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El secreto estaenlamarca

Esta publicacion es una adaptacion ala normativa de Honduras del documento originario pu-
blicado porla Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado El Se-
cretoestdenlaMarca.Introducciénalasmarcasdirigidaalas pequefasymedianasempresas”,
el cual se ha modificado pararesponder a la legislacion nacional hondurefia por el Licenciado
Emilio Del Cid en estrecha colaboracién con la Direccidon General de Propiedad Intelectual de
Honduras (DIGEPIH) de acuerdoconlalicenciaCCBY 3.01GO. La Secretariadela OMPIno asu-
me responsabilidad alguna porlamodificacion 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-
nesjuridicas, 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 alos competidores;

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

evitar el riesgo de infringir los derechos de marca de terceros; efectuar un seguimiento activo
delasmarcasdeloscompetidores; obtenerelmaximovalorde susmarcasenbeneficiodeunas
estrategias mas solidas de desarrollo de laimagen de marca; y trascender las fronteras nacio-
nalesyregionales 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 a la normativa hondurefa, con ejemplos de acceso publico que constanenla
DIGEPIH, pero también remite ainformacién sobre otros aspectos.
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Puede descargarlas publicaciones dela OMPl alas que se hacereferenciaeneltextodesdela
direccion web https://www.wipo.int/publications/es/y acceder al recurso de aprendizaje en
linealPPANORAMATM Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, niesta guia nilos otros

recursos mencionados suplen el asesoramiento juridico profesional.


https://www.wipo.int/publications/es/

Las marcas
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1. ;Qué es unamarca?

De acuerdo con la ley de Propiedad Industrial, el decreto No.12-99 articulo 79, define marca
como: Todo signovisible apto que sirva paraidentificarunaempresaensuactividad comercial,
un producto o servicio, de los productos, servicios o finalidad comercial de otras empresas.

En algunos paises, 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”.

2. ;Que elementos puede utilizar como marca
para distinguir sus productos de otros?

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios podran constituir una marca,
porejemplo; denominaciones de fantasia, nombres, seuddnimos, lemas comerciales, figuras,
retratos, letras, cifras, monogramas, etiquetas, escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas,
bandas, combinaciones y disposiciones de colores. Podran asi mismo, consistir en la forma,
presentacion, o acondicionamiento de los productos o de su envase o envoltura o de los me-
dios olocales de expendio de los productos o servicios correspondientes. (Ley de Propiedad
Industrial decreto No.12-99 articulo 82).

Cadavezsonmaslos paises que permiten elregistro de marcas no tradicionales, comolos co-
lores Unicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embala-
je), lasimagenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos, las marcas
tactiles (lasensacidn o eltacto)ylas marcas flexibles o cambiantes.

EnHonduras, conla adhesién al Tratado de Libre Comercio entre Centroaméricay los Estados
Unidos (RD-CAFTA), el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), entre otros convenios y tra-
tados internacionales, se cuenta con la capacidad juridica de admitir como marcas aquellos
signosque no seanvisiblemente aptos, pero que cumplan con elrequisitoimprescindible dela
representacion grafica, como las marcas sonoras, multimedia, movimiento, entre otras; siem-
pre que laDireccion General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH) les considere suficientemen-
te distintivasy que cumplan conlos requisitos deregistro.

3. (Qué diferencia existe entre unamarca
de fabrica o de comercio y una marcade
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.
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Lasmarcas 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, laimagenyla
reputacion que sirven de nexo entre el consumidory el producto que se trate.

En Honduras las marcas de prestigio no son mencionadas textualmente dentro de la legisla-
cion vigente, pero la esencia del concepto de marca de prestigio se enmarca como “marcas
notoriamente conocidas” que son aquellas marcas que cuentan con reconocimiento dentro
del pais, ya que son altamente conocidas dentro del mercado por su calidad, reputacion. Es
decir que la misma sea notoriamente conocida por el publico o por los circulos empresariales
del pais, y esto constituye la diferencia entre marcay marca de prestigio (véase Ley de Propie-
dadIndustrial decreto No.12-99 articulo 84).

Porejemplo, lapalabra ESPRESSO AMERICANO sudisefio de letras estilizados de colornegroy
sullamativo disefo de taza colorrojoy plato verde, consu caracteristicoy conocido disefio del
humo que emana de dicha tasa que constituyenlasletras “SS” incluidas en sunombre, sondos
delas marcas de fabrica que distinguen los productos del fabricante, por su parte lamarca de
prestigiolaconstituyensusformas estilizadasy modernas de sus envases, ladisposiciondelos
elementos decorativos y mobiliarios de sus establecimientos, asicomo el confort y la disposi-
ciondelos mismos, sus marcas de fabricaylasensacionquetienenlosclientesderelacionarse
conproductos de bebidas abase de café de calidad y de su pais.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia proteccion a su propietario porque le permite li-
mitar el uso porlos competidores de toda versién figurativa de la marca que, por su parecido,
induzca a confusidonrespecto delmismo tipo de productos o servicios. Las palabrasylasletras
onumeros en simismos también estan protegidos.

Ejemplo: GALEANO® estéaregistrado simplemente como una marca verbal.

(NCWND

https://galeanostore.com/

Si el propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres sino también el disefio,
el color o algun elemento distintivo, se necesita una forma especial de marca de fabrica o de
comercio. Este tipo de marca suele denominarse “marca consistente en disefios y palabras”.
No obstante, siesaimagen fuera objeto de alguna modificacién, en cierta medidayano se po-
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drian hacervalerlos derechos que confiere el registro, habida cuenta de que lavalidez de esos
derechos esta enrelacion directa con el registro exacto.

Una marca también puede estar constituida Unicamente por un logotipo. En ese caso, en la
marca no seincluye ninguna palabra.

PACER marcaque se distingue productos de prendas de vestir. https://www.pacer.hn/productos

En ocasiones, puede resultar dificil registrar aisladamente las letras, los nimeros y los lemas
gue carecende caracter distintivo, pero estos elementos pueden ser susceptibles de protec-
ciénsiseregistran conjuntamente conun elemento figurativo dotado de caracter distintivo.

Bijao que distingue productos de cemento.

DELICIA®

Deliciaque distingue productos de embutidos.


https://www.pacer.hn/productos
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Como se ha sefalado anteriormente, en algunas jurisdicciones se hace la distincidn entre las
marcas de fabrica o de comercio y las 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 cumplenlamismafunciénrespecto delos servicios. Pue-
den ser servicios de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicitarios,
de cafeteriay comedores, etcétera. No hay ninguna diferencia juridica entre los dos tipos de
marcas; las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y tam-
bién 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 razo-
nes practicas o porque en determinados paises no se reconoce el termino marca de servicios.
EnHondurassereconoce eltérmino “marca de servicios” las cuales estan clasificadas entre las
clases 35, ala 45 de la Clasificacion internacional de Niza y se le asigna segun su actividad, el
numero de su clase internacional. Las marcas de Fabrica por su parte son clasificadas entre las
clases 01, alas clases 34 y se le asigha segun su producto, el nimero de su clase internacional
correspondiente.

(Ver https://www.wipo.int/classifications/nice/es/)

casa

ann Derimasa
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BALEADAS,
Plaza]Mirafiores

A nivel mundial con la llegada de nuevas tecnologias, las marcas han evolucionado y son pre-
sentadas de diferentes maneras con el finde obtenerunadistincidn original enelmedio en cual
compiten. Debido a esta evolucidon constante, se ha incorporado el concepto de marcas no
tradicionales. Las marcas no tradicionales pueden ser: tridimensionales, hologramas, sonoras
y olfativas. En Honduras solo se reconocen por ahora las marcas tridimensionalesy sonoras.

Marcas Tridimensionales: constituidas por formas distintivas de los envases, recipientes, em-
balajes u otro acondicionamiento de los productos. Se presentan las vistas que sean necesa-
rias para poder analizarlaformatridimensional de manerainequivoca.

Laforma distintiva de ositos para suplementos vitaminicos.

Marcas Sonoras: Sonuninstrumento de comunicacién que, mediante sonidos o combinacio-
nes de estos, distinguen productos o servicios entre competidoresy captanla atencion delos
consumidores, siempre que cumplan con el requisito de representacidn grafica mediante el
uso de pentagramas u otros medios de representacion que puedan evidenciar los sonidos,
presentados a su vez la reproducciéon de los mismo en formato MP3, fijdndolo por medio de
CD’s o mediante un archivoen USB.

Sonidodeungallo.

13-
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4. ;Para que sirven las marcas?

Las marcas ayudan alos consumidores aencontrarlos productos de suempresa. Ayudan a
diferenciar sus productos (ya sean productos o servicios) de lacompetenciay contribuyen
aque seidentifique suempresa como lafuente u origen del producto que lleva sumarca.

Como Medio de comunicacion. Las marcas sonuno delosinstrumentos de marketingy co-
municacidnmas eficaces. Soninstrumentos congran capacidad paracaptarlaatenciéndel
consumidory lograr que los productos de su empresa destaquen tanto en medios fisicos
comodigitales. Puedenasociarenunelementotodoslosatributosy mensajesintelectuales
y sentimentales relacionados con suempresa, sureputaciony sus productosy con el estilo
de vida, las aspiraciones y los deseos de los grupos destinatarios de consumidores. Tam-
bién preparan el camino hacia la utilizacion eficaz del comercio electronico o marketing di-
gital porsuempresa.

Las marcas constituyenlabase paraeldesarrollodelaimagenylareputacion delaempresa
y sumarca. Permiten alos consumidores fundamentar sus decisiones de compra enlo que
han oido, leido o sentido personalmente. Crean una relacion de confianza que puede per-
mitirle ganarse unaclientelafielyreforzarelbuennombre de suempresa. Los consumidores
tienenamenudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado porun conjunto de cuali-
dades deseadas o de caracteristicas que presentan los productos que llevan esas marcas.
Las marcas también promueven que las empresasinviertan en el mantenimiento o lamejora
delacalidad de sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputacion.

Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumi-
dores alindicar a) el origen de los productos y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los
consumidores a decidir sivuelven a adquirirun producto o no. Si el producto fabricado con
unamarcadeterminadaresulta serdefectuoso, los consumidores disponendeinformacion
exactasobre suorigen(yaseaelproveedoro el fabricante).

Las marcas contribuyen a elevar el volumen de ventas y obtener margenes de beneficio
mayores.

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

Funcionan como arma eficazcontrala competencia desleal.

Las marcas permiten alas empresas prohibiralacompetencia que haga unuso no autoriza-
dodelamarca. Porotra parte, pueden utilizarse para oponerse alasimportaciones parale-
lasy paraimpedir que seimporten productos falsificados.

Las marcas sonuno de los activos empresariales de mayor valory mas duraderos. Puedenlle-
gar a permanecer mucho tiempo 'y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja
competitivaalargo plazo.

.14 .
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SonpocaslasMIPYMES que estan conscientes de estaventajaecondmica. Elvalorde unamar-
cavamas alld de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que suempresa
amplie sus actividades a otros productos, asi como beneficiarse financieramente utilizandola
como garantiabancaria. Segun el Decreto 182-2009 (Ley de garantia Mobiliarias): Podra cons-
tituirse por medio de acuerdo contractual, garantia mobiliaria sobre Derechos de Propiedad
intelectual. Otra forma de obtener réditos de su marca es vendiendo los derechos sobre los
registros delas mismas.

Para dimensionar el valor de las marcas, el sitio “FMK foromarketing.com” muestra las diez (10)

marcas TOP delranking mundial para elafho 2022:

Apple
Microsoft
Amazon
Google
Samsung
Toyota
CocaCola
Mercedes Benz
Disney

Nike

https://www.foromarketing.com/ranking-marcas-mas-valiosas/

Las marcas adquiereny aumentan su valor debido a que alos consumidores valoran su presti-
gio, suimageny un conjunto de cualidades deseadas que relacionan conlas marcas. Los con-
sumidores estandispuestos apagarmas porun producto que tengaunamarcague reconocen
y que satisface sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una buena
imageny unareputacion de prestigio proporcionaunaventajacompetitiva alaempresa.

.15 -
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Los tipos de marcas

Marcade
fabricaode
comercio

Indica el origen
comercial de los
productos

Indicala pertenencia
auna asociacion

Marca
colectiva

Marcade
servicios

Indica el origen
comercialdelos
servicios

Indicael
cumplimiento de una
serie de normas

Marcade
certificacion

5. (Que sonlas marcas de servicios?

Comoya se hadicho, lamarca es principalmente distintiva, es decir que su objetivo prioritario

esevitarconfusiones conotras marcasyaexistentes, condenominaciones, distintivos o signos

de uso general o que seanyadel dominio publico

Entalsentido, las marcas cumplendos grandes propdsitos: el primero distingue los productos

de los de la competenciay el segundo, garantiza al publico consumidor la facil identificacion

delos productos que desea adquirir

Para una mejor comprension sobre |os tipos de marca que un empresario puede creary regis-

trar, se explicalo siguiente:

De acuerdoconlaleyde PropiedadIndustrial de Honduras, las marcas se clasifican porla fun-

ciondelsigno, en;

Marcas de Fabrica o de Producto. Como ya se vio en el apartado 1, las marcas de producto

identifican y distinguen productos de una empresa conrespecto alos productos de otras

empresas.

Marcas de servicio.Cumplen la misma de funcidn: distinguir los servicios de una empresa,

como yasevioenApdo. No. 3; pueden ser servicios de cualquier clase, a saber. comercia-

les, financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de cafeteria y comedores, etc. No hay

ninguna diferencia juridica entre los dos tipos de marcas: al igual que las marcas de produc-

17 -
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tos, las marcas de servicios puedenregistrarse, renovarse, cederse, o darle nulidad y también
pueden serobjeto de licencia, con sujecién alas mismas condiciones que las marcas de pro-
ducto ocomerciales

6. ;Quée son las Marcas Colectivas (MC)?

Segun la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, la Marca colectiva es “Todo signo visible
que sirve paradistinguirel origen o toda otra caracteristicacomundelos productos o servicios
de empresas diferentes que utilizanlas marcas bajo el control del titular.”

Los titulares delas marcas colectivas suelen serasociaciones o cooperativas cuyos miembros
tienen derecho a usarlamarca colectiva para comercializar sus propios productos. La asocia-
cion normalmente establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva por medio de un
Reglamento de Uso de la Marca colectiva el cual contiene normas establecidas para vigilar la
trazabilidad de los productos, desde su fabricaciény control de calidad, hastala puestaenel
mercado: estas normas sonde estricto cumplimientoy se aplica paratodoslos agremiados en
la organizacion.

Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamente los productos de
un grupo de productores o de empresas que, por separado, tendrian dificultades para que los
consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

Actualmente estas iniciativas pertenecen a asociaciones de productores que estan ampara-
dasbajo laley de organizaciones del sector Social de la Economia (SSE).

LaMCsecreaconlaintenciénde serutilizada, enelcomercio, porlos miembrosde ungrupo de
productores, una cooperativa, una asociacion, otro grupo colectivo u organizacion.

