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Esta publicacidn es una adaptacion a la normativa costarricense del documento originario
publicado porla Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “El
Secreto estd en la Marca. Introduccion a las marcas dirigida a las pequefas y medianas em-
presas”, el cual se ha modificado pararesponder ala legislacidon nacional costarricense por el
licenciado Rodolfo Alfaro Pineda en estrecha colaboracion con el Registro Nacional de la Re-
publicade CostaRicay de acuerdo conlalicencia CCBY 3.0 1GO. La Secretariade la OMPIno
asume responsabilidad alguna porla modificacidon o traduccion del contenido original.

El presente documento tiene por objeto explicar las razones porlas que una gestion eficaz de
las marcas esimportante paraunaempresa.

La gestidn de las marcas debe constituir un elemento integral de la estrategia de desarrollo
delaimagen de unamarca de todas las empresas, independientemente del tamafo de estas.
Como consecuencia de la aparicion de nuevos mercados y de Internet, las empresas tienen,
ahoramas que nunca, oportunidades mas numerosasy lucrativas de dotarse de marcas valio-
sasy de modelos de negocio que garanticen suvisibilidad. Sin embargo, esas oportunidades
también comportan una mayor exigencia de que las empresas salvaguarden y potencien sus
derechos de marca, asicomo de que eviteninfringirlos derechos de marca de terceros.

La estrategia de gestidon de la marca debe reflejar las preocupacionesy las condiciones de la
empresa, sus mercados destinatarios y su sector empresarial. Debe atender a consideracio-
nes juridicas, pero también a otras de orden practico como un presupuesto adecuado, la dis-
tribucion de lasresponsabilidades entre el personal de laempresay los proveedores externos
deservicios paramarcas, lacapacidad de tolerancia al riesgo, los seguros, olasrelaciones con
los proveedores, los franquiciados y los distribuidores. Asimismo, debe integrarse armonica-
mente enlos planes de desarrollo de laimagen de la marcay de seguimiento de lacompeten-
ciadelaempresaafinde garantizar el éxito enun mercado sumamente competitivo.

Conlapresente guia se pretende ayudar a las distintas partesinteresadas del sectorempresa-
rial, especialmente los emprendedoresylos propietarios o administradores de las pequefasy
medianas empresas (pymes), a que comprendanlamanerade:

crear nuevas marcas que llamen la atencién de los consumidores y les resulten atrayentes y
cuyosderechosderivados puedan, almismotiempo, hacersevalerfrente aloscompetidores;

protegerlossignos,loslemas publicitarios, los eslédganes, los logotiposy otros componen-
tes fundamentales de lamarca frente ala explotacidn o el uso porterceros sin autorizacion;

evitarelriesgo deinfringirlos derechos de marca de terceros;
efectuarunseguimiento activo de las marcas de los competidores;

obtenerelmaximo valor de sus marcas en beneficio de unas estrategias mas sélidas de de-
sarrollo de laimagen de marca; y trascenderlas fronteras nacionales y regionales mediante
el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

La presente guia ofrece una introduccién a las marcas relativamente completa, adaptada en
la parte juridica ala normativa costarricense, con ejemplos de acceso publico que constan en


https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES
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el Registro de Propiedad Intelectual de Costa Rica, pero también remite a informacién sobre
otros aspectos. Puede descargarlas publicaciones de la OMPIl alas que se hace referencia en
el texto desde la direccion web www.wipo. int/publications/esy acceder al recurso de apren-
dizaje enlinea lP PANORAMA™ Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, ni esta guia ni
los otros recursos mencionados suplen el asesoramiento juridico profesional.


https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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1. ;Qué es unamarca?

Una marca es cualquier signo o combinaciéon de signos que permite distinguir los bienes o
serviciosde unapersonadelosde otra, porconsiderarse suficientemente distintivos o aptos
paraidentificarlos bienes o serviciosalos que se apliquenfrente alos de sumisma especie o
clase. Por “persona” entiéndase tanto una persona fisicacomojuridica. El término “marca de
fabrica o de comercio” se utiliza para los productos, mientras que los signos que identifican
servicios se denominan “marcas de servicios”. No obstante, enla presente guia se utilizard de
manera general el término “marca” (eninglés, “trademark”y “mark”) para referirse tanto alos
productos como alos 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, un conjunto de palabras -incluidos los nombres de personas-, letras, niumeros,
elementos figurativos, cifras, monogramas, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vifie-
tas, orlas, lineas o franjas, combinaciones y disposiciones de colores, asi como los sonidos.
Pueden consistir enla forma, la presentacién o el acondicionamiento de los productos, sus
envases o envolturas o delos medios olocales de expendio de los productos o servicios co-
rrespondientes. También pueden protegerse bajo la misma normativa marcarialos nombres
comerciales, las expresiones o sefales de publicidad comercial (esldganes), losemblemasy
lasindicaciones geograficas y denominaciones de origen.

Cadavez son mas los paises que también permiten el registro de marcas no tradicionales,
como los signos tridimensionales (porejemplo, laforma de un producto o suembalaje), las
imédgenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos, las marcas
tactiles(lasensacidnoeltacto)ylasmarcas flexibles o cambiantes. Las marcasno tradicio-
nales son poco frecuentes, pero en Costa Rica el Registro de la Propiedad Intelectual re-
conoce que lalista de los signos que establece laley es ejemplificativa, porlo que pueden
registrarse signos con tal de que cuenten con el caracter distintivo, de modo que no solo
se admiten los signos que se aprecien visualmente o que puedan serrepresentados grafi-
camente, sino también, por ejemplo, marcas tridimensionales, sonoras e incluso olfativas
siempre que se aporte una descripcion objetiva, claray precisa del aromay al menos tres
muestras delaroma(esencia o fragancia) que se pretende proteger, debidamente envasa-
das o contenidas en un recipiente adecuado para su conservacion, las cuales quedaran a
disposicidndelosinteresados durante el plazo parainterponer oposiciones.
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3. (Qué diferencia existe entre unamarcade
fabrica o de comercio y unamarcade prestigio?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepcion comun de “marca de
fabrica o de comercio” (trademark, en inglés) con “marca” en tanto que “marca de prestigio
o signo con una imagen de marca” (brand, en inglés). El significado de marca de prestigio es
mucho mas amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultural, ampara-
da por derechos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un producto.
Las marcas defabricaode comercio constituyenunelementoimprescindible deunamarcade
prestigio, pero esta también suele contener otros elementos como los disefios, el acondicio-
namiento distintivo, los lemas, los simbolos y los sonidos, asicomo el concepto, laimageny la
reputacion que sirven de nexo entre el consumidory el producto de que se trate.

Por ejemplo, la palabra Mercedes-Benz® y el disefio con forma de estrella de tres puntas son
dos de las marcas de fabrica o de comercio empleadas para identificar al fabricante aleman
Daimler AG. Por su parte, lamarca de prestigio comprende los coches, la tecnologia, el disefio
innovador, las marcas de fabrica o de comercio y la sensacién que tienen los clientes de rela-
cionarse conun articulo de calidady de lujo.

Ejemplos de marcas de fabrica o de comercio

Una marca de fabrica o de comercio compuesta solo de palabras, letras, niumeros o una combi-
nacion de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia proteccion a su propietario porque le permite limitar el
uso porlos competidores de toda versién figurativa de la marca que, por su parecido, induzca a con-
fusidnrespecto delmismo tipo de productos o servicios. Las palabrasylasletras o nimeros en simis-
mos también estan protegidos, no asiunsimple color,unaletra o undigito considerado aisladamente.

Ejemplo: YAHOO!® estaregistrado como una marca verbal.

Unaversion estilizada de unamarcaverbal

Sielpropietariode unamarcadeseaprotegernosololos caracteres sinotambiéneldisefio, el co-
loroalgunelemento distintivo, se necesitaunaformaespecialde marcadefabricaode comercio.
Este tipo de marca suele denominarse “marca consistente en disefiosy palabras”. No obstante, si
esaimagenfueraobjeto de algunamodificacion, enciertamedidayano se podrianhacervalerlos
derechos que confiere elregistro, habida cuenta de que lavalidez de esos derechos estéd enrela-
cion directa con el registro exacto (véase, ademas, el apartado N.° 37 sobre la manera de utilizar
las marcasregistradas conundisefo, un color o una tipografia especificos).

.10 -
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Ejemplo: YAHOO!® también estaregistrado en su forma estilizada.

AHOO!

Imagenprocedente delaPublicaciéon de la OMPI N.°900.1.Elsecretoestaenlamarca: Introduc-
cion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.11.

Marcas puramente figurativas

Unamarcatambién puede estar constituida Unicamente porunlogotipo. Enese caso, enlamarca
no seincluye ninguna palabra.

v

Signo figurativo utilizado como marca de comercioy servicios, asicomo emblema para distinguir
el establecimiento, propiedad de la empresa costarricense Cooperativa Agricola Industrial Vic-
toria, R.L. Expediente 2018-011303. N° deregistro 282326 (marca)y 282327 (nombre comercial).

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

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

CALA LUNA

Marca de servicios mixtaregistrada

Denominacién: CALALUNA

Paraservicios de hoteleria, servicios devillas, servicios de alimentaciony hospedaje.
Titular: Kona PacificaS.A.

Expediente: 2011-005681. N° deregistro 213167.
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Marca defabricay comercioregistrada.
Denominacion: Chiky. Para distinguir galletas.
Titular: Compania de Galletas Pozuelo DCRS.A.
N°deregistro266529.

Marcas no tradicionales

Con frecuencia es dificil registrar las marcas que se basan en la apariencia, la forma, el sonido,
el olor, el gusto o la textura (y, enla mayoria de los paises, esimposible hacerlo). En Costa Rica
algunas de esas marcas de fabrica o de comercio se han aceptado, salvo las de colores consi-
derados aisladamente.

Marcas monocromas:

Enmuchos paises, KRAFT® Foods haregistrado como marca el color lila que utiliza para sus chocola-
tesy productos de chocolate.Imagen procedente de la Publicacion de la OMPI N.°900.1. El secreto
estdenlamarca: Introduccion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.12.

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):

Enmuchos paises, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus chocola-
tesyproductos de chocolate. Imagen procedente de laPublicacion de la OMPI N.°900.1. Elsecreto
estdenlamarca: Introduccion a las marcas dirigida a las pequefas y medianas empresas, pp.13.
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Senalde propaganda(sonora)registrada

Denominacion: SOLO BUENO (SONORA)

Se trata de un sonido para promocionarlocales comerciales paralaventa de electrodomésticos,
mueblesy articulos para elhogar, relacionada con elregistro nimero 170983.

Titular: El Gallo Mas Gallo de Alajuela S.A.

Expediente: 2010-010251. N° deregistro 208695.

4. ;Para que sirven las marcas?

Las marcas ayudan alos productores aidentificar los productos o servicios de suempresa.
Ayudanadiferenciarsus productososerviciosdelosdelacompetenciay contribuyenaque
seidentifique suempresa como lafuente del producto o servicio que lleva sumarca.

Las marcas son uno de los instrumentos de marketing y comunicacion mas eficaces. Son
instrumentos con gran capacidad para captar la atencion del consumidor y lograr que los
productos de suempresa destaquen. Pueden aunarenun unico elemento todoslos atribu-
tosy mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, sureputaciony
sus productosy con el estilo devida, las aspiracionesylos deseos de los grupos destinata-
rios de consumidores. También allanan el camino haciala utilizacioneficazde Internet porsu
empresa (véanse los apartados N.° 39y 40).

Las marcas constituyenlabase para el desarrollo de laimageny lareputacién de una mar-
ca. Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han
oido, leido o sentido personalmente. Crean una relacién de confianza que puede permi-
tirle ganarse auna clientela fiel y reforzar el buen nombre de suempresa. Los consumido-
res sienten a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto
de cualidades deseadas o de caracteristicas que presentanlos productos quellevanesas
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
reputacion. Puede encontrarse mas informacion a este respecto en el punto 1del Mddulo
02 de IPPANORAMA™,

Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumi-
dores alindicar; a) el origen delos productos, y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan alos
consumidores a decidir sivuelven a adquirirun producto o no. Si el producto fabricado con
unamarcadeterminadaresulta ser defectuoso, los consumidores disponendeinformacién
exactasobre suorigen(yasea 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 y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja
competitiva alargo plazo. Poseen unvalor que va mas alld de su actividad empresarial prin-
cipaly, con frecuencia, facilitan que su empresa amplie sus actividades a otros productos.
Pueden concederse licencias sobre las marcas o venderse y, por lo tanto, representan una
fuente adicional deingresos porconductodelasregalias(véanselosapartadosN.© 42y 43);


https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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son un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado N.°
46);ypuedenvendersejuntoconsuempresao porseparadode esta(véase elapartadoN.°
47).Enocasioneslas marcas contribuyenaunvolumende ventas mas elevadoy aunos mar-
genes de beneficio mayores. Ademas, pueden utilizarse como garantia subsidiaria para la
obtencidndefinanciacion, porejemplo,y siempre que seaaceptadaporelacreedorgaran-
tizado, constituyendo un contrato de garantia mobiliaria sobre lamarca, o sobrelasregalias
derivadas dellicenciamiento, conforme ala Ley de Garantias Mobiliarias.

wfmptria[

Etiquetadelamarcacuyadenominaciones CCRImperial ® para cervezas, cerveza de bajo conte-
nido alcohdlico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra, del titular Distribuidora La Flori-

daS.A. (Expediente 2004-009288. N° deregistro 158281).

Las marcas soélidas permiten contratary conservar con mas facilidad a los empleados. Las
personas prefierentrabajar paramarcas conocidasy que gozande gran prestigioylascom-
pafias alas que pertenecen.

Las marcas sonunade las armas mas eficaces contralacompetencia desleal. Elregistro de
las marcas permite alas empresas de las que son propiedad prohibirala competencia que
hagaunuso no autorizado de esta (véase el apartado N.° 15). Por otra parte, pueden utilizar-
se paraimpedir que se importen productos falsificados (véanse los apartados N.° 15y 52).
Ademas, puedenimpedir que otros usenlas marcas de suempresa como parte de unnom-
bre de dominio (véase el apartado N.° 39).

Lasmarcas ayudanamantenerlalealtad delos consumidores de productos cuyas patentes
hanvencido: Los productos protegidos por patentes de invencidn que se comercializan en
elmercado, lo hacen conunamarca asociada que distingue al producto. Pues bien, unavez
que la patente expira, el consumidor puede seguir prefiriendo el producto original, deman-
dandolo porsumarca.

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un activo empresarial valioso para la mayoria
de las empresas. Puede serincluso el activo mas valioso que posean. Se estima que Apple® es
lamarca mas valiosa del mundo, seguida de Google®, Microsoft®, Amazon® McDonald’s®, Visa®,
Tencent®, Louis Vuitton®, MasterCard®y Coca-Cola®!

'"Las 100 marcas masvaliosas delmundo en2023 segin BrandZ (Top 100 Most Valuable Global Brands).
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El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, suimagen y un conjunto de
cualidades deseadas que relacionan conlas marcas. Los consumidores estan dispuestos a pagar
mas por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por
ello,elmerohechode poseerunamarcaconunabuenaimagenyunareputacionde prestigio pro-
porcionaunaventajacompetitiva alaempresa.

Listarecapitulativa de comprobacion

» ¢Tieneunalistaordenadadetodoslos elementos de sumarcasusceptibles de proteccion,
comprendidaslas marcas de fabrica o de comercio, el acondicionamiento distintivo o las for-
mas de sus productos? Examine lainformacién de los apartados siguientes para asegurarse
de que cuenta conuna lista exhaustiva de sus activos protegibles.

» Las marcas son un valioso activo empresarial. La funcidon de las marcas va mas alla
de servir para distinguir sus productos o servicios; contribuyen a la creacién de su
imagende marca. Pueden brindarle una ventajacompetitivay permitirle protegerse
contrala competenciadesleal.

» Lanormativa protege las marcas pararespaldar su funcion de distinguirlos productos y servicios
de diferentes empresasy evitar que los consumidores se equivoquen conrespecto al origende
estos. De estamanera, el Derecho de marcas también ayuda a garantizar que el propietariode la
marca, y no un competidor que laimite, obtenga los beneficios asociados con un producto de-
seado.

» Masinformacion. Véase el punto 1del mdédulo 02 de [P PANORAMA™,

Los tipos de marcas

Marca de fabricao

. Marca de servicios
de comercio

Indica el origen Indica el origen
comercial de los T comercial de los
productos servicios

: : Indica el
Indicala pertenencia cumplimiento de una
auna asocilacion Seﬂe de normas

: Marca de
Marca colectiva e

certificacion
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5. ;Qué sonlas marcas de servicios?

Comosehasefaladoanteriormente, sehaceladistincidonentrelasmarcasdefabricaodecomer-
cioylas marcas de servicios. Ambas son signos distintivos; las marcas de fabrica o de comercio
distinguen los productos de una empresa de los de otras, mientras que las marcas de servicios
cumplen la misma funcién respecto de los servicios. Pueden ser servicios de cualquier clase, a
saber: financieros, bancarios, deviajes, publicitarios, de cafeteriay comedores, etcétera. No hay
ninguna diferencia juridica entre los dos tipos de marcas: las marcas de servicios pueden regis-
trarse, renovarse, anular suregistro, cancelarse voluntariamente y cederse. También pueden ser
objeto de licencia con sujecién alas mismas condiciones que las marcas de fabrica o comercio.
Las marcas de servicios con frecuencia se denominan “marcas” por razones practicas o porque
endeterminados paisesno sereconoce eltérmino “marca de servicios”.

METROPOLITANO

Marcade servicios mixta®

Denominacion: Hospital Metropolitano.

Servicios y cuidados médicos, servicios de analisis médicos relacionados al tratamiento de per-
sonas incluyendo de rayos X, tomas de sangre, inseminacion artificial, servicios de optometriay
odontologia, todos prestados a través de un hospital clinica.

Titular: Instituto Centroamericano de Medicinal.C.E.M.S.A.

Expediente: 2016-006791. N° deregistro 258402.

Las marcas notoriamente conocidas son marcas de fabrica, de comercio o de servicios que
las autoridades competentes del pais en que se solicita la proteccidn de la marca consideran
muy conocidas. Es todo signo o combinacidon de signos que se conoce enelcomerciointerna-
cional, el sector pertinente del publico o los circulos empresariales. Todos los tipos de marcas
pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso deltiempo. Porlo general,
las marcas notoriamente conocidas benefician de una proteccidn adicional. Por ejemplo, las
marcas notoriamente conocidas se protegen aunque no estén registradas (o ni siquiera hayan
sidoutilizadas)enunterritorio determinado. Ademas, sibienlas marcas de fabrica, de comercio
o de servicios solo suelen estar protegidas contra marcas tan similares que llevan a confusion,
siestasUltimas se usanenproductosidénticos o similares,las marcas notoriamente conocidas
estaran protegidas contra la utilizacion de toda marca similar que pueda inducir a confusion,
incluso si esta Ultima se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reldnan ciertas
condiciones. Con esa proteccion reforzada se pretende evitar el aprovechamiento indebido
delanotoriedad delamarca, ladisminucidn de su fuerza distintiva o suvalor comercial o publi-
citario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o ainstancia del interesado,
el Registro puede rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya
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lareproduccidn,imitacion o traduccion de una marca notoriamente conocida.

Generalmente, atafie al propietario de la marca demostrar que esta es muy conocida por el
publico consumidor de un territorio especifico. Existe la posibilidad de solicitar el reconoci-
miento de la condicién de marca notoriamente conocida por medios administrativos (véase
aqui). Es aconsejable que:

a) registre sumarca notoriamente conocida porlo menos respecto de los productosy ser-
vicios masrelevantes,

b) que se oponga alregistro porlacompetenciade esamarca,y

C) que conserve pruebas de la utilizacién y el prestigio de sus marcas, por ejemplo las ci-
fras de ventas, el material de campafas publicitarias, los informes anuales o las menciones
hechas por terceros, y en general, cualquier documento que pruebe la extensién de su co-
nocimiento porelsectorpertinente del publico, laintensidady elambito de difusiény publi-
cidad o promocion de lamarca, su antigliedad, uso constante y el andlisis de producciény
mercadeo delos productos que la marca distingue.

6. ;Que son las marcas colectivas?

Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones o cooperativas que autorizan a
sus miembros a usar el signo o combinacién de signos para comercializar sus propios produc-
tos. La asociacién debe establecer mediante un reglamento las caracteristicas y cualidades
que serdn comunes a los productos o servicios para los que se usara la marca (por ejemplo,
las normas de calidad), asicomo las condiciones, modalidades, sanciones, personas fisicas o
juridicas asociadas que pueden usarla a condicion de cumplir dichas normas y disposiciones
conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme al reglamento. 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 reconocie-
ransus marcas o paraque los principales minoristas las distribuyeran.


https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=503601064877227
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7. ;Que son las marcas de certificacion?

