y qué dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productos o
servicios lleven marcas escritas en el idioma y el alfabeto
de su pais. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas
complejos de traduccién en algunos de los principales
mercados de consumo.

La traduccién consiste sencillamente en hallar en otro
idioma el equivalente dotado de significado de las palabras
enunciadas en un idioma.

Asi, si una marca que se pretende registrar contiene voces
que no son inglesas o que no estdn escritas en caracteres
latinos, es posible que se exija a su propietario que facilite
a la oficina de marcas la transcripcidn de cada una de las
palabras o caracteres, y de las palabras y caracteres en su
conjunto, a un idioma oficial del pais del que se trate. Asi
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sucede en el caso de los idiomas de muchos de los paises de
Asia 'y de Oriente Medio, asi como de la Federacidn de Rusia,
Grecia e Israel. Si una marca contiene nimeros que no sean ni
ardbigos ni romanos, puede que deba sustituir esos nimeros
por nimeros ardbigos o romanos. Es muy importante saber
que, en determinadas circunstancias y en ciertos paises, una
marca transcrita se considera automaticamente registrada
una vez que la marca original ha sido debidamente registrada,
mientras que en otros se necesita un segundo registro, es
decir, un registro aparte. En esos paises es muy recomendable
registrar también la marca, por separado, en el idioma del pais.

La transcripcion de caracteres puede presentar una mayor o
menor complejidad seguin cudles sean los requisitos del pais,
y cada pais tiene sus peculiaridades propias. La transcripcion
de una marca deberia ser analizada junto a la cuestién de la
transcripcién del nombre de dominio correspondiente, que
se registrara en el alfabeto que corresponda al cédigo de pais
de que se trate. Consulte siempre a un agente de marcas, ya
que puede ser un asunto muy complejo del que sea necesario
que se ocupe un experto.

Transliteraciéon de marcas al chino

No es facil elegir la marca china adecuada para proteger su marca
original y comercializar con éxito sus productos. Deben tenerse en
cuenta numerosos factores:

* El chino tiene muchos dialectos. La mayoria de las empresas se
centra en el chino mandarin'y en el chino cantonés, que son las
dos variedades principales del chino.

* Este idioma tiene mas de 50.000 caracteres, muchos de los cuales
comparten el mismo sonido. Si la transcripcion no se realiza
correctamente, podria encontrarse con que una marca tiene un
sonido correcto en chino, pero no significa nada o, incluso, tiene
un significado negativo para los consumidores chinos.

* En China, la mayor parte de las marcas escritas con caracteres latinos
se considerard marca figurativa. En otros paises, se considera que
son marcas figurativas las marcas escritas con caracteres chinos.
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¢ Chinay Singapur han adoptado un sistema de escritura

simplificado. En estos dos paises no se acepta la utilizacién

de caracteres chinos tradicionales (es decir, que no se hayan
simplificado). En cambio, en Hong Kong (China) se siguen
utilizando los caracteres chinos tradicionales.

Con frecuencia, los consumidores chinos atribuyen un
sobrenombre chino a las marcas extranjeras. Por ejemplo, Quaker®
Oats, debido a su logotipo, se conoce en China como la “marca del
anciano” (laoren pai) y a Polo® se le ha dado el sobrenombre de
“caballo de tres patas” (san jiao ma). Suele ser una buena estrategia
registrar el sobrenombre como la marca oficial en chino.
Dispone de tres opciones para transcribir o traducir su marca
original al chino, a saber:

1. El método conceptual comunica el significado exacto de
su marca original, pero la marca en chino se pronunciard de
manera distinta. Por ejemplo, Shell® se ha traducido al chino
por QIAQ PAI (734#), que significa, literalmente, “la marca de la
concha”.

2. El método fonético emplea caracteres chinos para reproducir
la misma pronunciacién que la de la marca original, pero la
marca china normalmente tendra un significado distinto o
carecerd de significado. Es el caso de Sony®, que se ha transcrito
como “suo ni”, que quiere decir “cable” (suo) y “monja” (ni).

3. El método fonético-conceptual combina esos dos métodos y,
en general, es el mas eficaz. La marca china es fonéticamente
similar a la marca original y también evoca los beneficios de los
productos. Uno de los mejores ejemplos es Coca-Cola® que se
conoce por el nombre de “ke kou ke le”, cuyo sonido recuerda la
pronunciacion original y que significa “felicidad deliciosa”.

Ya Kun Kauya Toast
c-ﬂcc-uﬂ .\-h" IW
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La marca Ya Kun Kaya Toast Coffeestall since 1944® est4 registrada

en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, ademds de

existir su registro internacional con arreglo al Sistema de Madrid. La
transcripcion de los caracteres chinos que figuran en la marca es “Ya
Kun”, el equivalente en pinyin (el sistema de transcripcidn oficial de la
Republica Popular China) de “Ah Koon”, el nombre de su fundador.

Elegir una marca en el extranjero

Elegir la marca adecuada para un mercado extranjero es, con
frecuencia, una tarea compleja. Los consejos que se enumeran a
continuacién pueden serle de ayuda:

« Elija una marca en un idioma del pais y registre todas sus
variantes. Consulte a un especialista en idiomas y asegurese
de escoger una marca sdlida que suene bien a los oidos de los
consumidores del pais.

¢ Compruebe cuidadosamente que no se infringen los derechos
de marca de terceros. Con esa finalidad se hard una busqueda
de marcas extranjeras que por su apariencia’y pronunciacion
se asemejen a su propia marca, o que posean el mismo sentido.
También habrd que buscar si existen nombres de dominio que se
hayan registrado con anterioridad.

* Presente una solicitud amplia. Presente una solicitud para
todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de
los productos que utiliza, sino también de productos que podria
utilizar en un futuro préximo. En algunos paises no se aplica el
sistema de la Clasificacidn de Niza o cuentan con un sistema de
subclases propio. Un asesor de marcas del pais podrd ayudarle a
asegurarse de que el registro sea correcto y completo.

* Familiaricese con el sistema de marcas del pais. No dé por
supuesto que las leyes extranjeras son iguales a las de su pais.
Conozca bien los escollos de la legislacidn extranjera y contrate
a abogados de confianza. ¢En el pais de que se trata se aplica el
sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema
del primer usuario de la marca? ;Efectua la oficina de marcas
un examen parcial? ¢Como es el sistema de oposicion? ;Cudnto
tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ¢Es
necesario contar con una autorizacién para ceder la marca o
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conceder una licencia de uso de marca? Estas son solo algunas de

las preguntas mds importantes que debe plantearse.

Wwamda
dh0Q

WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma
que ofrece apoyo y financiacion a empresarios en la region del

Oriente Medio y Africa del Norte. Cuenta con logotipos en drabe y en
caracteres latinos.

Lista recapitulativa de comprobacion

* Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos
territoriales a menos que se considere que una marca es
notoriamente conocida.

* Plazo de prioridad. Utilice el plazo de prioridad de seis meses
para solicitar la proteccién en el extranjero.

¢ Doénde presentar la solicitud. Analice dénde le convendra
solicitar proteccidn y tenga en cuenta los costos de la proteccion
en los distintos paises.

* Como presentar una solicitud. Estudie la posibilidad de
utilizar el Sistema de Madrid para facilitar la tramitacion de la
solicitud, puesto que ello permite reducir los tramites y gastos
administrativos necesarios para registrar y mantener marcas en
varios paises.
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34. ;Qué se entiende por “uso” de una
marca? ¢Qué importancia reviste para
el titular de un registro de marca?

Las referencias juridicas al “uso” de una marca son muy
numerosas Yy la definicién de ese “uso” varia de un pais a
otro. Deberia consultar a un abogado experto en marcas a
fin de contar con unas directrices adecuadas. No obstante, a
continuacidn se presentan algunas de las referencias al “uso”
de una marca relacionadas con aspectos que revisten interés
para el propietario de una empresa:

e El titular de una marca registrada puede impedir el usono

autorizado de la marca por terceros respecto de productos

idénticos o similares (véase el apartado N.°15).