La figura de la MC es bastante estratégica para darle fuerza y sustento a emprendedores que
buscan estrategias en conjunto conun grupo determinado de personasy que se encuentrare-
servado unicamente alosintegrantes de una organizacién.

La principal diferencia entre las marcas de fabrica y servicio con las Marcas Colectivas es que
las “MC” se definen usualmente como signos que distinguen el origen geografico, material,
modo de fabricacién, cualidad u otras caracteristicas comunes de bienes o servicios de di-
ferentes empresas, es decir que no distingue los productos o los servicios entre dos 0 mas
empresas, sino que permite diferenciar la procedencia u otras caracteristicas comunes de los
productos o servicios de empresas diferentes. La Marca Colectiva indica que los productos,
mercancias o servicios de diferentes empresas que la utilizan tienen un origen comun, o po-
seenotras particularidades comunes o responden anormas comunmente establecidas.

“LAGUAYABENA”

La marca es propiedad de Asociacion de Productores de Guayabas en el Valle Comayagua
(APGC), que agrupa a 45 socios que proveen adiferentes supermercados del pais.

.18 .
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https://apgccomayaguahn.wixsite.com/2021?fbclid=IwARTuxmI2hClvril9ya50knRWySUcbo-
v4rHTIzEO7kfOké6Geyb7xRgOfxmcec

Segun la ley de Propiedad Industrial las Indicaciones Geograficas son aquellas indicaciones
queidentificanaunbiencomo originario del territorio de un pais, ode unaregiénodeunaloca-
lidad del territorio de un pais, cuando determinada calidad, reputacién u otras caracteristicas
del bien sean imputables fundamentalmente a su origen geografico. Puede ser utilizada por
todos los productores en el lugar designado por la indicacidén geografica y cuyos productos
compartenlas cualidades especificadas.

La asociacion de productores de Azucar de Honduras (APAH) quienes se encuentran conforma-
dos porsociosde Hondurasy sonunaindustriamuy prestigiosa en el pais.

Seconcediosuregistroporparte delaDireccion Generalde PropiedadIntelectualenelafno 2022.

A7 L
% @ég Asociacion de Productores

os* de Azicar de Honduras

Unadenominacionde origenesuntipo especialdeindicacion geografica. Generalmente con-
siste en una denominacién de un pais, de una regién o de un lugar determinado, usada para
designar un producto originario de ellos, cuyas caracteristicas se deben exclusiva o esencial-
mente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los facto-
res humanos; también se considerard como denominacién de origen la constituida porla de-
nominacion que, sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado, se refiere a un area
geografica determinada cuando es usada en relacién con productos originarios de tal area.
Ademads, su calificacion depende del nivel de cumplimiento de requisitos organicos, técnicos
y operativos.


https://apgccomayaguahn.wixsite.com/2021?fbclid=IwAR1uxml2hC1vriI9ya5OknRWySUcbov4rHTIzEO7kf0k6Gcy67xRq0fxmcc
https://apgccomayaguahn.wixsite.com/2021?fbclid=IwAR1uxml2hC1vriI9ya5OknRWySUcbov4rHTIzEO7kf0k6Gcy67xRq0fxmcc
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La Denominacion de Origen Café Marcala, ha servido para promover el café que es un producto
célebre del patrimonio de laregién, puesincluye en la proteccién el lugar de produccion, las téc-
nicas desarrolladas porlos productores através deltiempo, el prestigio que pueda haberganado
enelmercadoyelprecioque selereconoce comoresultado de sucalidad. Estobeneficiaatodos
los productores que estan afiliados como usuarios delaDenominaciénde Origen, contribuyendo
aunamejoraensusingresos econdmicos.

REALA
| DENOMINACION DE ORIGEN |

Herencia de cuitums con sabor de altmrd

Elregistrointernacional de las denominaciones de origen se rige por el Arreglo de Lisboa relativo
alaProteccidondelasDenominacionesde Origeny suRegistro Internacional, que administrala Or-
ganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Tambiénhay algunos paises que disponende distintasleyes paralaprotecciéondelasindicaciones
geograficasylasdenominaciones de origenconrespecto a categorias especificas de productos
(por ejemplo, la proteccion sui generis de productos agricolas y productos alimentarios y la le-
gislacion 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, www.wipo.int/

geo_indications/es y www.wipo.int/lisbon/es puede obtener mas informacion sobre la protec-
ciondelasindicaciones geograficasylas denominaciones de origen.

7. ;Qué son las Marcas de certificacion?

Esta figura o signo distintivo contemplado por Honduras mediante el Tratado de libre comer-
cio con Estados Unidos, la Unién Europea, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el registro de marca de certificacion
eselderecho que sele brinda aunaempresa oinstitucion de derecho privado o publico, ouna
persona natural, nacional o extranjera, o bien un organismo estatal o paraestatal nacional, re-
gional o internacional, competente para realizar actividades de certificacién de calidad y su
uso autoriza a toda persona o empresa cuyo producto/servicio, segun el caso, cumpla conlas
condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca, de ninguna manera la marca
de certificacion podra serusada para productos ni servicios producidos, prestados o comer-
cializados porel propio titularde lamarca.

El propietario de una marca de certificacién concede unalicencia sobre esa marca a terceros
paraqueidentifiguenaquellos de sus productos que cumplenlas mencionadas normas defini-
dasy, por consiguiente, cualquier persona cuyo producto cumplalas normas definidas puede
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utilizar esa marca. Una marca de certificacién comunica al comprador que los productos que
lallevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados
poruna persona que no es el productor, mediante los métodos determinados porla autoridad
certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos mas importantes para obtener una
marcade certificacién es que laentidad que solicite el registro esté considerada “competente
para certificar” que los productos en cuestion cumplen las normas. Como es ldgico, la auto-
ridad certificadora o el titular de la marca no podran solicitar la marca 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 asociacién), mientras que las marcas de certificacion puede
usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certifica-
cion. No en todos los paises es posible obtener marcas colectivas y marcas de certificacion.
En consecuencia, cabe la posibilidad de que una marca colectiva existente en un pais tenga
queregistrarse como marca de certificacion en otro pais o viceversa.

La solicitud de registro de una marca de certificacion debe indicar que la marca es de certifi-
cacion,ydebenacompanarse tres (3) ejemplares delreglamento de uso o empleo delamarca,
dichoreglamento deberaprecisarlas caracteristicas garantizadas porlapresenciadelamarca
y la manera como se ejercera el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de
lamarca. Elreglamento sera aprobado porla autoridad administrativa competente en funcion
del producto o servicio de que se trate y se inscribira junto conlamarca.

Mundo Maya que pertenece al Instituto Hondurefio de Turismo, distingue servicios de entreteni-
miento, educacion, formacion, actividades culturalesy deportivas.

MUNDO MAYA

Sonmarcas de fabrica o de comercio que las autoridades competentes del pais en que se so-
licita la proteccién de la marca consideran muy conocidas. Todos los tipos de marcas pueden
convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo.

Las marcas notoriamente conocidas estan protegidas contra la utilizacién de toda marca si-
milar que pueda inducir a confusion, incluso si esta Ultima se aplica a productos de otro tipo,
siempre y cuando se reunan ciertas condiciones. Con esa proteccién reforzada se pretende
impedir que las empresas se aprovechen de lareputacion de unamarca notoriamente conoci-
dasin ofrecer contrapartida algunay dafenlareputacion o el buen nombre de esa marca.
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Generalmente, atafe al propietario de la marca demostrar que esta es muy conocida por el
publico consumidor de un territorio especifico. En algunos paises se contempla la posibilidad
de solicitar el reconocimiento de la condicion de marca notoriamente conocida por medios
administrativos ojudiciales.

La legislacién hondurefia le da mucha relevancia a la proteccién de los signos distintivos no-
toriamente conocidos, incluido aquellas disposiciones aplicables a la protecciéon contra la
competencia desleal. Para considerar la notoriedad de un signo distintivo se deben tomar en
cuentacriterioscomo el grado de conocimiento del signo que a nivel nacional tenganlapobla-
ciéndel sector pertinente (involucra empresarios, proveedores, consumidores, etc. dentro de
esaactividad de negocio), ademas de contemplarse la protecciéndelas marcas notoriamente
conocidas en el pais dentro de las prohibiciones relativas del articulo 84, numeral 4 de laley de
Propiedad Industrial de Honduras.

Algunos ejemplos de marcas notorias en el pais. «Café El Indio» muy emblematico desde 1933;
«Leche Sula», o la cerveza Salva Vida como la primeray original cerveza de Honduras, desde
1916. Todas son marcas de gran aceptaciony muy reconocidas, porlo que se consideran mar-
casnotorias.

Café ElIndio Gabriel Kafati S.A.

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

Sibien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de producto
odeserviciosidentifican el origen comercial o empresarial, de los productos o servicios, entan-
to que las marcas colectivasy las marcas de certificacionidentifican la asociacién o la certifica-
cidndelosproductos. Dicho de otro modo, un producto puede tenerlamarcadelaempresaala
vez que unamarca colectiva o unamarca de certificacion. Por consiguiente, aunque suempresa
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pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificacion, deberia asegurarse de
quelamarcade suempresasigue siendo sumaxima prioridad. Lamarca de fébrica, de producto
odeservicio eslaunicaque vincula directamente al producto con suempresa.

Interflora es una marca de prestigio internacional que vincula a floristas de todo el mundo con la
finalidad de que los clientes puedan enviar flores para su entrega por floristas locales por medio
de un sistema centralizado. El elemento principal de la marca Interflora® lo constituye su marca
colectiva, que utilizantodoslos floristas de Interflora®. Los miembros de Interflora® usan sumarca
y suimagen de marca propias, pero suelenincluirla marca colectiva Interflora® en sus sitios web,
susempresas, supublicidad, etc., paramostrarsuvinculacion.

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

El Derecho de marcas concede proteccion juridica a las marcas que tienen caracter distinti-
vo. El caracter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden
relacionar una marca con los productos a los que esta asociada. En ocasiones, a las marcas
distintivas se las denomina marcas “sdlidas”. Cuanto mas soélida sea la marca, mayor sera la
probabilidad de que se conceda su registro. Por consiguiente, es importante comprender la
diferencia entre las marcas inherentemente sdlidas y las inherentemente débiles. Las marcas
que se propongan pueden clasificarse en cinco categorias que van de las mas distintivas (soli-
das)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 laimaginacién
de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendria justificacion
alguna para utilizaruna marcaidéntica o parecida. Las marcas que consistenen palabrasin-
ventadas o extravagantes sonjuridicamente las mas sdlidas, 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
ningunaindicaciénalos consumidores de cual es el producto que se vende y 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 estara muy satisfecho conellas.

M Kodak

KODAK® esunamarcade Eastman Kodak Company.

Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, sibien este no guardarela-
cionlogicaalgunaconel producto que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también son muy
sélidas y de facil proteccidn, es frecuente que a los profesionales del marketing no les gusten
mucho mas que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el mismo
motivo: puede que se necesite muchapublicidad paraque se cree elnexo entrelamarcay el pro-
ducto enlamente delos consumidores. No obstante, como sucede conlas marcas que consis-
tenen palabrasinventadas o extravagantes, generalmente se concede suregistro.
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Las marcas sugestivas son marcas de fabrica o de servicio que remiten a la naturaleza, la cali-
dad o los atributos del producto, pero sin describir esas caracteristicas. Exigen cierto grado
de imaginacién por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, de-
bido a que sugieren cualidades del producto, poseen un nivel bajo de caracter distintivo. En
consecuencia, se les concede menos proteccidn que alas marcas que consisten en palabras
inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En Honduras y muchos paises, las mar-
cas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del productoy, por consi-
guiente, cabelaposibilidad de que no puedanregistrarse como marcade fabricaode servicio.

Es evidente que las marcas sugestivas son atrayentes desde el punto de vista de la comercia-
lizacidon habida cuenta de que actian como una forma de publicidad. Sin embargo, desde el
punto devistadelamarcade fabricaodeservicio, esto puede convertirse enun problemasisu
marca describe su producto o sus caracteristicas, puesto que usted no puede impedir que las
empresas competidoras utilicenlas mismas palabras para describir sus productos.

Delipan paradistinguir servicios dereposteria.

Las marcas descriptivas son marcas de fabrica o de servicio que tan solo describen alguna
caracteristica del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, can-
tidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el
servicio, periodo de produccion, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso carac-
ter distintivo y, por lo 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 utilizacion
generalizadaenelmercado. Alos efectos de sucomercializacién, sin duda seria mas facil con-
tarconunamarca queindicase directamente qué vende usted. No obstante, porlo general, las
marcas descriptivas no pueden serpropiedad deunaempresay no puedeimpedirse que otras
empresas la utilicen.

“Platanitas sabrosas”, describe el producto, porlo tanto, no puede registrarse como marca.

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 proteccidn conllevaria privar a la competencia del derecho a referirse a
sus propios productos por sunombre. Cuando una marca de fabrica o de servicio sdlidano se
utiliza delaformaadecuada, coneltranscurso deltiempo puede perder su caracterdistintivoy
convertirse engenéricay, porlo tanto, dejar de estar protegida.
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Ejemplo:

Nadie puedereivindicarel derecho exclusivo aemplearla palabra “silla” para distinguir productos
como una silla. De manera analoga, una manzana constituiria un simbolo genérico para la distin-
cion de frutas manzanas, pero constituiria un simbolo arbitrario en el caso distinguir productos de
computadoras.

Esimportante observar que paramantenerla solidezde unamarca de fabrica o de servicio es ne-
cesariounuso adecuado de esamarca. Deberia asegurarse de que suempresa utiliza adecuada-
mente lamarca, de modo que no debilite involuntariamente una marca sélida.

En definitiva, las palabras o nombres genéricos no podran ser sujeto de proteccién, debido a que
elsigno esincapazde cumplirconlafuncion diferenciadora, que es fundamental para darle el ca-
rédcterde marca.

Laimportancia de las marcas sdlidas.

Es mas probable que se conceda el registro alas marcas que son sdlidas. Estan mejor protegidas
contra problemas como las marcas en conflicto con ellas o las marcas que pueden llevar a confu-
sion. En cambio, las marcas débiles se ven sometidas a mayor competencia. A sus competidores
les serd mas facil utilizar una marca que sea similaraunamarca débily no se considerard que infrin-
gen los derechos sobre esta Ultima. Las marcas solidas distinguen claramente sus productos de
los de la competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas. Las marcas sdlidas son
mas eficaces para su uso enlas actividades empresariales cuando se desea promover la autenti-
cidadyampliarlaslineas de productos.

DIAGRAMA QUEMUESTRA LA SOLIDES DELAS MARCAS EN FUNCION DE SU
CARATERISTICA DISTINVA.

f Inventadao

extravagante :
:  Arbitraria
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10. ;Como puede aumentarse el caracter
distintivo de una marca?

Cuanto mas distintiva seala marca, mayor sera la proteccion. Una marca de fabrica o de servi-
cio puede serintrinsecamente distintiva o adquirir caracter distintivo. Las marcas que consis-
ten en palabrasinventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas son
inherentemente distintivasy puedenrecibirun grado de proteccién elevado. Algunas maneras
de aumentar el caracter distintivo de sumarca son las siguientes:

Utilizaruntipo de letra especial enlugarde letras convencionales.