Las marcas de certificacion se conceden cuando un producto o servicio satisface unas nor-
mas definidas, pero no estan restringidas por la pertenencia a una entidad determinada. Se
tratade unsigno o combinacién de signos que se aplicaaproductos o servicios cuyas carac-
teristicas o calidad hansido controladasy certificadas por el titular de lamarca. Esas normas
definidas puedenguardarrelacionconlanaturaleza olacalidad delos productos o servicios,
las condiciones de trabajo de la produccidon o el rendimiento, las clases de personas que
producen o realizan las actividades de produccion, la zona de origen, etcétera. El propieta-
rio de una marca de certificacién concede unalicencia 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 cumplalas normas definidas puede uti-
lizaresamarca. Unamarca de certificacion comunica al comprador que los productos que la
llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados
por una persona gque no es el productor, mediante los métodos determinados por la auto-
ridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos mas importantes para ob-
tener una marca de certificacion es que la entidad que solicite el registro esté considerada
“‘competente paracertificar” que los productos en cuestién cumplenlas normas. La solicitud
deregistro de una marca de certificacion debe acompafarse de unreglamento de uso dela
marca, el cual fijara las caracteristicas garantizadas por la presencia de lamarcay la manera
como se ejercera el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El
reglamento serd aprobado por la autoridad administrativa competente en funcién del pro-
ducto o servicio de que se trate. Como es |dgico, la autoridad certificadora o el titular de la
marcano podransolicitarlamarca de certificacion de sus propios productos o servicios.

En muchos paises, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certifi-
cacion es que las primeras solo pueden serusadas por un grupo especifico de empresas (por
ejemplo, los miembros de una asociacion), mientras que las marcas de certificacion puede
usarlas cualquieraque cumplalasnormas estipuladas poreltitulardelamarcade certificacion.
En CostaRica es posible registrar marcas colectivas y marcas de certificacion, en otros paises
no.Enconsecuencia, cabelaposibilidad de que unamarca colectiva existente enun paistenga
queregistrarse como marca de certificacidn en otro pais o viceversa.
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Ejemplo:

La Asociacion Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica es propietaria de la marca de certifi-
cacién mixta INTECO®, de servicios para efectuar evaluaciones, certificaciones y auditorias de

calidad de productos, servicios y personas, elaborar, aprobar, emitir y revisar normas técnicas,
auditarollevaracabo ensayosy pruebas de materiales.

INTECO

Expediente deregistro: 2020-006142- Registro N° 296447..

Indicaciones geograficas

Las marcas de fabrica o de comercio que incluyen términos o signos geograficos no son re-
gistrables siestos son geograficamente descriptivos (véase el apartado N.°17). Esimportante
tener esto en cuenta al escogerlas marcas de fabrica o de comercio para sus productos.

Los paises administran las indicaciones geograficas conforme a distintos criterios, como se
sefala a continuacion, porlo que debe obrar con cautela si prevé utilizar una marca de fabrica
o de comercio que sea geograficamente descriptiva.

Porindicacion geografica se entiende el nombre geografico de un pais, unaregién o localidad,
que se utilice enla presentacién de un bien paraindicar sulugar de origen, procedencia, elabo-
racion, recoleccion o extraccion. Puede serutilizada portodoslos productores que fabrican sus
productos en ellugar designado porlaindicaciéon geograficay cuyos productos compartenlas
cualidades especificadas. Una denominacidn de origen es un tipo especial de indicacién geo-
grafica. Generalmente consiste en unadenominacion geografica o una designacion tradicional
empleadas paraproductos que tienenunacalidad ounas caracteristicas especificasque se de-
ben exclusiva o esencialmente al entorno geografico en el que se producen, comprendidos los
factores naturalesy humanos.?

Elregistrointernacional de las denominaciones de origen serige por el Arreglo de Lisboare-
lativo ala Proteccion de las Denominaciones de Origeny su Registro Internacional, que admi-
nistrala Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del cual Costa Ricaes parte.

Articulo 2 delArreglo de Lisboarelativo alaProtecciondelas Denominaciones de Origeny suRegistroInternacional.
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Ejemplo:

Lamarca colectiva mixta, denominada PV Pura Vida Seafood & Aquaculture®, es utilizada porem-
presas costarricenses que forman parte de la Asociacion Camara Nacional de Empresas de Pro-
ductosPesquerosyAcuicolas CANEPP, paraidentificartoda clase vivaonovivade pescados, ma-
riscosy algas provenientes delapescamarina.

Expediente: 2021-011244; n° deregistro 305061. La Cédmaraes miembro activo del ProgramaPla-
taforma de Pesquerias Sostenibles de Grandes Peldgicos de PNUD (véase CANEPP)

Enalgunos paises, la proteccién de las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen
es posible Unicamente mediante marcas colectivas o de certificacion. Otros paises cuentan con
un sistema de proteccion suigeneris diferenciado con esa finalidad. En Costa Rica, ademas dela
normativainternacional adoptada, estan contempladasy reguladas ambas enla Ley de Marcasy
Otros Signos Distintivos, asicomo enelReglamento delas Disposiciones Relativas alasIndicacio-
nes Geograficasy Denominaciones de Origen. Para mas detalle sobre sus diferencias véase aqui.

Ejemplos: De conformidad con la normativa costarricense, las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen pueden registrarse como tales. Asi, “QUESO TURRIALBA”, que utiliza
como designacion lazona geografica del cantdn Turrialba de la provincia de Cartago, se encuen-
tra registrada como denominacion de origen para el queso producido en la zona; mientras que
“BANANO DE COSTARICA” esladenominacidon de origenregistrada para elbanano producido en
todo el territorio de CostaRica, anombre de Corporaciéon Bananera Nacional CORBANAS.A.

Para el procedimiento de registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen
véase aqui.

Queso

Turrialba

Denominacidn
de Origen

Queso Turrialba

Denominacion de origen®,

Titular: Asociaciénde Productores Agropecuarios de Santa Cruzde Turrialba.
Expediente: 2008-001721.N° deregistro 222520
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https://www.canepp.com/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC
http://www.rnpdigital.com/bibl_virtual/Revista%20digital%20abril%202018.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1081542856066500
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BANANO DE COSTARICA

Denominacion de origen®

Titular: Corporacién BananeraNacional CORBANAS.A.
Expediente: 2011-008912. N° deregistro 212398

Enlalndia, elnombrey ellogotipo del té de Darjeeling® estanregistrados como marcas de certi-
ficacion de conformidad con el Derecho de marcas de laIndiay también se hanregistrado como
indicaciones geograficas con arreglo a la proteccidn sui generis diferenciada que concede la In-
dia. El sistema de proteccion sui generis brinda una mayor proteccion, al impedir que la compe-
tenciautiliceelnombreincluso cuando esautilizaciéonnolleve aconfusion. Porejemplo, el sistema
de laIndia no permite que ninguna otra empresa utilice el nombre Darjeeling®, ni siquiera para un
producto que esté etiquetado como “té de tipo Darjeeling”. Sibien el consumidor entenderia que
no se trata de verdadero té de Darjeeling®, no se permite esa utilizacién porque la palabra Darjee-
ling® solamente pueden emplearlalas empresas autorizadas.

\‘J:LIN O
e\-‘ %

No flavour finer. Imagen procedente de la Publicacién de la OMPI N.°900.1. El secretoestaenla
marca: Introduccion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.21.

Tambiénhay algunos paises que disponende distintasleyes paralaprotecciéndelasindicaciones
geograficasylasdenominaciones de origenconrespecto a categorias especificas de productos
(por ejemplo, la proteccion sui generis de productos agricolas y productos alimentarios y la le-
gislacién contra lacompetencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso
paraindicaciones geograficas o denominaciones de origen especificas (por ejemplo, el whisky
escoceés, 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 informacion sobre la pro-
tecciondelasindicaciones geograficasylas denominaciones de origen.

Ejemplo:

Parmigiano-Reggiano® esta reconocido como denominacién de origen protegida en la Union
Europeaenvirtud de su sistema suigeneris, mientras que enlos Estados Unidos de América, don-
de no hay un sistema sui generis separado, tanto el nombre como el logotipo de Parmigiano-Re-
ggiano® estanregistrados como marcas de certificacion. 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.-
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'PARMIGIANG
REGGIAND

Imagenprocedente delaPublicacién de la OMPI N.°900.1.Elsecretoestdenlamarca: Introduc-
ciéon a las marcas dirigida a las pequefas y medianas empresas, pp.22.

8. (Quérelacion hay entre las marcas de
fabrica o de comercio, las marcas colectivas
y las marcas de certificacion?

Sibientodos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de fabrica
o de comercioidentifican el origen comercial, o empresarial, de los productos, en tanto que
las marcas colectivas ylas marcas de certificacidonidentifican la asociacidén o la certificacion
de los productos. Dicho de otro modo, un producto puede tenerlamarcade laempresaala
vez que una marca colectiva o una marca de certificacion. Por consiguiente, aunque su em-
presa pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificacién, deberia ase-
gurarse de que la marca de fabrica o de comercio de su empresa sigue siendo su maxima
prioridad. La marca de fabrica o de comercio es la Unica marca que vincula directamente al
producto consuempresa.

Interflora® es una marca de prestigio internacional que vincula a floristas de todo elmundo conla
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 utilizantodoslosfloristasdeInterflora®. Los miembros de Interflora® usan sumarca
y suimagen de marca propias, pero suelenincluirla marca colectiva Interflora® en sus sitios web,
sus empresas, su publicidad, etc., para mostrar suvinculacion.
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Listarecapitulativa de comprobacién

» Inventarie sus marcas de fabrica o de comercio. Examine sus marcas actualesy determine
aquétipo pertenece cadaunadeellas.

» ¢Utiliza su empresa todas las marcas que tiene a su disposicion? Determine los tipos de
marcas (marca de fabrica o de comercio, marca de servicios, marca de certificacion o
marcacolectiva)ylasindicaciones geograficas olasdenominaciones de origendelas que
puede beneficiarse suempresaeincorpdrelas a su estrategia global de marca.

.23.
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9. ;Por qué esimportante tener una marca
solida?

El Derecho de marcas concede protecciénjuridica alas marcas que tienen caracter distintivo.
El caracter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden re-
lacionar una marca conlos productos alos que esta asociada. En ocasiones, alas marcas dis-
tintivas se las denomina marcas “sdlidas”. Cuanto mas soélida sea la marca, mayor sera la pro-
babilidad de que se conceda su registro (véase el apartado N.° 17) y mayor la proteccidn que
le dispensen los tribunales (véase el apartado N.° 50). Por consiguiente, es importante com-
prender la diferencia entre las marcas inherentemente solidas y las inherentemente débiles. Si
el signo solicitado contuviere un elemento desprovisto de caracter distintivo de manera que
cree dudas en cuanto al alcance de la proteccién de lamarca, el Registro se lo indica al intere-
sado para que, modificando la solicitud, declare que no se reserva derecho exclusivo alguno
sobre ese elemento. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco categorias
gue vandelas mas distintivas (sélidas) alas 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 laimaginacion
de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendria justificacién
alguna para utilizarunamarcaidéntica o parecida. Las marcas que consisten en palabrasin-
ventadas o extravagantes sonjuridicamente las mas solidas, ya que cuentan con una mayor
probabilidad de que se acepte suregistro. No obstante, presentan la dificultad de que, por
lo general, alosresponsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan
ningunaindicacidénalos consumidores de cuales el producto que se vendey aestos 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 pu-
blicitarlas. Sinembargo, unavez establecidas, estas marcas poseenun enorme poder. Y, al
final, incluso su equipo de marketing estard muy satisfecho conellas.

Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, sibien este no guardare-
lacion Idgica alguna con el producto que anuncian. Aungue las marcas arbitrarias también son
muy soélidasy defacil proteccion, es frecuente que alos profesionales delmarketing no les gus-
ten mucho mas que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el
mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad paraque se cree elnexo entrelamarca
y el producto enlamente de los consumidores. No obstante, como sucede conlas marcas que
consistenen palabrasinventadas o extravagantes, generalmente se concede suregistro.
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Las marcas sugestivas son marcas de fabrica o de comercio que remiten a la naturaleza, la ca-
lidad o los atributos del producto, pero sin describir esas caracteristicas. Exigen cierto grado
de imaginacidn por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, debido
aque sugieren cualidades del producto, poseen un nivel bajo de caracter distintivo. En conse-
cuencia, se les concede menos proteccion que alas marcas compuestas de palabras inventa-
das o extravagantes o alas marcas arbitrarias. En algunos paises, las marcas sugestivas pueden
estar consideradas demasiado descriptivas del productoy, por consiguiente, cabe la posibili-
dadde que no puedanregistrarse como marca de fabrica o de comercio (véase elapartadoN.°
17). Es evidente que las marcas sugestivas son atrayentes desde el punto de vista de la comer-
cializacionhabida cuentade que actuan como unaforma de publicidad. Sinembargo, desde el
punto de vista de lamarca de fabrica o de comercio, esto puede convertirse en un problema si
lamarcadescribe elproducto o sus caracteristicas, puesto que el propietario no puedeimpedir
que las empresas competidoras utilicenlas mismas palabras para describir sus productos.

Las marcas descriptivas son marcas de fabrica o de comercio que tan solo describen al-
guna caracteristica del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, for-
ma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se
presta el servicio, periodo de produccion, etcétera. Los términos descriptivos poseen es-
caso caracter distintivoy, porlo tanto, no reldnen los requisitos para poder ser protegidos a
menos que se pueda demostrar que se ha establecido su caracter distintivo por medio de
una utilizacién generalizada en el mercado (véase el cuadro que figura a continuacién del
apartado N.° 17, relativo al significado secundario). Alos efectos de su comercializacion, sin
duda seria mas facil contar con una marca que indicase directamente qué vende laempre-
sa. No obstante, las marcas descriptivas no pueden inscribirse, por ende las empresas no
puedenapropiarse de tales signos niimpedir que otras los utilicen.

Los signos genéricos son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se apli-
can. Estan desprovistos de todo caracter distintivo y no pueden ser protegidos como marcas
porgue concederles proteccion conllevaria privar a la competencia del derecho a referirse a
sus propios productos por sunombre. Cuando una marca de fabrica o de comercio sdlidano
se utilizadelaformaadecuada, coneltranscurso deltiempo puede perder su caracter distinti-
voy convertirse en genéricay, porlo tanto, dejar de estar protegida (véase el apartado N.° 35).
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Ejemplo:

Nadie puedereivindicarelderecho exclusivoaemplearlapalabra “silla” paradesignarunasilla. De
manera andloga, una manzana constituiria un simbolo genérico parala comercializacion de man-
zanas, pero constituiriaun simbolo arbitrario en el caso de lacomercializacion de computadoras.

Esimportante observarque paramantenerlasolidezde unamarcade fabricao de comercioes
necesario un uso adecuado de esa marca. Deberia asegurarse de que su empresa utiliza ade-
cuadamente la marca, de modo que no debilite involuntariamente una marca sélida (véase el
apartadoN.° 37).

Laimportancia de las marcas sélidas

» Esmasprobable que se conceda elregistro alas marcas que son sélidas. Estan mejor pro-
tegidas contraproblemas como las marcas en conflicto conellas o las marcas que pueden
llevaraconfusion. Encambio, las marcas débiles se ven sometidas amuchamayorcompe-
tencia. A sus competidores les serd mas facil utilizar una marca que sea similar auna marca
débilyno se considerara queinfringenlos derechos sobre esta Ultima.

» Lasmarcassolidasdistinguen claramente sus productos de los de lacompetencia, puesto
que destacan entre la multitud de marcas.

» Lasmarcas solidas son mas eficaces para suuso enlas actividades empresariales cuando
se desea promover la autenticidady ampliarlas lineas de productos.
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10. ;Como puede aumentarse el caracter
distintivo de una marca?

Cuanto mas distintiva sea la marca, mayor sera la proteccidon. Una marca de fébrica o de co-
mercio puede serintrinsecamente distintiva o adquirir caracterdistintivo. Las marcas que con-
sisten en palabras inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas
son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de proteccion elevado. Las marcas
descriptivas no son intrinsecamente distintivas y solo reciben proteccion si han adquirido un
“significado secundario” (véase el cuadro que se presenta a continuacion del apartado N.° 17).
Algunas maneras de aumentar el caracter distintivo de sumarca sonlas siguientes:

Utilizarun tipo de letra especial enlugarde letras convencionales.

Elegiry utilizar colores especificos.

Anadiralasletrasunlogotipo o elementos graficos.

Puede concederse la proteccion a marcas “sencillas” sobre la base de un significado secun-
dario si se utilizan de maneraintensa a lo largo del tiempo y se realiza una buena campana de
marketing. Por ejemplo, enun primermomento el trazo inferior que acompafa ala marca Nike®
no pudo registrarse aisladamente, pero con el transcurso del tiempo, al adquirir la marca un
significado secundario, acabd siendo aptapara considerarse unamarcay pudo serregistrado.

NIKE, Inc.Imagen procedente delaPublicacion de la OMPI N.°900.1. El secreto estaenlamarca:
Introduccion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.28.

NIKE, Inc.Imagen procedente delaPublicacion de la OMPI N.°900.1. Elsecreto estaenlamarca:
Introduccion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.28.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condicidon y convertirse en genéricas
sise utilizan de manerainadecuada, porlo que esimprescindible mantenerunuso adecuadoy
servirse delos derechos de observancia (véanse los apartados N.° 37y 49).
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11..Que deberia tenerse en cuenta al elegiro
crear una marca?

;Como se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas pero la lista de comproba-
cién siguiente puede resultar util.

Compruebe que nadie mas ha registrado la marca o una marca que sea tan similar que in-
duzca a confusion. Puede empezar por efectuaruna bulsqueda sencillaenInternety, a con-
tinuacion, proseguir conunabusqueda exhaustiva de marcas (véase como efectuarunana-
lisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.° 19). No lo haga solo en su pais, sino
también entodoslos mercados de exportacionde suinterés.

Verifique que el signo propuesto satisface todos los requisitos juridicos intrinsecos
paraelregistro de unamarca (véanse los motivos de denegacion de las solicitudes en el
apartado N.°17).

Haga todo lo posible por seleccionar una marca sdlida. Es posible que, para su equipo de
marketing, la solidezjuridica de sumarca sea inversamente proporcional al atractivo de esa
marca. Sin embargo, no olvide que una marca sélida constituira un potente instrumento de
comercializaciénalargo plazo. Lomas aconsejable para dotarse deunosderechosjuridicos
de marcaamplios es seleccionarunamarca que consista en palabrasinventadas o extrava-
gantes o unamarca arbitraria.

Evite imitar marcas ya existentes. Esimprobable que se conceda el registro de una mar-
ca de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida
escritade formaincorrecta. Porejemplo, Fresh & Easy® eslamarcaregistradaenlos Es-
tados Unidos de América de una cadena de pequefias tiendas de comestibles. No seria
aconsejableintentarabrirunatiendasimilarconlamarcaFreshandEz, yaque, probable-
mente, se consideraria que es tan similar ala marca ya existente que induce a confusién
y, porlo tanto, no se permitiria suregistro o, en caso de registrarse, podria serimpugna-
da posteriormente.

Examine las posibles limitaciones al registro de una marca que incluya términos o signos
geograficos (véanse el apartado N.° 17y el cuadro que figuraen el apartado N.° 7).

Asegurese de que lamarcano tiene ninguna connotacionno deseadaen su propioidiomao
encualquieradelosidiomas delos posibles mercados de exportacion.

Compruebe si el nombre de dominio correspondiente (es decir, la direccidn de Internet)
esta disponible para proceder a suregistro (véase el apartado N.° 39 para obtener mas in-
formaciénsobrelarelacionentrelas marcasylosnombres de dominio). Quizas desee com-
probar también si el nombre de usuario correspondiente esta disponible en los sitios web
delasredessociales pertinentes que pretende utilizar,como X, Tik Tok, Instagram, YouTube,
Facebook, LinkedInu otras similares.

Asegurese de quelamarcaseafacildeleer, escribir,deletrearyrecordary que sea aptapara
todoslos tipos de soportes publicitarios.
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» Proteja las marcas figurativas. Los consumidores, al buscar un producto, se guian esen-
cialmente porlos coloresy 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 unamarcadenominativa. También es posible protegeresos elementosen
virtud de lalegislacion en materia de disefios industriales y de derecho de autor. Siencarga
aun artista que conciba un logotipo, asegurese de formalizar con este un contrato escrito
en el que se estipule que los derechos sobre ese logotipo seran propiedad del titular del
registro de marca (véase el cuadro que figura a continuacion).

Alcrearmarcasnuevas, coordine el proyecto contodaslas personasinteresadasde suem-
presa, es decir, conlas que se encarguen de lacomercializacién, la publicidad, las relacio-
nes publicas y los asuntos juridicos. Esto ayudara a conciliar los intereses contrapuestos
respectode sise debe crearunamarca que consistaenpalabrasinventadas o extravagan-
tes en lugar de una marca descriptiva. Es fundamental trabajar conjuntamente con todos
esos departamentos con la finalidad de formularuna estrategia de marca sélida.

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 estrate-
gias alargo plazo. Esto ayudard a su equipo alograr un equilibrio entre los distintos desa-
fios que plantealacreacion de unamarcanueva.

Puede que seabeneficioso subcontratarla creacion de sumarca. Quizas necesite contra-
tar a un diseflador, asi como solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de
laimagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben colaborar es-
trechamente con su equipo de marketingy publicidad con el objetivo de formularuna es-
trategia de marcaintegral. Es importante sefialar que las marcas y los logotipos artisticos
también pueden estar protegidos por derecho de autor. Cuando subcontrate la creacion
de una marca, es conveniente que aclare las cuestiones relativas a la titularidad del dere-
cho de autoren elacuerdo original o que se asegure de que se ceda oficialmente a suem-
presa el derecho de autorsobre lamarca, o ambos.



El secreto esta enlamarca

Listarecapitulativa de comprobacién

» ¢Cuéleslasolidezde sumarca? Determine el caracter distintivo de sumarca en compara-
ciéonconlasdelacompetencia.

» Creaciénde unamarcanueva. Coordine internamente la creacién de unamarcanueva en-
tre losresponsables del marketing, la publicidady las relaciones publicas, asicomo de los
asuntos juridicos, a fin de garantizar que se cree una marca sélida y que esta se utilice al
maximo de sus posibilidades.