En muchos paises, las marcas estan protegidas gracias al

uso, sin que sea necesario su registro (véase el apartado

N.° 12 sobre los paises que aplican el sistema del primer

usuario de la marca).

El uso real y efectivo en el mercado constituye un requisito

para mantener el registro una marca en algunos paises

(véase el apartado N.° 35).

En numerosos paises, no usar de manera real y efectivala

marca durante varios afios constituye una prueba de su

abandono y da derecho a solicitar su caducidad total o

parcial (véase el apartado N.° 35).

Una marca descriptiva puede adquirir caracter distintivo

como consecuencia de su uso generalizado (vedse

el apartado sobre el significado secundario que se

presenta en el apartado N.°17). En cambio, una marca con

cardcter distintivo puede perder ese cardcter por su uso

generalizado (véanse los apartados N.° 9y 37 acerca de los

signos genéricos).

* Las marcas de certificacidon no pueden ser usadas por su
titular (véase el apartado N° 7).

En cada pais existe una idea diferente sobre lo que constituye
el uso de una marca registrada. Sin embargo, por lo general el
“uso” de una marca desde el punto de vista juridico consiste
en utilizar la marca tal como estd registrada. Ese uso debe
enmarcarse en una actividad comercial y ser efectuado por
su propietario o por terceros con el consentimiento del
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propietario. La marca debe usarse referida a los productos o
servicios para los que estd registrada o guardar relaciéon con
ellos, y ese uso ha de tener lugar en el territorio en el que

estd registrada. También puede entenderse que existe uso de
la marca cuando esta se utiliza en una forma que difiere en
determinados elementos, siempre que no se altere el cardcter
distintivo de la marca. El uso debe ser intensivo y en muchos
paises el uso simbdlico no es suficiente. Ademas, utilizar la
marca en los productos o materiales destinados al etiquetado
o el embalaje de los productos en el territorio en el que

estd registrada con fines de exportacion Unicamente puede
considerarse uso. Sin embargo, en muchos paises esto no esta
tan claro. De nuevo, los requisitos juridicos en lo concerniente
al “uso” de la marca difieren de un pais a otro, aunque por lo
general se cumplen si el titular del registro de marca:

aplica el signo a los productos o su embalaje;

ofrece o expone los productos a la venta, los coloca en el
mercado o los almacena con esa finalidad marcados con
ese signo, u ofrece productos o presta servicios con ese
signo;

importa o exporta productos con ese signo;

utiliza el signo en una factura, una lista de vinos, un
catdlogo, una carta de empresa, documentos comerciales,
una lista de precios u otro documento comercial; o

utiliza el signo en publicidad.

35. ¢Es posible registrar una
marca sin haberla usado?

En Chile se puede solicitar y registrar la marca sin que exista
un uso previo de la misma, pero debera poder comprobarse
un uso real y efectivo dentro de los 5 afios siguientes al
registro o de su renovacidn para impedir que terceros
soliciten y obtengan la caducidad total o parcial del registro.

Lo mds importante que debe recordarse es que, en cualquier

situacion, lo principal es comprobar qué se dispone en la
legislacion del pais y registrar la marca lo antes posible.
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También debe tenerse en cuenta que, en la mayoria de los
paises, si no se usa la marca durante un determinado periodo
(que suele oscilar entre tres y cinco afios) tras el registro,
podra solicitarse por parte de terceros interesados, la
caducidad del registro, hecho que no puede ser declarado de
oficio por el INAPI. Esto conlleva que el titular del registro de
marca podria perder sus derechos respecto de esa marca.

c.1'M o ®?

Eluso de ® ™, SM o simbolos equivalentes junto a una marca no

es obligatorio y normalmente no aporta una proteccién juridica
adicional. Sin embargo, puede servir para informar de que un
determinado signo es una marca y advertir asi a los posibles
infractores y falsificadores. El simbolo ® (“registrada”) solamente
puede utilizarse una vez que la marca ha sido registrada siendo su
uso obligatorio si se pretende accionar frente a terceros infractores,
mientras que ™ (“marca de fdbrica o de comercio”, en inglés) suele
utilizarse para marcas que no han sido registradas. SM (“marca de
servicios”, en inglés) se emplea de manera parecida a ™ (para marcas
que no han sido registradas), pero respecto de servicios en lugar de
productos.

Es posible que se considere que la utilizacién del simbolo ® en
relacién con marcas que no se han registrado constituye una practica
empresarial desleal o comercializacién engafiosa y se encuentra
penada por ley... Asegurese de que no usa el simbolo ® por ejemplo,
cuando exporta productos a paises donde no ha registrado la marca.

36. ¢(Puede su empresa usar la misma
marca para distintos productos?

Cuando ponga en el mercado nuevos productos o variantes
nuevas de su producto, tendrd que decidir de qué manera
distinguird esos productos o variantes de su producto original
y de qué imagen de marca los dotard en el mercado. Existen
varias posibilidades y cada una comporta unos beneficios y
unos costos y riesgos. Podra:
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* Usar la misma marca. Aplicar una marca ya existente a
productos nuevos permitird que el nuevo producto se
beneficie de laimagen y reputacién de la marca. No olvide
que tendra que presentar una solicitud nueva a fin de
registrar la marca para ese nuevo uso (véase el apartado
NO28).

Crear una marca nueva. Utilizar una marca nueva, que
sea mas especifica y adecuada para el nuevo producto,
permitird a su empresa dirigir ese producto a un grupo
especifico de consumidores (por ejemplo, nifios,
adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para
la nueva linea de productos.

Utilizar una marca adicional conjuntamente con la
primera marca. Muchas empresas optan por usar una
marca nueva conjuntamente con una marca preexistente
(por ejemplo, Nutella® se suele utilizar con Ferrrero®).
Servirse de un disefio industrial nuevo del producto o de
su embalaje (véase el apartado N 13).

Usar un material grafico distinto en la etiqueta del
producto o en su embalaje a fin de que los consumidores
noten que se trata de un producto o una variante del
producto nuevos; esto supondria servirse de un derecho
de autor o un disefio industrial, o de ambos (véase el

apartado N.213).

Nutella®y los elementos y signos correspondientes son marcas propiedad de

Ferrero®.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes
en funcidn de sus estrategias de desarrollo de laimagen de
marca. Sea cual sea la que elija, asegurese de que su marca
esté registrada para todas las clases de productos o servicios
para los que se usa o se usara.
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37. ¢Como debe utilizar su marca?

No basta con obtener proteccidon por medio del registro

de la marca. La proteccién puede desaparecer si no utiliza
debidamente su marca. Una marca puede convertirse en
genérica si se utiliza de manera tan generalizada que pasa

a ser un nombre comun con el que se designa el producto o
servicio de que se trate. Cuando asi suceda, la marca no podra
ser registrada y podra anularse un registro anterior de esa
marca. Algunas marcas conservan la proteccién por marca en
determinados paises a pesar de haber sido declaradas genéricas
en otros (véase el apartado N° 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo: El término “Trampoline” ha pasado a ser genérico en
los Estados Unidos de América, de modo que otras empresas
también pueden utilizarlo para designar un aparato de salto
atlético.

El uso correcto e incorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda para impedir que
Su marca se convierta en una marca genérica:

« Utilice el simbolo ® para indicar que se trata de una marca
registrada.

 Diferencie la marca del texto que la acompaiia por medio de
letras mayusculas, en negrita o en cursiva, o enmarcandolas entre
comillas.