Elegiry utilizar colores especificos.

Afadiralasletrasunlogotipo o elementos graficos.

Por ejemplo, en un primer momento el trazo inferior que acompana a la marca Nike no pudo
registrarse aisladamente, pero, con el transcurso del tiempo, al adquirirlamarcaun significado
secundario, acabd siendo apta para considerarse unamarcay pudo serregistrado.

NIKE, Inc.ImagenprocedentedelaPublicacion de la OMPI N.°900.1. Elsecreto estaenlamarca:
Introduccidn a las marcas dirigida a las pequefas y medianas empresas, pp.28.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condicién y convertirse en genéricas
sise utilizan de manerainadecuada, porlo que esimprescindible mantenerunuso adecuadoy
servirse de los derechos de observancia.

11. ;Queé deberia tenerse en cuenta al elegiro
crear una marca?

;Como se seleccionaunamarca adecuada? No existenreglas fijas para elegir o crearuna, pero
lalistade comprobacion siguiente puede resultar util.

.28 .



El secreto estaenlamarca

Compruebe que nadie masharegistradolamarcaounamarcaque seatansimilarqueinduz-
caaconfusion. Elavocarse alas oficinas de la Direccidn General de Propiedad Intelectual se
convierte en la solucién adecuada para esta solicitud, ellos se encargaran de realizar una
busqueda en la base de datos para comprobar que no existan antecedentes que puedan
crearconfusion, gramatica, visualy fonética, asimismo estos explicaran adetalle cuales son
los requisitos necesarios, prohibiciones segun ley, paralainscripcién de sumarca.

Verifique que el signo propuesto satisface todos los requisitos juridicos absolutos para el
registro de unamarca.

Seleccionaruna marca sélida constituira un potente instrumento de comercializacién a lar-
go plazo. Lo més aconsejable es seleccionar una marca que consista en palabras inventa-
das o extravagantes o una marca arbitraria.

Evite imitar marcas ya existentes. De acuerdo con la normativa nacional establecida en el
articulo 84 numerales 1y 4, no se concedera el registro de una marca de un competidor li-
geramente modificada o de unamarca célebre o muy conocida escrita de formaincorrecta
tal que induzca a confusion. Porejemplo, Fresh & Easy esla marcaregistrada enlos Estados
Unidos de América de una cadena de pequefas tiendas de comestibles. No seria aconse-
jable intentar abrir una tienda similar con la marca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se
consideraria que es tan similaralamarcaya existente que induce a confusidny, porlo tanto,
no se permitiria suregistro o, en caso deregistrarse, podria serimpugnada posteriormente.

Examine las posibles limitaciones al registro de una marca que incluya términos o signos
geograficos.

Asegurese de quelamarcano tiene ningunaconnotaciénno deseadaen su propioidiomao
encualquieradelosidiomas de los posibles mercados de exportacion.

Asegurese de quelamarcaseafacildeleer, escribir,deletrearyrecordary que seaaptapara
todoslos tipos de soportes publicitarios.

Proteja las marcas figurativas. Los consumidores, al buscar un producto, se guian esencial-
mente por los colores y las presentaciones graficas. Por ese motivo, muchas empresas de-
ciden servirse de un simbolo, un logotipo, un disefio o una forma como marca o como com-
plemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos en virtud de la
legislacion en materia de disefios industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artista
que concibaunlogotipo, asegurese de formalizar coneste uncontrato escritoenelque se es-
tipule que los derechos sobre ese logotipo seran propiedad del titular del registro de marca.

Esimportante asegurarse de registrar toda expresién o sefial de propaganda, que consti-
tuye laleyenda, anuncio, lema, combinacidn de palabras, disefio, grabado o cualquier otro
medio siempre que sea original y caracteristico, que se emplee con el fin de atraer la aten-
cién de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancia, servicio,
usado paraidentificar o distinguir a una empresa, establecimiento o asociaciones del Sec-
tor Social de la Economia (SSE), se puede constituiren marca.
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Gestionar la creacion de nuevas marcas

Al crear marcas nuevas, coordine el proyecto con todas las personas interesadas de suempresa,
es decir, conlas que se encarguen de la comercializacion, la publicidad, las relaciones publicas, y
asuntosjuridicos. Es fundamental trabajar en conjunto todos esos departamentos conla finalidad
de formularuna estrategia de marca solida.

Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una marca sdélida, orientando a suempresa hacia
estrategias delargo plazo. Esto ayudard a su equipo alograrun equilibrio entre los distintos desa-
fios que planteala creacién de unamarcanueva.

Puede que seabeneficioso subcontratarla creacion de sumarca o el asesoramiento de un exper-
to en el desarrollo de laimagen de marca. Es importante sefialar que las marcas y los logotipos
artisticos también pueden estar protegidos por derecho de autor por lo que hay que tomar las
medidas pertinentes para evitar conflictos y asegurarse que se ceda oficialmente asuempresael
derecho de autor sobre lamarca, o ambos.



El secreto estaenlamarca

;Cudl es la solidez de sumarca? Determine el caracter distintivo de su marca en compara-
ciénconlasdelacompetencia.

Creacién de una marca nueva. Coordine internamente la creacién de una marca nueva en-
tre los responsables del marketing, la publicidad y las relaciones publicas, asi como de los
asuntos juridicos, a fin de garantizar que se cree una marca sélida y que esta se utilice al
maximo de sus posibilidades.

Busqueda. Compruebe la disponibilidad de la nueva marca, el nombre de dominio corres-
pondienteylos nombres de usuario de lasredes sociales.
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12. ;Como puede su empresa proteger su
marca o marcas y cual es el procedimiento?

La proteccidn juridica de una marca se obtiene mediante su registro, ante la DIGEPIH. Para lo
que necesitara contratar un abogado con facultades para ejercer en Honduras, este debera
crearunusuarioenlaplataformaWIPOFILE, donde sellenanlos formulariosde marcasy se pre-
sentan de forma electrdnica, con posterior presentacion en fisico dentro de un periodo de 10
dias habiles contados a partir de lafecha admisién de la solicitud electronica; ante la DIGEPIH,
condireccion centro civico gubernamental, cuerpo bajo “c”, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

https://marcas.ip.gob.hn/efilling/

Ademas delformulario de solicitud de registro de marca, se debera adjuntar a dicha solicitud:

Cartapoderdebidamente legalizada.

Escriturade Constitucién delaempresaencaso de serpersona Juridica; en caso de perso-
nanatural extranjera su pasaporte; de seruna personanaturalhondurefia su tarjetadeiden-
tidad, cualquiera de estos documentos debidamente legalizados.

21reproducciones de lamarca que se esta solicitando.
Documento de Prioridad de registro en el extranjero, si aplicase.

Untimbre de contratacion de cincuentalempiras (L50.00).

Previo aingresarunasolicitud, cualquier persona puede solicitarunabusquedade anteceden-
tesregistrales, para comprobar la existencia de posibles antecedentes para la marca aregis-
trar, esta bUsqueda no es unrequisito y no es vinculante al procedimiento.

Estos formularios, y otros mas relacionados a las diversas actuaciones de registro se pueden
encontrar en la pagina oficial del Instituto de la propiedad: https://www.ip.gob.hn/direccio-

nes/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual

Esimportante saber que la solicitud deregistro debe ser a través de unrepresentante legal; en
primerainstancia el abogado como paso inicial del proceso, requiere inscribirse o registrarse
enlineayenrespuestaseleasignarauncodigooclave de accesoy seguridad conelcual podra
ingresary continuarel proceso, llenando elrespectivo formularioy cumpliendo conlosrequisi-
tos que sele pidende acuerdolaley de propiedad Industrial.

Elregistrodelamarcanoesalgoobligatoriodentrodelaley de Honduras, sinembargo, norea-
lizarlo aumenta las posibilidades de incurrir en posibles infracciones de violaciones a los de-
rechos de marcas, ya que el registro de marca confiere a su titular, el derecho al uso exclusiva
de esta paralos productos y servicios para los que se hubiese otorgado el registro, asicomo
el prestigio que se obtieneyla proteccidnlegal ante conflictos que se pueden daren el futuro.


https://marcas.ip.gob.hn/efiling/
https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual
https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual
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Elsistemadel primersolicitante delregistro delamarcay el sistema del primer usuario de lamarca.

Los paises adoptan bien el sistema del primer solicitante del registro de la marca, bien el sistema
del primerusuario de lamarca. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas paralas
empresas, lamejor estrategiaenambos casos es queregistre sumarcalo antes que pueda ento-
doslos paises enlos que desee hacernegocios.

En los paises que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, los derechos
sobre una marca pertenecen ala empresa que primero presente una solicitud de registro de esa
marca, aunque otraempresa la haya utilizado previamente.

Porconsiguiente, el sistema del primer solicitante delregistro de lamarca alienta a que se registre
prontolamarca. Habida cuenta de que eluso de unamarca que no haya sido registradano confie-
re derecho alguno,los competidores puedenimponerse alos derechos del “verdadero” titularde
lamarcapormedio delapresentacion delaprimerasolicitud de registro de marca paraunamarca
idéntica o semejante en grado de confusion.

Esto significa que, con muy pocas excepciones, laempresa o persona que primero presente una
solicitud de registro de la marca disfrutara de proteccionjuridica, y no aquella que pueda demos-
trar que ha sido la primera enusarlamarca.

Enlos paises que observan el sistema del primerusuario de lamarca, el propietario de lamarca es
la persona que la utilizd por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca
haya sido registrada. Si bien el registro no es obligatorio en esos paises, en general registrar su
marca constituye una estrategia mucho mas sdlida, puesto que, normalmente, tendrd a su dispo-
sicionun conjunto mas amplio de vias de recurso.

Siamplia su actividad empresarial a paises que aplican el sistema del primer solicitante del regis-
tro de la marca, es aconsejable que presente una solicitud de registro de marca en esos paises
antes de efectuar la importacion o fabricacion propiamente dichas de los productos e, incluso,
antes de reunirse o mantener negociaciones con otras empresas de esos paises. Existen empre-
sas que buscanmarcasusadas o que hayanpodido serusadas peroqueno esténregistradas. Pro-
cedenaregistrarlasy, seguidamente, se dirigen a su propietario legitimo conla pretension de que
les pague unacompensacion.

Alamedianasy grandes empresahondurefias sele sugiere presentaruna solicitud deregistro de
marcaenlos paises que fabrique sus productosaunque notengaintenciéndevenderlosenellos,
de no hacerlo, corre elriesgo de que otras empresas, o incluso su licenciatario o su distribuidor,
registren sumarcaconlo cualadquiere elderecho aimpedirle que sigafabricandoy exportando
productos quellevenlamarcaregistrada, puesto que hacerlo supondria unainfraccién del dere-
cho de marca, aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese pais.
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13. ¢ De queé otros instrumentos juridicos
disponen para proteger suimagende marcau
otros aspectos de sus productos?

Enfunciondelanaturaleza de sumarca o sus productos, podra utilizaruno o varios de los tipos
de derechos de propiedadintelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

Disenosindustriales’. La exclusividadrespecto delas caracteristicas estéticas de unproducto
(porejemplo, suforma, ornamentacién, motivos decorativos, lineas o color) que cumplen cier-
tos criterios puede obtenerse por conducto de la proteccidn de los disefios industriales, que
en algunos paises de denomina “patentes de disefio”. Para estar protegido de conformidad
conlamayoria de las legislaciones nacionales, un disefio industrial ha de ser nuevo u original, o
ambas cosas. Los derechos sobre un disefio industrial en Honduras tienen una proteccién de
hasta15 afos, iniciando conuna primeraproteccidénde cinco (5) afosy hastadosrenovaciones
de duraciéonde 5 aflos cadauna.

Elregistro del del disefio industrial permiten al titular del derecho impedir que la competencia
produzca y/o comercialice productos que sean idénticos o que al consumidor le parezca que
tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el fabricante de un producto podraimpedirla co-
mercializaciéon de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habi-
do copiaono, eindependientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es
importante sefalar que, si desea proteger su disefio industrial, enla mayoria de los paises este
debe serconfidencial hasta que seregistre.

Derecho de autor2. Las obras literarias y artisticas originales pueden estar protegidas por de-
recho de autory el tiempo de proteccion depende del tipo y naturaleza de la obra, como, por
ejemplo, libros, revistas, manuales, musica, dibujos, fotografias, anuncios publicitarios, logo-
tipos, algunos tipos de bases de datos, programas informaticos, etc.

Patentes3. Pueden utilizarse para protegerlasinvenciones que cumplan los criterios de nove-
dad, actividadinventivay aplicaciénindustrial.

Secretos comerciales*. Lainformaciénempresarial confidencial puede beneficiarse delaprotec-
cidén de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general
portercerosy el propietario hayatomado medidasrazonables paramantenerlaen secreto. Asegu-
rese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que
todaviano se hayanusado oregistrado. Ental caso, se recomienda suscribiracuerdo de confiden-
cialidad conlos empleados o dejarestablecidala salvaguarda enlos contratos de trabajo.

Las leyes sobre competencia desleal, las medidas judiciales por atribucién engafiosa o las
leyes de proteccién del consumidor pueden permitirle adoptar medidas contra las practicas
empresariales desleales de lacompetencia.

'Véase Lo atractivo estaenlaforma, publicaciondela OMPI, yelmddulo 02de |IPPANORAMA™,

2Véase Expresion creativa, publicaciéndela OMPI,y elmddulo 05 de IPPANORAMA™,

$Véase Inventarel futuro, publicaciondela OMPI,y elmddulo 03 de IPPANORAMA™,
4Véase elmddulo 04 de IPPANORAMA™,
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Proteccion acumulativa. Dependiendo de suimagen de marca o sus productos, tal vez pueda
valerse de diversos derechos de propiedadintelectual ylomas aconsejable es obtenerel ase-
soramiento de unabogado experto en propiedadintelectual a fin de asegurarse de que prote-
ge adecuadamente sus activos de propiedad intelectual.

Enmuchos paises, unsigno especifico puede contar con protecciéon acumulativaconarregloa
lalegislacion en materia de derecho de autor, disefios industriales y marcas; por consiguiente,
ese signo podra satisfacer los requisitos establecidos en la legislacidn respectiva como obra
artistica, ornamentacién ologotipo. No obstante, elgradoy el alcance de esa proteccidén acu-
mulativa varia muy considerablemente de un pais a otro.

14.;Por que deberia suempresa registrar su
marca o marcas?

Registraruna marca es fundamental para protegery distinguirlaidentidad de tuempresaen el
mercado. Al hacerlo, aseguras que nadie mas pueda utilizar un nombre, logo o disefio similar
que pueda confundiralos consumidores. Esto fortalece laconfianza de tus clientesy te otorga
exclusividad en tuindustria. Ademas, el registro de marca puede aumentar el valor de tunego-
cio alargo plazo, ya que se convierte en un activo intangible importante. También te brindala
baselegal para expandirtu marca a nivel nacional e internacional. Enresumen, registrar tu mar-
caesunainversion esencial para el éxitoy la proteccién de tunegocio.

