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Estapublicacionesunaadaptacionalanormativade Panama del documento originario publicado
porla Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado El Secreto esta en
laMarca.Introducciénalas marcasdirigidaalas pequefasymedianasempresas”, el cual se hamo-
dificado pararesponderalalegislacidonnacionalpanamefhaporlalicenciadalariMayteLinaresen
estrecha colaboracion y aprobacion de la Direccién General del Registro de la Propiedad Indus-
trial Ministerio de Comercio e Industrias (DIGERPI) de Panamade acuerdo conlalicencia CCBY 3.0
IGO. La Secretaria de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificacién o traduccion
delcontenido original.

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

Conlapresente guia se pretende ayudar alas distintas partesinteresadas del sectorempresa-
rial, especialmente los emprendedoresylos propietarios o administradores delas pequenasy
medianas empresas (pymes), aque comprendanla manera de:

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

» protegerlossignos,loslemas publicitarios, los esléganes, loslogotiposy otros componen-
tes fundamentales de lamarca frente a la explotacidn o el uso porterceros sin autorizacion;

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

» obtenerelmaximo valorde sus marcas en beneficio de unas estrategias mas sélidas de de-
sarrollodelaimagende marca;y

» trascender las fronteras nacionales y regionales mediante el Sistema de Madrid para el re-
gistrointernacional de marcas.


https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES

El secreto estaenlamarca

La presente guia ofrece una introduccion a las marcas relativamente completa, pero también
remite a informacidn sobre otros aspectos. Puede descargar las publicaciones de la OMPI a
las que se hace referencia en el texto desde la direccidn web https://www.wipo.int/publica-
tions/es/search.jspyaccederalrecursode aprendizaje enlinealP PANORAMA™en ladireccién
http://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html. Todos estos recursos son gratuitos. No obs-
tante, ni esta guia ni los otros recursos mencionados suplen el asesoramiento juridico profe-
sional.


https://www.wipo.int/publications/es/search.jsp
https://www.wipo.int/publications/es/search.jsp
http://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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1. ;Qué esunamarca?

Una marca esunsigno que identificay distingue en el mercado los productos de unaempresa
delosdeotras. Puede tratarse de productos o de servicios. Enalgunos paises, el término “mar-
cas de productoy servicio” se utiliza para los productos, mientras que los signos que identifi-
canservicios se denominan “marcas de servicios”. No obstante, enla presente guia se utilizara
demanerageneraleltérmino “marca” (eninglés, “trademark”y “mark”) parareferirse tanto alos
productos como alos servicios.

LaLey panamefadefine marca como: todo signo, palabra, combinacion de estos elementos o
cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o
servicio enelcomercio.

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

Cualquiersigno que permita diferenciar productos o servicios puede constituirunamarca, por
ejemplo, palabras, nombres, letras, nimeros, dibujos, fotografias, formas, colores, etiquetas
o cualquier combinacién de estos. Enla mayoria de los paises, también pueden constituir una
marcalos esldganes, loslemas publicitarios y los titulos.

Cada vez son mas los paises que también permiten el registro de marcas no tradicionales,
como los colores unicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o
suembalaje), lasimagenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos,
lasmarcastactiles(lasensacionoeltacto)ylasmarcasflexibles o cambiantes. Sinembargo, las
marcas no tradicionales son infrecuentes y muchos paises ponenlimites alo que puede regis-
trarse como marca, de modo que, porlo general, admiten nicamente los signos que se apre-
cienvisualmente o que puedan serrepresentados graficamente.

EnPanamasegunlaley, pueden constituirse como marcas los siguientes elementos:

Las palabras o combinacién de palabras, incluidas las que sirven paraidentificar personas; Las
imagenes, figuras, simbolosy graficos; Lasletras, las cifrasy sus combinaciones, cuando estén
constituidas por elementos distintivos; Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios,
envases, laforma delproducto o su presentaciony hologramas; Colores en sus distintas com-
binaciones; Los sonidos; Los olores o sabores; Cualquier combinacién de los elementos que,
concaracterenunciativo, se mencionan enlos numerales anteriores.

Podranregistrarse como marcas las indicaciones geograficas que consistan en algin signo o
combinaciéon de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del
territorio de un pais o de unaregion o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputacion u otra caracteristica del producto o servicio sea imputable, fundamentalmente, a
suorigengeografico, sinperjuicio de las disposicionesrelativas alasindicaciones geograficas
contenidasenlaley.