* Use la marca siempre de la misma forma. Si su marca estd
registrada con una ortografia, un disefio, un color o una
tipografia determinados, asegurese de que se utiliza conforme
se registrd. No altere la marca mediante guiones, combinandola
o abrevidndola (por ejemplo, “plumas Montblanc®” no deberia
aparecer como “Mont Blanc”).

* La marca no debe utilizarse como sustantivo. La marca se
usard exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse
“bloques de construcciéon LEGO®”, no “los Lego”).

* La marca no debe utilizarse como verbo (por ejemplo,
debe decirse “retocado con el programa informético Adobe®
Photoshop®”y no “photoshopeado”).
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¢ La marca no debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe
decirse “caramelos Tic Tac®”y no “tic tacs”).

» Establezca directrices y practicas 6ptimas claras y
convincentes respecto de la marca. Ensefie la manera correcta
de utilizar su marca al personal, los proveedores, los distribuidores
y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin
excepcion, sigan las normas y directrices.

Con ello puede que logre impedir que su marca se convierta en
genérica, pero también es posible que no lo consiga. En realidad,
desde un punto de vista juridico, es mds importante que intente
de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por
ejemplo, mediante el envio de mensajes de correo electrdnico o
notas a los autores que emplean su marca erréneamente) que el
hecho de que logre ese objetivo.

38. ¢Puede utilizar la marca de un
competidor en su publicidad?

Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo
es una actividad peligrosa. La ley varia de un pais a otro y, si
considera que es necesario usar la marca de un competidor
en su publicidad, es aconsejable que consulte primero a un
abogado del pais y tenga en cuenta los aspectos siguientes:

* Tenga sumo cuidado si prevé mencionar en su publicidad
que su producto es mejor que el de uno de sus
competidores. Una afirmacidn de ese cariz puede ser
ilegal en algunos paises. Consulte a un abogado del pais
de que se trate para conocer cudles son las leyes y normas
que se aplican a la publicidad comparativa en ese pais,
especificamente a las normas de ética publicitaria.

Si utiliza la marca de un competidor en su publicidad,
hagalo de manera honesta y adecuada, ya que la
finalidad fundamental de su publicidad deberia ser
informar al consumidor y no desprestigiar ni atacar
injustamente a sus competidores.

Evite emplear la marca de un competidor de un modo
que pueda dar a entender que este garantiza o patrocina
el producto que usted comercializa. Ademas, no se
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aproveche injustamente de la reputacion de la marca de
un competidor para promocionar su propio negocio.
Cuando recurra a la publicidad comparativa, tenga
cuidado de no modificar la marca de un competidor,
especialmente si esta consiste en un logotipo, y utilice
siempre el simbolo adecuado de esa marca. La utilizacion
de una versidn modificada de la marca de un competidor
puede mermar la capacidad de la marca para identificar
el producto en cuestidn y, por consiguiente, esa
modificacién podra considerarse una infraccién de los
derechos que confiere la marca.

La marca de un competidor puede contener uno o mds
elementos graficos, como logotipos, rétulos, disefios

o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos
elementos también estén protegidos por derecho de
autor, por lo que deberd obtener la autorizacion del titular
del derecho de autor para utilizar uno o varios de esos
elementos grdficos en su publicidad.

39. ¢Qué es un nombre de dominio y
qué relacién guarda con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio
plantea un problema importante. Los nombres de dominio
son direcciones de Internet fdciles de utilizar que sirven para
encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio
“wipo.int” se usa para acceder al sitio web de la OMPI en la

direccién www.wipo.int.

Por lo general, los nombres de dominio estdn disponibles para
su registro conforme al orden de presentacidn de la solicitud.
En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales
pueden considerar que el uso o, en algunas circunstancias,
incluso el mero registro de la marca de otra empresa como
nombre de dominio constituyen una infraccién con arreglo a
los principios del Derecho de marca. El registro y uso abusivos
de un nombre de dominio realizados de mala fe da derecho a
la revocacidn del dicho nombre de dominio. Si se determina
que su empresa ha llevado a cabo actos de mala fe, usted
estard obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de
dominio, sino también a pagar una indemnizacién por dafios
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y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el nombre
de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el
elemento principal de una marca de otra empresa.

Por otra parte, si la marca de su empresa estd siendo usada
como nombre de dominio, podrd usted tomar medidas para
poner fin a ese abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir
al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece
en Internet para la solucion de controversias en materia
de nombres de dominio, remitiéndose a la direcciéon www.
wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio en Internet incluye
modelos de alegaciones, asi como una sinopsis de la doctrina
y un indice juridico de los miles de asuntos de la OMPI
relativos a nombres de dominio que ya han sido resueltos.
Ofrece a los propietarios de marcas de todo el mundo una
solucién al margen de los tribunales y eficaz desde el punto
de vista del tiempo y el costo. Para obtener mds informacién
sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede
servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas
de busqueda de nombres de dominio que estdn disponibles
en Internet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Consejos sobre nombres de dominio

e Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en
conflicto con la marca de un tercero. Efectlie una busqueda
de marcas (véase el apartado N.° 19) para determinar si un
competidor estd usando el nombre escogido como marca
de productos o servicios similares o si se trata de una marca
notoriamente conocida.

* Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como
nombre de dominio. Los clientes encontraran su sitio web
facilmente si utiliza un nombre de dominio que sea igual o similar
a sunombre comercial o al nombre de su marca. Por consiguiente,
intente registrar su marca o marcas como nombre de dominio
antes de que lo hagan otros. Ademds, cuando escoja una marca
nueva para sus productos, compruebe que el nombre de dominio
correspondiente se encuentra disponible.
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* Registre su nombre de dominio como marca. El registro de

un nombre de dominio no confiere automdticamente derechos
de marca. Asi, si adquiere el nombre de dominio “sunny.com”,

no podrd impedir que otros utilicen “sunny” para la venta de
productos (por Internet o por otros conductos); esto simplemente
le permite usar esa direccién especifica de Internet. Deberia
pensar en la posibilidad de registrar su nombre de dominio (en el
ejemplo, “sunny”) como marca (con o sin la extension del dominio
de nivel superior “.com”). Contar con un registro de marca a)

hard que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos
frente a todo aquel que intente utilizar el mismo nombre para
comercializar productos similares y b) podrd impedir que otros
registren el mismo nombre como marca para productos o
servicios similares. En la mayoria de los paises podra registrar

su nombre de dominio como marca, siempre que esta posea
cardcter distintivo (es decir, que no sea genérica) y se utilice para
comercializar productos.

:Como puede registrar su nombre de dominio? El registro

de los nombres de dominio es relativamente sencillo, répido y
barato. La forma mds sencilla es registrarlo por medio de uno de
los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran
en www.icann.org/es o www.internic.net. La tasa suele oscilar
entre los 10 y los 35 délares de los Estados Unidos de Américay el
registro es efectivo en cuestion de minutos.

40. ;Qué deberia tenerse en cuenta
al utilizar marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas
juridicos polémicos para los que no parece haber una soluciéon
uniforme.

* Uno de los problemas reside en el hecho de que los
derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir,
la marca solo estd protegida en el pais o regién donde se
haya registrado o se utiliza), mientras que el alcance de
Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de
solucionar controversias entre empresas que son titulares
legitimos de marcas idénticas o tan similares que
inducen a confusidn referidas a productos idénticos
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o similares en paises diferentes. Como la legislacion en
este dmbito todavia estd en proceso de elaboracion, la
manera en que los tribunales abordan esta cuestidn varia
considerablemente de un pais a otro.