Ademas, que el registro de lamarca otorga el derecho de hacervalerlos derechos de lamarca
y en consecuencia tiene derecho aimpedir que esa marca sea usada por terceros. Asimismo,
obteniendo el certificado de registro, se reduce la carga de la prueba en caso de un proceso
judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que lamarca esvalida, que él es el titular
ni que la marca posee buen nombre. Ademas, y como ventaja econdmica, se puede también
acotar que cuando la marca esta registrada, da derecho areclamar una indemnizacién mayor
por los dafios y perjuicios que ocasiona la usurpacion. Otro beneficio del registro de marca
es que la Oficina nacional de registro de marcas, deniegan automaticamente el registro de la
marca de determinados productos o servicios cuando entienden que esas marcas, por su se-
mejanza, puedeninducira confusion con otra marca de esa misma clase.

Esunactivovalioso que facilitavenderunamarcaregistrada o concederunalicenciasobreuna
marca registrada y normalmente se obtiene un precio mas alto cuando se concede la marca
bajounacuerdo de franquicia o enla explotacién de productos derivados.

La marca es una garantia para gestionar recursos. A veces, una marca registrada que goce de
buena reputacion también puede utilizarse para obtener financiacién o una hipoteca de las
instituciones financieras, que son cada vez mas conscientes del valor que revisten las marcas
paralaprosperidad delas empresas.

Impide las importaciones. Una marca nacional o extranjera debidamente registrada, da el dere-
cho aimpedir que ingresen al pais productos importados con marcas falsificadas o engafosas,
paralo cual se deberatrabajaren coordinacidon conlaadministracién de aduanas afinde que es-
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taspuedaninspeccionarydecomisarlos productosfalsificados queinfrinjanlamarcaregistrada.

De igual manera, estan facultadas para ordenar que los materiales e implementos que hayan
sido utilizados dentro del pais en la fabricacidn o creacién de mercancias pirateadas o falsi-
ficadas sean, sin compensacion alguna, destruidas en forma inmediata, o en circunstancias
excepcionales, se disponga el retiro de los canales comerciales cuando fuere apropiado para
reducir o minimizar el riesgo de infracciones futuras. Para efectos de ordenar la destruccion,
los entesjurisdiccionales competentes tomaran en consideracidn, entre otros factores, la gra-
vedad de lainfraccion, asicomo el interés de terceras personas, titulares de derechos reales,
de posesion,odeuninterés contractual. Es fundamentalregistrarlas marcas entodoslos mer-
cados de suinterés. Si no se registra la marca, es posible que la inversion que ha realizado en
la comercializacidn de un producto no dé los resultados esperados, ya que empresas pueden
utilizar marcas idénticas o tan similares que induzcan a confusién. Los consumidores podrian
comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata del producto de su em-
presa. No solo causaria una merma de los ingresos de su empresay confundiria a sus clientes,
sino que también podria dafiar el prestigioylaimagen de suempresa, especialmente siel pro-
ductorival esde una calidadinferior.

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

Ademds delasventajas anteriores, los derechos exclusivos que confiere elregistrode unamar-
capermiten asu propietarioimpedir que terceros comercialicen productosidénticos o simila-
res conunamarcaidéntica o tansimilar que puedallevara confusion. Porlo tanto, podra prohi-
birque los competidores:

cologuenlamarcaensus productos o enelembalaje de estos;

almacenen o vendan productos que llevenlamarca o que presten servicios conesamarca;

importen o exporten productos que lleven esamarca;

utilicenesamarcaenlos documentos, los sitiosweb yla publicidad de sus empresas.

Sinembargo, esos derechos exclusivos tienen limites. La vigencia de esos derechos esta limi-
tadaa:
Elpais olos paises enlos que hayaregistrado lamarca.

Los productos o servicios paralos que estaregistradalamarca de acuerdo conla Clasifica-
cidnlInternacional de Nisa.

Las situaciones enlas que se detecte hay unamarcainfractora queinduzcaaconfusidnalos
consumidores.
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16. (Equivale el registro del nombre de su
empresa o del nombre comercial de su
negocio al registro de una marca?

Confrecuenciase piensa equivocadamente que, al registrar unaempresay sunombre comer-
cial en elregistro mercantil, estos también quedaran protegidos automaticamente como mar-
ca. No es asi. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre
comercialylamarcade fabrica o de servicio:

El nombre de la empresa, o razén social, es el nombre oficial que figura inscrito en el registro
mercantil. Se empleaenlaescriturade constituciony/olos estatutos, losreglamentos, los con-
tratos, losimpuestosy otras actividades administrativas afinde identificaralaempresay pue-
de ser de caracterindividual, societario o colectivoy se identifica conterminaciones: SdeR.L,
S.A,S.AdeC.V, entre otros.

Elnombre comercial es elnombre, denominacion, designacion o abreviatura que utilizalaem-
presa paraidentificarse cuando se comunica con sus clientes.

Enla mayoria de los paises, se adquieren ciertos derechos exclusivos con respecto aunnom-
bre comercial porelmero hecho de usarlo en publico sin que medie suregistro oficial y sin for-
malidad alguna, bajo el riesgo de tener que defender este derecho en via jurisdiccional, que
suele sermas costosaencuantoatiempoydinero, Lalegislaciéonnacional de Propiedadindus-
trial, contempla que los nombres comerciales pueden tenereluso exclusividad enelmomento
de adquirir el registro del nombre comercial, aligual que las marcas, excepto que no sera apli-
cablelaclasificacion de productosy servicios de Niza; asimismo |la protecciéon delnombre co-
mercial serd por 5 aflos renovables con la presentacion de su existencia legal ante la DIGEPIH,
pagando latasaestablecida.

Como ya se menciona en apartados anteriores, una marca de fabrica o de servicio, es el signo
que utiliza una empresa para diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia
enelmercado. Cabe la posibilidad de que incluso las pequefas empresas posean mas de una
marcadefabricaodeservicio. Asi,lasempresas puedenemplearunadeterminadamarcapara
identificar todos sus productos, una linea de sus productos en particular o un tipo especifico
de sus productos. Cuando unaempresa utiliza sunombre comercial, ounaparte de este,como
marca de fabrica o de servicio, también deberiaregistrarlo como marca.
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Corporacidn Dinant es la empresa titular de todas estas marcas registradas para identificar pro-
ductosenelsectoralimenticio:
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Tomado de https://www.dinant.com/

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

Los paises de Centro América y Republica Dominicana, han acordado armonizar los criterios
paradesestimarodenegarunasolicitud deregistrode marca, basdandose endosfundamentos
principales: el examen de formay el examen de fondo de los cuales se habla a continuacion:

a) ElExamen de forma.

Consiste endeterminarsiexisten omisiones o erroresenlapresentaciéndelasolicitud. Encaso
de que el analisis de forma arroje elementos de no conformidad, se le comunicara al solicitan-
te, paraque subsane los errores uomisiones dentro de un plazo de 30 dias.

Losrequisitos para el examen de forma sonlos siguientes:

Poderdelrepresentelegal.

Escritura de constitucién sies empresa.

Veinte (20) ejemplares de lareproduccion de lamarca.
Llenarla solicitud de registro de marca enlinea.

Presentar toda la documentacion en fisico dentro de los 10 dias habiles a partir de la fecha
delasolicitudenlinea, acompanado de untimbre de L.50.00.

Revision de lalista de productos o servicios, de acuerdo con las disposiciones de la clasifi-
cacionde productos o servicios de Niza.

b) ElExamen de fondo

Posteriormente al examen de forma, el examinador debera llevar a cabo un examen de fondo
delasolicitud aefectos de establecersilamismaincurre enalgunas delas prohibiciones abso-
lutas orelativas, contempladoenlosart. 83y 84 delalLey de PropiedadIndustrial de Honduras
y enlos criterios de aplicacién de los mismo establecidos en el Manual Armonizado en Materia
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de Marcas de los Paises Centroamericanos y de la Republica Dominicana, en materia de Pro-
piedad Industrial.

Se han establecido en atencion a motivos de interés publico o interés general, asicomo a la
incapacidad del signo de cumplir con su funcion diferenciadora. A continuacion, se listan al-
gunas de las causas mas comunes por las que puede ser denegada la solicitud de marca, sin
menoscabo de otras que contemplala Ley de Propiedad Industrialenlos Arts. 83y 84:

No tengan suficiente aptitud distintiva conrespecto alos productos o servicios alos cuales
se apliquen;
Que sea descriptivarespecto alas caracteristicas de los productos o servicios.

Consistan en una designacidén comun o usual, denominacidn genérica o el nombre técnico
delos productos o servicios de que se trate;

Sean contrarios alamoral o alorden publico;
Consistan ensignos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan aridiculizar a terceros.

Puedan engafar a los medios comerciales o al publico sobre la procedencia, la naturaleza,
elmodo defabricacién, las cualidades, o alguna otra caracteristica.

Seanidénticos o se asemejen, de forma que puedainduciral publico a errorconrespecto a
los productos o servicios de otras empresas, aunque lamarca esta vencida.

Consistaenunaindicacién geografica.
Reproduzcan oimiten signos oficiales sinla debida autorizacion.
Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio.

Losnombres, emblemasy distintivos de organismosinternacionales o de entidadesreligio-
sasy de beneficencialegalmente reconocidas;

Incluyanunareproduccion total o parcial de simbolos patrios.

Incluyanla denominacion de unavariedad vegetal protegida en el pais o en el extranjero.

Prohibiciones Relativas. Los motivos de irregistrabilidad relativos o fundados en derechos
de terceros, atienden a un interés prevalentemente particular de otro signo o derecho subje-
tivo de un tercero que podria verse perjudicado por el uso del signo que se pretende registrar,
como serlas causales siguientes:

Seaidéntico, o se asemeje de forma que pueda crear confusién visual o gramatical o fonéti-
camente aunamarcaregistradaoentramite deregistroenHonduras; o que sinestarregistra-
daesta siendo usada poruntercero que tendria mejor derecho a obtenerelregistro, siempre
gue la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios dife-
rentes pero susceptibles de serasociados o vinculados conlos que lamarcausada distingue;
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Constituyalareproduccion total o parcial, laimitacion, latraduccion ola transcripciéon de un
signo distintivo notoriamente conocido en Honduras cualquiera sea los productos o servi-
ciosaloscuales el signo se aplique.

Encaso de que el examen o analisis de fondo arroje hallazgos que contravenganlo establecidoen
los art. 83y 84, yareferidos, se le comunicara al solicitante, para que subsane los errores u omisio-
nes dentro de unplazo de 60 dias para contestarlas objeciones planteadas, o si prefiere modificar
oretirardefinitivamente su solicitud. Después de este periodo siel solicitante no contestalas obje-
cionesohabiéndolohecho,las mismas persisten, se denegarala solicitud de inscripcién mediante
resolucion fundamentada por el Departamento Legal de la DIGEPIH también esimportante sefa-
lar que la misma Ley le confiere a cualquier persona interesada el derecho de presentar oposicion
contraelregistrode unamarcadentrodelperiodo de publicaciényhastatreinta (30) dias contados
desdelafechadela ultima publicaciéndel aviso que anunciala solicitud.

La oposicion debera presentarse indicando los fundamentos en que se basa, acompafando
0 anunciando las pruebas que fuesen pertinentes, debiendo substanciarse de conformidad
con el procedimiento establecido en el Reglamento. Sin embargo, el registro de la marca po-
dra concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados enla solicitud
o concederse conunalimitacion expresa para determinados productos o servicios, cuandola
oposicion fuese limitada o no justificase una denegacion total del registro solicitado, y siem-
pre que la coexistencia de ambas marcas no fuese susceptible de crear confusion.

Por ultimo, en numerosos paises también es posible que se deniegue el registro de una marca
siestaentraen conflicto con otros derechos preexistentes como, porejemplo, los disefios in-
dustriales, el derecho de autor,losnombres de persona, de empresa o comerciales, las desig-
naciones comerciales, lasindicaciones geograficas olos signos de pueblosindigenas.

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

Laley de Propiedad Industrial en el Articulo 100 cita como se maneja la transferenciay licencia
deusodelamarcadelasiguiente manera:

Los derechos relativos a una marca registrada o en trdmite de registro podran ser cedidos por
actos entre vivos o porvia sucesoria.

Lacesionpodrdhacerseindependientemente delaempresaodelaparte delaempresatitular
delderecho,yconrespectoatodosoalgunosdelos productososervicios quelamarcadistin-
gue. Sinembargo, no podra hacerse lacesidonyla que se hiciere serd anulable cuando pudiese
tenerelefectode crearconfusion, particularmente en cuanto alaprocedencia, lanaturaleza, el
modo defabricacidn, las caracteristicas, la calidad ola aptitud paraelempleo o elconsumode
los productos o servicios alos que se aplicala marca. Toda cesidn o transferencia de una mar-
caregistrada deberd constar por escrito e inscribirse en el Registro de Propiedad Industrial.
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La cesion o transferencia no tendra efectos legales frente a terceros mientras no se encuentre
inscrita. Lainscripcion devengaralatasaestablecida. Latransferencia de unamarca porfusion
deempresas o porcualquierformade sucesiéncivilo comercial, seinscribird envirtud de cual-
quier documento publico que pruebelafusionola sucesidn correspondiente.

Recomendaciones sobre este apartado:

a) Cuando adquierauna marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

(Estaregistradalamarca? ;Para qué paises? ;Para qué categorias de productos o servicios?

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

¢Hay algunalicencia preexistente? Sies asi, ;cual es elalcance delos derechos delaslicencias
preexistentes? ;Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condi-
ciones sobrelacalidad delos productos olos servicios que se comercialicen conesamarca?

¢Hay algun derecho de retencidn, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial con-
tencioso encurso que puedaponeren peligrolamarca?

¢(Hanimpugnadolamarcalos competidores enalguna ocasion?

;Le concede elvendedordeclaracionesy garantias suficientes en el acuerdo de adquisicidon?

b) Sitiene interés en utilizar una marca abandonada, seria prudente que:

solicitara el asesoramiento de unabogado especializado en marcas;

verificara cuidadosamente que el titular o propietario original ha cesado de utilizarla marca
y que esta hasido abandonada;

solicitarala cancelacion delregistro silamarca continla estando registrada;

registraralamarca paralos fines que se proponga.

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

Una vez que haya elegido y/o decidido utilizar una marca nueva, solicite ante la Oficina de Re-
gistro de Propiedad Industrial una busqueda de antecedentes de marca conlo que tendrain-
formacidn pertinente sobre la disponibilidad de la marcay hacer las valoraciones para mitigar
los principalesriesgos, ademas de ahorrartiempo y otros recursos valiosos.