3. Queé diferencia existe entre unamarcade
productos y servicios y unamarca de prestigio?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepcion comuin de “marca co-
mercial” (trademark, eninglés) con “marca” en tanto que “marca de prestigio o signo con una
imagen de marca” (brand, eninglés). El significado de marca de prestigio es mucho méas am-
plioyhacereferenciaalaimagenvisual,emotiva, racionaly cultural,amparadaporderechosde
propiedad, que los clientes relacionan conuna empresa o un producto. Las marcas comercia-
les o marcas de productosy servicios, constituyen un elemento imprescindible de una marca
de prestigio, pero esta también suele contener otros elementos como los disefios, el acondi-
cionamiento distintivo, los lemas, los simbolos y los sonidos, asicomo el concepto, laimageny
lareputaciéon que sirven de nexo entre el consumidory el producto de que se trate.

Por ejemplo, la palabra Lexusy el disefio de laL en el logo son dos de las marcas de comercio
usadas para identificar al fabricante japonés Toyota. Por su parte, la marca de prestigio com-
prendelos coches, latecnologia, el disefio innovador, las marcas de fabrica o de comercioyla
sensacién que tienenlos clientes de relacionarse conun articulo de calidady de lujo.

Lalegislacionnacional de Panama no utilizalos conceptos de marca de fabrica o de comercio,
por su parte utilizalos conceptos de marca de productos o de servicios.

Unamarcade productos o servicios compuesta solo de palabras, letras, nimeros o una
combinacion de estos.

Este tipo de marcas suele brindaruna amplia proteccion a su propietario porque le permite limitar
eluso porlos competidores de toda version figurativa de la marca que, por su parecido, induzca a
confusion respecto del mismo tipo de productos o servicios. Las palabrasy las letras o nimeros
ensimismostambién estan protegidos.

Ejemplo: YAHOO!® estaregistrado simplemente como unamarca verbal.

Una version estilizada de una marca verbal

Sielpropietariodeunamarcadesea protegernosololos caracteres sino también el disefo, el co-
lor o algun elemento distintivo, se necesita una forma especial de marca de productos. Este tipo
de marca suele denominarse “marca consistente en disefosy palabras”. No obstante, siesaima-
genfuera objeto de alguna modificacidn, en cierta medida ya no se podrian hacer valer los dere-
chos que confiere el registro, habida cuenta de que la validez de esos derechos esta enrelacién
directa con el registro exacto (véase, ademas, el apartado N.° 37 sobre la manera de utilizar las
marcasregistradas conundiseio, un colorounatipografia especificos)

YaHoO!

Ejemplo: YAHOO!® también estaregistrado en suforma estilizada.
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El secreto estaenlamarca

Marcas puramente figurativas

Una marcatambién puede estar constituida Unicamente por un logotipo. En ese caso, enlamarcano
seincluye ningunapalabra.

Se recomienda revisar el articulo 103 de la Ley 35 de Propiedad Intelectual de 1996 de Panama, en el
cualse senalaloreferente amarcas figurativas

Ejemplo elreconodio cocodrilo verde de laempresa francesaLacoste

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

En ocasiones, puede resultar dificil registrar aisladamente las letras, los nimeros y los lemas que
carecen de caracter distintivo (véase el apartado N.° 17), pero estos elementos pueden ser sus-
ceptibles de proteccién si se registran conjuntamente con un elemento figurativo dotado de ca-
racterdistintivo.

W
\
N
7

' 4

NUR

ACNUR, Oficinadel Alto Comisionado paralos Refugiados, el ACNUR fue constituido porla Asam-

¢
{
Nl

ACNL

blea Generaldelas Naciones Unidasen1950.

OCEAN SPRAY®y sulogotipo son marcas registradas de Ocean Spray Cranberries, Inc.
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El secreto estaenlamarca

VW®y VW inscrito enun circulo sonmarcas registradas de Volkswagen AG.

Marcas no tradicionales

Con frecuencia es dificil registrarlas marcas que se basan enunsolo color, enla apariencia, la for-
ma, el sonido, el olor, el gusto o la textura (y, en la mayoria de los paises, es imposible hacerlo. Sin
embargo, hay un pequefio nimero de esas marcas de productosy servicios que se han aceptado
enalgunos paises.