» Busqueda.Compruebeladisponibilidad delanuevamarca, elnombre de dominio corres-
pondienteylosnombres de usuario delasredes sociales (véase el apartadoN.°19).

Masinformacion. Véanselos puntos 1y 2 delmddulo 02 de IPPANORAMA™.
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12. ;Como puede su empresa proteger su
marca o marcas?

Elregistro de lamarca es el acto que concede a su titular el derecho exclusivo de impedir que
terceros, sin suconsentimiento, utilicen el signo en el comercio, idénticos o similares, para bie-
nes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando eluso dé lugarala
probabilidad de confusién. En algunos paises también se concede proteccion a la marca por
suuso. CostaRica posee un sistema mixto de proteccidn.

El registro de la marca se consigue mediante la presentacidn fisica, en la ventanilla del Diario
del Registro de Propiedad Intelectual o en las oficinas regionales del Registro Nacional, del
formulario o solicitud de registro correspondiente, y también puede presentarse en linea me-
diante la plataforma WIPO File si el solicitante cuenta con firma digital. Para efectuar el regis-
tro puede resultar muy Util contratarlos servicios de un abogado especializado. Aligual que en
CostaRica, en muchos otros paises también se protegen las marcas que se utilizan en el mer-
cado pero que no se encuentranregistradas. Sinembargo, la proteccidon es mucho mayoralas
marcas registradas. Por consiguiente, aun en aquellos paises en que las marcas quedan prote-
gidas poreluso, esrecomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada enla oficina
nacional de marcas (véanse el cuadro que figura a continuaciony el apartado N.° 14).

Los paises adoptanbienelsistemadel primersolicitante delregistro de lamarca, bien el sistema
del primer usuario de la marca. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas para
lasempresas, lamejorestrategiaenambos casoses queregistre sumarcaloantesque puedaen
todoslos paisesenlos que desee hacernegocios.

En los paises que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, los dere-
chossobreunamarcapertenecenalaempresaque primero presente una solicitud deregistro
de esa marca, aunque otra empresa la haya utilizado previamente. No obstante, existe la ex-
cepciondelas marcas notoriamente conocidas (véase el cuadro que figura a continuacion del
apartadoN.° 5).

Porconsiguiente, el sistema del primersolicitante delregistro delamarca alientaa que seregis-
tre pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de una marca que no haya sido registrada no
confiere derecho alguno, los competidores puedenimponerse alos derechos del “verdadero”
titulardelamarcapormedio delapresentacion delaprimerasolicitud deregistro de marcapara
una marcaidéntica o semejante en grado de confusion.

ElpaisXYZesunpais que aplica el sistema del primer solicitante delregistro de lamarca. Esto sig-
nifica que, con muy pocas excepciones, laempresa o persona que primero presente una solicitud
de registro de la marca disfrutara de proteccion juridica, y no aquella que pueda demostrar que
ha sido la primera en usar la marca. Por consiguiente, si el nombre de suempresa es ABC, fabrica
zapatos y manufactura sus productos en XYZ desde hace tres anos, pero otra empresa registra
la marca de zapatos ABC, esta Ultima obtendria la marca. Esa empresa, en posesion de la marca,


https://www.youtube.com/watch?v=hfQBHxrlQkQ
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podria entonces impedir que usted utilizara la marca ABC para los zapatos que fabrica o comer-
cializa. Sino puede demostrar que sumarca es notoriamente conocida, es sumamente dificil sus-
traerse al sistema del primer solicitante de registro de la marca.

Enlos paises que observan el sistema del primer usuario de lamarca, el propietario de lamarca es
la persona que la utilizd por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca
haya sidoregistrada. Los derechos que confiere ese uso efectivo amenudo reciben elnombre de
derechos demarcaconsuetudinarios o derechos de marcanoregistrados. Sibienelregistrono es
obligatorio enesos paises, engeneralregistrar sumarca constituye una estrategiamucho mas s6-
lida, puesto que, normalmente, tendrd a sudisposiciénun conjunto mas amplio de vias derecurso.

Siamplia su actividad empresarial a paises que aplican el sistema del primer solicitante del regis-
trodelamarca, esaconsejable que:

Presente una solicitud de registro de marca en esos paises antes de efectuar la impor-
tacion o fabricacion propiamente dichas de los productos e, incluso, antes de reunirse o
mantener negociaciones con otras empresas de esos paises. Existen empresas que bus-
can marcas usadas o que hayan podido serusadas pero que no esténregistradas. Proce-
denaregistrarlasy, seguidamente, se dirigena su propietario legitimo conla pretension de
queles pague unacompensacion.

Presente una solicitud de registro de marca aunque su empresa solo fabrique productos
en esos paises y no tenga intencion de venderlos en ellos. Sila marca se aplica a sus pro-
ductos enuno de esos paises, se considerara que esta “usando” lamarca en ese pais (véa-
seelapartadoN.° 34). Existe elriesgo de que otrasempresas, oincluso sulicenciatarioo su
distribuidor, registren sumarca. Siasiocurriera, cabe la posibilidad de que laempresa que
lohagatengaderechoaimpedirle que sigafabricandoyexportando productos quelleven
la marca registrada, puesto que hacerlo supondria una infraccion del derecho de marca,
aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese pais.

Costa Rica sigue un sistema mixto. Como el empleo y registro de una marca para comer-
cializarproductos o serviciosno es obligatorio en este pais, sino facultativo, puede decirse
que el uso es tan importante como el registro de la marca, tanto asi que el registro de la
marca podria cancelarse por falta de uso; e igualmente importante resulta el uso en casos
de prelaciony de controversias, asi:

SupuestoN° 1. Una solicitud de marca es presentada por YZ ante el Registro de Propiedad
Intelectual, la que se encuentra en tramite de registro, y el signo es usado por AB en el co-
mercio desde unafechamas antigua.

En este caso, AB tendria el derecho de oponerse al registro durante el tramite y tendria el
derecho preferente a obtener el registro a su nombre si prueba su uso de buena fe en el
comercio desdelafechamasantigua, siempre que eluso haya duradomas de tresmeses o
invoque el derecho de prioridad de fecha mas antigua.

SupuestoN° 2. Unasolicitud de marca es presentadapor YZ ante el Registro de Propiedad
Intelectual, la que resulta debidamente registrada sin oposicion, pero el signo ha sido utili-
zado desde unafechaanteriorpor AB en el comercio.

Aun en este otro caso, AB tendria el derecho de presentar una solicitud nulidad ante el Re-
gistro de Propiedad Intelectual, dentro del plazo de 4 afos contados desde la fecha del
otorgamiento delregistro, sieluso delsigno es susceptible de confundir, porresultaridén-
tico o similaralamarca usada desde una fecha anterior por AB, con mejor derecho de ob-

.34 .



El secreto esta enlamarca

tenersuregistro, paralos mismos productos o servicios, o diferentes pero susceptibles de
serasociados conlos que distingue larespectivamarcaen uso.

Acercadelconcepto de usovéase el numeral 34.

13.;De qué otros instrumentos juridicos
dispone para proteger suimagen de marcau
otros aspectos de sus productos?

Enfunciondelanaturaleza de sumarca o sus productos, podra utilizar uno o varios de los tipos
de derechos de propiedadintelectual siguientes para proteger susintereses empresariales:

Acondicionamiento distintivo o presentacién distintiva. La imagen comercial y la apariencia
general de sunegocio o la presentacion de sus productos reciben el nombre de “acondicio-
namiento distintivo” en algunos paises y, en otros, el de “presentacidn distintiva”. El acondi-
cionamiento distintivo puede consistir en uno o varios elementos (por ejemplo, el color, el
tamano o la forma del embalaje); o puede consistir en laimagen o el concepto integrales de
un producto, su embalaje o su decoracion, que tal vez abarquen el conjunto del aspectoy
atmodsfera de una empresa, comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, productos de-
rivados, 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
elmercado. Algunos ejemplos son el recipiente de zumo de Realemon®, que tiene forma de
limon de plastico; laforma de labotella de Coca-Coca®; ylos bombones envueltos en papel
de aluminio dorado que fabrica Ferrero Rocher®, Por otra parte, un restaurante puede em-
plearunamarca con objeto de salvaguardar sunombre y buscarla proteccién que confiere el
acondicionamiento distintivo para su aspecto y atmosfera distintivos, que incluyen su deco-
racion, su carta, la configuraciéon de susinstalacionesy el estilo del servicio que ofrece. Entre
los restaurantes que poseen un acondicionamiento distintivo propio, sea en cuanto a la pre-
sentacion de sus productos o de los elementos de su establecimiento, figura RostiPollos®.
Definir y proteger su acondicionamiento distintivo puede ser fundamental para la creacion
de suimagen de marca propia. Habida cuenta de que, en ocasiones, el acondicionamiento
distintivo desempefiala misma funcion 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. En Costa Rica puede registrarse como marca cada uno de los elementos que confor-
man el acondicionamiento distintivo. Ademas, también es posible protegerlo con arreglo a
lalegislacion sobre competencia desleal o alas medidasjudiciales por atribucién engafosa.

Los elementos del acondicionamiento distintivo del restaurante costarricense RostiPollos,
propiedadde CorporacionRostiPollos S.A., se protegencomo marcasindependientes donde
dellogo de cada una es precisamente la imagen del disefio arquitecténico de sus estableci-
mientos, delas vajillas y de los platos que se desean proteger:
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ROSTIPOLLOS

Marca de servicios mixta®
Denominacion: Rostipollos; para distinguir servicios de restaurante
Titular: CorporaciénRostiPollos S.A. Expediente: 2003-002583. N° deregistro 151755.

Logo:

Marca de comercio mixta®
Denominacion: Rostipollos; para distinguirvajillas, particularmente platos y recipientes para bebidas.
Titular: CorporaciénRostiPollos S.A. Expediente: 2003-002586. N° deregistro 152739.

Logo:

Marca de comercio mixta®
Denominacion: RostiPollos; para distinguir platos.
Titular: CorporaciénRostiPollos S.A. Expediente: 2003-002587. N° deregistro 152740.

Logo:

A o

Sefalde publicidad comercial®

Denominacion: ROSTIPOLLOS MUCHO MAS QUE SABOR; para promocionar venta de comidas
rdpidas, especialmente el pollo asado conlefia, relacionada conelnombre comercial Rostipollos.
Titular: CorporacidonRostiPollos S.A. Expediente: 1998-001946. N° deregistro 001203-
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_—

]
Al Polfos

Nombre comercial mixto®

Denominacion: RostiPollos; para distinguirun establecimiento comercial dedicado a dar servicio
derestaurante principalmente venta de pollo asado conlefa.

Titular: Corporacion RostiPollos S.A. Expediente: 1996- 005493. N° de registro 10276 3.

Disefos industriales. La exclusividad respecto de las caracteristicas estéticas de un produc-
to (por ejemplo, suforma, ornamentacion, motivos decorativos, lineas o color) que cumplen
ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la proteccion de los disefios industriales,
que enalgunos paises de denomina “patentes de disefio”. Para estar protegido de conformi-
dadconlamayoriadelaslegislacionesnacionales, undisefoindustrialhade sernuevo u origi-
nal,oambas cosas. Laprotecciéndelosdisefiosindustriales no abarcaninguna caracteristica
técnicadelarticuloy solo podrd aplicarse aunaformaque no esté determinadaintegramente
poruna funciéntécnica. Los derechos sobre un disefioindustrial tienen una duracionlimitada
(10 aflos en Costa Rica), pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del derecho
impedirque lacompetencia comercialice productos que seanidénticos o que al consumidor
le parezca que tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el fabricante de un producto po-
drd impedir la comercializacion de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente
similar, haya habido copia o no, eindependientemente de que los consumidoreslleguenono
aconfundirse. Esimportante sefalar que si desea proteger su disefio industrial, enla mayoria
delos paises este debe ser confidencial hasta que seregistre.?

Derechodeautor. Lasobrasliterariasy artisticas originales pueden estar protegidas porde-
rechodeautor. Esasobras puedenser, porejemplo, libros, revistas, manuales deinstruccio-
nes, musica, dibujos, fotografias, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases
de datos, programas informaticos, etc. La proteccion del derecho de autor es automatica
(es decir, no es necesario el registro) En Costa Rica los derechos patrimoniales tienen una
duraciondesde sucreacidnhasta70 afios después de la muerte del creador/autor.4

Patentes. Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de no-
vedad, actividad inventivay aplicacionindustrial.®

Secretos comerciales. La informacidn empresarial confidencial puede beneficiarse de la
proteccidén de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea cono-
cidaengeneral portercerosy el propietario haya tomado medidas razonables para mante-
nerla en secreto. Asegurese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las mar-
cas de productos nuevos que todavia no se hayanusado oregistrado.¢

3 Véase Lo atractivoestdenlaforma, publicaciondela OMPIN.©498,yelmddulo02de |IPPANORAMATM.
4 Véase Expresioncreativa, publicaciondela OMPIN.°2 918,y elmddulo 05 de IPPANORAMATM

5 Véase Inventar el futuro, publicaciondela OMPIN.°917.1,y elmddulo 03 de IPPANORAMATM.,

¢ Véase elmodulo 04 de IPPANORAMATM
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Las normas sobre competencia desleal, permiten adoptar medidas en la via judicial contra
actosde competenciacontrariosalasnormas de correcciony buenosusos mercantiles que
causenundafo efectivo o amenazade dafioporeluso,imitacion, reproduccion, sustitucion
o enajenacionindebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, ex-
presiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro
medio de identificacion. Pueden brindarle una proteccién afiadida contra quienes intenten
copiar distintos aspectos de sus productos. No obstante, enla practica, una demanda ba-
sadaenlalegislacionsobre competenciadesleal,laatribucidnengafosaolaprotecciondel
consumidor puede sercomplejay costosay requerirmucho tiempo.

Proteccionacumulativa. Dependiendo de suimagende marca o sus productos, tal vezpue-
davalerse de diversos derechos de propiedad intelectual y lo mas 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:

En CostaRicaunsigno especifico puede contarcon proteccidonacumulativaconarregloala
legislacién en materia de derecho de autor, disefios industriales y marcas; por consiguien-
te, ese signo podra satisfacerlos requisitos establecidos enlalegislacion respectivacomo
obra artistica, ornamentacion ologotipo. No obstante, el gradoy el alcance de esa protec-
cién acumulativa varia muy considerablemente de un pais a otro.

En muchos otros paises la proteccién por derecho de autory la proteccién de disefios
se excluyen mutuamente; dicho de otro modo, una obra artistica deja de estar prote-
gida por derecho de autor en el momento en que se utiliza como disefo 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 diseAo compuesto que incluya, entre otros ele-
mentos, unaversion estilizada de una marcaregistrada.

14.;Por qué deberia su empresa registrar su
marca o marcas?

Esnecesario elregistro para que nazcan ciertos derechos; efectuarlo ofrece numerosas ventajas:

Exclusividad nacional oregional (ungrupo de paises). El titulardelregistrode marcaposee
el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el pais o regién 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
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la parte del pais enla que se usala marca efectivamente y en la que esta ha adquirido una
reputacion gracias a ese uso.

Mayor facilidad para hacervalerlos derechos de lamarca. Elregistro de lamarca conllevala
presuncidénde que ustedeselpropietariodelamarcay, porlotanto, tiene derecho aimpedir
que esamarca 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 titularnique lamarca posee buen nombre. Asi, cuando la marca estaregistrada,
se puede reclamar unaindemnizacion porlos dafos y perjuicios que ocasiona lainfraccion
delosderechos de marca.

Desalienta alos infractores. En primerlugar, el registro permite al titular emplear el simbolo
®acontinuaciondelnombre delamarca, lo cualadvierte atodosde quelamarcaestaregis-
trada (véase el cuadro que figura a continuacién del apartado N.° 35). En segundo término,
una marca que estéregistrada aparecera en elinforme de busquedarealizado por otraem-
presaconlaintencionderegistrarunamarcaque seaidénticao que, porsusemejanza, pue-
dallevaraconfusion, lo cual desalentard alas empresas que pretendanregistrarla (véase el
apartado N.°19). En tercer lugar, la oficina de marcas deniega automaticamente el registro
de la marca de determinados productos o servicios cuando entienden que esas marcas,
por su semejanza, pueden inducir a confusion con otra marca de esa misma clase (véase el
apartado N.° 28).

Activo valioso. Es mas facil vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una
marcaregistradaynormalmente se obtiene un preciomas alto. Ademas, sibienenlamayoria
de los paises no es obligatorio, el registro facilita la utilizacion de una marca en un acuerdo
de franquiciaoenlaexplotaciénde productos derivados (véanse los apartadosN.© 42y 46).

Fondos. A veces, una marca registrada que goce de buena reputacion también puede uti-
lizarse para obtener financiacidn de las instituciones financieras, mediante un contrato de
garantiamobiliaria, que son cadavezmas conscientes delvalor que revistenlasmarcas para
la prosperidad de las empresas.

Impide las importacionesilegales. Existen medidas en frontera que permiten al titular de la
marca registrada contar con el apoyo de las aduanas para impedir el ingreso de mercade-
rias infractoras. El titular que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho
de mercancias que infrinjan su derecho, puede solicitarle ala autoridad judicial que ordene
a las autoridades aduaneras suspender el despacho, mediante una medida cautelar cuya
orden debe ser comunicada de inmediato a las autoridades aduanerasy a la parte deman-
dada. No obstante, cuando una aduana tenga suficientes motivos para considerar que se
vulnera un derecho de propiedad intelectual, debe actuar de oficio y retener el despacho
delas mercanciasimportadas, exportadas o entransito, lo que se le informara al titularenla
medida de lo posible. Las marcas que no estan registradas dificilmente podran recibir esa
asistencia delasadministraciones de aduanas (véase el apartado N.° 52).

Esfundamentalregistrarlas marcas entodoslos mercados de suinterés. Sino se registralamar-
ca, es posible que lainversidon que ha realizado en la comercializacion de un producto no dé los
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resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan similares
gueinduzcan a confusion. Los consumidores podrian comprar por error el producto del compe-
tidor al pensar que se trata del producto de suempresa. No solo causaria una disminucion delos
ingresos de suempresay confundiria a sus clientes, sino que también podria dafar el prestigioy
laimagende suempresa, especialmente siel productorival es de una calidadinferior.

15.;Que derechos confiere el registro de una
marca?

Los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca permiten a su propietario
impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el comercio signos idénticos o si-
milares, parabienes o serviciosiguales o parecidos alosregistrados paralamarca, cuando
el uso dé lugar a la probabilidad de confusién. Por lo tanto, puede prohibir que los com-
petidores a) apliquen la marca idéntica o semejante a productos o servicios, o0 a envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de los productos; b) supriman o modifiquen
la marca con fines comerciales; c) fabriquen o comercialicen materiales que contengan la
marca; d) rellenen o vuelvan a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes
identificados con la marca; e) usen en el comercio un signo idéntico o similar a la marca,
cuando taluso pueda causar confusion o el riesgo de asociacidon con el titular; f)usenen el
comercio un signo idéntico o similar ala marca para productos o servicios cuando tal uso
pueda causarle al titular un dafilo econdmico o comercial injusto, por una disminucién de la
fuerzadistintiva, delvalorcomercialdelamarca, o porelaprovechamientoinjusto delpres-
tigiodelamarcaolaclientela creadaporsuuso.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen limites. La vigencia de esos derechos esta li-
mitada a:
el pais olos paises enlos que hayaregistradolamarca (véanse los apartados N.° 30y 31);
los productos o servicios paralos que estaregistradalamarca (véase el apartado N.° 28); y

las situaciones enlas que es probable que lamarcainfractorainduzca a confusidnalos con-
sumidores (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?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que al registrar una empresa y su nombre co-
mercial en el registro mercantil, estos también quedaran protegidos automaticamente como
marca. No es asi. Esimportante entenderla diferencia entre elnombre de la personajuridica, el
nombre comercialy lamarca de fabrica o de comercio:
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Ladenominacidondelapersonajuridica, o razon social, es elnombre oficial que figurainscri-
toenelrespectivoregistro, seade personasjuridicas, de asociaciones o de organizaciones
sociales. Se crea en el pacto constitutivo que se presenta en el registro correspondiente y
se emplea enlos libros de laempresa, los contratos, los impuestos y otras actividades ad-
ministrativas a fin de identificar a la empresa. Pueden ser sociedades mercantiles o civiles
(como sociedades andnimas o de responsabilidad limitada), cooperativas o asociaciones.
Terminan en siglas como S.R.L., S.A. u otras similares, que denotan la naturaleza juridica de
laempresa. Téngase en cuenta que una persona juridica no podra constituirse niinscribirse
en el Registro de Personas Juridicas con una razén o denominacion social que incluya una
marcaregistradaanomibre de untercero, cuando el uso de esarazén o denominacion pue-
dacausar confusion, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

El nombre comercial es el signo con el que se identifica la empresa o el establecimientoy
puede inscribirse. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su pri-
meruso enelcomercioy termina conla extincion de laempresa o el establecimiento que lo
usa. Puede coincidir o no con la razén social. El titular de un nombre comercial tiene el de-
recho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, usen en el comercio un signo
distintivo idéntico o semejante al nombre comercial protegido, cuando esto sea suscepti-
ble de causar confusidon oriesgo de asociacion conla empresa del titular o sus productos o
servicios. Véase el procedimiento de inscripcion de unnombre comercial.