ConellInforme de Antecedentes elinteresado, podra:

Asegurarse de que no infringe la marca de otra empresa. Si utiliza una marca que infringe los
derechos de marca de un tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este
pordafiosy perjuiciosy de que recibamala publicidad, sino que también puede verse obliga-
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doadejarde utilizarlamarca. Probablemente tenga que destruirtodos los embalajesy el ma-
terial publicitarioy de otraindole enlos que aparezcala marcainfractora. Suempresa debera
hacerfrente, asimismo, aun costo adicionalentiempoy dinero para cambiarcompletamente
la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El
principal error que cometen quienes tienen poca experiencia en realizar un analisis de dispo-
nibilidad de lamarca es pensar unicamente en si alguien haregistrado exactamente lamisma
marcay no en si existe algo “similar. No olvide que la infraccion del derecho de marca tiene
lugar sila marca propuesta, o una marca que sea tan similar que lleve a confusion, ya es pro-
piedad de otraempresa que la utiliza para productosidénticos o similares.

Mediante el andlisis de disponibilidad de la marca, puede determinar en consulta con su
apoderadolegal, sise puederegistrarla marca propuesta. Asi, evita gastosinutiles relacio-
nadosconlasolicitudderegistrode marcasideterminapreviamente quelamarcapropues-
tano estdlibre para su utilizacién.

Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el analisis de disponibilidad le
ayudard aconocerelgrado de solidezde lamarca desde un punto de vista juridico.

Cabelaposibilidad de que otras partesinteresadas ensuactividad empresarial exijanunin-
forme conlosresultados del analisis de disponibilidad de lamarca antes de hacernegocios
conusted. Porejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o lacompafia asegura-
dorade suempresanodeseenque asumaunriesgo evitable.

Siestainteresado enregistrar sumarca en el extranjero es recomendable acudir a las ofici-
nas de propiedadindustrial de los respectivos paises donde desearegistrar sumarca. En el
sitioweb de la OMPI (www.wipo.int/ directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas

de propiedadintelectual ordenadas por paises.

Debe tenerencuenta que todabusqueda de marcas deberallevarse acabo:

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

conrespectoalos productosalos que se aplicardlamarca(las marcas estanagrupadas por
“clase”, con arreglo alos productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente,
talvez convenga que comience por familiarizarse conlas diferentes clases de marcas;

con respecto alas marcas que sean tan similares que lleven a confusién (en este aspecto
puede ser Util contar conla orientacién de un agente de marcas).

¢(Qué grado de exhaustividad debe tener ese analisis de disponibilidad de la marca?

Enla Oficina de Propiedad Industrial hay buena disposicion para ayudar alos emprendedores
conlabusqueda de antecedentes registrales de marcay las MIPYMES pueden acogerse alos
beneficios que le brinda la Ley de incentivos a la MiPymes 48-2022, para lo cual deben llenar
el formulario en linea que aparece en el mismo sitio web https://www.ip.gob.hn/direcciones/

propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/marca enla parte que se refiere a requi-
sitos pararegistrar marca MiPymes. Ahora bien, en el marco internacional, la busqueda puede
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resultarno solobastante costosa, sinotambiénun proceso deresultadosimpredecibles. Ade-
mas, ninguna busqueda podra descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no regis-
tradas. Sin embargo, realizar una busqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que
no efectuarbusqueda alguna.

20. ;Qué costos entrananlacreaciony la
proteccion de unamarca?

Esimportante presupuestaradecuadamente los costos que comportalacreaciony elregistro
delamarca, asaber:

La busqueda para analizar la disponibilidad de la marca tiene un costo de L. 100.00 (no es
requisito, nivinculante al registro).

El proceso de registro. Este paso esla culminacién para recibir el certificado de marcare-
gistrada, porlo tanto, acarrea costos que varian en funcion delnimero de paisesy delaca-
tegoria de los productos (o las clases de marcas). Enla pagina web www.ip.gob.hn, en el

portal de <kMARCAS» esta detallada toda lainformacidn sobre tasas y el proceso de regis-
tro. Almargen que puedainformarse mas detalladamente con un profesional juridico cono-
cedordelsistema, asicomo delas diferentes acciones a seguirrelacionados con el registro
deunamarcay sumantenimiento. EnHonduras, latasaparalainscripciondeunamarcaenel
Registro de Propiedad Industrial tiene un costo de L.700.00. acompafnado de un timbre de
contratacionde L 05.00.

Otros gastos fijos en el que se incurre son los costos por publicacion en el Diario Oficial La
Gacetadel.4,517.10, estos precios estan sujetos a cambios futuros.

Es importante resaltar que la presentacién de la solicitud de registro de marca es gratuita, y
los costos de representacion dependeran de las situaciones contractuales pactadas entre las
partes para el trdmite de registro.

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

En general, cualquier persona que tenga intencion de utilizar una marca, o de permitir suuso a
terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona natural o una persona ju-
ridica. Sin embargo, en la mayoria de los paises, la persona que solicita el registro debe residir
en ese pais. En Honduras cualquier trémite de registro en Propiedad Industrial debe serhecho
por medio de apoderado legal (abogado) paralo que cualquier personainteresada debera de
emitiruna carta poderderepresentacion.
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22. ;Se necesitaun agente de marcas para
presentar una solicitud de marca?

Ya se ha dicho que en Honduras es requisito indispensable presentar la solicitud a través de un
apoderado legal y para mejores resultados y menos atrasos, se recomienda que este profesio-
nal, esté familiarizado con los pormenores del trdmite de registro de una marca; de este modo,
el solicitante se asegurade que la proteccidn se solicite con arreglo alaclase o clases de marcas
adecuadasyseevitaelriesgode quelasolicitudseadenegadapormotivosabsolutos orelativos.
La presentacién de una solicitud de registro de marca no es un asunto administrativo rutinario.
Es necesario que elabore una estrategia apropiada enloreferente ala proteccidon de las marcas;
asi como en la amplitud, o determinacion de la descripcion de la lista de productos o servicios
de que se trate. Debe tener en cuenta los resultados de la busqueda para determinar la dispo-
nibilidad de lamarcay las posibles controversias que puedan suscitarse mas adelante. También
tendra que considerarlos planes futuros paralamarcacon objeto de asegurar que todoslos pro-
ductos o servicios paralos que se desea utilizar la marca estén comprendidos en la solicitud. Al
tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de que necesite asesoramiento de orden practicoy
unanalisis delosriesgosrespecto delamejorestrategiapararesponderalasresoluciones, autos
que puedan emitir desde la oficina de Propiedad Industrial, en especial a una denegacién. Por
todos estos motivos, generalmente se recomienda contar conlaayudade unagente de marcas.

23. ;Cuanto tiempo se tarda enregistraruna
marca?

Eltiempo necesario pararegistrarunamarca varia considerablemente de un pais a otro; suele osci-
larentre tres mesesy dos afnos, dependiendo, entre otras cosas, de silaoficinade marcasrealizaun
examen de fondo parcial o completoy de sihay procedimientos de oposicionen curso. EnHondu-
ras, silamarcano presentatropiezos(vease elapartadoN°17), elregistro puede obtenerse enlapso
de tres(3) a seis (6) meses. El tiempo que se tarda en efectuar el tramite de solicitud de registro de
la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto. Asegurese de
que prepara la solicitud de registro de marca con suficiente antelacidn, de manera que disponga
delregistro antes de empezar a utilizarlamarca en sus productos o enla publicidad.

24. ;Cuales sonlos pasos que hay que seguir
pararealizar la solicitud de registro de una
marca?

Enelcontenido que se presentaacontinuacionse proporcionaunaperspectivageneralbasica
delproceso de solicitud. Cabe sefalar que puede haberimportantesvariaciones entre los pai-
sesy que siempre es recomendable consultar a la oficina de marcas o a un agente de marcas
paraobtenerinformacion actualizada sobre los procedimientosy las tasas aplicables.
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En el caso de Honduras, como ya se ha dicho, todo el proceso se hace enlinea a través del si-
tio https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/

marca, donde se le dantodoslos requerimientos para el trdmite de registro de marcaen el Re-
gistro de Propiedad Industrial.

Parainiciarcualquierproceso paraeltramite de solicitud de marca, se debe hacerpormedio
deunabogado “apoderadolegal” querepresentaalinteresado en elregistro de sumarca.

Elabogadollenael “Formulario de registro usuario para plataforma WIPOFILE; conlos datos
personales, No. de ldentidady No. de Colegiacion.

Llenar en linea el Formulario de «Busqueda por Denominacién». Resultado de esta accion,
se obtieneunreporte de bUsqueda de antecedentesregistrales de marca; queleindicasila
marca que solicita estd o no disponible. Latasa porpagaresdeL.100. (este paso es opcio-
nal, pero es muy recomendable realizarlo)

El abogado presenta la solicitud en linea firmada y sellada, adjuntando a dicha solicitud el
formulario, con los requisitos establecidos en el articulo 85 de la ley de Propiedad Indus-
trial, y adjuntando un timbre de contratacion de L.50.00. Resultando de esta gestidn que
la Oficina de Propiedad Industrial le asigna un nimero de Solicitud de registroy lafecha de
presentacion.

El abogado tiene 15 dias maximo después de la fecha de la solicitud en linea para que pre-
sente fisicamente enlareceptoriade la DIGEPIH.

Alointerno, la solicitud pasa porun examen de formay de fondo para obtenerelreporte de
sitiene o no objeciones que subsanar.

El apoderado Legal recibe un aviso de estar conforme, es decir que no tiene objeciones, y
se le da paso para que inicie el proceso de realizar tres (3) publicaciones en el Diario Oficial
La Gacetaenlapso de 30 dias, enintervalos de diez (10) dias habiles cada una, con el finde
concederun plazo aterceros paradar oportunidad a que se opongan a suregistro.

LapublicaciénenelDiario Oficial La Gacetatieneuncostodel. 4,517.10 porunamarcay porla
publicacion completa de lapagina donde se utilizan 4 marcas tieneuncostode L. 11,040.00

Finalmente pagarL.700.00 para obtener el Certificado de Marca Registrada, acompafado
de untimbre de contratacionde L 5.00.

25. ;Durante cuanto tiempo estara protegida
su marcaregistrada?

Si bien la duracidn de la proteccién puede variar, en Honduras las marcas registradas estan
protegidas durante 10 afios. El registro puede renovarse indefinidamente a condicién de que
se paguen periddicamente las tasas de renovaciény anualidades pertinentes.
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26. ;Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Si. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin
que haya ningun riesgo de infraccion de los derechos de un tercero en paises distintos, siem-
pre que no se trate de unamarcanotoriamente conocida. Las marcasidénticas o similares tam-
biénpueden coexistiren el mismo pais siempre que:

Se utilicen para productos o servicios distintos que estanincluidos en clases diferentes de
la Clasificacion de Niza, a excepcién de las marcas notoriamente conocidas, o
Seaimprobable que haya ninguna confusidonen el mercado; o bien

Hayaun acuerdo de coexistencia (véase a continuacion).

Por ejemplo: la marca de la empresa de restaurantes “URBAN” coexiste con la marca de pro-
ducto alimenticios “URBAN”.

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

Una posible solucién es concertarun acuerdo de coexistencia con el propietario de lamar-
caconlaqueseestaenconflicto. Elobjetivo principal eslograrla coexistencia pacificaenel
mercado mediante la determinacidn de las condiciones que lo permitan.

Enalgunos paises, es posible que los procesos judiciales sean la Unica via adecuada de so-
lucionarun conflicto con marcasidénticas o similares en el mismo mercado.

La compra de la cesidon de derechos de marcas también puede seruna solucién paralare-
solucién de este conflicto.

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

Muchas marcas han cambiado ligeramente alolargo de los afios con el propdsito de modernizarla
imagendelaempresaoadaptarse alosnuevos medios de publicidad. Suempresadebera consul-
taralaoficinauoficinas de marcas pertinentes, o aun agente de marcas, para saber silos cambios
realizados exigen que se presente unanueva solicitudy se paguenlas tasas correspondientes.
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Ellogotipo Shell® es propiedad del grupo de empresas Royal Dutch Shell.

28. ;Que sucede si desea utilizar sumarca
paraun producto diferente?

En Honduras, y enla mayoria de los paises se exige que en el formulario de solicitud de marca
seindiquenlos productos o servicios paralos que se desearegistrarlamarcay que se agrupen
con arreglo a clases. Por clases se entienden las que figuren en el sistema de clasificacion de
marcas. Siharegistrado una marca para un producto determinado y desea usarla para un pro-
ducto que pertenece a otra clase, debera presentar una nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de
marcadebe hacerserespectodelos productos correspondientes delaclase 8 dela Clasifica-
cidonde 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 relacion con los
productos delaclase 21.

Lamayoria de los paises del mundo utilizan los sistemas de clasificacioninternacional. De la Cla-
sificacion de productos y servicios de Niza se establece un sistema de clasificacion de los pro-
ductosy servicios para todos los tipos de marcas, la misma consta de 34 clases para productos
y de 11 para servicios. La Clasificacion de Viena se emplea para la clasificacién de los elementos
figurativos incluidos en las marcas, esta consta de 39 categorias. Podrd encontrar mas informa-
cionsobrelaClasificacionde Nizayla Clasificacionde Vienaenwww.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificacién internacional permiten almacenar ordenadamente la informa-
cion sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en funciéon de
suforma. Se facilita asilabusquedadeinformaciénenlas bases de datos de marcas. Es funda-
mentalregistrarlamarcaentodaslas clases enlas que se pretenda utilizarla.
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29. ;Como puede proteger laformade su
producto?

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

Laformadeunproductogeneralmente puede protegerse comodisefioindustrial. Confrecuen-
cia,unaempresaregistraralaformade suproducto comodisefioindustrialy,unavezqueesteha
adquirido caracter distintivo gracias al uso, procedera aregistrarlacomo marca tridimensional.

L

=z

Toblerone®, la forma del envoltorio de Toblerone®y laforma de la barra de chocolate de Toblero-
ne® sonmarcasregistradas de Kraft Foods.

Enla mayoria de los paises, es posible registrarla forma de un producto como marca tridimen-
sional siempre que laforma desempefie lafuncién de unamarcaenelmercado. Para satisfacer
eserequisito, laformadel producto hade tener caracterdistintivo. Ademas, laformano deberia
estardeterminada porlafunciéndel producto. Normalmente, noreciben protecciénlas formas
que son excesivamente sencillas o que se hanutilizado de manera generalizada. Algunos paises
van mas alla y exigen que la forma de que se trate deba poseer caracter distintivo por simisma
paralos consumidores. Esto comporta que los consumidores deban reconocery relacionar el
producto que tiene una forma especifica solo con suempresa(como ocurre conlaforma trian-
gular de Toblerone o conla forma caracteristica deliPod de Apple). La ventaja que se derivade
laproteccionpormarca, enlugarde la proteccion que brinda elregistro como disefic industrial,
es gue puede tenerunaduracionindefiniday suele obtenerse con mayorfacilidad.

En algunas jurisdicciones se dispensa proteccion al acondicionamiento distintivo en virtud
del Derecho de marcas o la legislacién contra la competencia desleal, que puede compren-
der el embalaje o la forma distintivos de un producto. En varios paises se aplican los mismos
requisitos que se observan conforme al Derecho de marcas, es decir, es necesario que la for-
ma posea caracterdistintivoyla caracteristica protegidano puede serunelemento funcional.