Marcas monocromas:

Enmuchos paises, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus cho-
colatesy productos de chocolate.

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):

La forma distintiva de la botella de salsa de tomate Ketchup es una marca registrada porla em-
presaMaggi.

4. ;Para qué sirven las marcas?

» Lasmarcas ayudanalos consumidores a encontrarlos productos de suempresa. Ayudan a
diferenciar sus productos (ya sean productos o servicios) de los de la competenciay con-
tribuyen a que se identifique suempresa como lafuente del producto que lleva sumarca.



»

»

»

»

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

Las marcas constituyen la base para el desarrollo de laimageny la reputacién de una marca.
Permiten alos consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oido, lei-
do o sentido personalmente. Creanunarelacién de confianza que puede permitirle ganarse a
unaclientela fiel yreforzarelbuen nombre de suempresa. Los consumidores sientenamenu-
dounapego sentimental a ciertas marcas motivado porun conjunto de cualidades deseadas
odecaracteristicas que presentanlos productos quellevanesas marcas. Lasmarcas también
promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus
productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputacion. Puede encontrarse mas
informacion aesterespecto enelpunto1delMddulo 02 de IPPANORAMA™,

Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumi-
dores alindicar;

o elorigendelosproductosy;

e unnivel de calidad uniforme. Ayudan alos consumidores a decidir si vuelven a adquirir
un producto o no. Siel producto fabricado conuna marca determinadaresulta ser de-
fectuoso, los consumidores disponen de informacidn exacta sobre suorigen(ya seael
proveedor o el fabricante).

Las marcas sonuno delos activos empresariales de mayor valor y mas duraderos. Pueden
llegar a durar mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja
competitiva alargo plazo. Poseen un valor que va mas alla de su actividad empresarial prin-
cipaly, con frecuencia, facilitan que su empresa amplie sus actividades a otros productos.
Pueden concederse licencias sobre sus marcas o vendersey, porlo tanto, representan una
fuente adicional de ingresos por conducto de las regalias (véanse el apartado N.° 42); son
un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado N.° 46); y
pueden venderse junto con suempresa o por separado de esta (véase el apartado N.° 47).
Las marcas contribuyen aunvolumen de ventas mas elevado y aunos margenes de benefi-
cio mayores. Ademas, pueden utilizarse como garantia subsidiaria para la obtencidon de fi-
nanciacion. También es posible utilizar las marcas para la planificacion fiscal cuando estas
setransfierenaunasociedad de cartera(enunajurisdiccionconunniveldeimposicion fiscal
bajo), que cobra a sus empresas concesionarias (en jurisdicciones con un nivel de imposi-
cioén fiscal alto) regalias porla utilizacion de las marcas.
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PREMIUM SPIKED REFRESHER

Etiquetaparalabebida CoronarefrescaHard Tropical punshdelamarca Corona® (haciendorefe-
rencia amarcareconocidaode prestigio).

» Las marcas sdélidas (haciendo referencia a marca reconocida o de prestigio) permiten con-
tratary conservar con mas facilidad a los empleados. Las personas prefieren trabajar para
marcas conocidasy que gozande gran prestigioy paralas compafias alas que pertenecen.

» Las marcas son una de las armas mas eficaces contra la competencia desleal. Las marcas
permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que haga un
uso no autorizado de la marca (véase el apartado N.° 15). Por otra parte, pueden utilizarse
paraoponerse alasimportaciones paralelas(véase elapartadoN.°15)y paraimpedirque se
importen productos falsificados (véanse los apartados N.° 15y 52). Ademas, pueden permi-
tirque otros usenlas marcas de suempresa como parte de unnombre de dominio (véase el
apartado N.° 39).

El valor de las marcas

Unamarcaseleccionaday cuidadaconesmero esunactivoempresarial valioso paralamayoriade
lasempresas. Puede serincluso el activo mas valioso que posean.