_-G

Nombre comercial, marca de serviciosy de comercio mixtos®-

Como nombre comercial identifica un establecimiento comercial dedicado al servicio de restau-
rante, pasteleria, reposteriay cafeteria en general; como marca de servicios para distinguir el servi-
cioderestaurante; y comomarcade comercio paradistinguir productos varios delasclases 29y 30
de Niza. Titular: Servicios de Pasteleria S.A. NUmeros de registro 304677,304665y 30466438.

Una marca de fabrica o de comercio o, sencillamente, una marca, es el signo que utiliza una
empresa para diferenciar sus productos de los de la competencia. Cabe la posibilidad de
gue incluso las pequefas empresas posean mas de una marca de fabrica o de comercio.
Las empresas pueden emplear una determinada marca para identificar todos sus produc-
tos, unalinea de sus productos en particular o untipo especifico de sus productos. Cuando
una empresa utiliza sunombre comercial, o una parte de este, como marca de fabrica o de
comercio, también deberiaregistrarlocomo marca.
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comercial), asi como diversos signos mixtos para distinguir sus productos (marcas) y esldganes
(senales de publicidad comercial).

Nombre delapersonajuridica:
Cooperativade Productoresde LecheR.L.

Nombre comercial®:

%@Pm

Para distinguir un establecimiento comercial dedicado al recibo e industrializacion de leche para
elaboracion de productos lacteos, asi como su comercializacion y distribucion a nivel nacional e
internacional, propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., expediente:
2016-010382.N° deregistro 260069.

Marca de fabrica y comercio mixta®:

Dos Pinos TRITS, para distinguir helado lacteo, propiedad de la Cooperativa de Productores de
LecheDosPinosR.L., expediente 2022-003480. N° deregistro 307529.

Marca de fabrica y comercio mixta®:

@oa-@pm

TE
CON VITAMIAC ¥ FIBRA PREBICTICA _
OUE FORTALECEN EL SSTEMA INMINE™

1

Dos Pinos TE, para distinguir bebidas a base de té, propiedad de la Cooperativa de Productores
delecheR.L., expediente 2023-002177.N° deregistro 317862.

Seinal de propaganda®:

Denominacion: Dos Pinos siempre conalgo mejor
Titular: Cooperativade Productores de LecheR.L.
Expediente: 1992-004819. N° deregistro 000456.

.42.
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17. ;Cuales son los principales motivos de
denegacion de una solicitud de registro?

Ademas de comprender lo que son las marcas sdlidas, un empresario también deberia saber
qué tipos de marcas no son susceptibles de ser registradas. En general, existen dos tipos de
motivos de denegacion:

Porrazonesintrinsecas: razonesinherentes alamarcaen simisma.

Porrazones extrinsecas: aquellas que son consecuencia de |la existencia de derechos pre-
existentes de terceros, ya sea sobre marcasregistradas o de otraindole.

Las solicitudes deregistro de marcas puedendenegarse sobrelabase delos motivosintrinse-
cos siguientes:

Laformausual o corriente del producto o envase al cual se aplica.

Unicamente un signo que en el lenguaje corriente o en el comercio sea una designacion co-
mun del producto o servicio, o pueda servir para describiralguna caracteristica del produc-
to o servicio. Nunca se concede la proteccién por marca a los términos genéricos o des-
criptivos (por ejemplo, la palabra “teléfono” como marca para teléfonos moviles; véase el
apartadoN.°9). Encuanto alas palabras olos signos descriptivos véase el apartadoN.° 10y
el cuadro que se presentaa continuacion.

No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio. Los signos despro-
vistos de todo caracter distintivo (cuando no tienen capacidad para permitir distinguir los
productos de unaempresadelos delas otras) no puedenregistrarse ano serque el propie-
tario pueda demostrar que han adquirido un significado secundario (véase el cuadro que
figura a continuacion). Tampoco los términos o signos geograficos, sison geograficamente
descriptivos, por ejemplo, en el caso de un grupo musical de Costa Rica, el nombre “grupo
musical costarricense” es geograficamente descriptivo y, por consiguiente, carece de ca-
racter distintivo. Otros productores musicales del pais deberian poder emplear el adjetivo
“costarricense” enla descripcion del lugar de origen de sus productos (véase, asimismo, el
cuadro que figuraacontinuaciondelapartado N.° 7, relativo alasindicaciones geograficas).
Asi, si se utiliza algunnombre geografico como parte de unamarca, debeindicarse enlaso-
licitud que no se hace reserva del nombre -del que nadie podra apropiarse-, salvo que se
cree confusiénrespecto al origen, la procedenciay las cualidades de los productos o ser-
vicios, en cuyo caso no procederd suregistro. Nunca sera posible el uso delnombre “Costa
Rica” como parte delamarca, aunque no se hagareserva de este.

Las expresiones o sefales de publicidad comercial: Se protegen como tales mediante sure-
gistroy abarca la expresion o sefial en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos
considerados por separado. Una vezinscrita, una expresion o sefal de publicidad comercial
gozade proteccion portiempo indefinido; pero su existencia depende de lamarca o elnom-
bre comercial a que se refiera. Si consisten en expresiones muy descriptivas o comunes, no
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puedenservirparadistinguirlamarcaalaque debe estarasociada. Amenudo es dificilque los
lemas adquieran caracter distintivo y seanregistrados como marcas debido a que su funcién
es principalmente promovery comunicar lainformacién de laempresay su producto. Es fre-
cuente que se deniegue elregistro de lemas publicitarios por su falta de caracter distintivo.

®

ES... MUUUCHA GALLETA!

Sefial de propaganda®. N° deregistro 000456.
Parapromocionartodo tipo de galletas, enrelacidn conelnimero de registro 45042
Titular: Compafia de Galletas Pozuelo DCRS.A.

Enmuchos paises es posible sustraerse auna objecion porlafalta de caracter distintivo sise puede
demostrar que lamarca haadquirido un significado secundario o caracterdistintivo gracias al uso.

Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el publico
consumidorreconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia alos produc-
tos de esamarca. Generalmente ocurre como consecuenciade unuso generalizado alolargo del
tiempo o de una campaia de marketing intensiva. Es el caso, por ejemplo, de Healthy Choice®,
una marca “débil” de platos principales precocinados sanos que ha adquirido caracter distintivo
enlos Estados Unidos de América porque el publico consumidor asocia ese término con un pro-
veedor especifico de comidas precocinadas sanasy no conlas 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 elusodelamarca, los certificados expedidos porunaagenciade publicidad, unaasocia-
cion profesional ouncliente ylas encuestas de consumidores.

Se considerd que ellema “The Greatest Show on Earth” (El mayor espectaculo del mundo) erauna
marca susceptible de recibir proteccion en los Estados Unidos de América porque su propieta-
rio, Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., habia logrado que el lema adquiriera
un significado secundario gracias a su uso prolongado (mas de cien anos) e intensivo del lemay
elreconocimiento generalizado como marca que ese eslogan habian alcanzado en elmercado.

©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.
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Dependerdelsignificado secundariopuede serunaapuestaarriesgaday,amenudo, costosayre-
sulta dificil demostrar que la marca ha adquirido ese significado secundario. Ademas, puede que
hayavariacioneslocales enlotocante alamaneraen que se analizanjuridicamente estas cuestio-
nes. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que marcas que pueden considerarse susceptibles
de recibir protecciéon en ciertos paises, se consideren descriptivas en otros. Como regla general,
en CostaRicano se deben elegircomo marcas palabras o signos descriptivos.

Las marcas basadas en nombres de persona, nombres de pila o apellidos. En la mayor par-
te de los paises, incluido en Costa Rica, el nombre de una persona fisica o de una persona
juridica e incluso un seuddénimo, pueden registrarse como marcas. No obstante, en Costa
Rica se denegaréd el registro si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de esa persona. Siel consentimiento se hadado
en el extranjero, debe serlegalizado o apostillado. En algunos paises es posible registrarun
apellido como marca sdlo si este ha adquirido un significado secundario, de lo contrario, se
constituye motivo de denegacion de registro

Marca de comercio®
Denominacién: CAFE PURO VOLIO Desde 1938
Titular: Café Volio S.A.

Para distinguircafé. Expediente 2009-005157. N° de registro 197023.

Los signos engafnosos. Son signos que probablemente induciran al consumidoraenga-
flo o confusidon acerca de lanaturaleza, las cualidades, el origen geografico, el modo de
fabricacion, la aptitud para el empleo o el consumo o la cantidad del producto o servi-
cio. Porejemplo, es probable que no se autorizarala comercializacion de margariname-
diante la representacion de una vaca, pues se entenderia que llevaria a confusion a los
consumidores, ya que estos seguramente asociarian ese signo con productos ldcteos
(como la mantequilla).

Las caracteristicas funcionales. Los elementos funcionales de la forma o el embalaje de un
producto, en comparacién conlos elementos puramente ornamentales, no suelen ser sus-
ceptibles de recibir proteccion de marca. Asi, cuando la forma de un producto tiene unas
caracteristicas funcionales importantes (como la forma de los mangosy el conjunto de cu-
chillas de una tijera, que son necesarios para su funcionamiento), esa forma no puede re-
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gistrarse como marca. Analogamente, no es posible obtener un registro de marca para un
mango, como el que llevanlas tazas de café, porque el mango desempenalafuncion esen-
cial de permitir sostenerunataza caliente. Sila competenciano pudieraemplearun mango,
disminuiria su capacidad para competir eficazmente.

Los signos que se consideran contrarios al orden publico o ala moral, u ofendan o ridiculi-
cen a personas, ideas, religiones o simbolos nacionales de cualquier pais o de una entidad
internacional.

Colores considerados aisladamente.
Letras o digitos considerados aisladamente salvo que sean distintivos.

Signosidénticos o semejantes aunamarcacuyoregistro hayacaducadoy que puedancau-
sar confusion, amenos que, desde el vencimiento o la cancelacidn hayan transcurrido de 1
a 3 afos,y sise trata de una marca colectiva, desde la fecha de vencimiento o cancelacién
(véase numeral 18).

Indicaciones geograficas que creen confusion respecto del origen, la procedencia y las
cualidades delos productos o servicios.

Signos que reproduzcan o imiten totalmente el escudo, la bandera, la denominacidn o la
abreviatura de Estados u organizaciones internacionales, asicomo signos oficiales de con-
trol o garantia adoptados por Estados o entidades publicas, sin autorizacion.

Signos que reproduzcan monedas, billetes, titulos valores, documentos mercantiles, sellos,
estampillasy timbres.

Signos quereproduzcan medallas, premios u otros que lleven a suponerlaobtencidonde ga-
lardones conrespecto al producto o servicio, salvo sitales galardonesverdaderamente han
sido otorgados al solicitante delregistroy ello se acredita al solicitar el registro.

Denominaciones de variedades vegetales protegidas.
Marcas de certificacion anuladas, caducas o canceladas, hasta transcurridos 10 anos.

Listas de nombresy simbolos prohibidos. Algunos de los signos especificos que no pue-
den ser registrados son los siguientes: los nombres de personas célebres (porque afec-
ta el derecho de la personalidad como el nombre, la firma, el titulo, el hipocoristico, el
seuddnimo, laimagen, el prestigio o el retrato de una persona distinta del solicitante); un
signo o unindicacidn que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del pais sea una
designacioncomun del producto o servicio que se trata; las marcas notoriamente conoci-
das (véase el cuadro que se presenta a continuacion del apartado N.° 5); y las indicaciones
geograficas protegidas (véase el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 7).

Se deniegan por “motivos extrinsecos” las solicitudes de registro de marca enlas que lamarca
que se desearegistrar entra en conflicto con derechos de marca preexistentes.

La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de pro-
ducto podria confundir alos consumidores. Es habitual que, al tramitar el registro, se investi-
gue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, comprendidas las marcas entramitey
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las marcas notoriamente conocidas, mientras que otras oficinas solo efectian esa compro-
bacién sila marca esimpugnada por otraempresa tras su publicacion. En ambos casos, sila
oficina deregistro considera que lamarca es idéntica a una existente o tan similar que podria
llevar a confusidn con productosidénticos o similares, seréd denegada.

Sedenegaraelregistro de unamarcasientraen conflicto con otros derechos preexistentes
como, por ejemplo, disefos industriales, derecho de autor, nombres comerciales, emble-
mas, indicaciones geograficasy denominaciones de origen, idénticos o similares, registra-
dosoentramite deregistro porparte de untercero desde unafechaanterior, para distinguir
los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de
serasociados o de crear confusién.

También se denegara si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de otro o el
prestigio de una colectividad sin mediar consentimiento; si constituye una reproduccién o
imitacion de una marca de certificacion protegida desde una fecha anterior; o si el registro
se solicité para perpetrar o consolidarun acto de competencia desleal.

18. ;Se puede conseguir una marca
gratuitamente o comprarla a una persona que
yano lanecesita?

Talvez se deseereutilizaruna 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, reducirlos costos de publicidad y contribuir
aque aumentenlos beneficios.

Esta situacion presenta dos hipdtesis: 1) La marca abandonada (aquella que no se usa mas
en el comercio), se encuentra registrada y no ha vencido. En este caso podria iniciarse una
accion porfalta de uso (véase el apartado N° 35) o una negociacién con el titular de la marca.
2)Lamarcaabandonadano se encuentrainscritay simplemente dejé de usarse. Eneste caso
no existe inconveniente en que empiece a utilizarse o incluso registrarse porun nuevo titular.
Tratandose de marcas abandonadas no registradas, cualquiera puede haceruso de ella, sin
permisoy sin efectuar pago alguno.

No obstante, la utilizaciéon de unamarca abandonada puede comportarriesgos, en particular
silos consumidores continlan reconociéndola. La reintroduccion de esa marca puede con-
fundir o engafiar al publico. A ello se aflade 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 pre-
suncion de abandono.

Sitieneinterés enutilizarunamarca 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, que
estahasidoabandonaday que no se encuentraregistrada;
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solicitaralacancelacion delregistro porfaltade uso silamarca continda estandoregistrada
(véase apartados 34y 35);

registrarala marca paralos fines que se proponga;y

para tener plena seguridad, pagara una suma modesta al propietario original por la cesién
delamarcao porelcompromiso de no presentaruna demanda.

En ocasiones, es posible adquirir una marca que continda siendo propiedad de otraempresa,
que sigue usandola, mediante uncontrato de cesiénde derechos. Cuando adquieraunamarca
deuntercero,compruebe lo siguiente:

¢Estaregistradalamarca? ;Paraqué 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 algunalicenciapreexistente? Sies asi, ;jcualeselalcance delosderechosdelaslicencias
preexistentes? ;Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condi-
cionessobrelacalidad delosproductos olos servicios que se comercialicen conesamarca?

¢Hay algunderecho deretencidn, gravamen, demanda u otro procedimientojudicial en cur-
so que puedaponerenpeligrolamarca?

¢(Hanimpugnado lamarcalos competidores en alguna ocasion?

¢Le concede elvendedordeclaracionesy garantias suficientes enelacuerdo de adquisicion?

Téngase en cuenta que la transferencia debe constar por escrito y deberainscribirse para que
surta efecto frente aterceros, pagandolatasadeley.

19. ;:De qué manera puede usted averiguar si
el signo que propone esta en conflicto con
una marcade la competencia?

Unavez que haya elegido unamarcanueva, lleve a cabo un andlisis adecuado de la disponibili-
daddelamarca. Lacomprobaciénde quelamarca esté disponible paraserregistradarespon-
de avarios fines y mitigard los principales riesgos, lo que le ahorrard untiempo y unos recursos
valiosos. Esos fines son los siguientes;

El andlisis 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 debaindemnizar a este por dafios y perjuicios y de que reciba mala
publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizarla marca. Probablemen-
te 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 adicio-
nal entiempoy dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a unamarca
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nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen quienes tienen
poca experiencia enrealizar un andlisis de disponibilidad de lamarca es pensar Unicamente en
si alguien ha registrado exactamente la misma marca y no en si existe algo “similar” (como se
explica en el apartado N.° 50). No olvide que lainfraccion 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
otraempresa que la utiliza para productos idénticos o similares.

Mediante el analisis de disponibilidad de la marca, en el Registro, puede determinar si se
puede registrarlamarca propuesta. Asi, evita gastos inutiles relacionados conla solicitud
de registro de marca si determina previamente que la marca propuesta no esta libre para
su utilizacién.

Sila marca que propone es susceptible de ser registrada, el analisis de disponibilidad le
ayudard aconocerel grado de solidezde lamarca desde un punto de vistajuridico.

Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su actividad empresarial exijan un
informe con los resultados del analisis de disponibilidad de la marca antes de hacer ne-
gocios conusted. Porejemplo, puede que el distribuidor de sus productos no desee que
asumaunriesgo evitable.

:De qué manera determina que la marca que prevé utilizar esta disponible para su registro?
Podra comenzar porllevaracabo unabusqueda preliminar de marcas por su cuenta:

Busque marcas registradas y solicitudes de registro de marcas que estén pendientes. Re-
vise labase de datos de marcasregistradas del Registro de Costa Ricaala que puede tener
acceso enlineagratuitamente en consultaenlinea. También puede consultarlabase de da-
tos globaldela OMPlaqui.’

Busque, asimismo, marcas que no estén registradas pero que ya se utilizan y que pudieran
estar en conflicto. Esta comprobacidn reviste especial importancia en los paises que pro-
tegen las marcas en virtud de su uso (véase el apartado N.° 12). Efectle una busqueda en
Internet por medio de motores de busqueday examine las tiendas virtuales en Internet, las
guias de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.

Lleve a cabo una busqueda de nombres de dominio (p. €j., en ICANN) y de personas ju-
ridicas en el Registro de Personas Juridicas del Registro Nacional, idénticos o similares,
los cuales pueden representar un obstaculo para el registro de una marca (véanse los
apartados N.°19y 39).

Si su marca supera esa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratar los
servicios de unaempresa especializada enlabusqueda de marcas o abogado de marcas para
que efectle una busqueda exhaustiva a cambio del pago de unos honorariosy, lo que es mas
importantes, interprete los resultados de la busqueda. El abogado especializado podra llevar
acabounaomasdelasacciones descritasacontinuacion:

7 Enelsitioweb dela OMPI(www.wipo.int/directory/es/urls.jsp) se ofrece unalista delas oficinas de propiedad
intelectual ordenadas por paises.


https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
https://branddb.wipo.int/en/quicksearch?sort=score%20desc&rows=30&asStructure=%7B%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%5B%5D%7D&_=1698024558844
https://lookup.icann.org/es
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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Buscar equivalentes fonéticos, equivalentes en otros idiomas, variantes ortograficas y otro
tipo devariantes.

En ocasiones, se llevan a cabo busquedas lingliistico-culturales y busquedas de connotacio-
nes linglisticas conlafinalidad de tenerla certeza de que lamarca o marcas que se pretenden
utilizar no resultan problematicas en otros idiomas. Un lingUista del pais de que se trate le pro-
porcionara informacién sobre la adecuacion de una marca, los significados y asociaciones y
los problemas de pronunciacién que podrian plantearse.

Realizar busquedas en los directorios de nombres de empresas, en las redes socialesy en
las camaras empresariales del sector de suempresa.

Facilitarleuninforme conlosresultados del andlisis de disponibilidad delamarca contodos
los posibles conflictos que haya encontrado.

Debe teneren cuenta que toda blusqueda de marcas deberallevarse a cabo:

conrespecto alos paises pertinentes (tenga en cuenta asimismo los planes futuros de am-
pliacion de suempresa);

conrespectoalosproductosalos que se aplicardlamarca (las marcas estanagrupadas por
“clase”, con arreglo alos productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente,
tal vez convenga que comience por familiarizarse conlas diferentes clases de marcas (vea-
seelapartadoN.©28);y

con respecto a las marcas que sean tan similares que lleven a confusion (en este aspecto
puede ser Util contar conla orientacion de un abogado especializado en marcas).

¢Qué grado de exhaustividad debe tenerese analisis de disponibilidad de lamarca? El alcan-
ce de subusquedavendra determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su presupues-
toy el tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco internacional, la busqueda
puede resultar no solo bastante costosa, sino también un proceso de resultados impredeci-
bles. Ademas, ninguna busqueda podra descubrir todos los posibles tipos de usos de mar-
casnoregistradas. Sinembargo, realizarunablsqueda, aunque sealimitada, es aconsejable
y mejor que no efectuar busqueda alguna.

20. ;Quée costos entrananlacreacionyla
proteccion de unamarca?

Esimportante presupuestaradecuadamente los costos que comportalacreaciony elregistro
delamarca, asaber:

La creacidon de unlogotipo, una palabra, unlema o un eslogan que sirva de marca entrafia
costos, especialmente sise subcontrataesatarea. Tenga cuidado siutilizaunaherramien-
ta deinteligencia artificial para construir el logotipo, dado que no esta claro si es posible
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apropiarse de los derechos de un elemento asi obtenido. Asegurese que la persona sub-
contratada para la creacion del logotipo garantiza la originalidad y la cesidon de todos los
derechos, novaya aserque éstaluego lereclame la titularidad sobre el logotipo.

Labusqueda paraanalizarla disponibilidad de lamarca también comporta unos costos.

El proceso de registro acarrea costos que varian en funcién delnimero de paises y de la cate-
goria de los productos (o las clases de marcas). El Registro de Propiedad Industrial le informa
mas detalladamente sobre los costos relacionados con el registro de una marcay la renova-
cion de ese registro (véase aqui). Las empresas que recurran a un abogado especializado en
marcas paraque preste suayudaenlatramitaciondelregistro deberan sufragargastos adicio-
nales, aunque probablemente ahorraran bastante tiempo y esfuerzos durante la tramitacion
delregistro.