La publicidad a partir de palabras clave es una modalidad
de publicidad en Internet que se sirve de palabras clave
que activan la aparicidon de anuncios en una columna
separada de los resultados de la busqueda. Los propietarios
de algunos motores de busqueda venden palabras clave

a las empresas. Cuando un usuario de Internet introduce
esas palabras clave en el motor de busqueda, aparecen
anuncios junto con la lista de los resultados de la busqueda.
Por ejemplo, una empresa de bicicletas puede comprar la
palabra “bicicleta de montafia” a un motor de busqueda, y en
consecuencia cada vez que un usuario introduce la palabra
“bicicleta de montafa” en el motor de busqueda, aparecerd
una pancarta publicitaria de la empresa. Ademas, al pulsar
sobre la pancarta, esta dirige al sitio web de la empresa

de bicicletas. Sin embargo, el problema se plantea cuando
un motor de busqueda vende la marca de un competidor
como palabra clave que activa la publicidad. Supongamos,
por ejemplo, que la empresa de bicicletas mencionada
anteriormente ha comprado la palabra “Cannondale®”,

la marca de una empresa competidora. Cada vez que se
introdujera la palabra clave “Cannondale®”, apareceria

una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al
principio de la lista de resultados. En algunos paises, este
tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener
como consecuencia que se atribuya responsabilidad juridica
tanto al operador del motor de busqueda como a la empresa
anunciante por infraccion del derecho de marca, publicidad
engafiosay competencia desleal.

Los hiperenlaces a otros sitios web brindan un servicio
Util a sus clientes, pero en muchos paises no existe una
legislacion precisa acerca de cudndo y cdmo pueden
utilizarse. En la mayoria de los casos, los enlaces estdn
dentro de la legalidad y no es necesario disponer de

la autorizacién del otro sitio para incluir un enlace en

la pdgina web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces
pueden acarrear responsabilidad juridica, por lo que es
aconsejable evitar utilizarlos u obtener permiso para
incluirlos. Pueden plantear problemas:
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- los enlaces que llevan a sitios web con contenido
ilegal;

- los enlaces que incluyen el logotipo de una empresa;

- los enlaces profundos (enlaces que sortean la pdgina
de inicio de un sitio web y conectan directamente con
una pagina concreta de ese sitio) si constituyen una
manera de eludir los mecanismos de suscripcién o de
pago o si estdn expresamente prohibidos por el propio
sitio web; y

- la creacidon de marcos (se muestra el contenido del
sitio web de un tercero en un marco contenido en otro
sitio web) o la réplica de sitios (se incorpora en un
sitio web un archivo grafico de otro sitio web).

41. ¢Cudl es la funcidn de un supervisor
o coordinador de marcas?

En funcion del tamafio de la empresay de su cartera de
marcas, puede que necesite contar con un miembro del
personal que se encargue exclusivamente de supervisar

la gestién de su cartera de marcas. Uno de los cometidos
fundamentales de un supervisor o coordinador interno de
marcas es asegurar que se observan de manera uniforme

las practicas mas idoneas. Antes de que cualquier persona
de la empresa imprima las tarjetas de visita, el papel y los
suministros de oficina, el material publicitario, los embalajes y
otros documentos, el supervisor comprobard que se cumplen
las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de
marcas también deberia supervisar el volumen y la posible
naturaleza cambiante del uso de las marcas, asi como verificar
gue se comunican al agente de marcas las renovaciones del
registro (siincumple el plazo se invalidara su registro) o las
solicitudes nuevas que puedan ser necesarias. El supervisor
también podra actuar como la persona de contacto para
todas las cuestiones relacionadas con la gestidn y el uso de las
marcas existentes y las futuras, y ocuparse, al mismo tiempo,
de la coordinacién con los agentes de marcas o los abogados
expertos en marcas externos.
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Ademas, se podra encargar al supervisor de marcas la
auditoria de sus carteras de marcas. Una auditoria de la
cartera de marcas puede ser Util con miras a:

* preparar un informe sobre la situacién de todas las marcas
registradas y de las solicitudes de registro que estén
pendientes, ordenadas por producto, marcay pais;
decidir si deberian mantenerse determinados registros o
si seria posible reducir los costos mediante el abandono,
total o parcial, de algunos de ellos;

examinar los productos y el material comercial conexo
con objeto de garantizar que sus marcas se usan de
manera coherente y de conformidad con sus registrosy la
legislacion sobre marcas aplicable;

evaluar si seria conveniente registrar las marcas, los lemas,
los esléganes y los logotipos que no estan registrados'y,
de serlo, dénde deberia efectuarse el registro;

examinar los procedimientos de seleccidn y registro de las
marcas y formular recomendaciones para su mejora; y
preparar la cartera de marcas para la diligencia debida

en las transacciones y para su utilizacién como garantia
subsidiaria en la financiacidn basada en activos.

Encargar a un miembro del personal la gestion de todos
sus activos de propiedad intelectual y la coordinacién con
todos los ambitos conexos

La persona que tenga a su cargo la gestidn de su cartera de marcas
deberia trabajar en estrecha colaboracidon con el miembro del
personal que dirija las actividades de comercializacién, publicidad y
relaciones publicas de su empresa. Podria ser la misma persona que
gestiona todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual
de su empresa, que se coordina con los agentes y abogados externos
y que formula politicas con el fin de ensefiar al personal cuales son las
buenas practicas en materia de propiedad intelectual. Para potenciar
al maximo los beneficios y proteger integramente sus activos de
propiedad intelectual, es necesario que todos esos ambitos estén
coordinados entre si.

83



El secreto esta en la marca

84

Lista recapitulativa de comprobacion

e ¢Utiliza su marca de manera coherente? Compruebe con
regularidad que utiliza su marca de forma adecuada en relaciéon
con los productos y servicios apropiados.

« ¢Utiliza los simbolos ®, ™ y SM correctamente? Aseglrese de
que comprende las diferencias entre ellos. Si decide no registrar
su marca, o si exporta productos a un pais en que su marca no
estd registrada, tenga cuidado de no utilizar el simbolo ©, puesto
que puede considerarse una prdctica empresarial desleal o
publicidad engafiosa.

¢ ¢(Comprenden sus empleados el uso de las marcas? Ensefie a
sus empleados cudl es la manera en que deben utilizar las marcas
de su empresa a fin de garantizar la coherencia.

* Las marcas de los competidores. Consulte a un abogado del
pais especializado en marcas antes de utilizar la marca de un
competidor.

¢ Mas informacidn. Véase el punto 4 del mddulo 02 de IP
PANORAMA™,
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42. ;:Puede conceder licencias sobre
su marca a otras empresas?

Se pueden conceder licencias sobre las marcas a otras
empresas. Al hacerlo, el titular del registro de marca
continda siendo el propietario de la marca objeto de

la licencia y Unicamente consiente en que otra u otras
empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el
pago de regalias y requiere el consentimiento del titular del
registro de marca, lo cual normalmente se especifica en un
acuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo
de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer
cierto control sobre el licenciatario (usuario autorizado)
con el objetivo de garantizar que se mantenga un cierto
grado de calidad. En algunos paises, ese control de calidad
es importante para conservar derechos juridicamente
exigibles sobre la marca.

En la prdctica, se conceden licencias sobre marcas en el marco
de acuerdos de licencia mas amplios, como los acuerdos

de franquicia o los acuerdos que incluyen la concesion

de licencias respecto de otros derechos de propiedad
intelectual, entre ellos las patentes, los conocimientos
especializados y cierta asistencia técnica para la elaboracién
de un producto determinado.