Algunas formas originales también pueden sersusceptibles de proteccion porderecho de au-
tor, No es una proteccién tan sdlida como la proteccién que brinda el registro de una marca o
de un disefo, pero resulta sumamente Util en determinadas circunstancias; por ejemplo, enlos
paises enlos que nohayaregistrado sumarca o disefio, o sise hainvalidado sumarca o disefio.

En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos derechos
de propiedadintelectual.
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30. ;Posee validezinternacional el registro de
una marca efectuado en su pais?

No, los derechos que confiere una marca suelen estarlimitados al territorio para el que fue re-
gistrada, porlo que, normalmente, el registro de una marca con validezen Honduras solo con-
ferird derechos en el pais, a excepcion de las marcas notoriamente conocidas o famosas.

31. ;Deberia pensar en proteger sumarcaen
el extranjero?

Siuna MiPymes hondurefia registra una marca en Honduras, pero también tiene planeado ex-
pandirsumercado aotros paises se aconsejaregistrarlamarcaenesos paises. Estoleresultara
estratégicamente convenientes para expandir su negocio, es decir, en aquellos paises donde
desea utilizar sumarca o concederunalicencia sobre su uso.

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

Se puederegistrarla marca de suempresa en el extranjero en cualquiermomento, pero tenga
presente que, porlo general, existe un plazo de seis meses contados a partirde lafechaenla
gue se solicita proteccién en Honduras, a fin de reivindicar el derecho de prioridad al solicitar
proteccién parala marca enlos otros paises en virtud del Tratado de Libre Comercio entre EE.
UU y los paises de Centro América y Republica Dominicana (RD-CAFTA). De igual manera, si
una empresa o persona de cualquier pais de Centro América, que registre su marca en su pais,
tiene derecho de prioridad al solicitar proteccién de sumarca en Hondurasy en el resto de los
paises del Area, sila solicitud no excede al plazo de 6 meses desde que presentd la solicitud en
su pais de origen. Porlo tanto, se recomienda que presente las solicitudes de proteccionenel
extranjero antes de que termine ese plazo sidesea evitarque uncompetidorle “robe” sumarca
en esos paises. El no presentar solicitud de registro dentro del plazo de seis meses, conlleva a
que elregistro solicitado en otro pais solo comience a tener efectos a partirde su propia fecha
de presentacionyno 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 obtener proteccidon pormedio delapresentaciondelasolicitud correspondien-
teenelidiomaque se exijay el pago delastasas estipuladas. Comoya se haindicado, algunos
paises podranexigir que, paratal fin, utilice los servicios de unagente de marcasradicadoenel
pais encuestion. Tenga en cuenta que algunos paises no cuentan conunsistemanacionaly, en
sulugar, se sirvende un sistemaregional.
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Laviaregional. Sideseaproteccidonen 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. Se recomienda
explorarlossitios:

la Oficinade PropiedadIntelectual delBenelux (BOIP) paralaproteccionenBélgica, losPai-
ses Bajosy Luxemburgo (www.boip.int);

la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) para las marcas comunita-
rias enlos Estados miembros de laUnidn Europea.

WWW. Oami.europa.eu

La via internacional. Se hace a través del Sistema de Madrid que es administrado porla OMPI,
pero Honduras no es parte de dicho tratado, sihay interés en saber mas, puede consultar este
sitioweb. https://www.wipo.int/madrid/es/index.html.

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

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas enelidiomay el al-
fabeto de su pais. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traduccién o
transcripcidn enalgunos de los principales mercados de consumo.

Latraduccion consiste sencillamente enhallar en otro idioma el equivalente dotado de significado
delas palabras enunciadas enunidioma. La transcripcién, en cambio, supone fundamentalmente
transformarlas palabras de unidiomaenpalabras de otroidioma pormedio de una adaptaciénso-
nora gue se aproxime alapronunciacién original. Porlo general, se optaporlatranscripcion por ser
estalamas intuitiva o sencilla o porque no hay palabras con sentido en elidioma de destino como
ocurre amenudo conlos nombresy los topdnimos o nombres propios de lugares.

Asi, siuna marca que se pretende registrar contiene voces que no soninglesas o que no estan
escritas en caractereslatinos, es posible que se exija a su propietario que facilite ala oficinade
marcaslatranscripcidonde cadaunadelaspalabras o caracteres,y delas palabrasy caracteres
en su conjunto, a un idioma oficial del pais del que se trate. Asi sucede en el caso de los idio-
mas de muchos de los paises de Asiay de Oriente Medio, asicomo de la Federacion de Rusia,
Greciaelsrael. Siunamarca contiene nimeros que no sean ni ardbigos niromanos, puede que
deba sustituir esos nimeros por nimeros arabigos o romanos. Es muy importante saber que,
endeterminadas circunstanciasyen ciertos paises, unamarcatranscrita se considera automa-
ticamente registrada una vez que la marca original ha sido debidamente registrada, mientras
que en otros se necesita un segundo registro, es decir, un registro aparte. En esos paises es
muy recomendable registrartambiénlamarca, por separado, en elidioma del pais.

La transcripcidon de caracteres puede presentaruna mayor o menor complejidad segun cuales
sean los requisitos del pais, y cada pais tiene sus peculiaridades propias. La transcripcién de
una marca deberia ser analizada junto a la cuestion de la transcripcion del nombre de dominio
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correspondiente, que seregistrara en el alfabeto que corresponda al cdédigo de pais de que se
trate. Consulte siempre a un agente de marcas, ya que puede ser un asunto muy complejo del
que seanecesario que se ocupe un experto.

Transliteracion de marcas al chino

Honduras haformalizado relaciones diplomaticasy comerciales conlaRepublica popularde Chi-
na, portanto, resultaconveniente saberlos siguientes aspectos enrelacionconelregistro de mar-
caenese pais.

No esfacil elegirlamarca china adecuada para proteger sumarca original y comercializar con éxi-

to sus productos. Debentenerse en cuentanumerosos factores:

» Elchinotiene muchosdialectos. Lamayoria delasempresas se centraenelchinomandarin
yenelchino cantonés, que sonlas dosvariedades principales del chino.

» Esteidioma tiene mas de 50.000 caracteres, muchos de los cuales comparten el mismo
sonido.

» Silatranscripcion no se realiza correctamente, podria encontrarse con que una marca tie-
neunsonido correctoenchino, peronosignificanadao,incluso, tiene unsignificadonega-
tivo paralos consumidores chinos.

» EnChina,lamayorparte delas marcasescritasconcaractereslatinos se considerara marca
figurativa. En otros paises, se considera que son marcas figurativas las marcas escritas con
caracteres chinos.

» Chinay Singapurhanadoptado unsistemade escriturasimplificado. Enestos dos paisesno se
acepta la utilizacion de caracteres chinos tradicionales (es decir, que no se hayan simplifica-
do). Encambio,enHongKong (China) se siguen utilizando los caracteres chinos tradicionales.

» Confrecuencia, los consumidores chinos atribuyen un sobrenombre chino alas marcas ex-
tranjeras. Por ejemplo, Quaker® Oats, debido a su logotipo, se conoce en China como la
“marca del anciano” (laoren pai) y a Polo® se le ha dado el sobrenombre de “caballo de tres
patas” (sanjiao ma). Suele seruna buena estrategia registrar el sobrenombre como la marca
oficialenchino.

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

e Elmétodo conceptual comunica el significado exacto de su marca original, pero la
marca en chino se pronunciara de manera distinta. Por ejemplo, Shell® se ha tradu-
cido alchino porQIAO PAI (5814, que significa, literalmente, “lamarca de laconcha”.

e Elmétodo fonético emplea caracteres chinos para reproducir la misma pronuncia-
cionqueladelamarcaoriginal, perolamarcachinanormalmente tendraun significa-
dodistinto o carecerade significado. Es el caso de Sony®, que se ha transcrito como
“suoni”, que quiere decir “cable” (suo)y “monja” (ni).

e Elmétodo fonético-conceptual combina esos dos métodosy, en general, es el mas
eficaz. La marca china es fonéticamente similar a la marca original y también evoca
los beneficios de los productos. Uno de los mejores ejemplos es Coca-Cola®, que
se conoce por el nombre de “ke kou ke le”, cuyo sonido recuerda la pronunciacién
originaly que significa “felicidad deliciosa”.
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a Kun Kaga Toast
Coldeesinll sivce 1944
LamarcaYaKunKayaToast Coffeestall since 1944%® estaregistradaenla Oficinade PropiedadIntelec-
tualde Singapur,ademas de existirsuregistrointernacionalconarreglo al Sistemade Madrid. Latrans-
cripcion de los caracteres chinos que figuran enlamarcaes “YaKun”, el equivalente en pinyin (el siste-
made transcripcion oficial de laRepublicaPopular China)de “Ah Koon”, elnombre de sufundador.

Elegiruna marca en el extranjero

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

Elija una marca en un idioma del pais y registre todas sus variantes. Consulte a un espe-
cialistaenidiomasy asegurese de escoger una marca soélida que suene bien alos oide los
consumidores del pais.

Compruebe cuidadosamente que no se infringenlos derechos de marca de terceros. Con
esa finalidad se hard una blsqueda de marcas extranjeras que por su aparienciay pronun-
ciacionse asemejenasupropiamarca, o que posean el mismo 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-
cacionde Nizaocuentanconunsistemade subclases propio. Unasesorde marcasdelpais
podrd ayudarle a asegurarse de que el registro sea correctoy completo.

Familiaricese con el sistema de marcas del pais. No dé porsupuesto que las leyes extranje-
rassonigualesalasde supais. Conozcabienlos escollos delalegislacién extranjeray con-
trate a abogados de confianza. ;En el pais de que se trata se aplica el sistema del primer
solicitante del registro de lamarca o el sistema del primer usuario de la marca? ;Efectuala
oficina de marcas un examen parcial? ;Como es el sistema de oposicion? ;Cuanto tiempo
serequiere para efectuar el registro de unamarca? ;Es necesario contar con una autoriza-
cion para cederlamarca o concederuna licencia de uso de marca? Estas son solo algunas
delas preguntas masimportantes que debe plantearse.

Wwamda
dnog

WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma que ofrece apoyo y financia-
ciénaempresarios enlaregion del Oriente Medio y Africa del Norte. Cuenta conlogotipos en ara-
beyencaractereslatinos.
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Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se
considere que una marca es notoriamente conocida.

Plazo de prioridad. Utilice el plazo de prioridad de seis meses para solicitarla proteccién en
el extranjero.

Dénde presentar la solicitud. Analice donde le convendra solicitar proteccidn y tenga en
cuentalos costos delaproteccidonenlos distintos paises.



Eluso delas
marcas
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34. ;Que se entiende por “uso” de una marca?
;Queé importanciareviste para el titular de un
registro de marca?

A pesar que el término “uso de una marca” puede variar en los criterios de pais en pais, en Hon-
durasy de acuerdo a la Ley de propiedad industrial en su art. 81 expresa: “Paralos efectos dela
presente Ley se entenderd que unamarca se encuentraenuso, cuando los productos o servicios
que con ellas se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esamarca, enlacantidady delmodo que normalmente corresponde teniendo en
cuenta la dimension del mercado nacional; la naturaleza de los productos o servicios de que se
trateylasmodalidadesbajolascuales se efectiasucomercializacionenelmercadohondurefo”.

Las referencias juridicas al “uso” de una marca son muy numerosas y la definicion de ese “uso”
varia de un pais a otro. Deberia consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con
unas directrices adecuadas

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

Si es posible, incluso desde el momento que se tiene laidea de negocio, aunque no haya ini-
ciadooperaciones. Muchas MIPYMES, aefecto de protegersu “marca”, deciden porrecomen-
dacion de asesores empresariales, iniciar el tramite de busqueda de antecedentesregistrales,
para que su marca pueda ser utilizada en su concepto de negocio, sin correr el riesgo de que
otro puedaregistrarlamarca, o minimizarlosriesgos deinfringirderechos de marcas de terce-
ros, porlo tanto, no es obligatorio demostrar que lamarca estd en uso.

Delo anterior se puedeinferirque, siuna MYPIME decide iniciar operaciones utilizando su mar-
ca sin el tramite de registro, puede acarrearle problemas en el corto o mediano plazo, porlo
tanto, hacer este tramite a la mayor brevedad es sumamente importante. Ademas, que el re-
gistrotempranole brinda fortaleza o asidero legal parala presentacion de una oposicidon ouna
demandajudicial ante lasinfracciones futuras de un tercero.

Debe tenerse en cuenta que, en la mayoria de los paises, si no se usa la marcay tampoco se
pagan las tasas de mantenimiento, durante un determinado periodo, podra ser eliminada del
registro de marcas por considerar que ha sido abandonada. Esto conlleva que el titular del re-
gistro de marca podria perder sus derechos respecto de esa marca.

Enla Ley de Propiedad Industrial, el uso de una marca por licenciatario o por otra persona au-
torizada para ello, sera considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los
efectosrelativos al uso de la marca. El uso de una marca en una forma que difiera de la forma
en que fue registrada, sélo en cuanto a detalles o elementos que no alteran el caracter distin-
tivodelamarca, no serd motivo parala cancelacion del registro nidisminuirala proteccion que
corresponda alamarca, sinembargo, lacarga dela prueba deluso de lamarca corresponderd
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al titular de la marca con prueba documental en observancia al art. 81 de la Ley; no obstante
el titular de una marca registrada podra en cualquier tiempo pedir la cancelacion del registro
correspondiente, olareduccionolimitaciondelalistade productos o servicios paralos cuales
estuvieraregistradalamarca.

No se declarard la cancelacién cuando existieran motivos justificados para la falta de uso o
cuando se haya pagado la tasa anual de rehabilitacion. Esta tasa de rehabilitacion por no uso
esunatasadepenalizacionencasode queeltitularnoutilicelamarcaenHonduras, de acuerdo
alodispuestoenarticulo 106 delaley de Propiedad Industrial.

36. ;Puede suempresausarla mismamarca
paradistintos productos?

Si, cuando ponga en el mercado nuevos productos o variantes nuevas de su producto, tendra
que decidir si utiliza la marca registrada tal cual, o le hace enmiendas a la marca sin perder su
originalidad. Tome en cuenta que estos cambios pueden reportarle unos beneficios y unos
costos, pero tambiénriesgos, como ser:

Usar la misma marca de fébrica o de servicio. Aplicar una marca ya existente a productos
nuevos permitird que el nuevo producto se beneficie delaimagenyreputaciéndelamarca.
No olvide que talveztenga que presentarunasolicitudnuevaafinderegistrarlamarcasiese
nuevo producto no esta contemplado dentro de la clase inicial de lamarcaregistrada.

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

Utilizar una marca adicional en conjunto con la primera marca. Muchas empresas optan por
usaruna marcanueva conjuntamente conuna marca preexistente,

Usarun material grafico distinto enla etiqueta del producto o en suembalaje afinde 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.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en funcidn de sus estrategias de
desarrollo de laimagen de marca. Sea cual sea la que elija, asegUrese de que su marca esté
registrada paratodaslas clases de productos o servicios paralos que se usa o se usara.
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Imagenesylogos propiedad de Corporacién Dinant.