21. ;Quién esta autorizado a solicitar el
registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intencion de utilizar una marca, o de permitir su uso
a terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona fisica o una persona
juridica. Sinembargo, cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial
tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, debera ser representado por un mandatario
condomicilio en el pais.

22. ;Se necesitaun abogado para presentar
una solicitud de marca?

En CostaRicano se exige que se contratenlos servicios de unabogado para presentaruna so-
licitudderegistrode marca, nisiquieraserequiere que lafirma del solicitante vaya autenticada.
No obstante, laautenticaciéondelafirmasiesrequeridaensolicitudes de signos distintivos que
no consistan en signos visibles. Si quien solicita el registro no es residente en el pais, surepre-
sentante deberd presentar el poder extendido en el extranjero, formalizado conforme al de-
recho interno del pais donde haya sido otorgado (no requiere tramite consular nilegalizacion).
Tratandose exclusivamente de marcas que consisten en signos visibles de acuerdo con el Tra-
tado sobre el Derecho de Marcas (TLT), el poder no requiere autenticacion, aungue sirequiere
para cualquier otro signo como unnombre comercial o unemblema.

Asi, uno mismo puede presentar la solicitud. Sin embargo, para ahorrar tiempo, se puede re-
currir a un abogado especializado en la busqueda de marcas que esté familiarizado con los
pormenores del tramite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de
que la proteccidn se solicite con arreglo ala clase o clases de marcas adecuadas y se evita el
riesgode quelasolicitud seadenegada pormotivosintrinsecos o extrinsecos. La presentacion
deunasolicitud deregistro de marcano esunasunto administrativorutinario. Es necesario que


https://www.youtube.com/watch?v=jeNQ_H8Z-lc
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_normativa/pi_circulares_criterios/DPI-01-2018.pdf
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elabore una estrategia apropiada enlotocante alaformadelamarcaylaamplitud o concision
deladescripcion de los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resul-
tadosdelabusquedaparadeterminarladisponibilidad delamarcaylasposibles controversias
gue puedan suscitarse mas adelante. También tendra que considerarlos planes futuros parala
marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios para los que se desea utili-
zarlamarca estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad
de que necesite asesoramiento de orden practico y un analisis de los riesgos respecto de la
mejor estrategia para responder a las decisiones de la oficina, en especial a una denegacion.
Por todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con la ayuda especializada. Si
solicita el registro de unamarca en el extranjero, quizas se le exija que tenga un agente de mar-
casqueresidaenelpais de que se trate. La oficinade marcas competente podra facilitarle una
lista de agentes de marcas oficialmente autorizados.

23. ;Cuanto tiempo se tarda enregistrar una
marca?

El tiempo necesario para registrar una marca varia considerablemente de un pais a otro. En
Costa Rica tarda aproximadamente tres meses y quince dias si no hay observaciones del Re-
gistro ni oposiciones en curso (véase el cuadro que se presenta a continuacion 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 regis-
trode marca consuficiente antelacion, de manera que disponga delregistro antes de empezar
autilizarla marcaen sus productos o enla publicidad.

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

Tras haber efectuado una busqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su re-
gistro (véase el apartado N.° 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante el Registro de
Propiedad Intelectual, completando el formulario y presentandolo enventanilla, o enlinea con
firma digital enla plataforma WIPO File.

En el cuadro que se presenta a continuacién se proporciona una perspectiva general basica
del proceso de solicitud en Costa Rica. Cabe sefalar que puede haberimportantes variacio-
nes entre los paisesy que siempre es recomendable consultar a otras oficinas de marcas don-
de también se desee registrar el signo, o aun agente de marcas, para obtenerinformacion ac-
tualizada sobre los procedimientosylas tasas.


http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
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Elregistro de una marca paso a paso

El procedimiento de tramitacién de las oficinas de marcas varia de un pais a otro, pero entérminos
generales, sigue un modelo similar. EIRegistro de Propiedad Intelectual en Costa Rica cuentacon
una guia de calificacion especifica que esta disponible enInternet. Esta guiale permitird formarse
unaideabastante exactadelosrequisitosregistrales que evaluara elregistrador parainscribiruna
marca. Véase también aqui.

1. El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacer es presentarun formulario o solicitud de registro de marca debida-
mente cumplimentado en el que figurenlos datos precisos del solicitante (puede seruna persona
fisica o juridica); datos del apoderado en el pais, cuando el solicitante no tenga domicilio ni esta-
blecimiento real en CostaRica; lamarca cuando sea denominativa sin grafia, forma ni color espe-
cial; unareproduccion de la marca si fuese denominativa pero con grafia, forma o color especial,
o si fuese figurativa, mixta o tridimensional con color o sin él; traduccion de la marca cuando su
denominacion corresponda aunidioma distinto al castellano; listade los nombres de los produc-
tos o servicios paralos cuales se use o usaralamarca, agrupados por clases segunla Clasificacion
internacional de productosy servicios de Niza, conlaindicaciéondelnimero de clase o clases; do-
cumentos o autorizaciones que pudieranrequerirse; medio para atender notificacionesy elcom-
probante de pago delatasaestablecida.

Los formularios (para presentacion de solicitudes en ventanilla de marcas, nombres comerciales,
sefiales de publicidad comercial, renovacion, transferencia, cambio de nombre) estan disponi-
blesenelsitioweb delRegistro Nacional,y enmuchos paises, incluida CostaRica, sise cuentacon
firma digital se puede realizar todo el procedimiento de solicitud en linea (véase el tutorial parala
presentacion de solicitudes enlinea enla plataforma WIPO File).

Las oficinas de marcas de otros paises también pueden requerir la presentacion de pruebas de
uso de lamarca o una declaracion en el sentido de que su empresa prevé usar la marca. Sidesea
informacidon mas precisa sobre el trdmite de solicitud, dirijase ala oficina de marcas competente.

2. Examende forma

Laoficinade marcas examinalasolicitud paraasegurarse de que cumple losrequisitos o formalidades
de caracteradministrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que se ha cumplimentado
debidamente el formulario de solicitud contodoslos datos, informaciény adjuntos requeridos).

3. Examen de fondo

El Registro examina sila marcaincurre en alguna de las prohibiciones por motivos intrinsecos
(como se explicaen el apartado N.° 11, por motivos intrinsecos se entienden las categorias de
signos cuyoregistro esta prohibido expresamente pordisposiciones especificas del Derecho
de marcas). También se estudiara si existen motivos extrinsecos de denegacion, es decir, la
oficina de marcas también examinara si la marca que se pretende registrar afecta derechos
de terceros, como podria ser una marca igual o semejante inscrita en el registro en la clase o
clases pertinentes.

Las objeciones las notifica el Registro al solicitante, ddndole un plazo de 30 dias habiles para que
conteste. Si el solicitante no contesta, o si aun habiendo respondido el Registro estima que sub-
sistenlas objeciones, se denegard el registro de manera fundamentada.


http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20de%20Calificacion%20Registral.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jeNQ_H8Z-lc
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/home.xhtml?version=20230101&notion=
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/home.xhtml?version=20230101&notion=
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=hfQBHxrlQkQ
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Efectuadoslosexamenes, elRegistroordenalapublicaciéndelasolicitud, portresvecesyacosta
delinteresado, mediante un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, dentro de un plazo de quince dias
desde sunotificacion.

Lamarcase publicaconelobjetivo de concederatercerosun plazo de dos meses contados des-
de la primera publicacion, para presentar oposiciones contra el registro de la marca dentro del
plazo de dos meses contados a partirde la primera publicacion del aviso que anuncia la solicitud.
Todaoposicidnse presentade manerafundamentada, acompanadadelaspruebaspertinentes,y
selenotificaal solicitante, quien puederesponderla dentro del plazo de 2 meses contados desde
lafecha delanotificacion.

Véase aquiel proceso de oposicidonalainscripcion de marcas.

Sino existen motivos para denegarla solicitud, se registrala marcay se entrega un certificado de
registro conlasfechasdeinicioyvencimiento del plazo de vigencia.

Lamarcapuede serrenovadaindefinidamente por periodosiguales mediante el pago de las tasas
de renovacion exigidas, pero sino se usa, el Registro de Propiedad Industrial podria cancelar el
registrodelamarcaasolicitud de cualquierterceroyluegode transcurridos 5 afos desdelafecha
delregistrodelamarca (véase el apartado N.° 34).

25. ;Durante cuanto tiempo estara protegida
su marcaregistrada?

Las marcasregistradas estan protegidas durante 10 afos. Elregistro puede renovarse indefini-
damente por periodos consecutivos de 10 afios, acondicidonde que se paguen periddicamen-
telastasas derenovacion.

El pedido derenovacidon deberd presentarse dentro del afio anterior ala fecha de vencimiento
del registro que se renueva. También podra presentarse dentro de un plazo de gracia de seis
meses posteriores alafecha de vencimiento; pero, ental caso, debera pagarse elrecargo de-
terminado, ademas de latasa derenovacion correspondiente. Durante el plazo de gracia el re-
gistro mantendra suvigenciaplena.

Asegurese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de
marcas entodoslospaises donde suempresasigateniendointereses(véase elapartadoN.° 32).

26. ;Pueden coexistir dos marcas idéenticas?

Depende. Lasmarcasidénticas utilizadas para productos o serviciosidénticos pueden coexis-
tir sin que haya ningun riesgo de infraccion de los derechos de un tercero en paises distintos,

.54 .
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siempre que no se trate de unamarca notoriamente conocida. Las marcasidénticas o similares
también pueden coexistir en el mismo pais siempre que:

» se utilicen para productos o servicios distintos que estan incluidos en clases diferentes de
la Clasificacion de Niza (véase el apartado N.° 28), a excepcidn de las marcas notoriamente
conocidas (véase el cuadro que figura a continuacion delapartadoN.° 5); 0

» seaimprobable que hayaninguna confusidonenelmercado.

De otra manera no es posible que coexistan dos marcas en Costa Rica, para productos de la
misma clase, nisiquiera por acuerdos de coexistencialos cuales no se permiten.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo
mercado es efectuar oportunamente una blisqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho,
se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusién, necesitara
decidirencadacaso cual eslarespuesta apropiada:

» Esposible que unprocesojudicial seanlaunicaviaadecuadade solucionarun conflicto con
marcasidénticas o similares en el mismo mercado.

» Tambiénesposible comprar(ovender)uobtenerunalicenciasobrelamarcaconlaque exis-
te conflicto (esto se analiza con mas detalle mas adelante, enla Parte VI).

27. ;(Es necesarioregistrar todas las
pequenas modificaciones de sumarca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los aflos con el propdsito de moder-
nizarlaimagendelaempresa o adaptarse alos nuevos medios de publicidad. Suempresade-
bera consultaralaoficinauoficinas de marcas pertinentes, o aunabogado especializado, para
saber silos cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y se paguen las ta-
sas correspondientes.

e

CUCHARA
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Elnombre comercial mixto Spoon® (denominativoy figurativo) es propiedad de laempresa Servicios
dePasteleriaS.A.
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28. ;Que sucede si desea utilizar sumarca
paraun producto diferente?

Seexigequeenelformularioosolicitudde marcaseindiquenlos productos o serviciosparalos
que se desearegistrarlamarcay que se agrupen con arreglo a clases. Por clases se entienden
las que figurenenelsistemade clasificaciénde marcas de Niza. Siharegistradounamarcapara
un producto determinado y luego desea usarla para un producto que pertenece a otra clase,
debera presentar una nueva solicitud de registro de marca. Incluso debe presentar una nueva
solicitud sise amplialalista de productos o servicios de una misma clase. Tenga en cuenta que
elregistrode lamarcaserd paralalista de productos o servicios descritos tal cual.

Veamos un ejemplo. Sisuempresa produce cuchillosy tenedores, la solicitud de registro de
marca debe hacerse respecto de los productos correspondientes de la clase 8 de la Clasifi-
cacionde Niza.

Sinembargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por
ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), debera registrar también la marca en relacién con los
productos delaclase 21. Se permite incluir varias clases en una sola solicitud.

Lamayoria de los paises del mundo utilizan los sistemas de clasificacioninternacional. Conla Cla-
sificaciénde Niza se establece un sistemade clasificaciéndelos productosy servicios paratodos
los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios) y la Clasificacion
de Viena se emplea para las marcas que consisten total o parcialmente en elementos figurativos
(constade 39 categorias). Podra encontrarmasinformacion sobrela Clasificacion de Nizayla Cla-
sificacionde Vienaenwww.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificacion internacional permiten almacenar ordenadamente la informacion
sobre marcasregistradas conforme alos tipos de productos o servicios o en funcién de suforma.
Sefacilitaasilabusqueda deinformaciénenlas bases de datos de marcas. Es fundamental regis-
trarlamarcaentodaslas clases enlas que se pretenda utilizarla.

29. ;Como puede protegerla formade su
producto?

Laformade suproductopuede serunelementoimportante de sumarca; este elemento puede
protegerse de varias maneras.

» Laforma de un producto generalmente puede protegerse como disefio industrial (véase el
apartado N.°13). Con frecuencia, una empresaregistrara la forma de su producto como di-
sefoindustrialy, unavez que este ha adquirido caracter distintivo gracias al uso, procedera
aregistrarlacomo marca tridimensional.


http://www.wipo.int/classifications/es
http://www.wipo.int/classifications/es
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Marcatridimensional de fabricay comercio® paramiel de abeja.
Titular: Blue Zone Guanacaste S.A. Expediente: 2021-010896 . N° de registro 304016.

Es posible registrarla forma de un producto como marca tridimensional siempre que laforma
desempeinie la funcion de una marca en el mercado. Para satisfacer ese requisito, la forma del
producto ha de tener caracter distintivo. Ademas, la forma no deberia estar determinada por
lafunciondel producto (véase el apartado N.° 11). Normalmente, no reciben proteccién las for-
mas que son excesivamente sencillas o que se han utilizado de manera generalizada. Algunos
paises van mas allay exigen que la forma de que se trate deba poseer caracter distintivo por si
misma para los consumidores. Esto comporta que los consumidores deban reconocery re-
lacionar el producto que tiene una forma especifica solo con su empresa (como ocurre conla
forma triangular de Toblerone®). La ventaja que se deriva de la proteccidn por marca, en lugar
de la proteccion que brinda el registro como disefio industrial, es que puede tener una dura-
cionindefiniday suele obtenerse con mayor facilidad.

» Seconcede la proteccién al acondicionamiento distintivo en virtud del Derecho de marcas
olalegislacion contrala competencia desleal, que puede comprender el embalaje o la for-
ma distintivos de un producto (véase el apartado N.° 13). Envarios paises se aplican los mis-
mos requisitos que se observan conforme al Derecho de marcas, es decir, es necesario que
la forma posea caracter distintivo y la caracteristica protegida no puede ser un elemento
funcional (véase el apartado N.°17).

» Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de proteccidn por derecho de
autor (véase el apartado N.° 13). No es una proteccidn tan sdélida como la proteccion que
brinda elregistrode unamarcaodeundisefo, peroresultasumamente Utilendeterminadas
circunstancias; porejemplo, enlos paises enlos que no hayaregistrado sumarcaodisefio, o
sise hacancelado o declarado lanulidad de sumarca o disefio.

» En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos dere-
chos de propiedadintelectual (véase el apartado N.° 13).
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Registre sumarca. Aunque el registro no es obligatorio en Costa Rica, son muchos los be-
neficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere un
registro de marcale permitenimpedir que terceros comercialicen productosidénticos o si-
milares conla misma marca o utilizando unamarcatan similar que puedalllevar a confusion.

¢Esta utilizando todos los medios a su alcance para proteger su imagen de marca o sus
productos? Considere las ventajas de la proteccion de la marca descritas en los aparta-
dos que figuran a continuacién, asicomo las otras opciones y los métodos de proteccidn
acumulativa disponibles (el derecho de autor, el acondicionamiento distintivo, los disefios
industriales, etc.). Lleve acabo un andlisis de costos y beneficios.

¢Estdenconflictosumarcaconlamarcadeuncompetidor?Lleve acabounanalisis de dis-
ponibilidad de la marca y estudie la posibilidad de recurrir a los servicios de un abogado
especializado enmarcas.

Presentacion de una solicitud de registro de marca. Estudie la posibilidad de utilizar los
servicios de unabogado especializado para presentar su solicitud.

IPPANORAMATM


https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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30. ;Posee validezinternacional el registro de
una marca efectuado en su pais?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue regis-
trada, porlo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su pais solo conferira
derechosenese pais, salvo que lamarca se considere una marcanotoriamente conocida (véa-
se el cuadro que se presentaacontinuacion del apartado N.° 5).

31. ;Deberia pensar en proteger sumarcaen
el extranjero?

Los motivos porlos que debe registrarlamarca en su pais de origen sonlos mismos que acon-
sejan 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 posibi-
lidad de registrar sumarca en los paises estratégicamente convenientes para su negocio, es
decir,enaquellos donde desea utilizar sumarca o concederunalicencia sobre suuso. El Siste-
ma de Madrid -del que Costa Rica no es parte- facilita el registro y la gestion de las marcas en
varios paises (véase el cuadro que se presenta a continuacion del apartado N.° 32).

32. ;Comoy cuando puede registrar lamarca
de suempresa en el extranjero?

Puederegistrarlamarcade suempresaen el extranjero encualquiermomento, pero tengapre-
sente que, por lo general, existe un plazo de seis meses contados desde el dia siguiente a la
presentaciondela solicitud prioritaria, es decir, de aquella presentada en el primer pais donde
seinvoque el derecho de prioridad para requerir luego la proteccién de la marca en otros pai-
ses. 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 proteccion en el primer pais. Por lo tanto, se recomienda que presente las so-
licitudes de proteccion en el extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que un
competidor le “robe” sumarca en esos paises. A diferencia de lo que ocurre con las patentes
de invenciony los derechos sobre disefos industriales, en cuyo caso el incumplimiento de la
fecha de prioridad podria tener consecuencias irreparables para las solicitudes posteriores,
en el dmbito 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 presenta-
cidonyno apartirde lafecha de presentacion de la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar unamarcaen 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 obtenerproteccidon pormedio delapresentaciondelasolicitud correspondien-
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te enelidioma que se exijay el pago de las tasas estipuladas. En Costa Rica se presentan ante
el Registro de Propiedad Intelectual adscrito al Registro Nacional, sea en formulario fisico en
ventanilla, sea mediante la plataforma WIPO File en linea puesta a disposicion del publico al
efecto. Comoya se haindicado, algunos paises podran exigir que, para tal fin, utilice los servi-
ciosdeunagente demarcasradicado enelpaisencuestion (véase elapartadoN.°22). En Cos-
ta Rica no existe esta figura. Tenga en cuenta que algunos paises no cuentan con un sistema
nacionaly, ensulugar, se sirvende unsistemaregional.

;E Presentacion en linea de Marcas y Otros Signos (WIPO File) | Formulario de Solicitud de Marcas o Signe distintives

“RODOLFO ALFARD PINEDA | Acerca de f Ayuda | Cerrar sesidn | (53

ESCRITORIO CREAR ~ PERFIL USUARIO

= . — - T
| B £l usuario hace constar que los documentos adjunitos a la presente solicitud al tiene en su poder.
Tipo de seliceud * ~Seleceionar— ~ Tipa de shono * ~Selecoonar— ~
Tndicar Mo. Entera, Fecha y on caso de reutilizacion ded enters,

Indicar el No. Expediente/Registro/anatacidn en el cual se
entuentra el poder.

Referanccs &8 Pago Indhcar Mo, Ex fRaqistro/Anctaciin. Nota: Adjuntar Refarancia da Pader
comprobante de pago.

Separe: I Ubicaciin del Establecmiente y of Pais con '
Nates Ubicazidn ded Fxtablecmients Comescial / ok dee Origen
Reservas
: e 3
) |Edita Nombee complets, estad Direceitn [l | Edita | Nombre completo, estad Direeciin

i} . 4] I
L] il oficina No. Solicitud prioridad Fecha de presentacidn de priot L1 Tipo de documento de usuario Notas
F 0 I3 v Sin registros que mostrar i 5in reqistros que mostrar

Laviaregional. Sidesea proteccién en paises que formen parte de un sistemaregional de mar-
cas, podra solicitarunregistro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros
mediante la presentacién de una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas de
marcasregionales sonlas siguientes:

» laOrganizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www. aripo.org);

» la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la proteccién en Bélgica, Paises
Bajosy Luxemburgo (www.boip.int);

» la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea (EUIPO) para las marcas comunita-
rias enlos Estados miembros de la Unidn Europea (www.euipo.europa.eu/es);

» la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) para la proteccién en los paises
africanos de hablafrancesa (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 Cooperacién de los Estados Arabes

del Golfo, porla que se establece un sistema regional de marcas para los seis Estados ara-
bes del Golfo.
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Laviainternacional. Sisu pais forma parte del Sistema de Madrid -no es el caso de Costa Rica-
, 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 mas de 90
miembros del Sistema de Madrid.

Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid, debe tener un vinculo con
este, es decir,debe sernacional de uno delos miembros de la Unidn de Madrid (véase lista
de miembros aqui) o tener su domicilio o un establecimiento industrial o comercial en el
territoriode uno de ellos.

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

La oficina de cadaParte Contratante designada efectuarad un examen sustantivo delregis-
trointernacional delamismamanera que examinariauna solicitud presentadadirectamen-
te. Sise concedelaproteccion, lamarca quedara protegidacomo sihubiera sido registra-
daporlaoficinade ese pais. Porlo tanto, unregistrointernacional equivale aun conjunto de
registros nacionales.