N memory

MEMORY COMPUTACION, radicada en Uruguay, es una empresa especializada
en programas informaticos de gestidon y contabilidad para pymes que se sirve
de las franquicias para ampliar sus actividades empresariales. El franquiciado
tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas, los conocimientos
especializados y otros derechos de propiedad intelectual que posee el
franquiciador a cambio del pago de una suma acordada. La empresa ha
registrado sus marcas en todos los paises en los que tiene actividades. www.

solucionesmemory.com
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Una modalidad especialmente lucrativa de concesién de
licencias sobre marcas es la explotacion de productos
derivados. Se trata de una forma de comercializacién en la
que se coloca en un producto un elemento protegido por un
derecho de propiedad intelectual (hnormalmente una marca,
un disefo industrial o un derecho de autor) con la finalidad de
aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios,
personajes de dibujos animados, actores, estrellas de la
musica pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas
y muchas otras imdgenes en muy diversos productos, desde
camisetas, juguetes y material de papeleria hasta tazas de
café y carteles. En esta modalidad de comercializacidon se
requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en
relacién con la mercancia comercializada. Se debe proceder
con sumo cuidado al usar imagenes de personas famosas en
campanas de explotacidn de productos derivados, ya que
esas imagenes pueden estar protegidas por el derecho a la
intimidad y por derechos publicitarios.

La concesidn de licencias sobre marcas para la explotacion
de productos derivados puede ser una fuente adicional de
ingresos:

» Concesion de licencias. Para las empresas que son
propietarias de marcas conocidas (como los equipos
deportivos, las universidades o los personajes o elementos
de animaciodn), conceder licencias sobre sus marcas a
posibles comercializadores puede reportarles tasas de
licencia y regalias cuantiosas. La concesidn de licencias
también permite que una empresa obtenga ingresos
de nuevos mercados para sus productos de una manera
relativamente segura y eficaz en funcién de los costos.

Obtencion de licencias. Una empresa que fabrica
productos de bajo precio manufacturados en masa, como
tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el
atractivo de sus productos mediante la utilizacién en ellos
de un logotipo o una marca famosos.
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43. ;Qué tasa o regalia deberia
esperar percibir por su marca?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser
remunerado mediante un pago Unico y/o regalias periddicas,
cuya cuantia puede calcularse con arreglo al volumen de
ventas del producto objeto de la licencia (regalia por unidad)
0 a las ventas netas (regalia basada en las ventas netas). En
muchos casos, la remuneracidn por una licencia de marca es
una combinacién de un pago Unico y regalias. En ocasiones,
las regalias pueden sustituirse por una participacion en el
capital de la empresa del licenciatario.

Si bien existen normas de sector relativas a la cuantia de las
regalias en cada sector industrial en particular cuya consulta
puede resultar til, cada acuerdo de licencia es Unico y la
cuantia de las regalias depende de factores especificos y muy
diferentes que pueden negociarse. Por lo tanto, las normas de
sector pueden proporcionar una orientacion util pero basarse
excesivamente en estas normas suele ser un error, puesto que
cada marca tiene un valor distinto.

44, ;Cual es la diferencia entre una licencia
exclusiva y una licencia no exclusiva?

Existen tres tipos de acuerdos de licencia en funcién del
nudmero de licenciatarios que pueden servirse de ella:

* Licencia exclusiva: Tiene derecho a utilizar la marca un
solo licenciatario, y ni siquiera el titular del registro de

marca podra utilizarla.

* Licencia unica: Tienen derecho a utilizar la marca un solo
licenciatario y el titular del registro.

* Licencia no exclusiva: Tienen derecho a utilizar la marca
varios licenciatarios y el titular del registro.
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}\\E"‘/Z N2 x\\E"“’z
HARAR™ YIRGACHEFFE™ SIDAMO™
ETHIOPIAN ETHIOPIAN ETHIOPIAN
FINE COFFELE FINECOFFEE FINE COFFEE

En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones
que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros
de manera uUnica o no exclusiva.

El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comité de Partes
Interesadas en el Café Etiope de Gran Calidad), en colaboracion con
la Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopia, puso en marcha

la Iniciativa de Desarrollo de la Marca y Concesién de Licencias

del Café Etiope. Con ella se pretende aliviar la pobreza en Etiopia
mediante la promociény la utilizacidn de sus cafés de mayor calidad.
Las tres marcas mas famosas de café etiope (Harar™, Yirgacheffe™

y Sidamo™) Se registraron en unos 36 paises y se exigid a los
distribuidores que obtuvieran licencias no exclusivas para su venta.
Etiopia cuenta ahora con mas de 110 licenciatarios en ocho paises.

45, ;:Deberia conceder una licencia exclusiva
0 no exclusiva sobre su marca?

Esta cuestion depende del producto y de la estrategia
comercial de su empresa. Por ejemplo, si su estrategia
comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo
mds beneficioso serd una licencia no exclusiva con muchos
titulares. Si su producto necesita que una empresa realice
una fuerte inversidn para lograr el éxito de una empresa
mixta, a un licenciatario potencial no le convendrd afrontar la
competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con
buen criterio, en obtener una licencia exclusiva.
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46. ;Queé relacidn guardan los acuerdos
de franquicia con las marcas?’

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que
ha creado una forma determinada de realizar una actividad
empresarial, amplia su empresa mediante la concesién a
otros empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su
modelo de negocio a cambio del pago de una tasa. Ademds
de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el
franquiciador otorgard al franquiciado el derecho a usar la
propiedad intelectual y los conocimientos especializados

del franquiciador, y le proporcionard formacién y apoyo. En
resumen, un negocio exitoso seria reproducido y gestionado
por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisidony el
control del franquiciador y con la ayuda de este. Es necesario
conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad
intelectual relacionada con ese negocio para que este pueda
gestionar el negocio eficazmente. Los derechos de propiedad
intelectual que se ceden bajo licencia en un acuerdo de
franquicia suelen ser marcas, disefios, derechos de autor,
patentesy secretos comerciales o, dicho de otro modo, la
totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo: Un restaurante especializado en platos a base

de pollo, que utiliza la marca registrada Nandos's®, ha
desarrollado un sistema para preparar y vender estos
productos, cuyo volumen de ventas es elevado y constante.
El sistema se basa en una serie de factores que contribuyen
al éxito de los restaurantes Nandos’s®, entre los que figuran
las recetas y los métodos de preparacién de las comidas,

que permiten obtener un producto de calidad constante; el
disefo de los uniformes de los empleados, de los edificios

y de los envases; y los sistemas de gestidn y contabilidad.
Nandos’s®transmite sus conocimientos y su experiencia a sus
franquiciados y se reserva el derecho a supervisary controlar
su actividad. Un elemento fundamental del acuerdo de
franquicia es que se autoriza a los concesionarios a utilizar la
marca Nandos's® y que estos se comprometen a usarla.
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#Nando's «
Chicken Restouronts
wWaww.nondos.co.uk

Se reproduce por gentileza de Nando’s International Holdings Ltd.

47. ;Hay alguna restriccion a la venta de la
marca de su empresa a otra empresa?

Cada vez existen mds posibilidades de vender o ceder una
marca, sea cual sea la empresa titular. Para la venta o cesién
de una marca es posible que sea necesario depositar una
copia del acuerdo, o parte de este, en la oficina de marcas.

Estudio monografico: ¢Como puede una marca aportar
beneficios a un empresario? El ejemplo de JET® Mosquito

El Sr. S. K. Matlani, un empresario radicado en la India, fabricé
artesanalmente una pequefia maquina y comenzd a manufacturar
Idminas impregnadas con repelente de mosquitos con la marca JET®.
Efectud una inversién total en el proyecto de, aproximadamente,
65.000 ddlares de los Estados Unidos de América. JET® no tardé
mucho en convertirse en una marca de éxito en el mercado.