37. ;Como debe utilizar sumarca?

Una marca puede convertirse en genérica si se utiliza de manera tan generalizada que pasa
a serun nombre comun con el que se designa el producto o servicio de que se trate. Algunas
marcas conservan la proteccién por marca en determinados paises a pesar de haber sido de-
claradas genéricas en otros.

Ejemplo: Eltérmino “Trampoline” como marca ha pasado a sergenérico enlos Estados Unidos
de América, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar un apara-
to de salto atlético. También “Trampoline” no podria registrase Honduras porque es el nombre
gue se usaparadenominaralatabla o plataformade donde se lanzaunbahista ala piscina.

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

Diferencie lamarca del texto que laacompafa pormedio de letras mayusculas, en negritao
en cursiva, o enmarcandolas entre comillas.

Use la marca siempre de la misma forma. Si su marca esta registrada con una ortografia, un di-
sefio, un colorounatipografiadeterminados, asegurese de que se utiliza conforme se registré.

Lamarcano debe utilizarse como sustantivo. Lamarca se usara exclusivamente como adje-
tivo (porejemplo, debe decirse “bloques de construccién LEGO®”, no “los Lego”).

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

Definitivamente no. Utilizarla marca de un competidoren su publicidad amenudo es una actividad
peligrosay penado porlaley, yaque es considerado como competencia desleal, a diferencia de
otros paises donde esta permitida la publicidad comparativa, en Honduras no es recomendable
bajo el ordenamiento juridico actual utilizar marcas de un competidor, o utilizar de manera sutil ele-
mentos graficos,imagenes o cualquier signo que puedareferenciarse alas marcas de terceros.
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39. ;Qué es un nombre de dominio y qué
relacion guarda conlas marcas?

En principio hay que saber que las marcas y los nombres de dominio plantea un problemaim-
portante. Los nombres de dominio son direcciones de Internet faciles de utilizar que sirven
paraencontrarsitios web. Porejemplo, elnombre de dominio “wipo.int” se usaparaaccederal
sitioweb dela OMPlenladireccion www.wipo.int.

En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales pueden considerar que el uso o,
enalgunas circunstancias, incluso el mero registro de lamarca de otraempresa como nombre
de dominio constituyenunainfraccionconarreglo alos principios del Derecho de marca. El re-
gistroy uso abusivos deunnombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente
como ciberocupacion. Si se determina que su empresa hallevado a cabo actos de ciberocu-
pacidn, usted estara obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino tam-
bién a pagarunaindemnizacion por dafosy perjuicios. Por consiguiente, esimportante que el
nombre de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el elemento principal de una
marca de otraempresa.

De igual manera sila marca de su empresa estd 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
laOMPlofrece eninternet paralasolucidnde controversias enmateriade nombres de dominio,
remitiéndose aladireccionwww.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 vistadel tiempoy el costo. Para obtener mas informacion 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 elnombre de dominio que elijano esté en conflicto conlamarcade un ter-
cero. Efectieunablisquedademarcas paradeterminarsiuncom-
petidor estd usando el nombre escogido como marca de productos o servicios similares o
sise tratade una marcanotoriamente conocida.

Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio. Los
clientes encontraran su sitio web facilmente si utiliza un nombre de dominio que seaigual o
similar a sunombre comercial o al nombre de su marca. Por consiguiente, intente registrar
sumarca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Ademas, cuando
escojaunamarcanueva para sus productos, compruebe que elnombre de dominio corres-
pondiente se encuentra disponible.


http://wipo.int
http://www.ompi.int/
http://www.wipo.int/amc/es/index.html
http://whois.icann.org/es
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http://whois.icann.org/es
http://www.internic.net/
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;Coémo puede registrar sunombre de dominio? Elregistro delosnombres de dominio esre-
lativamente sencillo, rapido y barato. La forma mas sencilla es registrarlo por medio de uno
delosregistradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.org/es
owww. internic.net. La tasa suele oscilarentre los 10 y los 35 ddlares de los Estados Unidos
de Américay elregistro es efectivo en cuestion de minutos.

Paramayorseguridad sobre este tramite deregistrode nombre de dominio enHonduras, se
aconseja consultaralaRed de Desarrollo Sostenible (RDS) www.nic.hn.

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

Eluso de las marcas en Internet plantea diversos problemas juridicos polémicos para los que
no parece haberuna solucion uniforme.

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

La publicidad a partir de palabras clave es una modalidad de publicidad en Internet que se
sirve de palabras clave que activan la aparicién de anuncios en una columna separada de
los resultados de la busqueda. Cuando un motor de busqueda coincide conlamarcade un
competidor como palabra clave que activa la publicidad del competidory no la de suem-
presa. En algunos paises, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener
como consecuencia que se atribuya responsabilidad juridica tanto al operador del motor
de busqueda como ala empresa anunciante porinfraccién del derecho de marca, publici-
dad engainosay competenciadesleal.

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. Enla
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 obtenerpermiso paraincluirlos. Pueden plantearproblemas:los enlaces quelle-
van asitios web con contenidoilegal;

los enlaces queincluyen ellogotipo de unaempresa;

los enlaces profundos (enlaces que sortean la pagina deinicio de unsitiowebyconec-
tan directamente con una pagina concreta de ese sitio) si constituyen una manera de
eludir los mecanismos de suscripcion o de pago o si estan expresamente prohibidos
porel propio sitioweb;y
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la creacion de marcos (se muestra el contenido del sitio web de un tercero enun marco
contenido en otro sitioweb) o;

laréplica de sitios (se incorpora enun sitio web un archivo grafico de otro sitio web).
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¢Utilizasumarca de manera coherente? Compruebe conregularidad que utiliza sumarcade
formaadecuadaenrelaciénconlos productosy servicios apropiados.

;Comprenden sus empleados el uso de las marcas? Ensefie a sus empleados cudl es lama-
neraenque deben utilizarlas marcas de suempresa a fin de garantizarla coherencia.

Las marcas de los competidores. Consulte a un abogado del pais especializado en marcas
antes de utilizarla marca de uncompetidor.



La
comercializacion

de las marcas

Honduras
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41. ; Puede conceder licencias sobre sumarca
aotras empresas?

Sepuedenconcederlicenciassobrelasmarcasaotrasempresas. Alhacerlo, el titulardelregistro
demarcacontinua siendo el propietario delamarca objeto delalicenciay Unicamente consiente
en que otra u otras empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el pago de regalias
y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica
enunacuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el
licenciante puede ejercer cierto control sobre el licenciatario (usuario autorizado) con el objetivo
de garantizar que se mantengaun cierto grado de calidad. Enalgunos paises, ese control de cali-
dad esimportante para conservar derechosjuridicamente exigibles sobre lamarca.

En la practica, se conceden licencias sobre marcas de fabrica o de servicio en el marco de
acuerdos de licencia mas amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que inclu-
yenlaconcesiondelicenciasrespecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos
las patentes, los conocimientos especializados y cierta asistencia técnica parala elaboracion
de un producto determinado.

Una modalidad especialmente lucrativa de concesién de licencias sobre marcas es la explo-
tacion de productos derivados. Se trata de una forma de comercializacion enla que se coloca
enunproductounelemento protegido porunderecho de propiedadintelectual (normalmente
una marca, un disefo industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atracti-
vo. Sereproducenlogotiposuniversitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas
de lamusica pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imagenes
en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y material de papeleria hasta tazas de
caféycarteles. Enestamodalidad de comercializacion se requiere un permiso previo parausar
los distintos derechos en relacion con la mercancia comercializada. Se debe proceder con
sumo cuidado alusarimagenes de personas famosas encampafas de explotacionde produc-
tos derivados, ya que esas imagenes pueden estar protegidas por el derecho a laintimidad y
por derechos publicitarios.

Laconcesidndelicencias sobre marcas paralaexplotaciénde productos derivados puede ser
una fuente adicional deingresos:

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

Obtenciéndelicencias. Ejemplo: Unaempresaque fabrica productos de bajo preciomanu-
facturados enmasa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atrac-
tivo de sus productos mediante la utilizacién en ellos de unlogotipo o unamarca famosos.
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En Honduras, toda Licencia de marca registrada debera constar por escrito e inscribirse en el
Registro de laPropiedad Industrial, caso contrario no tendra efectos legales frente a terceros.

Sinperjuicio delas causales atinentes ala denegacion de Licencias de uso de marca, el Regis-
tro de la Propiedad Industrial podrd en casos excepcionales, aceptarlainscripcién de contra-
tos delicencia cuando se demuestre a satisfaccidon del Registro, que el contrato constituye un
aporte positivo paralosintereses econdmicos o comerciales del pais.

Paraefectos deregistro, elcontrato delicencia debe contener clausulas que asegurenuncon-
trol efectivo delacalidad porparte del titularde lamarca; no debe contenerprohibicionesoli-
mitaciones ala exportacidon; tampoco cldusulas que obliguen a utilizar materias primas, bienes
intermedios o equipos de origen sefialado poreltitulardelamarca, salvo casos excepcionales
podran aceptarse clausulas de esta naturaleza si se demuestra su necesidad y siempre que el
precio de los bienes de que se trate corresponda a los niveles corrientes en el mercado inter-
nacional ademas de otros requerimientos que seran necesarios observar.

Enlos acuerdos delicencia, el titular del derecho (licenciante) suele serremunerado mediante
un pago Unico y/o regalias periddicas, cuya cuantia puede calcularse con arreglo al volumen
deventasdelproducto objetodelalicencia(regaliaporunidad) o alasventasnetas(regaliaba-
sada en las ventas netas). En muchos casos, laremuneracion por una licencia de marca es una
combinacionde un pago unicoyregalias. Enocasiones, lasregalias pueden sustituirse poruna
participacionenel capital de laempresa dellicenciatario.

Si bien existen normas de sector relativas a la cuantia de las regalias en cada sector industrial
enparticularcuya consultapuederesultar Util, cada acuerdo delicenciaes Unicoylacuantiade
las regalias depende de factores especificos y muy diferentes que pueden negociarse. Porlo
tanto, las normas de sector pueden proporcionar una orientacidn Util, pero basarse excesiva-
mente en estas normas suele serun error, puesto que cada marca tiene un valor distinto.

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

Existentres tipos de acuerdos de licencia en funcién del nimero de licenciatarios que pueden
servirse deella:

Licencia exclusiva: Tiene derecho a utilizarlamarca un sololicenciatario, y nisiquiera el titu-
lar (licenciante) del registro de marca podra utilizarla.
Licencialnica: Tienen derecho a utilizarlamarcaun solo licenciatarioy el titular del registro.

Licencia no exclusiva: Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del
registro.
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Enunmismo acuerdo delicenciapuede haberdisposiciones que concedanalgunos derechos
de manera exclusivay otros de manera Unica o no exclusiva.

43. ;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
sera una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto necesita que una empresa
realice una fuerte inversién 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.

Para entender un poco mas este apartado, introducimos el concepto de franquicia, el cual se
define como “latransferenciapor parte de unfranquiciador, a otra parte denominada Franqui-
ciatario, con el fin de que pueda explotar comercialmente bienes, servicios, propiedad inte-
lectual e industrial, y conocimientos dentro de unaredlocal ya sea nacional o internacional, de
acuerdo conestandaresyreglas que le sean provistas”.

Las condiciones de esta transferencia de derechos de explotacion de la marcay sus colate-
rales quedaran cedidas bajo licencia en un Contrato firmado entre el propietario de la marca
(franquiciador) y que aceptalas condiciones de uso de lamarca (Franquiciado).

44. ;Qué relacion guardan los acuerdos de
franquicia conlas marcas?

La franquicia entonces esunaformade ampliar suempresa mediante laconcesion a otros em-
presarios (franquiciados) el derecho a utilizar su modelo de negocio acambio del pago de una
tasa. Ademas de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otor-
gara al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y todos los conocimientos es-
pecializados del franquiciador, y le proporcionara formaciony apoyo. Enresumen, un negocio
exitoso seriareproducidoy gestionado porempresarios (los franquiciados) bajo la supervision
y el control del franquiciadory con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el
derechoausarlapropiedadintelectual serelacionaconesenegocio paraque este puedages-
tionarelnegocio eficazmente; sermarcas de fabrica o de servicio: disefios, derechos de autor,
patentesy secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos de pro-
piedadintelectual.

Para obtener masinformacion, véase En buena compaiia: La gestion de los aspectos de pro-
piedadintelectual de los contratos de franquicia.
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45. ;Hay algunarestriccionalaventadela
marca de suempresa a otraempresa?

Cadavezexisten mas posibilidades de vender o cederuna marca, sea cual sealaempresatitu-
lar. Parala venta o cesidon de una marca es necesario depositar una copia del acuerdo, o parte
de este, enla DIGEPIH donde se le daran todas las directrices para dicho registro.

El siguiente relato es un excelente ejemplo de Cémo puede una marca aportar beneficios aun
pequefo empresario.

ElSr. S. K. Matlani, unempresario radicado enlandiafabrico artesanalmente una pequefa maqui-
naycomenzdé amanufacturarldminasimpregnadas conrepelente de mosquitosconlamarca JET®.
Efectud una inversion total en el proyecto de, aproximadamente, 65.000 ddlares de los Estados
Unidos de América. JET® no tardéd mucho en convertirse en unamarca de éxito en elmercado.

Diezafos mas tarde, Godrej SaralLee, unodelosprincipales gruposindustriales delaIndia, es-
tudiaba distintas opciones para introducirse en el mercado de los repelentes de mosquitos.
GodrejSarah Leellegd aunacuerdo conlaempresadel Sr. Matlani paracomprarlamarca JET®
porunos 6,5 millones de ddlares de los Estados Unidos de América. Las fabricas establecidas
por el Sr. Matlani, asi como los otros activos materiales de la empresa, continuaron en manos
de este y desde entonces se encuentran inactivos. La compra realizada por Godrej Sarah Lee
comprendia Unicamente la marca, que habia adquirido prestigio en el mercado indio. De ese
modo, a partir de unainversioninicial de 65.000 ddlares de los Estados Unidos de América, el
Sr. Matlani obtuvo unos beneficios excepcionales gracias ala venta de sumarca.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia de propiedad intelectual y
unagestidnacertadadelacarterade derechosde propiedadintelectual pueden proporcionar
beneficios mucho masimportantes que todos los activos fisicos tradicionales con que pueda
contarunaempresa. Unamarca simbolizalas inversiones realizadas poruna empresa para po-
der elaborar y comercializar un producto de calidad. Para introducirse en un nuevo mercado
como el delaslaminasimpregnadas conrepelente de mosquitos, todo lo que Godrej SaraLee
necesitaba era una marca que gozase de buena reputacion y satisficiera a los consumidores.
Para el Sr. Matlani, su marca resultd ser su activo de mayor valor y considerd que venderlo re-
presentaba una opcidn interesante en un momento en que, a su juicio, la empresa estaba al-
canzando loslimites de sus posibilidades de crecimiento.