Apesardetratarsedeunsoloregistro, esposible que se denieguelaproteccidnenalgunos
paises o que la proteccion se limite a algunos paises. A diferencia de lo anterior, cuando se
trata de underecho regional unitario, porejemplo, el delamarca de la Unidn Europea, este
no puede ser objeto de denegacion, limitacidn o transferencia con efectos solamente en
una parte del territorio, y puede hacerse valer juridicamente mediante un Unico procedi-
miento que abarca las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio (consul-
tese el sitio web https://www.euipo.europa.eu/es).

Elregistrointernacional queda ensituacion de dependenciarespecto delamarca de base
(es decir, lamarcaregistrada o cuyo registro se ha solicitado ante la oficina de origen) du-
ranteunperiodo de cinco afnos contados apartirdelafechaderegistro. Silamarcade base
deja de surtir efectos dentro de ese periodo de cinco anos, se cancelara el registro inter-
nacional. Sinembargo, es posible que pueda, conun costo adicional, transformar suregis-
tro internacional en varias solicitudes nacionales o regionales en cualquiera de las Partes
Contratantes designadas, enun plazo de tres meses contado a partirde la cancelacion de
lamarcade base.

El Sistema de Madrid, administrado porla 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 ex-
tranjero de manera eficiente enrelacion conlos costos. Lasventajas que ofrece son las siguientes:
Basta con presentaruna Unica solicitudinternacional.
Se presentaenunsoloidioma (espafiol, francés oinglés).

Se paganlastasasenunaulnicamoneda (francos suizos).
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Elresultado esun unicoregistrointernacional.

Unavezefectuado elregistro, es posible afladir otros paises ala carterade marcas encual-
quiermomento.

La flexibilidad del sistema permite, silo desea, realizar una cesién del registro Unicamente
enlo que respecta a algunos de los paises designados o a algunos de los bienes o servi-
cios, olimitarlalistadelosbienesy servicios adeterminados paises designados.

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

Larenovacion es menos costosay mas facil de administrar.

Las oficinas deben concederla proteccion dentro de un plazo estricto (12 0 18 meses des-
delafechaderegistrointernacional).

No esnecesarionombraraunabogadolocal desde el principio del procedimiento (solo es
necesarionombrarun asesor extranjero sise deniega la solicitud).

De ese modo, el Sistema de Madrid reduce los requisitos administrativos y los costos que entra-
flan elregistroy elmantenimiento de unamarca envarios paises.

Puede obtenerse mas informacion sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid (quién puede
presentar una solicitud y dénde presentarla, una lista de sus miembros, formularios, informacion
general sobre lapresentacion de solicitudes, los textos juridicos, los servicios en Internet, etc.) en
la direccion 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 proceden-
tes de paises endesarrollo.

33. ¢En qué consiste la transcripcion de una
marcay queé dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productoslleven marcas escritasenelidiomay el al-
fabeto de su pais. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traduccién o
transcripcién en algunos de los principales mercados de consumo.

La traduccion consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente dotado de signi-
ficado de las palabras enunciadas en un idioma. La transcripcién, en cambio, supone funda-
mentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de
una adaptacién sonora que se aproxime ala pronunciacién original.

Siuna marca que se pretende registrar esta constituida por algun elemento denominativo con
significado en un idioma distinto del castellano, en la solicitud de registro se exige una traduc-
ciondelamarca, ya se trate de una palabra, una expresién o de los caracteres en su conjunto. Si
unamarca contiene nimeros que no sean ni arabigos niromanos, puede que deba sustituir esos
numeros por nimeros arabigos o romanos. En Costa Rica una marca traducida se considera au-
tomaticamente registrada una vez que la marca original ha sido debidamente registrada, porlo
gue no se necesita un segundo registro, es decir, unregistro aparte. Sin embargo, existen paises
enlos que es muyrecomendableregistrartambiénlamarca, porseparado, enelidiomadel pais.
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La traduccién de una marca deberia ser analizadajunto ala cuestion de la traduccién delnom-
bre de dominio correspondiente, que se registrara en el alfabeto que corresponda al cddigo
de pais de que se trate. Consulte siempre a un abogado especializado, ya que puede ser un
asunto muy complejo del que seanecesario que se ocupe un experto.

No esfacil elegirlamarcachina adecuada para proteger sumarca originaly comercializar con éxi-
to sus productos. Debentenerse en cuentanumerosos factores:

Elchino tiene muchos dialectos. Lamayoriadelasempresas se centraenelchinomandarin
yenelchino cantonés, que sonlas dosvariedades principales del chino.

Este idioma tiene mas de 50.000 caracteres, muchos de los cuales comparten el mismo
sonido. Si la transcripcién no se realiza correctamente, podria encontrarse con que una
marca tiene un sonido correcto en chino, pero no significanada o, incluso, tiene un signifi-
cadonegativo paralos consumidores chinos.

EnChina,lamayorparte delasmarcas escritas concaractereslatinos se considerard marca
figurativa. En otros paises, se considera que son marcas figurativas las marcas escritas con
caracteres chinos. En CostaRica, silasolicitud de registro delamarca contiene caracteres
chinos, elregistrador solicitara latraduccion al castellano.

Chinay Singapur han adoptado un sistema de escritura simplificado. En estos dos pai-
ses no se acepta la utilizacion de caracteres chinos tradicionales (es decir, que no se
hayan simplificado). En cambio, enHong Kong (China) se siguen utilizando los caracte-
res chinos tradicionales.
Confrecuencia, los consumidores chinos atribuyen un sobrenombre chino alas marcas extranje-
ras. Porejemplo, Quaker® Oats, debido a sulogotipo, se conoce en Chinacomola “marca del an-
ciano” (laoren pai)y a Polo® se le ha dado el sobrenombre de “caballo de tres patas” (sanjiao ma).
Suele serunabuena estrategiaregistrar el sobrenombre como la marca oficial en chino.

Dispone de tres opciones para transcribir o traducir sumarca original al chino, a saber:

El método conceptual comunica el significado exacto de sumarca original, pero la marca
en chino se pronunciara de manera distinta. Por ejemplo, Shell® se ha traducido al chino
por QIAO PAI (72/#), que significa, literalmente, “lamarca delaconcha”.

Elmétodo fonético emplea caracteres chinos parareproducirlamisma pronunciacion que
la de la marca original, pero la marca china normalmente tendra un significado distinto o
careceradesignificado. Eselcasode Sony®, que se hatranscrito como “suoni”, que quiere
decir “cable” (suo)y “monja” (ni).

Elmétodo fonético-conceptual

combinaesosdosmétodosy,engeneral, eselmaseficaz. Lamarcachinaesfonéticamente similar
alamarcaoriginal y también evocalos 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 pronun-
ciacion originaly que significa “felicidad deliciosa”.
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ra Kun Kaga Toast
Cotlpesiall sirce 1944

Lamarca YaKun Kaya Toast Coffeestall since 1944® estd registrada enla Oficina de Propiedad In-
telectual de Singapur, ademas de existir su registro internacional con arreglo al Sistema de Ma-
drid. Latranscripcion de los caracteres chinos que figuran enla marca es “Ya Kun”, el equivalente
en pinyin (el sistema de transcripcion oficial de la Republica Popular China) de “Ah Koon”, el nom-
bre de su fundador. Imagen procedente de la Publicacion de la OMPI N.°900.1. El secreto esta
enlamarca: Introduccidn a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.62.

Elegirlamarca adecuada paraun mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los
consejos que se enumeran a continuacion pueden serle de ayuda:

Elijaunamarcaenunidioma del pais y registre todas sus variantes. Consulte a un especia-
listaenidiomasyasegurese de escogeruna marca solidaque suene bienalos oidos delos
consumidores del pais.

Compruebe cuidadosamente que no seinfringen los derechos de marca de terceros. Con
esa finalidad se hard una bulsqueda de marcas extranjeras que por su aparienciay pronun-
ciacionse asemejenasupropiamarca, o que posean elmismo sentido. También habra que
buscarsiexistennombres de dominio que se hayanregistrado con anterioridad.

Presente una solicitud amplia. Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y
pertinentes y no solo paralas 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 Clasifi-
caciondeNizaocuentanconunsistemade subclases propio. Unasesorde marcasdelpais
podrd ayudarle aasegurarse de que el registro sea correctoy completo.

Familiaricese con el sistema de marcas del pais. No dé porsupuesto que las leyes extran-
jeras son iguales a las de su pais. Conozca bien los escollos de la legislacidn extranjera 'y
contrateaabogadosde confianza. ;Enelpais de que se tratase aplica el sistemadel primer
solicitante del registro de lamarca o el sistema del primer usuario de la marca? ;Efectuala
oficina de marcas un examen parcial? ;Cémo es el sistema de oposiciéon? ;Cuanto tiempo
serequiere para efectuar el registro de unamarca? ;Es necesario contar con una autoriza-
cién para cederlamarca o concederuna licencia de uso de marca? Estas son solo algunas
delas preguntas masimportantes que debe plantearse.
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Listarecapitulativa de comprobacién

» Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos territoriales amenos que se
considere que unamarca es notoriamente conocida.

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

» Ddénde presentar la solicitud. Analice dénde le convendra solicitar protecciény tenga en
cuentalos costos delaproteccionenlos distintos paises.

» Coémo presentar una solicitud. Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid para
facilitarla tramitacion de la solicitud, puesto que ello permite reducir los tramites y gastos
administrativos necesarios pararegistrary mantener marcas envarios paises.
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34. ;Que se entiende por “uso” deuna
marca? ;Qué importanciareviste para el
titular de unregistro de marca?

Las referenciasjuridicas al “uso” de una marca son muy numerosasy la definicion de ese “uso”
varia de un pais a otro. En Costa Rica en términos generales se entiende que una marca regis-
trada se encuentraenuso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en
elcomercio conelsigno, enlacantidady el modo acorde conladimensidon del mercado, lana-
turalezay las modalidades de comercializaciony su empleo enrelacidon con productos desti-
nados ala exportacidn a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero
desde el territorio nacional.

Parasituaciones especificas, deberiaconsultaraunabogado experto enmarcas afinde contar
conlaopiniénadecuada. Véase tambiénelnumeral12. No obstante, acontinuacion, se presen-
tan algunas de las referencias al “uso” de una marca relacionadas con aspectos que revisten
interés para el propietario de unaempresa:

Eltitular de unamarcaregistrada puede impedir el uso no autorizado de la marca por terce-
rosrespecto de productosidénticos o similares (véase el apartado N.° 15).

En muchos paises, las marcas estan protegidas gracias al uso, sin que sea necesario su
registro (véase elapartado N.° 12 sobre los paises que aplican el sistema del primer usuario
delamarca).

Elusoesimportante entanto elregistro delamarcano esobligatorio (véase elapartado N.° 12).

Eluso enelmercado constituye unrequisito para poder registraruna marca en algunos pai-
ses (véase elapartado N.° 35).

Asolicitud de cualquier personainteresada, el Registro puede cancelar, a solicitud de cual-
quier personainteresada, elregistro delamarca porno haberse usado en CostaRica (véase
elapartado N.° 35).

Unamarcadescriptiva puede adquirir caracter distintivo como consecuencia de suuso ge-
neralizado (véase el cuadro sobre el significado secundario que se presenta a continuacién
delapartado N.°17). En cambio, una marca con caracter distintivo puede perder ese carac-
terporsuuso generalizado (véanse los apartadosN.° 9y 37 acercadelos signos genéricos).

El titular de una marca de certificacion autorizara el uso de la marca a toda persona cuyo
producto o servicio cumpla las condiciones del reglamento de uso de la marca, sin que
pueda serusada paralos productos o servicios comercializados por el propio titular (véa-
se elapartadoN.°7).

Elusodeunamarcaporpartedeunlicenciatariouotrapersonaautorizada serd considerado
como efectuado poreltitular delregistro, para efectosreferentes aluso de lamarca.
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En cada pais existe una idea diferente sobre lo que constituye el uso de una marca registrada.
Sinembargo, porlo 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 comer-
cialy serefectuado porsu propietario o por terceros con el consentimiento del propietario. La
marca debe usarse referida a los productos o servicios para los que esta registrada o guardar
relacion conellos, y ese uso hade tenerlugar en el territorio en el que estaregistrada. También
puede entenderse que existe uso de la marca cuando esta se utiliza en una forma que difie-
re en determinados elementos, siempre que no se altere el caracter distintivo de la marca. El
uso debe seracorde al mercado y formas de comercializacion. Ademas, utilizarlamarcaenlos
productos o materiales destinados al etiquetado o el embalaje de los productos en el territo-
rioen el que estaregistrada confines de exportaciéon inicamente puede considerarse uso. Sin
embargo, enmuchos paises esto no estd tan claro. De nuevo, los requisitos juridicos enlo con-
cerniente al “uso” de lamarcadifieren de un pais a otro, aunque en Costa Rica porlo general se
cumplen, dentro o fuera del territorio nacional, si el titular del registro de marca:

aplicaelsigno alos productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos;

introduce en el comercio, vende, ofrece o distribuye productos o servicios con el signo;
importa, exporta, almacena o transporta productos con el signo;

utiliza el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales (lo cualincluye eluso de la marca en sitios web y redes sociales), sin perjui-
ciodelasnormas sobre publicidad aplicables.

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

En CostaRicasepuede solicitarelregistro antes de haberusado lamarca, pero algunos paises
no laregistran oficialmente hasta que no se hayan presentado pruebas de suuso. Enlos paises
donde se aplica ese requisito, el concepto de uso es muy importante, puesto que “el uso de
unamarcaenelcomercio” eleva elrango de esamarca por encima delde las marcas de terce-
ros. Enestospaises, eluso esunrequisito paraefectuaralregistroo paralapresentaciéndeuna
oposicion o unademandajudicial porinfraccion.

Lomaéasimportante que deberecordarse es que, encualquiersituacion, lo principal escompro-
barqué se dispone enlalegislacion del paisy registrarlamarcalo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, sino se usa la marca tras su registro, cualquier persona
interesada puede solicitaral Registrola cancelacion delregistro porno haberse usadoen Cos-
ta Rica durante los cinco afios precedentes a la accion de cancelacién, pero hasta transcurri-
dos cinco afios desde su registro. Esto conllevaria a que el titular pierda los derechos exclusi-
vosrespecto de sumarcaconcedidos porsuregistro.
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Las marcas registradas, al aplicarse a los productos o servicios que distinguen, deberan llevar la
leyenda “Marca Registrada” o el signo equivalente “R”. Silos productos o servicios no se presta-
ren a ello, las menciones a que se refiere este articulo deberan aparecer en las envolturas, cajas,
envases, empaques o recipientes en que se contengan al expenderse al publico. Sin embargo, la
omisidon de talesleyendas no afectard lavalidezde los signos distintivos.

Tal leyenda puede servir para informar de que un determinado signo es una marcay advertir asi a
los posiblesinfractoresyfalsificadores. El simbolo ® (“registrada”) solamente puede utilizarse una
vez que lamarca ha sidoregistrada.

Es posible que se considere que la utilizacion del simbolo ® enrelacion con marcas que no se hanre-
gistrado constituye unapracticaempresarialdesleal o comercializaciénengafosa. Asegurese de que
nousaelsimbolo ® porejemplo, cuando exportaproductos a paises donde no haregistradolamarca.

36. ; Puede suempresausarla mismamarca
para distintos productos?

Cuando pongaenelmercadonuevos productos ovariantes nuevas de suproducto, tendrd que

decidirde qué manera distinguird esos productos o variantes de su producto original y de qué
imagen de marca los dotara en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta

unos beneficiosy unos costos yriesgos. Podra:

»

»

»

»

»

Usar la misma marca de fabrica o de comercio. Aplicar una marca ya existente a productos
nuevos permitird que el nuevo producto se beneficie delaimagenyreputaciéndelamarca.
No olvide que debera presentaruna solicitud nueva a finde ampliar la lista de productos de
lamarca paraese nuevouso (véase el apartado N.° 28).

Crearunamarcanueva. Utilizarunamarcanueva, que seamas especificay adecuada parael
nuevo producto, permitird a suempresa dirigir ese producto a un grupo especifico de con-
sumidores (por ejemplo, nifos, adolescentes, etc.) o crearunaimagen determinada parala
nueva linea de productos.

Utilizar una marca adicional conjuntamente con la primera marca. Muchas empresas optan
porusarunamarcanuevaconjuntamente conunamarca preexistente (porejemplo, Nutella®
se suele utilizar con Ferrero®).

Servirsedeundisefioindustrialnuevo del producto o de suembalaje (véase elapartado 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
apartadoN.°13).

.70 -



El secreto esta enlamarca

hutella’
by

Nutella®ylos elementosy signos correspondientes sonmarcas propiedad de Ferrero®.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en funciéon de sus estrategias de
desarrollo de laimagen de marca. Sea cual sea la que elija, aseguUrese de que su marca esté
registrada para todaslas clases de productos o servicios paralos que se usa o se usara.

37. ;Como debe utilizar sumarca?

No basta con obtener proteccion 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 serregistraday
podra anularse unregistro anterior de esa marca. Algunas marcas conservan la proteccion por
marca en determinados paises a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros (véase el
apartado N.° 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo:

Eltérmino “Trampoline” hapasado asergenérico enlos Estados Unidos de América, de modo que
otras empresas también pueden utilizarlo para designarun aparato de salto atlético.

Eluso correcto eincorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda paraimpedir que sumarca se conviertaenuna
marca genérica:

» Utilice el simbolo ® paraindicar que se trata de unamarcaregistrada.
» Diferencie lamarca deltexto que laacompafa pormedio de letras mayusculas, en negrita
oencursiva, o enmarcandolas entre comillas.

» Uselamarcasiempre de lamisma forma. Sisumarca esta registrada conuna ortografia, un
disefio, un color o una tipografia determinados, asegurese de que se utiliza conforme se
registré. No altere lamarcamediante guiones, combinandola o abreviandola (porejemplo,
“plumas Montblanc®” no deberia aparecercomo “Mont Blanc”).

» Lamarcano debe utilizarse como sustantivo. La marca se usara exclusivamente como ad-
jetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construccion LEGO®”, no “los Lego”).

» Lamarcano debe utilizarse como verbo (por ejemplo, debe decirse “retocado con el pro-
gramainformatico Adobe® Photoshop®”yno “photoshopeado”).
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La marca no debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y

no “tictacs”).

Establezca directricesy practicas Optimas clarasy convincentesrespecto de lamarca. Ensefe

lamanera correctade utilizarsumarcaal personal, los proveedores, los distribuidores ylos con-

sumidores. Vele por que todos losinteresados, sin excepcion, siganlasnormasy directrices.
Conellopuede quelogreimpedirque sumarca se conviertaengenérica, perotambién es posible
que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista juridico, es mas importante que intente
de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envio de
mensajes de correo electronico onotas alos autores que emplean sumarcaerroneamente) 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 otroy, si considera que es necesario usarla marca de un competidor en
su publicidad, es aconsejable que consulte primero aun abogado del paisy 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 afirmacion de ese cariz puede serilegal en algunos pai-
ses. Consulte aunabogado del pais de que se trate para conocer cuales sonlasleyesy nor-
mas que se aplican alapublicidad comparativa en ese pais.

Siutilizala marca de un competidor en su publicidad, hagalo de manera honestay adecua-
da, ya que la finalidad fundamental de su publicidad deberia ser informar al consumidory
no desprestigiar niatacarinjustamente a sus competidores. Recuerde que las normas de la
competenciay defensa del consumidor protegen contra la publicidad engafiosa, las prac-
ticas abusivasylos métodos comerciales desleales.

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 aproveche injusta-
mente de lareputacion de lamarca 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 unlogotipo, y utilice siempre el simbolo
adecuado de esa marca. La utilizacidon de una version modificada de la marca de un com-
petidor puede disminuirla capacidad de lamarca paraidentificarel producto encuestidny,
por consiguiente, esa modificacion podra considerarse unainfraccién de los derechos que
confierelamarca.

Lamarcadeuncompetidorpuede conteneruno omaselementos graficos,comologotipos,
rétulos, disefios o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también
estén protegidos por derecho de autor, porlo que debera obtenerla autorizacidn del titular
del derecho de autor para utilizar uno o varios de esos elementos graficos en su publicidad.
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39. ;Qué es un nombre de dominio y qué
relacion guarda conlas marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los
nombres de dominio son direcciones de Internet faciles de utilizar que sirven para encontrar
sitios web. Porejemplo, elnombre de dominio “wipo.int” se usa para acceder al sitioweb dela
OMPIl enladirecciénwww.wipo.int.

Porlo general,los nombres de dominio estan disponibles para suregistro conforme al orden
de presentacion de la solicitud. En este sentido, las legislaciones o los tribunales naciona-
les 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 si el sitio web al que dirige el nombre de dominio ofrece
productos o servicios iguales o semejantes alos identificados conla marca. El registroy uso
abusivos de unnombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente como ci-
berocupacion. Si se determina que su empresa hallevado a cabo actos de ciberocupacion,
usted estara obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino también a
pagar una indemnizacion por dafios y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el
nombre de dominio que se propone utilizar no sea nilamarca ni el elemento principal de una
marca de otra empresa. En sentido contrario, el Tribunal Registral Administrativo considera
que pararegistrarunnombre de dominio como marca se debe cumplircon el procesoregis-
tral que determine su aptitud para adquiriresa condicion.