Diez afios mds tarde, Godrej Sara Lee, uno de los principales grupos
industriales de la India, estudiaba distintas opciones para introducirse
en el mercado de los repelentes de mosquitos. Godrej Sarah Lee
llegd a un acuerdo con la empresa del Sr. Matlani para comprar la
marca JET® por unos 6,5 millones de ddlares de los Estados Unidos
de América. Las fabricas establecidas por el Sr. Matlani, asi como los
otros activos materiales de la empresa, continuaron en manos de
este y desde entonces se encuentran inactivos. La compra realizada
por Godrej Sarah Lee comprendia tinicamente la marca, que habia
adquirido prestigio en el mercado indio. De ese modo, a partir de una
inversion inicial de 65.000 ddlares de los Estados Unidos de América,
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el Sr. Matlani obtuvo unos beneficios excepcionales gracias a la venta
de su marca.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia
de propiedad intelectual y una gestién acertada de la cartera de
derechos de propiedad intelectual pueden proporcionar beneficios
mucho mds importantes que todos los activos fisicos tradicionales
con que pueda contar una empresa. Una marca simboliza las
inversiones realizadas por una empresa para poder elaborar

y comercializar un producto de calidad. Para introducirse en un
nuevo mercado como el de las ldaminas impregnadas con repelente de
mosquitos, todo lo que Godrej Sara Lee necesitaba era una marca que
gozase de buena reputacién y satisficiera a los consumidores. Para el
Sr. Matlani, su marca resultd ser su activo de mayor valor y consideré
que venderlo representaba una opcidn interesante en un momento
en que, a su juicio, la empresa estaba alcanzando los limites de sus
posibilidades de crecimiento.

Recopilado por Pankaj Jain, director de la Unidad de Derechos

de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industrias de Pequefa
Escala, Gobierno de la India. Puede obtenerse mas informacion en IP
Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre
propiedad intelectual, que puede consultarse en la direccion www.
wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

48. ;Pueden otras empresas revender
los productos de marca de su
empresa sin autorizacion?

Por lo general, otras empresas pueden revender en el mismo
pais y sin tener que solicitar su consentimiento los productos
protegidos por marca que hayan comprado a su empresa.

Sin embargo, que un tercero pueda revender legalmente en
otro pais sus productos protegidos por marca dependerd

de la legislacidn pertinente. En Chile dicho acto comercial es
conocido como importacidn paralela 'y es legitima (véase el
cuadro que figura a continuacidn). Al elaborar su estrategia de
exportacion, deberd comprobar este asunto, de ser posible
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con el asesoramiento de un experto jurista. De manera
analoga, si su empresa prevé adquirir productos que llevan
una marca propiedad de otra empresa, debe determinar

si necesita el permiso formal previo del titular del registro
de marca antes de vender esos productos en el extranjero.
Quizas le sorprendan la considerable complejidad de las
respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varian
de un pais a otro. De hecho, varios paises han formulado
las doctrinas denominadas de “agotamiento del derecho
de marca”y de “la primera venta”, conforme a las cuales

se dirimen las situaciones en que el titular de un registro
de marca puede o no actuar contra un revendedor de sus
productos.

Las importaciones paralelas y la doctrina del agotamiento
del derecho de marca

Una importacion paralela es un producto protegido por un derecho
de marca que se importa a un mercado y se vende en él sin el permiso
del titular del registro de marca. Los productos son “auténticos” (no
falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular

del registro de marca o bajo licencia de este. No obstante, es posible
que hayan sido concebidos o empaquetados para un pais o mercado
especificos y posteriormente se importen a un mercado distinto del
previsto por el titular del registro de marca.

La importacién paralela tiene lugar principalmente por dos motivos:
1) se fabrican versiones distintas de un producto para su venta

en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen distintos
niveles de precios para sus productos en los diferentes mercados.
Los importadores paralelos suelen adquirir productos en un pais

a un precio (P1) que es inferior al precio (P2) al que se venden en

un segundo pais, importan los productos a ese segundo paisy los
venden alli a un precio que generalmente se sitla entre el primer
precio (P1) y el segundo (P2).

El agotamiento de los derechos de marca se refiere a una de las
limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. El titular del
registro de una marca goza del derecho de impedir a terceros que
utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares
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cuando dicho uso pueda generar confusién en el consumidor. Ese
derecho de marca consistente en excluir a terceros del mercado estd
limitado por la doctrina del agotamiento de los derechos. Segun esta
doctrina, una vez que el titular del registro de marca vende uno de
los productos a los que estd asociada esa marca, en general no puede
impedir que se revenda ese producto, puesto que los derechos de
marca sobre ese producto se han “agotado” con la primera venta.

Esa pérdida de control es esencial para el funcionamiento de
cualquier economia de mercado, ya que permite el intercambio libre
de productos y servicios. De no existir la doctrina del agotamiento del
derecho de marca, el titular de la marca original ejerceria un control
perpetuo sobre la venta, la transferencia o el uso de los productos
que llevan esa marcay, por lo tanto, sobre toda la vida econémica del
producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida

de teléfonos méviles iPhone®. Aparte de Apple, ninguna empresa
puede vender un teléfono mavil nuevo con la marca iPhone®. Sin
embargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de
un distribuidor autorizado puede revenderlo a un tercero. Una vez
que Apple ha vendido un determinado teléfono mdvil por primera
vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de
ese producto, puesto que sus derechos sobre la marca iPhone® en
relacién con ese teléfono movil en particular se “agotaron” en el
momento en que el producto se vendié al consumidor.

La doctrina esta presente en todos los paises, pero existen tres
tipos diferentes de sistemas de agotamiento: nacional, regional e
internacional. El debate sobre cudl de ellos es preferible es objeto
de una gran controversia, debido a que conlleva repercusiones
econdmicas importantes.

 Siun pais reconoce la doctrina del agotamiento nacional, el
derecho del titular de la marca a controlar el movimiento de un
producto o servicio se extingue en el momento en que este se
coloca en el mercado en el territorio nacional. No se permiten
las importaciones paralelas. Los titulares de la marca tienen la
potestad de bloquear la transmisidn de productos y servicios y de
segregar los mercados.

* Enlos sistemas de agotamiento regional, el derecho del titular
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de la marca se extingue en el momento en que el producto o
servicio entra en el mercado de cualquiera de los paises de una
region determinada, como la Unidn Europea. Las importaciones
paralelas estdn permitidas, aunque solamente en relacién con los
productos que entraron en el mercado por primera vez dentro del
territorio regional.

* Enlos paises donde se reconoce la doctrina del agotamiento
internacional, el derecho del titular de la marca se extingue en el
momento en que el producto o servicio se vende o comercializa
por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las
importaciones paralelas, de manera que los productos y servicios
circulan libremente entre los distintos paises independientemente
del lugar en el mundo en el que se hayan vendido o puesto en el
mercado por primera vez.

Lista recapitulativa de comprobacion

* Comercializacion. Examine las diferentes opciones existentes
para la comercializacidon de sus marcas, que pueden constituir una
manera lucrativa de ampliar su negocio.

e Concesion de licencias. La cuantia de las regalias y otras
caracteristicas de los acuerdos de licencia son un factor que
influye en la negociacidon y es aconsejable pedir el asesoramiento
de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.

* Acuerdos de franquicia. Las marcas, junto con los secretos
comerciales, las patentesy el derecho de autor, pueden constituir
una parte fundamental de un acuerdo de franquicia.

¢ Recuerde el valor de su marca. En toda operacién de
comercializacién de su marca, analice de qué manera puede
mantener el control sobre la calidad de la marca y sobre los

productosy servicios que esta representa.

¢ Mas informacidn. Véase el mddulo 12 de IP PANORAMA™,
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49. ;Por qué es importante
detectar las infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de
otra empresa mediante la utilizacién de una marca similar, lo
que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor
se sirve de la reputacion de esa empresa para privarle de sus
ventas. En segundo lugar, si el competidor vende productos
de peor calidad, |a reputacidon de la otra empresa se verd
dafada. Por consiguiente, es importante que efectue un
seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas
que sean tan similares que lleven a confusidn. A tal efecto,
puede adoptar las siguientes medidas:

* llevar a cabo busquedas de marcas (véase el apartado N°19);

» efectuar un seguimiento en Internet y en sus puntos de
venta habituales;

* proporcionar formacién a sus empleados sobre los
derechos de marcay alentarles a que estén atentos ante
posibles infracciones; y

« utilizar los servicios de una organizacion especializada a fin
de detectar infracciones de su marca o marcas.