Recopilado porPankajJain, directorde la Unidad de Derechos de Propiedad Intelectual del Minis-
terio de Industrias de Pequena Escala, Gobierno de laIndia. Puede obtenerse masinformacion en
IP Advantage, labase de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad intelectual, que
puede consultarse enla direccion www. wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.
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46. ;Pueden otras empresas revender los
productos de marca de suempresa sin
autorizacion?

Por lo general, otras empresas pueden revender en el mismo pais y sin tener que solicitar su
consentimiento los productos protegidos por marca que hayan comprado a su empresa. Sin
embargo, que un tercero pueda revender legalmente en otro pais sus productos protegidos
pormarcadependera delalegislacion pertinente.

Al elaborar su estrategia de exportacion, debera comprobar este asunto, de ser posible con el
asesoramiento de un experto juridico. De manera analoga, si suempresa prevé adquirir produc-
tos quellevanunamarcapropiedad de otraempresa, debe determinarsinecesitaelpermiso for-
mal previo del titular delregistro de marca antes de vender esos productos en el extranjero.
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Comercializacion. Examine las diferentes opciones existentes para la comercializacion de
sus marcas, que pueden constituiruna manera lucrativa de ampliar sunegocio.

Concesidondelicencias. Lacuantia de lasregaliasy otras caracteristicas de los acuerdos de
licenciasonunfactorqueinfluye enlanegociacidony es aconsejable pedirel asesoramiento
deunexperto alredactarynegociaracuerdos delicencia.

Acuerdos de franquicia. Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes y el
derecho de autor, pueden constituiruna parte fundamental de un acuerdo de franquicia.

Recuerde elvalor de sumarca. Entoda operacion de comercializacion de sumarca, analice
de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de lamarcay sobre los produc-
tosyservicios que estarepresenta.
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47. ;Por qué es importante detectar las
infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utiliza-
cién de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se
sirve de lareputacidon de esaempresa para privarle de sus ventas. En segundo lugar, siel com-
petidorvende productos de peorcalidad, lareputacidndela otraempresa se vera danada. Por
consiguiente, esimportante que efectie un seguimiento continuo del uso por otras empresas
de marcas gue seantansimilares que lleven a confusion.

Atalefecto, puede adoptarlas siguientes medidas:
Estar vigilante en el mercado donde se mueven los productos de su marcay otros lugares
potencialmente permisibles, como ser mercados populares, pulperias, y mercaditos;
llevar a cabo bulsquedas de marcas;
efectuarunseguimiento enInternety en sus puntos de venta habituales;

proporcionar formacién a sus empleados, distribuidores y consumidores sobre los dere-
chosde marcay alentarles a que estén atentos ante posiblesinfracciones.

Velarporque serespetenlos derechos de marcas es solouno delos aspectos delagestiénde
riesgos que tiene por objeto proteger el tiempoy el dinero que usted hainvertido en sumarca,
incluidaslas marcas de fabrica o de servicio.

Elaborar una estrategia sélida antes de que se cometa una infraccién puede reducir al minimo
los costos que comportaria hacervaler posteriormente los derechos de marca.

Enfunciéndelosrecursosdisponiblesy de suestrategiaempresarial, registre susmarcasento-
doslos paises enlos que prevé fabricar o comercializar sus productosy analice y utilice las ven-
tajas que podria brindarle los acuerdos o Tratados de Libre Comercio firmado por Honduras.

Efectle un seguimiento de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir em-
presasy marcas nuevas que sean de suinterés, asicomo productos competidores que pu-
dieraninfringir sus derechos.

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

Asesdrese con expertos externos para defender sus derechos contralasinfracciones.

Evalle continuamente su estrategia a medida que suempresa crece y cambia.
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48. ;Cuando infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca o unamarca
tan similar gue induce a confusién paralos mismos productos o para productos similares enun
paisenelque sumarcaesta protegida. Paraprobarque hasufridounainfraccion, debe demos-
trar que una marca especifica es tan proxima a la suya que es probable que los consumidores
se confundan. La confusion puede residir en que los productos del competidor seaniguales a
los suyos o en que, de algin modo, la empresa del competidor utilice elementos engafiosos
que parezca guardarrelacidon o estar aprobada, autorizada o patrocinada por suempresa.

Enresumen, lo que se pretende dar a conocer al titular de la marca registrada, es que su de-
recho puede servulnerado cuando considere que hay una marca en la competencia que apa-
renta serigual o similar en su parte esencial tanto en su aspecto fisico como en la fonética del
signo, susceptibles de crear confusion, en relacidon con actividades, productos o servicios
idénticos a los que se aplica el signo conocido, o que erréneamente el consumidor crea que
dicho producto o servicioidentificado con el signo engaioso, procede delamismaempresao
titular legitimo poseedor del signo. Asi mismo se entendera que hay posible infracciéon de una
marca registrada, cuando detecte que un tercero, use el nombre de su marca como nombre
de dominio, direccién de correo electrénico, nombre o designacion en medios electrénicos u
otros similares empleados enlos medios de comunicacion electronica.

Como ejemplo, de lo antes referido, las similitudes pueden referirse al aspecto de las marcas
(dos logotipos parecidos), a su sonido (Luz en comparacion con Lux) y a su significado (White
Horse en comparacion con Caballo Blanco); o silos productos son muy similares el peligro es
gque los consumidores crean equivocadamente que existe una relacion entre los productores,
mas aun silos productos se venden mediante los mismos canales de comercializacion.

49. ;Queé 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 siendo
objeto de infraccion. Un abogado especialista conocedor de la Ley de Propiedad Industrial le
informara de las distintas maneras en que puede interponer una denuncia por actos de falsifica-
cionydeinfracciondelamarcayle asesorara sobre como hacervalerlos derechos de sumarca.
Leinformara de los procedimientos civiles o, en su caso, administrativos de los que dispone.

Antes de procederlegalmente contrauninfractor, es aconsejable también, evaluarel nivelde dafio
causado,yaque,silainfracciondetectadaesreciente, puede optaren primerainstanciaenviaruna
carta al supuesto infractor donde le explique las causas de infraccién detectadas y de paso soli-
citarle que cese en su practicainfractora, a fin de evitar llamarlo alos tribunales. Pararedactaresa
cartaesrecomendable contarconlaasistenciade unabogado especializado enmarcas.

EnlIP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), labase de datos dela OMPI de es-

tudios de caso sobre la propiedadintelectual encontrard mas informacion.
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50. ;Como puede impedir suempresa
laimportacion de productos de marca
falsificados?

El Régimen de propiedad Intelectual, contempla las acciones pertinentes para castigar a los
comerciantes infractores de productos con marca falsificada; y en observancia de esto y de
acuerdo al capitulo 41, las autoridades judiciales estan facultadas para ordenar, en caso que los
infractores porfalsificacion de marcas sean condenados, apagarala parte ganadora, las costas
deljuicioy los honorarios de los abogados que sean procedentes, y si procede, también pagar
indemnizacién porlas ganancias obtenidas por comerciarlos productos de marca falsificados.

También las autoridades judiciales competentes estan facultadas para ordenar el decomisoy
enalgunoscasosladestrucciéndelasmercancias que se hayandeterminado que sonfalsifica-
das,ademas dedisponerelretiro delos canales comerciales cuando fuere apropiado parare-
ducirominimizarelriesgo de infracciones futuras. Sinembargo y tratdndose de la destruccion
de mercancias, se tomara en consideracion, entre otros factores, la gravedad de la infraccion,
comoladedisponerdelas mercaderias decomisadas confines benéficos siempreycuandola
supresion oremocidonde lamarca elimine las caracteristicas infractoras de lamercancia, de tal
manera que el producto no seaidentificable conlamarcaremovida. Como acciénsucedanea,
las autoridadesjudiciales estanfacultadas para ordenaralinfractor que proporcione cualquier
informacionsobrelosmedios de producciéon o canales de distribucionvinculados conlos pro-
ductos o servicios infractores; asimismo y en el marco de la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, las autoridades judiciales competentes estan facultadas para ordenar
medidas precautorias alinfractor, en particular, laorden de prohibir ingresarenlos canales co-
merciales de sujurisdiccidn las mercanciasimportadas vinculadas conlainfraccion.

Lo anteriormente expuesto, serd posible siy solo si, la persona que solicitalas medidas caute-
lares presente las pruebasrazonablemente disponibles, con el finde demostrarque es el titular
delderecho.

Ennumerosos paises, lostitulares deregistros de marcadisponende medidas en frontera cuyo
objetivo esimpedirlaimportacion de productos de marca falsificados y de cuya ejecucion se
encargan las autoridades aduaneras nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras
puedenexaminar,inspeccionareincautarlos productos sospechososdeinfringirderechosde
marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se llevan a cabo
principalmente contra los productos que se importan al pais. Algunas autoridades aduaneras
tambiénretienenlos productos sospechosos que se encuentran entransito o se exportan. Los
funcionarios de aduanas pueden serde inmensa ayuda paralos titulares de registros de marca
y proporcionar informacién valiosa que resulta Util para la labor interna de observancia de los
derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida posible del
sistema, es aconsejable que suempresa:

Se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtenerinforma-
cidonsobre elrégimen aduanero local;
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Acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el
mejormodo de proceder;

Inscriba sumarca o marcas ante la oficina de aduanas;

proporcione tantainformaciéncomole seaposibleycoopere conlosfuncionariosde adua-
nas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, informa-
cidonsobrelagamade productos quellevan sus marcas, indicaciones sobre como distinguir
los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, informa-
cidonacercadelaubicaciony el destino delos productos falsificados, etc.); y

pague las tasas establecidas.

51. ;Con qué opciones cuenta para solucionar
extrajudicialmente controversias surgidas de
demandas por infraccion?

En algunas ocasiones, las controversias porinfracciones pueden solucionarse de manera efi-
caz por medio de la mediacién o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de serun
procedimiento menos formal, mas breve y barato que los procedimientos judiciales y, a nivel
internacional, esmasfacil exigirel cumplimiento dellaudo arbitral. Una delasventajas delame-
diacion es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solucién de la controversia,
lo que puede contribuiramantenerbuenas relaciones comerciales conla parteinfractora, con
laque puede serconveniente estableceruna colaboracién en el futuro.

La Ley de Propiedad Industrial, en su articulo 21, da una via para la solucién de controversias
a nivel de concedentes y concesionario de uso de marca, recomendando en primer lugar la
conciliacién voluntaria y en caso de no haber acuerdo, la controversia podra someterse a las
instanciasjudiciales competentes. Algunasinstancias donde buscar asistencia en solucionde
conflictos, es en Colegio de Abogados de Honduras CAHy las Camaras de Comercio de Cor-
tes CCICylaCamarade Comercio de Tegucigalpa CCIT.

Para obtener mas informacidn sobre el procedimiento de arbitraje y mediacion, véase el sitio
web del Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPlen www.wipo.int/amc/es.
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Manténgase alerta. Enla medida de lo posible, efectle un seguimiento de la competencia
paradetectarinfracciones. Proporcione formacion a sus empleados sobre lasinfracciones
para que puedanrealizar el seguimiento de manera mas eficaz.

Gestidn deriesgos. Elabore una estrategia de gestidon de marcas a fin de reducir al minimo
losriesgosy potenciaral maximo los beneficios.

Asesdrese. Consulteaunabogado de marcas antes de tomar cualquier medida, puesto que
sus acciones puedentenerconsecuencias en el desenlace del proceso judicial.

Noignorelasacusaciones. Siuncompetidorle acusadeinfringirlos derechos deunamarca,
consulte aun abogado especializado en este &mbito. No debe pasar por alto las acusacio-
nes de un competidoraun cuando considere que carecen de todo fundamento.

Solucion extrajudicial de controversias. Examine las distintas maneras de solucionarlas contro-
versias al margen de los tribunales mediante la inclusidn de clausulas de arbitraje o de media-
cionenlosacuerdosdelicencia(puede obtenermasinformaciénenwww. wipo.int/amc/es).
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Escojaunamarcasadlidayvalida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportacion.

Efectle unabulsquedade marcas ensupaisyenrelacion conlos posibles mercados de ex-
portacionylaslineas de productos que puedan ampliarse.

Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus pro-
ductos). No olvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero.

Renueve sus registros siasilo desea.

Muestre el simbolo ® unavez que haregistrado sumarcay no permita que esta se convierta
engenérica.

Obtengabeneficios delaconcesion delicencias sobre sumarca, cuando proceda.

No permita que otros confundanalos consumidores. Detecte elusoindebidode sumarcae
inste con prontitud alinfractora que cese enese uso. Sielinfractornoresponde asuintima-
cion, inicie acciones judiciales.

Inste a la autoridad aduanera, alli donde exista, a que impida laimportacidn o exportacion
delas mercanciasinfractoras.

.77 -
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El secreto estaenlamarca

Consultelos siguientes sitios web sidesea obtenermasinformacion sobre los siguientes temas:

Cuestionesrelacionadas conla propiedadintelectual desde un punto de vista empresarial;
WWW.Wipo.int/sme/es/index.html

Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html www.inta.org/es/Pages/

Inicio.aspx (Asociacion Internacional de Marcas)

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

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

La Clasificacionde Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/ es/index.html

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

Elconflictoentrelosnombresde dominioylasmarcas de fabricao de servicioylos procedi-
mientos de solucidn extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio:

https://www.wipo.int/amc/es/domains/

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 delas actividades de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index. html

Unalistadelas bases de datosenInterneten materiade marcas que administranlas oficinas
de propiedadintelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html

LaBaseMundialde Datos sobre Marcas, que permite efectuarde manera gratuitabldsquedasre-
lativas alas marcas enmultiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html

Madrid Monitor, el sistemaderastreo que contieneinformaciéndetalladasobre todaslasmar-
casregistradasconarregloal Sistemade Madrid: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/

LaRecomendacion Conjuntadela OMPIrelativaalas Disposiciones sobre laProtecciéndelas
Marcas Notoriamente Conocidas: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346

LaRecomendacidén Conjunta de la OMPIrelativa alas Licencias de Marcas:

www.wipo.int/publications/es/details. jsp?id=344

La Recomendacion 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

Otras fuentes consultadas.

EIBlog delabogado espafiol José Luis Requero. Sumamente valioso. https://www.joseluis-

requero.com/es-obligatorio-contestar-al-suspenso-de-marca/

Manual Armonizado de Marcas de los paises de Centroamericanos y la Republica Dominicana
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do0%1es.pdf



http://www.wipo.int/sme
http://www.wipo.int/trademarks/es/index.html
http://www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx
http://www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html
https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html
http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html
http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/index.html
https://www.wipo.int/amc/es/domains/
http://www.wipo.int/enforcement/es/index.html
http://www.wipo.int/enforcement/es/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html
http://www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html
http://www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html
http://www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345
https://www.joseluisrequero.com/es-obligatorio-contestar-al-suspenso-de-marca/
https://www.joseluisrequero.com/es-obligatorio-contestar-al-suspenso-de-marca/
file:https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf
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