Por otra parte, sila marca de su empresa esta siendo usada como nombre de dominio o es
objeto de “ciberocupacién” por un tercero, podra usted tomar medidas para poner fin a ese
abuso de sumarca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que
laOMPIlofrece eninternet paralasoluciénde controversias enmateriade nombres de dominio,
remitiéndose ala direccionwww.wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio enInternetincluye
modelos de alegaciones, asi como una sinopsis de la doctrina y un indice juridico de los mi-
les 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 tiempoy el costo. Para obtener masinformacion sobre el titular del
registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas
gratuitas debusquedadenombres de dominio que estandisponibles eninternet,comowhois.
icann.org/es o www.internic.net

Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un
tercero. Efectle una blUsqueda de marcas (véase el apartado N.° 19) para determinar siun
competidorestd usando elnombre escogido como marca de productos o servicios simi-
lares o sise trata de unamarcanotoriamente conocida.

Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio. Los
clientes encontraran susitio web facilmente siutilizaunnombre de dominio que seaigual o


http://wipo.int
http://www.ompi.int/
http://www.wipo.int/amc/es/index.html
http://whois.icann.org/es
http://whois.icann.org/es
http://www.internic.net
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similar a sunombre comercial o alnombre de sumarca. Por consiguiente, intente registrar
sumarca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Ademas, cuan-
do escojaunamarcanueva parasus productos, compruebe que elnombre de dominio co-
rrespondiente se encuentra disponible.

Registre sunombre de dominio como marca. Elregistro de unnombre de dominio no con-
fiere automaticamente derechos de marca. Asi, siadquiere el nombre de dominio “sunny.
com’”, no podraimpedir que otros utilicen “sunny” para la venta de productos (por Internet
o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa direccion especifica de In-
ternet. Deberia pensar en la posibilidad de registrar sunombre de dominio (en el ejemplo,
“sunny”) como marca (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
atodo aquel queintente utilizar el mismo nombre para comercializar productos similaresy
b) podra impedir que otros registren el mismo nombre como marca para productos o ser-
vicios similares.

En la mayoria de los paises podra registrar su nombre de dominio como marca, siempre
que esta posea caracter distintivo (es decir, que no sea genérica) y se utilice para comer-
cializar productos.

¢Como puede registrar su nombre de dominio? El registro de los nombres de dominio es
relativamente sencillo, rapido y barato. La forma mas 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

El costo de un nombre de dominio varia dependiendo de la extension (.com, .cr, .net, .org,
etc.),laduracidonylaspalabras, entre otras caracteristicas, pero podriadecirse que ascien-
de apartirdelos USD8.00 aproximadamente, durante el primer afo, y suregistro tarda mi-
nutos; luego habra que sumar los costos del servicio de alojamiento web y la elaboracidn
delapaginaweb, que tambiénvarian.

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 haberuna solucion uniforme.

» Unodelos problemasreside enelhecho de que los derechos de marca son de naturaleza te-
rritorial (es decir, la marca solo esta protegida en el pais o region donde se haya registrado o
se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas alahorade
solucionarcontroversias entre empresas que sontitulareslegitimos de marcasidénticasotan
similares que inducen a confusion referidas a productos idénticos o similares en paises dife-
rentes. Comolalegislacion en este ambito todavia estd en proceso de elaboracién,lamanera
enquelos tribunales abordan esta cuestidn varia considerablemente de un pais a otro.

» Lapublicidad a partir de palabras clave es una modalidad de publicidad en Internet que se
sirve de palabras clave que activanlaapariciéon de anuncios enunacolumnaseparadadelos
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resultados de la busqueda. Los propietarios de algunos motores de busqueda venden pa-
labras clave alas empresas. Cuando unusuario de Internetintroduce esas palabras clave en
elmotor de busqueda, aparecen anuncios junto con lalista de los resultados de la busque-
da. Porejemplo, unaempresa de bicicletas puede comprarla palabra “bicicleta de monta-
fia” aunmotorde busqueda,yenconsecuenciacadavezqueunusuariointroduce lapalabra
“bicicleta de montafa” en el motor de busqueda, aparecera una pancarta publicitariade la
empresa. Ademas, al pulsar sobre la pancarta, esta dirige al sitioweb de laempresa de bici-
cletas. Sinembargo, el problema se plantea cuando un motor de busqueda vende lamarca
de un competidor como palabra clave que activala publicidad. Supongamos, por ejemplo,
gue laempresade bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Cannon-
dale®”, lamarcade unaempresa competidora. Cadavez que seintrodujera la palabra clave
“Cannondale®”, apareceria una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al prin-
cipiodelalistaderesultados. Enalgunos paises, este tipo de publicidad activada por pala-
bras clave puede tener como consecuencia que se atribuya responsabilidad juridica tanto
al operador del motor de busqueda como alaempresa anunciante porinfraccion del dere-
chodemarca, publicidad engafosay 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 cuando y como pueden utilizarse. En la
mayoriadelos casos, losenlaces estandentrodelalegalidadyno esnecesario disponerde
la autorizacion del otro sitio para incluir un enlace en la pagina web. Sin embargo, algunos
tipos de enlaces pueden acarrearresponsabilidad juridica, porlo que es aconsejable evitar
utilizarlos u obtener permiso paraincluirlos. Pueden plantear problemas:

los enlaces que llevan a sitios web con contenidoilegal;
los enlaces que incluyen ellogotipo de unaempresa;

los enlaces profundos (enlaces que sortean la pagina deinicio de unsitioweby conec-
tan directamente con una pagina concreta de ese sitio) si constituyen una manera de
eludir los mecanismos de suscripcién o de pago o si estan expresamente prohibidos
porel propio sitioweb;y

la creacion de marcos (se muestra el contenido del sitio web de un tercero enun marco
contenido enotrositioweb) olaréplicade sitios (seincorporaenunsitiowebunarchivo
grafico de otro sitio web).

41. ;Cual es la funcion de un supervisor o
coordinador de marcas?

Enfuncidondeltamanodelaempresayde sucarterade marcas, puede que necesite contarcon
un miembro del personal que se encargue exclusivamente de supervisar la gestidon de su car-
tera 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 masiddneas. Antes
de que cualquierpersonadelaempresaimprimalastarjetas devisita, el papelylos suministros
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de oficina, el material publicitario, los embalajes y otros documentos, el supervisor compro-
bara que se cumplen las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de marcas
también deberia supervisar el volumeny la posible naturaleza cambiante del uso de las mar-
cas, asi como verificar que se comunican al abogado de marcas las renovaciones del registro
(siincumple el plazo vencera suregistro) o las solicitudes nuevas que puedan ser necesarias. El
supervisor también podra actuar como la persona de contacto para todas las cuestiones re-
lacionadas con la gestiony el uso de las marcas existentes y las futuras, y ocuparse, al mismo
tiempo, delacoordinacion conlos abogados expertos en marcas externos.

Ademas, se podra encargaral supervisorde marcaslaauditoriade sus carteras de marcas. Una
auditoria dela cartera de marcas puede ser util con miras a:

preparar un informe sobre la situacion de todas las marcas registradas y de las solicitudes
deregistro que estén pendientes, ordenadas por producto, marcay pais;

decidirsidebieran mantenerse determinadosregistros o sifuese posible reducirlos 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 registros y la normativa so-
bre marcas aplicable;

evaluar si fuese conveniente registrar las marcas, las expresiones o sefiales de publicidad
comercial como esldganesy los logotipos que no estan registrados y, de serlo, donde de-
beria efectuarse el registro;

examinar los procedimientos de selecciony registro de las marcas y formular recomenda-
ciones parasumejora;y

prepararlacarterade marcas paraladiligenciadebidaenlastransaccionesy parasuutilizacion
como garantia subsidiaria enlafinanciacion basadaen el sistema de garantias mobiliarias.

La persona que tenga a su cargo la gestion de su cartera de marcas deberia trabajar en estrecha
colaboracion con el miembro del personal que dirija las actividades de comercializacion, publi-
cidad y relaciones publicas de su empresa. Podria ser la misma persona que gestiona todos los
aspectosrelacionados conlapropiedadintelectual de suempresa, que se coordina conlos abo-
gados externos y que formula politicas con el fin de ensefar al personal cudles son las buenas
practicas en materia de propiedadintelectual. Para potenciaral maximo los beneficios y proteger
integramente sus activos de propiedad intelectual, es necesario que todos esos ambitos estén
coordinados entre si.
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¢Utiliza sumarca de manera coherente? Compruebe con regularidad que utiliza su marca
de formaadecuadaenrelaciénconlos productosy servicios apropiados.

¢Utilizalos simbolos ®, TMy SM correctamente? Asegurese de que comprende las diferen-
cias entre ellos. Si decide no registrar sumarca, o si exporta productos a un pais en que
su marca no esta registrada, tenga cuidado de no utilizar el simbolo ®, puesto que puede
considerarse una practicaempresarial desleal o publicidad engafiosa.

(Comprendensusempleadoseluso delas marcas? Ensefie asus empleados cudleslama-
neraenque debenutilizarlas marcas de suempresa a fin de garantizarla coherencia.

Lasmarcasdeloscompetidores. Consulte aunabogado del pais especializado enmarcas
antes de utilizarlamarca de uncompetidor.

IPPANORAMA™


https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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42. ;Puede conceder licencias sobre su
marca a otras empresas?

Se pueden conceder licencias de uso sobre las marcas a otras empresas. Al hacerlo, el titular
del registro de marca continua siendo el propietario de la marca objeto de lalicencia y Unica-
mente consiente en que otrauotrasempresas utilicenlamarca. Esto suele hacerse mediante el
pago de regalias y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normal-
mente se especificaenunacuerdo delicencia consignado porescrito. Dependiendo de lana-
turaleza 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. El man-
tenimiento delacalidad esimportante dado que el Registro, siguiendo eldebido proceso, po-
dria cancelar lainscripcién del contrato de licencia y prohibir que el licenciatario use la marca
cuando, por falta de un control de calidad adecuado o por algun abuso de lalicencia, ocurra o
pueda ocurrir confusién, engafo o perjuicio grave paralos consumidores.

Elregistro de lalicencia no es un requisito condicionante para que esta sea valida, ni para afir-
mar cualquier derecho de una marca, ni para otros propositos. No obstante, la licencia podra
inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el licenciatario decide inscribir
suderecho, debe pagarlatasadelLey.

En la practica, se conceden licencias sobre marcas de fabrica o de comercio en el marco de
acuerdos de licencia mas amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que inclu-
yenlaconcesiéndelicenciasrespecto de otros derechos de propiedadintelectual, entre ellos
las patentes deinvencion, los conocimientos especializadosy cierta asistenciatécnicaparala
elaboracién de unproducto determinado.

< memory

MEMORY COMPUTACION, radicada en Uruguay, es una empresa especializada en programas in-
formaticos de gestiony 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
de fabrica o de comercio y las marcas de servicios, los conocimientos especializados y otros
derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador a cambio del pago de una suma
acordada. Laempresaharegistrado sus marcas en todos los paises en los que tiene actividades.
https://memory.com.uy/

Imagenprocedente delaPublicacién de la OMPI N.°900.1.Elsecretoestdenlamarca: Introduc-
cion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.76.
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Una modalidad especialmente lucrativa de concesidon de licencias sobre marcas es la
explotacidonde productos derivados. Se tratade unaformade comercializacionenlaque
se colocaenunproductounelemento protegido porun derecho de propiedad intelectual
(normalmente unamarca, undisefoindustrialounderecho de autor) conlafinalidad de au-
mentar su atractivo. Sereproducenlogotiposuniversitarios, personajes de dibujos anima-
dos, actores, estrellas de lamusica pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas
y muchas otras imagenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetesy mate-
rial de papeleria hasta tazas de café y carteles. En esta modalidad de comercializacién se
requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en relacidon con la mercancia
comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usarimagenes de personas fa-
mosas en campanas de explotacién de productos derivados, ya que esasimagenes pue-
denestarprotegidas porelderechoalaintimidady porderechos deimagen.

Laconcesiéndelicencias sobre marcas paralaexplotacionde productos derivados puede ser
unafuente adicional deingresos:

Concesion de licencias. Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas
(como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o elementos de anima-
cidén), concederlicencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puedereportarles
tasas de licenciay regalias cuantiosas. La concesion de licencias también permite que una
empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relati-
vamente seguray eficazen funcidondelos costos.

Obtencidn de licencias. Una empresa que fabrica productos de bajo precio manufactura-
dos en masa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atractivo de
sus productos mediante la utilizacién en ellos de unlogotipo o una marca famosa.

43. ;Que tasa oregalia deberia esperar
percibir por sumarca?

Enlos acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado mediante un pago unico
y/oregalias periddicas, cuya cuantia puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del pro-
ducto objeto de la licencia, ya sea regalia por ventas brutas (sin tomar en cuenta ningun gasto)
0 por ventas netas (admitido el descuento de ciertos gastos). En otros casos, la remuneracion
por una licencia de marca es una combinacion de un pago unico y regalias. También las regalias
pueden sustituirse porunaparticipacionenelcapitaldelaempresadellicenciatario. Paraciertas
franquicias debe otorgarse un pago inicial significativo, ademas de las regalias periddicas.

Si bien existen usos relativos a la cuantia de las regalias en cada sector industrial en particular
cuya consulta puede resultar util, 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, los
usos delsectorpueden proporcionarunaorientaciénutil, pero basarse excesivamente enellos
suele serun error puesto que cada marca tiene unvalor distinto.
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Para el caso de franquicias y cualquier licencia que implique transferencias de fondos al exte-
rior, debe tenerse en cuenta la disposicion tributaria del impuesto de remesas al exterior por
concepto deregalias, que es del 25% sobre el monto transferido.

44. ;Cual es la diferencia entre unalicencia
exclusiva y unalicencia no exclusiva?

Existen tres tipos de acuerdos de licencia en funcion del nimero de licenciatarios que pueden
servirsedeella:

» Licenciaexclusiva: Tiene derecho autilizarlamarcaunsololicenciatario, y nisiquiera el titular
delregistro de marca podra utilizarla.
» Licenciaunica: Tienen derecho autilizarlamarcaunsolo licenciatarioy el titular del registro.

» Licenciano exclusiva: Tienen derecho a utilizarla marca varios licenciatarios y el titular del
registro.

Enunmismo acuerdo delicenciapuede haberdisposiciones que concedanalgunos derechos
de manera exclusivay otros de manera Unica o no exclusiva.

También el acuerdo de licencia puede referirse al uso del signo para cualquier territorio o para
unterritorio o pais especifico.

\\\\W// \\\.-|-/,/ \\\""'/_f/

HARAR™ YIRGACHEFFE™  SIDAMO™

ETHIOPIAN ETHIOPIAN ETHIOPIAN
FINE COFFEE FINE COFFEE FINE COFFEE

El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comité de PartesInteresadas en el Café Etiope
de Gran Calidad), en colaboracion con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopia, puso en
marchalalniciativade Desarrollo delaMarcay ConcesidndeLicenciasdel CaféEtiope. Conellase
pretende aliviarla pobreza en Etiopia mediante lapromocidnylautilizacidon de sus cafés de mayor
calidad. Las tres marcas mas famosas de café etiope (HararTM, YirgacheffeTM y SidamoTM). Se
registraronenunos 36 paisesy se exigid alos distribuidores que obtuvieranlicencias no exclusivas
parasuventa. Etiopia cuentaahoraconmasde 110 licenciatarios en ocho paises.

“La Asociacion de Cafés Finos de Costa Rica es una asociacion sin fines de lucro, creada en 1993
porun grupo de productores, beneficiadores, tostadores y exportadoreslocales de CAFE, enun
esfuerzo porpromocionar el CAFE DE COSTARICA enlos mercados internacionales de cafés es-
peciales o de especialidad”. Veraqui.

Imagenprocedente delaPublicacién de la OMPI N.°900.1.Elsecretoestdenlamarca: Introduc-
cion a las marcas dirigida a las pequefas y medianas empresas, pp.78.
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45. ;Deberia conceder una licencia exclusiva
o no exclusiva sobre sumarca?

Esta cuestion depende del productoy de la estrategia comercial de suempresa. Porejemplo,
si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo mas beneficioso
serd una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto necesita que una empresa
realice una fuerte inversidn paralograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciatario poten-
cial no le convendra afrontar la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con
buen criterio, en obtenerunalicencia exclusiva.

46. ;Quérelacion guardan los acuerdos de
franquicia conlas marcas? ®

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador o franquiciante), que ha creado una
forma determinada de realizar una actividad empresarial, amplia suempresa mediante la con-
cesiénaotros empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar sumodelo de negocio acam-
bio del pago de una tasa. Ademas de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el
franquiciador otorgara al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y los conoci-
mientos especializados del franquiciador, y le proporcionara formaciony apoyo. Dependiendo
del tipo de empresay su posicion en el mercado, el franquiciado podria tener que realizar una
inversion inicial. En resumen, un negocio exitoso seria reproducido y gestionado por empresa-
rios (los franquiciados) bajo la supervisiény el control del franquiciadory conlaayudade este. Es
necesario conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual relacionada con
esenegocio paraque este puedagestionarelnegocio eficazmente. Losderechos de propiedad
intelectual que se cedenbajolicenciaenunacuerdo de franquicia suelensermarcas de fabricao
de comercio, diseios, derechos de autor, patentes, secretos comerciales y” know how” (“saber
cémo”) o, dicho de otromodo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Unrestaurante especializado en platos a base de pollo, que utilizala marcaregistrada 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 figuranlasrecetasylos métodos de preparaciondelas co-
midas, que permiten obtenerun producto de calidad constante; el disefo de los uniformes delos
empleados, delos edificiosy delos envases;ylos sistemas de gestiony contabilidad. Nandos’s®
transmite sus conocimientosy su experiencia a sus franquiciadosy sereservaelderecho a super-
visary controlarsuactividad. Unelemento fundamental delacuerdo de franquicia es que se auto-
rizaalos concesionarios a utilizarlamarcaNandos’s®y que estos se comprometen a usarla.

8 Paraobtenermasinformacion, véaseln Good Company: Managing P IssuesinFranchising (Enbuenacompafia:La
gestiondelosaspectos de propiedadintelectual delos contratos de franquicia), publicaciondela OMPIN.©1035.
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s Nando's «

Chicken Restaurants
wWWW.nandos.co.uk

ImagenprocedentedelaPublicacion de la OMPI N.°900.1.Elsecretoestaenlamarca: Introduc-
cion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.79.

47. ;Hay algunarestriccionalaventadela
marca de suempresa a otra empresa?

El derecho sobre una marca registrada o en trdmite de registro puede ser transferido por acto
inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito e inscribirse para que sur-
ta efecto frente a terceros. Puede transferirse independientemente de laempresa o junto con
esta, y conrespecto auno, algunos, o todos los productos o servicios para los cuales fue ins-
crita; a diferencia del nombre comercial que solo puede transferirse junto conlaempresa o el
establecimiento que identifique el signo.

La transferencia debe contener los datos de las partes, la indicacién de la marca, la clasifica-
cion, laindicacionde los productos o servicios, lavaloracion del traspaso, documento firmado
y legalizado si procede del exterior salvo que se trate de marcas visibles, poderes si fuera el
casoypago delatasa.

Esunhecho quelasempresas suelenhacertransacciones sobre sus activos, tangibles e intan-
gibles identificables. Por ejemplo, una marca, en tanto activo intangible identificable, puede
transmitirseindependientemente de laempresaala que pertenece o simplementelicenciarse
acambio de unaregalia. Los nombres comerciales solo pueden transmitirse junto con toda la
empresaqueidentifica. Incluso unaempresa podria querervender todos sus activos tangibles
y reservarse los intangibles. En los acuerdos de fusién o adquisicion, las marcas ocupan una
consideracidénimportante. Estas operaciones generan beneficios econdmicos paralas partes
yrevelanmuchasveces elvalorde los activosintangibles.

ElSr. S. K. Matlani, un empresario radicado en la India fabrico artesanalmente una pequefa ma-
quinay comenzdé a manufacturar ldminas impregnadas con repelente de mosquitos con la mar-
ca JET®. Efectud una inversion 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 mas tarde, Godrej Sara Lee, uno de los principales grupos industriales
de laIndia, 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
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marca JET® porunos 6,5 millones de ddlares de los Estados Unidos de América. Las fabricas es-
tablecidas porel Sr. Matlani, asicomo los otros activos materiales de laempresa, continuaronen
manos de estey desde entonces se encuentraninactivos. Lacomprarealizada por GodrejSarah
Lee comprendiaunicamentelamarca, que habiaadquirido prestigioenelmercadoindio. De ese
modo, apartirde unainversioninicialde 65.000 délares delos Estados Unidos de América, el Sr.
Matlani obtuvo unos beneficios excepcionales gracias alaventa de sumarca.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia de propiedad intelectual
y una gestion acertada de la cartera de derechos de propiedad intelectual pueden propor-
cionar beneficios mucho méasimportantes 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
mercadocomo eldelasldminasimpregnadas conrepelente de mosquitos, todolo que Godrej
Sara Lee necesitaba era una marca que gozase de buena reputacion y satisficiera a los con-
sumidores. Para el Sr. Matlani, su marca resultd ser su activo de mayor valor y considerd que
venderlo representaba una opcién interesante en un momento en que, a sujuicio, laempresa
estabaalcanzando loslimites de sus posibilidades de crecimiento.