La gestion de riesgos en la esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de
los aspectos de la gestidn de riesgos que tiene por objeto proteger
el tiempo'y el dinero que usted ha invertido en su marca. Elaborar
una estrategia sélida antes de que se cometa una infraccidon puede
reducir al minimo los costos que comportaria lograr hacer valer
posteriormente los derechos de marca.

Planificacion

* Inventarie periédicamente sus marcas y asegurese de que estan
adecuadamente documentadas.

* Defina quién, en su empresa, estd encargado de gestionar sus
activos de propiedad intelectual.

* Elabore una estrategia financiera para la gestidn de sus
marcas en la que se aborden cuestiones como las tasas de
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mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como
los agentes de marcas y los abogados expertos en marcas.

¢ Coordine a sus empleados de modo que se garantice que sus
marcas se utilizan de manera coherente (marketing, publicidad,
etc.) y establezca un sistema para documentar el uso de sus marcas.

Proteccién de los derechos

e Enfuncidn de los recursos disponibles y de su estrategia
empresarial, registre sus marcas en todos los paises en los que
prevé fabricar o comercializar sus productos.

Observancia y supervision

e Efectue un seguimiento de los registros publicados y de otras
fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas que sean de su
interés, asi como productos competidores que pudieran infringir
sus derechos.

¢ Forme a sus empleados en materia de infracciones para
que puedan ayudar a efectuar un seguimiento en el sector
empresarial.

e AsesoOrese con expertos externos para defender sus derechos
contra las infracciones.

¢ Evalle continuamente su estrategia a medida que su empresa
crece y cambia.

50. ¢Cuando infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor
utiliza la misma marca o una marca tan similar que induce

a confusion para los mismos productoso servicios o para
producto so servicios similares en un pais en el que su marca
estd protegida (véase el apartado N.° 15). Para probar que
ha sufrido una infraccién, debe demostrar que una marca
especifica es tan préxima a la suya que es probable que los
consumidores se confundan. La confusion puede residir en
que los productos del competidor sean iguales a los suyos o
en que, de algun modo, la empresa del competidor parezca
guardar relacidn o estar aprobada, autorizada o patrocinada
por su empresa.
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* Si tiene una marca sélida. La solidez juridica de la marca
viene determinada por el hecho de haberla registrado,
el grado de caracter distintivo que posee con respecto a
los productos ofrecidos (véanse los apartados N° 9y 10),
la duracidn del periodo durante el que se ha utilizado la
marca y la cantidad de publicidad que se ha realizado.

Si las dos marcas son muy similares. Las similitudes
pueden referirse al aspecto de las marcas (dos logotipos
parecidos), a su sonido (Luz en comparacion con Lux) y a
su significado (White Horse en comparacion con Caballo
Blanco).

Si los productos son muy similares. Si los productos
compiten directamente, el peligro es que los
consumidores crean equivocadamente que existe una
relacidn entre los productores.

Si hay indicios de que efectivamente existe confusion.
Todos los mensajes de correo postal o electrénicoy las
llamadas telefénicas que se hayan remitido o efectuado
por error, asi como cualquier queja de los consumidores,
resultan de utilidad para evaluar el grado de confusién
del publico. Una encuesta a los consumidores sirve para
demostrar la confusién entre el publico.

* Silos productos se venden mediante los mismos canales
de comercializacion.

Este grado de proteccidn tradicional no es adecuado para
proteger marcas notoriamente conocidas contra los intentos
desleales de beneficiarse de su reputacion o de diluir el
caracter distintivo de la marca. Esas marcas gozan de una mayor
proteccidn en casi todos los paises (Véase el apartado N° 5).
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51. ¢Qué debe hacer si su marca esta siendo
utilizada por terceros sin su autorizacion?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se
sospecha que la marca esta siendo objeto de infraccidn. Un
abogado especialista en propiedad intelectual le informard de
las distintas maneras en que puede interponer una denuncia
por actos de falsificacién y de infraccion de lamarcay le
asesorara sobre cémo hacer valer los derechos de su marca.
Le informara de los procedimientos civiles, penales o, en su
caso, administrativos de los que dispone.

Si comprueba que se estan infringiendo sus derechos de
marca, podra decidir enviar una carta (que se conoce con el
nombre de “intimacién de cese en la practica”) al supuesto
infractor en la que se le informe de la posible existencia de un
conflicto. Para redactar esa carta es recomendable contar con
la asistencia de un abogado especializado en marcas.

Si su empresa considera que la infraccion es dolosa y sabe
ddnde tiene lugar la actividad infractora, tal vez quiera
actuar de manera sorpresiva y obtener, con la ayuda

de un abogado especializado en marcas, una orden de
inspeccioén e incautacion (cursada, normalmente, por un
tribunal competente o por la policia) para efectuar una
inspeccion sin avisar previamente a la empresa o persona que
supuestamente estd cometiendo un delito. Se podra incoar
un proceso penal en aquellos casos en los que se entienda
que se trata de falsificacion dolosa de marcas de fdbrica

o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a
escala comercial. Para estos efectos la marca infringida debe
encontrarse en uso y con el logo de marca registrada.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a
informar al propietario de la marca sobre la identidad de las
personas implicadas en la produccién y distribucion de los
productos y servicios infractores, asi como de sus canales
de distribucién. Como medida de disuasién eficaz contra
las infracciones, las autoridades judiciales podrdn ordenar,
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ainstancia del titular del registro de marca, que los productos
y materiales infractores se destruyan o se aparten de los
circuitos comerciales sin el pago de indemnizacidn alguna.

Estudio monografico: La utilizacion del sistema

de propiedad intelectual para protegerse contra
competidores que infringen los derechos de marca. El
ejemplo de Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

Saigon Cosmetics Corporation (SCC) es el principal fabricante de
perfumes, cosméticos y articulos de tocador de Viet Nam. Por medio
de los servicios de agencias profesionales de propiedad intelectual
de Viet Nam y del extranjero, SCC se asegura de que sus activos

de propiedad intelectual estan protegidos, antes introducir en el
mercado cualquiera de sus productos. Gracias a esta medida, SCC es
propietario de mas de 200 marcas y disefios industriales, muchos de
ellos en el dmbito internacional.

Varias personas y empresas han intentado beneficiarse ilicitamente
de las marcas de SCC por medio de varias infracciones de los
derechos de propiedad intelectual. Cuando se cometen esas
infracciones, SCC solicita el asesoramiento juridico tanto de las
oficinas de propiedad intelectual como de expertos y, seguidamente,
decide qué medidas adopta en funcidn de la probabilidad de que el
desenlace le sea favorable, los costos previsibles de observancia, la
posible indemnizacidn por dafos y perjuicios y las consecuencias que
puedan derivarse para sus clientes y sus mercados.

Entre las medidas concretas que ha adoptado SCC para hacer

frente a las infracciones de sus derechos de propiedad intelectual
figuran el envio de advertencias oficiales a las tiendas que venden
productos falsificados, la puesta en conocimiento de los clientes de
las infracciones, la adaptacion de las etiquetas de los productos a fin
de facilitar el reconocimiento del producto original, el aumento de
las actividades de marketing y publicidad encaminadas a favorecer
la fidelidad de los clientes a la marcay los procesos judiciales y
procedimientos administrativos.