Recopilado por Pankaj Jain, director de la Unidad de Derechos de Propiedad Intelectual del
Ministerio de Industrias de Pequefna Escala, Gobierno de la India. Puede obtenerse masinfor-
macidn en IP Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad
intelectual, que puede consultarse enla direccién www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp

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

Porlo 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 prote-
gidos por marca dependera de la legislacién pertinente (véase a continuacién). Al elaborar
su estrategia de exportacién, deberd comprobar este asunto, de ser posible con el aseso-
ramiento de un experto jurista. En Costa Rica un contrato de exclusividad suscrito entre dos
empresas (por ejemplo, entre un fabricante y un distribuidor) solo tiene validez entre las par-
tesynoalcanzaaterceros aquienesno puedeimpedirseleslasimportaciones de productos
conlamarca adquiridos legitimamente en otros mercados. Asi, si suempresa prevé adquirir
productos que llevan una marca propiedad de otra empresa no necesita el permiso formal
previo del titulardelregistro de marca antes de vender esos productos en CostaRica. 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 de-
nominadas 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
contraunrevendedor de sus productos.
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Las importaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Unaimportacion paralela es un producto protegido porun derecho de marca que seimportaaun
mercadoysevendeenélsinelpermisodeltitulardelregistro de marca. Los productos son “autén-
ticos” (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca
obajolicenciade 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 pre-
visto por el titular delregistro de marca.

Laimportacion paralela tiene lugar principalmente por dos motivos: 1) se fabrican versiones dis-
tintas de un producto para su venta en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen distin-
tosnivelesde precios parasus productosenlosdiferentes mercados. Losimportadores paralelos
suelen adquirir productos en un pais a un precio (P1) que esinferior al precio (P2) al que se venden
en un segundo pais, importan los productos a ese segundo pais y los venden alli a un precio que
generalmente se sitla entre el primer precio (P1)y el segundo (P2).

Elagotamiento 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 terce-
ros que utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares cuando dicho uso pue-
da generar confusion en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a terceros
delmercado estalimitado porla doctrina del agotamiento de los derechos. Segun esta doctrina,
aplicada en Costa Rica, una vez que el titular del registro de marca vende uno de los productos
alos que esta 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” conla primera venta.

Enconcordancia, lalegislacién costarricense establece que el registro de lamarcano confiere a su
titular el derecho de prohibirauntercero eluso de lamarca, en productos legitimamente marcados
que hayaintroducido en el comercio, a condicion de que esos productosy los envases o embalajes
no hayan sufrido ninguna modificacion, alteracion o deterioroy que no causen perjuicio al titular.

Esapérdidade control es esencial para el funcionamiento de cualquier economia de mercado, ya
que permite elintercambio libre de productosy servicios. De no existirla doctrina delagotamien-
todelderecho de marca, el titular de lamarca original ejerceriaun control perpetuo sobre laventa,
la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marcay, por lo tanto, sobre toda la vida
econdmicadel producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos moéviles iPhone®,
Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono mévil nuevo con la marca iPhone®.
Sinembargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autoriza-
do puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono mo-
vil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto,
puesto que sus derechos sobre lamarcaiPhone® enrelacion con ese teléfono movil en particular
se “agotaron” enelmomento en que el producto se vendid 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 cual de ellos es preferible es ob-
jeto deunagrancontroversia, debido a que conllevarepercusiones econdmicasimportantes.

» Siunpaisreconoce ladoctrinadelagotamiento nacional, elderecho del titular de lamarca
acontrolarelmovimiento de un producto o servicio se extingue enelmomento enque este
secolocaenelmercadoenelterritorionacional. No se permitenlasimportaciones parale-
las. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmision de productos y
serviciosy de segregarlos mercados.
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» Enlossistemasdeagotamientoregional, elderechodeltitulardelamarcase extingue enel
momento en que el producto o servicio entraenelmercado de cualquierade los paises de
una region determinada, como la Union Europea. Las importaciones paralelas estan per-
mitidas, aunque solamente enrelacion con los productos que entraron en el mercado por
primeravezdentro del territorio regional.

» Enlospaises donde sereconoce ladoctrina del agotamientointernacional, el derecho del
titular de lamarca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o co-
mercializa 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
paisesindependientemente dellugaren elmundo en el que se hayan vendido o puesto en
elmercado porprimeravez. Tal es el caso de CostaRica.
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Comercializacién. Examine las diferentes opciones existentes parala comercializacion de

sus marcas, que pueden constituiruna maneralucrativa de ampliar sunegocio.

Concesidn de licencias. La cuantia de las regalias y otras caracteristicas de los acuerdos
de licencia son un factor que influye en la negociaciény es aconsejable pedir el asesora-
miento de un experto alredactary negociaracuerdos delicencia.

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.

Recuerdeelvalorde sumarca. Entodaoperaciénde comercializaciénde sumarca, analice
de qué manerapuede mantenerel control sobre la calidad delamarcay sobre los produc-
tosy servicios que estarepresenta.

IPPANORAMA™
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49. ;Por qué esimportante detectar las
infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la uti-
lizacidn de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competi-
dor se sirve de lareputacién de esa empresa para privarle de sus ventas. En segundo lugar,
si el competidor vende productos de peor calidad, la reputacion de la otra empresa se vera
dafiada, ademas del dafio que como efecto reflejo podria recaer sobre el consumidor. Por
consiguiente, es importante que efectle un seguimiento continuo del uso por otras empre-
sas de marcas que sean tan similares que lleven a confusidn. A tal efecto, puede adoptarlas
siguientes medidas:

» llevaracabo busquedasde marcas (véase elapartado N.°19);

» efectuarunseguimiento enlnternety ensus puntos de venta habituales;

» proporcionar formacion a sus empleados sobre los derechos de marca y alentarles a que
estén atentos ante posiblesinfracciones;y

~

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

Velar porque se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestion de
riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca,
incluidas las marcas de fabrica o de comercio. Elaborar una estrategia sdlida antes de que se co-
metaunainfraccion puede reduciral minimo los costos que comportarialograrhacervaler poste-
riormente los derechos de marca.

Inventarie periddicamente sus marcas y asegurese de que estan adecuadamente docu-
mentadas.

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

Elabore unaestrategia financiera parala gestion de sus marcas enla que se aborden cues-
tiones como las tasas de mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como
los abogados expertos en marcas.

Coordine asusempleadosde modo que se garantice que sus marcas se utilizande manera
coherente (marketing, publicidad, etc.)y establezcaun sistema paradocumentareluso de

sus marcas.

Enfuncion de losrecursos disponiblesy de su estrategia empresarial, registre sus marcas
entodoslos paises enlos que prevée fabricaro comercializar sus productos.

. 89.
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Efectie unseguimiento delas solicitudes de registro publicadas en el Diario Oficial La Ga-
cetay de otras fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas gue sean de su interés,
asicomo productos competidores que pudieraninfringir sus derechos.

Forme a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuarun
seguimiento en el sectorempresarial.

Asesdrese con expertos externos para defender sus derechos contralasinfracciones.

Evalle continuamente su estrategia a medida que suempresa crecey 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 confusién para los mismos productos o para productos si-
milares en un pais en el que sumarca esta protegida (véase el apartado N.° 15). Para probar
que ha sufrido una infraccién, debe demostrar que una marca especifica es tan proxima
ala suya que es probable que los consumidores se confundan. El Reglamento a la Ley de
Marcasy Otros Signos Distintivos establece que los signos en conflicto deben examinarse
como si el examinador o el juzgador estuviese en la situacion del consumidor normal del
producto o servicio de que se trate; es decir, el mismo juez puede colocarse enla posicion
de consumidor para decidir sihay confusion oriesgo de confusién. La confusion puedere-
sidirenquelos productosdelcompetidorseanigualesalos suyos oenque, de algunmodo,
laempresa del competidor parezca guardarrelacidon o estar aprobada, autorizada o patro-
cinadaporsuempresa.

Sitiene unamarca sdlida. La solidezjuridica de la marcaviene determinada por el hecho de
haberlaregistrado, el grado de caracter distintivo que posee conrespecto alos productos
ofrecidos (véanse los apartados N.° 9y 10), laduracién del periodo durante el que se ha uti-
lizadolamarcaylacantidad de publicidad que se harealizado.

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

Para establecerla semejanza, los signos en conflicto deben examinarse con base enlaimpre-
sion grafica, fonéticay/oideoldgica que producenensuconjunto, haciendo énfasisenlosele-
mentos no distintivos, dando mas importancia a las semejanzas que a las diferencias, compa-
randoelmodoyformaenque sevendeno presentanlosproductososerviciosalconsumidoral
quevandestinados. No es suficiente que los signos sean semejantes, sino que los productos o
servicios que identifican sean de lamisma naturaleza o que pueda existirla posibilidad de aso-
ciaciénentreellos. Y muyimportante, no es necesario que haya ocurrido confusiéno errorenel
consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusién o error se produzca.
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Silos productos sonmuy similares. Silos productos compitendirectamente, el peligroes que
los consumidores crean equivocadamente que existe unarelacién entre los productores.

Sihayindicios de que efectivamente existe confusion. Todoslos mensajes de correo postal
o electrénico, lasredes sociales, los faxes y 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 confusidn del publico. Una encuesta alos consumidores sirve para
demostrarla confusién entre el publico.

Silos productos se venden mediante los mismos canales de comercializacion y/o puntos
deventa.

Este grado de proteccidn tradicional no es adecuado para proteger marcas notoriamente co-
nocidas contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputacion o de diluir el caracter
distintivo de la marca. Esas marcas gozan de una mayor proteccidén en casi todos los paises
(véaseelcuadro que figuraacontinuaciondelapartadoN.° 5). Siuna delas marcas enconflicto
esnotoria, la otradebe serclaray facilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibi-
lidad de aprovechamientoindebido del prestigio o fama de esta.

51. ;Qué debe hacer si sumarca esta siendo
utilizada por terceros sin su autorizacion?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca esta sien-
do objeto deinfraccion. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informara de las
distintas maneras en que puede interponerunadenuncia poractos de falsificaciény deinfrac-
ciondelamarcayle asesorard sobre cdmo hacervalerlos derechos de sumarca. Le informara
delos procedimientos civiles, administrativos o penales de los que dispone.

Sicomprueba que se estaninfringiendo sus derechos de marca, podra decidirenviarunacarta
(que se conoce conelnombre de “intimacion de cese enlapractica”) al supuestoinfractorenla
gue seleinforme de la posible existencia de un conflicto. Pararedactar esa cartaesrecomen-
dable contarconlaasistenciade unabogado especializado enmarcas.

Sisuempresa considera que lainfraccion es dolosay sabe dénde tiene lugarla actividad infrac-
tora, tal vez quiera interponer en la jurisdiccién civil, con la ayuda de un abogado especializado
enmarcas, unaaccioén parareqguerir, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso delasmer-
cancias presuntamente infractoras y objeto de la demanda; aunque la destruccion de las mer-
cancias que hansido determinadas como falsificadas, solo podra dictarse en sentencia.

También existen tipos penales por conductas que infrinjanlos derechos de marcasy otros sig-
nos distintivos, entre esos la falsificacion.
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Saigon Cosmetics Corporation (SCC)es el principal fabricante de perfumes, cosméticosy articu-
los de tocador de Viet Nam. Por medio de los servicios de agencias profesionales de propiedad
intelectual de Viet Namy del extranjero, SCC se asegura de que sus activos de propiedadintelec-
tual estan protegidos, antes introduciren 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
ambitointernacional.

Varias personas y empresas han intentado beneficiarse ilicitamente de las marcas de SCC por
medio de variasinfracciones de los derechos de propiedadintelectual. Cuando se cometen esas
infracciones, SCC solicita el asesoramientojuridico tanto de las oficinas de propiedad intelectual
como de expertosy, seguidamente, decide qué medidas adoptaenfunciondelaprobabilidad de
queeldesenlacele seafavorable, los costos previsibles de observancia, la posible indemnizacion
pordanosy perjuiciosylas consecuencias que puedanderivarse parasus clientesy sus mercados.

Entre las medidas concretas que haadoptado SCC parahacerfrente alasinfracciones de sus de-
rechos de propiedad intelectual figuran el envio de advertencias oficiales a las tiendas que ven-
denproductosfalsificados, lapuestaenconocimientodelosclientesdelasinfracciones,laadap-
tacion delas etiquetas delos productos afin de facilitar el reconocimiento del producto original,
elaumento de las actividades de marketing y publicidad encaminadas a favorecer la fidelidad de
los clientesalamarcaylos procesosjudicialesy procedimientos administrativos.

Unatempranasensibilizacionrespecto de laimportanciade unempleo eficaz del sistema de pro-
piedad intelectual ha desempefiado 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 proteccion 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 mas
dificil, cuando noimposible, que lacompania alcanzara su actual posicion de primer fabricante de
cosmeéticos de VietNam”.

En IP Advantage https://www.wipo.int/web/ip-advantage, la base de datos de la OMPI de estu-
diosde caso sobrelapropiedadintelectual encontrard mas informacion.

52. ;Como puede impedir suempresa
laimportacion de productos de marca
falsificados?

Los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo objetivo es impedir
laimportaciénde productos de marca falsificados y de cuya ejecucién se encargan las autori-
dades aduaneras nacionales. Las autoridades aduaneras pueden examinar e inspeccionar los
productos sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos de propiedad inte-
lectual. También pueden retener de oficio mercancias importadas, exportadas o en transito
cuando sospecheninfringen derechos de propiedad intelectual, y enla medida de lo posible,
informaran al titular de los derechos. Los funcionarios de aduanas pueden serde inmensa ayu-
da para los titulares de registros de marca y proporcionar informacion valiosa que resulta util
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paralalaborinterna de observancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para be-
neficiarse enlamayormedida posible del sistema, es aconsejable que suempresa:

se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtener informa-
cidnsobre elrégimen aduanero local;

acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el
mejor modo de proceder;

indigue su marca o marcas, asi como sus datos, ante las autoridades aduaneras para que
estas puedanlocalizar al titularen caso de sospecha de unainfraccion;

y proporcione tanta informacién como le sea posible y coopere con los funcionarios de
aduanas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, in-
formacién sobre la gama de productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre como
distinguirlos productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados,
informacidnacercadelaubicacidny el destino de los productos falsificados, etc.).

Recuerde que alos puestos de aduanay a otros érganos del Servicio Nacional de Aduanasles co-
rresponde expresamente aplicary verificarlas medidas paralaprotecciéndelos derechos de pro-
piedadintelectualde manerageneral, de conformidad conleyes especialesyencoordinacioncon
diferentes dependencias administrativas y judiciales que tengan competencia enla materia.

53. ;:Con qué opciones cuenta para
solucionar extrajudicialmente controversias
surgidas de demandas porinfraccion?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones pueden solucionarse de manera efi-
caz por medio de la mediacidén o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de serun
procedimiento menos formal y mas breve que los procedimientos judiciales y, a nivel interna-
cional, es mas facil exigirel cumplimiento dellaudo arbitral. Una de las ventajas de lamediacién
es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solucién de la controversia, lo que
puede contribuiramantener buenasrelaciones comerciales conla parteinfractora, conlaque
puede ser conveniente establecer una colaboracion en el futuro. Para obtener mas informa-
cidonsobre el procedimiento de arbitraje y mediacion, véase el sitio web del Centro de Arbitraje
y Mediacion dela OMPlen www.wipo.int/amc/es.


http://www.wipo.int/amc/es
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Manténgase alerta. Enla medida delo posible, efectlie un seguimiento de lacompetencia
para detectar infracciones. Proporcione formacion a sus empleados sobre las infraccio-
nes para que puedanrealizar el seguimiento de manera mas eficaz.

Gestion deriesgos. Elabore una estrategia de gestion de marcas a fin de reducir al minimo
losriesgosy potenciaralmaximo los beneficios.

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

Noignorelas acusaciones. Siuncompetidorle acusadeinfringirlos derechos de una mar-
ca,consulteaunabogado especializado eneste dmbito. Nodebe pasarporaltolasacusa-
ciones de uncompetidoraun cuando considere que carecen de todo fundamento.

Soluciénextrajudicial de controversias. Examine las distintas maneras de solucionarlas
controversias almargendelostribunales mediantelainclusiénde cldusulas de arbitraje
o de mediacidn enlos acuerdos de licencia (puede obtener mas informacién en www.
wipo.int/amc/es).

Escojaunamarcasodlidayvalida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportacion.

Efectle una busqueda de marcas en su pais y en relacion con los posibles mercados de
exportaciénylaslineas de productos que puedanampliarse.

Registrelamarca con prontitud (antes de comercializare introduciren elmercado sus pro-
ductos). No olvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero.
Renueve susregistros siasilo desea.

Muestre el simbolo ® unavez que haregistrado sumarcayno permita que estase convierta
engenérica.

Obtengabeneficios delaconcesidndelicencias sobre sumarca, cuando proceda.

No permita que otros confundanalos consumidores. Detecte elusoindebido de sumarca
einste conprontitud alinfractoraque cese en ese uso. Sielinfractornoresponde a suinti-
maciodn, inicie acciones judiciales.

Inste ala autoridad aduaneraa queimpidalaimportacion o exportacion de las mercancias
infractoras.


http://www.wipo.int/amc/es
http://www.wipo.int/amc/es
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Consulte los siguientes sitios web si desea obtener mas informacion sobre los siguientes
temas:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Cuestionesrelacionadas conla propiedadintelectual desde un punto de vista empresarial:
www.wipo.int/sme/es/index.html

Las marcas en general: https://www.wipo.int/trademarks/es/index.html; Asociacién Inter-
nacional de Marcas https://www.inta.org/

Paraconocerlos aspectos practicosrelacionados con el registro de marcas, consulte lalis-
ta de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que esta 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 Clasificacion de Niza: Clasificacioninternacional de productosy servicios de Niza
La Clasificacionde Viena: https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/
El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPIl: www.wipo.int/amc/es/index.html

El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas de fabrica o de comercio y los pro-
cedimientos de solucién extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio:
https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/fr/index.html

Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de losintereses ge-
nerales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en
cuentalos efectos que puede tenerlaresponsabilidad social de las empresas enlos resul-
tados de las actividades de observancia: https://www.wipo.int/enforcement/es/ace/in-
dex.html

Unalistadelasbases de datosenlinternet en materia de marcas que administranlas oficinas
de propiedadintelectual de todo el mundo: https://www.wipo.int/trademarks/es/

La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita busque-
dasrelativas alas marcas en multiples colecciones: Base Mundial de Datos de la OMPI

Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene informacion detallada sobre todas las
marcas registradas con arreglo al Sistema de Madrid: https://www.wipo.int/reference/es/
branddb/

La Recomendacidén Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion
de las Marcas Notoriamente Conocidas: https://www.wipo.int/publications/es/details.js-
p?id=346

LaRecomendacidén Conjunta de la OMPIrelativa alas Licencias de Marcas:
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344

La Recomendacidn conjuntarelativa alas disposiciones sobre la proteccion 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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» Convenio de Paris paralaProteccién delaPropiedad Industrial
» LeydeMarcasy Otros Signos Distintivos
» Reglamento alaley deMarcasy Otros Signos Distintivos

» Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geograficas y Denominacio-
nesde Origen

» Registro Nacional: Procedimiento de inscripciéon de unnombre comercial

» Registro Nacional: Sitio para presentaciony consulta enlinea de signos distintivos
» Registro Nacional: ;Como registrar signos distintivos?

» RegistroNacional: Formularios

» Registro Nacional: Guia de calificacion

» Registro Nacional: Tutorial parala presentacion de solicitudes enlinea

» Proceso de oposicidnalainscripcionde marcas

» Manualarmonizado enmateria de criterios de marcas delas oficinas de propiedad industrial
delos paises centroamericanosylaRepublica Dominicana


https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48168&nValor3=74019&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=362826322174507
https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=jeNQ_H8Z-lc
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20de%20Calificacion%20Registral.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hfQBHxrlQkQ
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=291303776226415
http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf
http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf

	_Hlk148512104
	_Hlk148511367
	_Hlk148511460
	_¿Cuáles_son_los
	_Hlk148776806
	_Hlk148776830
	_Hlk148781440
	_Hlk148785021
	_TOC_250001
	_Hlk148790515
	_TOC_250000
	_Hlk148503823
	_Hlk148504222
	_Hlk148443691
	_Hlk148447941
	_¿Cómo_debe_utilizar
	_¿Qué_es_un
	_Hlk148448809
	_¿Qué_debería_tenerse
	_¿Puede_conceder_licencias
	_¿Qué_tasa_o
	_¿Qué_relación_guardan
	_¿Hay_alguna_restricción
	Introducción
	Las marcas
	1. ¿Qué es una marca?
	2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?
	3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de fábrica o de comercio y una marca de prestigio?
	4. ¿Para qué sirven las marcas?
	5. ¿Qué son las marcas de servicios?
	6. ¿Qué son las marcas colectivas?
	7. ¿Qué son las marcas de certificación?
	8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas y las marcas de certificación?

	Creación de Marca
	¿Por qué es importante tener una marca sólida?
	10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?
	11.¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

	La protección de la marca
	12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?
	13.¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?
	14.¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?
	15.¿Qué derechos confiere el registro de una marca?
	16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?
	17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?
	18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?
	19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?
	20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?
	21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?
	22. ¿Se necesita un abogado para presentar una solicitud de marca?
	23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?
	24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?
	25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?
	26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?
	27.  ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?
	28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?
	29.  ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

	Las marcas en el extranjero 
	30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?
	31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?
	32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?
	33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?

	El uso de las marcas
	34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?
	35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?
	36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?
	37. ¿Cómo debe utilizar su marca?
	38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?
	39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?
	40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?
	41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?

	La 
comercialización 
de las marcas
	42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?
	43. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?
	44. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?
	 45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?
	 46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas? 
	47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?
	 48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

	La observancia de los derechos de marca
	49.  ¿Por qué es importante detectar las infracciones?
	50.  ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?
	 51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?
	 52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?
	53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?

	Anexo – Sitios web de utilidad