Una temprana sensibilizacidn respecto de la importancia de un
empleo eficaz del sistema de propiedad intelectual ha desempefado
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un papel fundamental en el éxito de SCC. A este respecto, los
directores de SCC tienen la certeza de que “si no hubiéramos
invertido en la proteccidn de nuestros activos de propiedad
intelectual, a otros les habria sido mucho mas facil aprovecharse
ilicitamente de nuestro genio, nuestra creatividad y nuestra
reputacion, lo que habria hecho mds dificil, cuando no imposible,
que la companiia alcanzara su actual posicidon de primer fabricante de
cosméticos de Viet Nam”.

En IP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.isp), la
base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre la propiedad
intelectual, encontrard mds informacién.

52. ¢Como puede impedir su empresa la
importacion de productos de marca falsificados?

En numerosos paises, los titulares de registros de marca
disponen de medidas en frontera cuyo objetivo es impedirla
importacion de productos de marca falsificados y de

cuya ejecucion se encargan las autoridades aduaneras
nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras
pueden examinar, inspeccionar e incautarse de los productos
sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos
de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se
llevan a cabo principalmente contra los productos que se
importan al pais. Algunas autoridades aduaneras también
retienen los productos sospechosos que se encuentran en
trdnsito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden
ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de marca
y proporcionar informacion valiosa que resulta util para la
labor interna de observancia de los derechos que llevan a
cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida
posible del sistema, es aconsejable que su empresa:

* se ponga en contacto con las autoridades aduaneras
competentes para obtener informacidn sobre el régimen
aduanero local;

* acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual
para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder;
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e inscriba su marca o marcas ante la oficina de aduanas;

* proporcione tanta informacidon como le sea posible y
coopere con los funcionarios de aduanas para facilitarles
el reconocimiento de los productos infractores (por
ejemplo, informacién sobre la gama de productos que
llevan sus marcas, indicaciones sobre cémo distinguir
los productos auténticos de los falsificados, muestras de
productos falsificados, informacién acerca de la ubicacién
y el destino de los productos falsificados, etc.); y

* pague las tasas establecidas.

53. ¢Con qué opciones cuenta para
solucionar extrajudicialmente controversias
surgidas de demandas por infraccion?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones
pueden solucionarse de manera eficaz por medio de la
mediacion o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la
ventaja de ser un procedimiento menos formal, mds breve
y mas barato que los procedimientos judiciales y, a nivel
internacional, es mas facil exigir el cumplimiento del laudo
arbitral. Una de las ventajas de la mediacién es que las
partes mantienen el control sobre el proceso de solucién
de la controversia, lo que puede contribuir a mantener
buenas relaciones comerciales con la parte infractora, con
la que puede ser conveniente establecer una colaboracién
en el futuro. Para obtener mds informacidn sobre el
procedimiento de arbitraje y mediacidn, véase el sitio web
del Centro de Arbitraje y Mediacidn de la OMPI en
www.wipo.int/amc/es.
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Lista recapitulativa de comprobacion

¢ Manténgase alerta. En la medida de lo posible, efecttie un
seguimiento de la competencia para detectar infracciones.
Proporcione formacion a sus empleados sobre las infracciones
para que puedan realizar el seguimiento de manera mas eficaz.

* Gestion de riesgos. Elabore una estrategia de gestién de marcas
a fin de reducir al minimo los riesgos y potenciar al mdximo los
beneficios.

¢ Asesdrese. Consulte a un abogado de marcas antes de tomar
cualquier medida, puesto que sus acciones pueden tener
consecuencias en el desenlace del proceso judicial.

* No ignore las acusaciones. Si un competidor le acusa de infringir
los derechos de una marca, consulte a un abogado especializado
en este ambito. No debe pasar por alto las acusaciones de
un competidor aun cuando considere que carecen de todo
fundamento.

* Solucion extrajudicial de controversias. Examine las distintas
maneras de solucionar las controversias al margen de los
tribunales mediante la inclusién de cldusulas de arbitraje o de
mediacidn en los acuerdos de licencia (puede obtener mas
informacién en www.wipo.int/amc/es).
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Lista recapitulativa global de comprobacion para una
buena estrategia en materia de marcas

1. Escoja una marca sélida y valida. Tenga en cuenta sus futuros
mercados de exportacion.

2. Efectie una busqueda de marcas en su pais y en relacidon con los
posibles mercados de exportaciony las lineas de productos que
puedan ampliarse.

3. Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e
introducir en el mercado sus productos). No olvide el plazo
de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero.
Renueve sus registros si asi lo desea.

4. Muestre el simbolo ® una vez que ha registrado su marcay no
permita que esta se convierta en genérica.

5. Obtenga beneficios de la concesién de licencias sobre su marca,
cuando proceda.

6. No permita que otros confundan a los consumidores. Detecte el
uso indebido de su marca e inste con prontitud al infractor a que
cese en ese uso. Si el infractor no responde a su intimacién, inicie
acciones judiciales.

7. Inste a la autoridad aduanera, alli donde exista, a que impida la
importacion o exportacion de las mercancias infractoras.
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Consulte los siguientes sitios web si desea obtener mds
informacidn sobre los siguientes temas:

* Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual
desde un punto de vista empresarial: www.wipo.int/sme/

es/index.htm/

Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es,
index.html www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx (Asociacion
Internacional de Marcas)

Para conocer los aspectos practicos relacionados con
el registro de marcas, consulte la lista de sitios web de
las oficinas de marcas nacionales y regionales, que estd
disponible en: www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de
Marcas: www.wipo.int/madrid/es/index.html

La Clasificacién de Niza: https://www.wipo.int,
classifications/nice/es/index.html

La Clasificacién de Viena: www.wipo.int/classifications,
vienna/es/index.html|

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI: www.wipo.
int/amc/es/index.html|

El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas de
fabrica o de comercio y los procedimientos de solucidn
extrajudicial de controversias en materia de nombres de
dominio: www.wipo.int/amc/es/domains/index.html|

Los cambios en materia de observancia, especialmente en
el contexto de los intereses generales de la sociedad y de
las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo
en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad
social de las empresas en los resultados de las actividades
de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index.html
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* Una lista de las bases de datos en Internet en materia
de marcas que administran las oficinas de propiedad
intelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es,
trademark/output.html

La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite
efectuar de manera gratuita busquedas relativas a las
marcas en multiples colecciones: www.wipo.int/reference,

es/branddb/index.html

Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene
informacién detallada sobre todas las marcas registradas
con arreglo al Sistema de Madrid: www.wipo.int/madrid/
es/monitor/index.html|

La Recomendacién Conjunta de la OMPI relativa a

las Disposiciones sobre la Proteccidn de las Marcas
Notoriamente Conocidas: www.wipo.int/publications/es,
details. jsp?id=346

La Recomendacién Conjunta de la OMPI relativa a las
Licencias de Marcas: www.wipo.int/publications/es,
details. jsp?id=344

La Recomendacidn conjunta relativa a las disposiciones
sobre la proteccidn de las marcas, y otros derechos de
propiedad industrial sobre signos, en Internet: https://
www.wipo.int/publications/es/ details.jsp?id=345
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Las 100 marcas mds valiosas del mundo en 2016 segun BrandZ (Top 100 Most
Valuable Global Brands).

Articulo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones
de Origeny su Registro Internacional.

Véase Lo atractivo estd en la forma, publicacién de la OMPINL 498, y el médulo
02 de IP PANORAMA™,

Véase Expresion creativa, publicacion de la OMPINL 918, y el médulo 05 de IP
PANORAMA™,

Véase Inventar el futuro, publicacién de la OMPINL 9171, y el médulo 03 de IP
PANORAMA™,

Véase el modulo 04 de [P PANORAMA™

Para obtener mds informaciodn, véase In Good Company: Managing IP Issues
in Franchising (En buena compafiia: La gestién de los aspectos de propiedad
intelectual de los contratos de franquicia), publicacién de la OMPI N°1035.