Seestimaque Google® eslamarcamasvaliosadelmundo, conunvalorsuperioralos229.000 mi-
llones de dolares estadounidenses, seguida de Apple®, cuyo valor estimado superalos 228.000
millones de ddlares estadounidenses, y Microsoft®, valorada en 121.000 millones de ddlares es-
tadounidenses.'Elvalorestimado de otras marcas famosas, como AT&T®, facebook®y VISA®, su-
peralos100.000 millones de délares estadounidenses cadauna.

El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, suimagen y un conjunto de
cualidades deseadas querelacionan conlas marcas. Los consumidores estan dispuestos a pagar
mas por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por
ello,elmerohechode poseerunamarcaconunabuenaimagenyunareputacionde prestigio pro-
porcionaunaventajacompetitiva alaempresa.

'Las100 marcas mas valiosas delmundo en2016 segun BrandZ (Top 100 Most Valuable Global Brands).

.14 .
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;Tiene unalista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de proteccién,
comprendidas las marcas de productos o servicios, el acondicionamiento distintivo o las
formas de sus productos?

Examinelainformaciénde los apartados siguientes para asegurarse de que cuentaconuna
lista exhaustiva de sus activos protegibles.

Las marcas son un valioso activo empresarial. La funcion de las marcas va mas allad de ser-
vir para distinguir sus productos; contribuyen a la creacién de suimagen de marca. Pueden
brindarle una ventaja competitivay permitirle protegerse contrala competencia desleal.

La ley protege las marcas para respaldar su funcién de distinguir los productos y servicios
de diferentes empresas y evitar que los consumidores se equivoquen con respecto al ori-
gendeestos. De estamanera, el Derecho de marcas también ayuda a garantizar que el pro-
pietariodelamarca,ynouncompetidorque laimite, obtengalos beneficios asociados con
un producto deseado.

Masinformacion. Véase el punto 1delmddulo 02 de IPPANORAMA™,

.15 .
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Los tipos de marcas

Marcade
productos

Indica el origen

Marcade
servicios

Indica el origen

comercial de los S comercial de los
productos servicios
: . Indica el
Indica la pertenencia cumplimiento de una
auna asociaclion serie de normas
Marga e Ma_rca d_e’
colectiva certificacion

5. (Que son las marcas de servicios?

En algunas jurisdicciones se hace la distincidn entre las marcas de productos y las marcas de
servicios. Ambas son signos distintivos; las marcas de productos distinguen los productos de
una empresa de los de otras, mientras que las marcas de servicios cumplen la misma funcion
respecto de los servicios. Pueden ser servicios de cualquier clase, a saber: financieros, ban-
carios, 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 también pueden ser objeto de licencia, con sujecién alas mismas con-
diciones que las marcas de fabrica o comercio (producto). Las marcas de servicios con fre-
cuenciasedenominan “marcas” porrazones practicas o porgue en determinados paises no se
reconoce el término “marca de servicios”
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El secreto estaenlamarca

Segunelarticulo 94 delalLey 35 de 1996 de Panama, las marcas se registran de acuerdo al siste-
ma de Clasificacién Internacional de Productosy Servicios para el Registro de Marcas (Clasifica-
cionde Niza), aprobado enla Conferencia Diplomaticade Niza del 15 dejunio de 1957, revisadaen
Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977. En Panama la Direccién General del Registro de la Pro-
piedad Intelectual (DIGERPI) resolvera cualquier dudarespecto dela clasificacién de marcas.

Marcas notoriamente conocidas

Ejemplo:

ﬁ Banco General

sus puen 0S Vecinos

Banco General, Servicios bancarios.

Las marcas notoriamente conocidas son marcas de productos que las autoridades competentes
del pais en que se solicita la proteccién de la marca consideran muy conocidas. La autoridad com-
petente enPanamaesla Direccion General de Registro de la Propiedad Industrial, Digerpi.

Todoslostiposde marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas conelpaso del
tiempo. Porlo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una proteccién adi-
cional. Porejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse aungque no esténre-
gistradas (o nisiquiera hayan sido utilizadas) enun territorio determinado. Ademas, sibienlas mar-
cas de productos solo suelen estar protegidas contra marcas tan similares que llevan a confusién
si estas Ultimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas
estanprotegidas contralautilizacion de toda marca similar que puedainducira confusion, incluso
siestalltima se aplicaaproductos de otro tipo, siempre y cuando se relinan ciertas condiciones.
Conesaproteccionreforzada se pretendeimpedir que las empresas se aprovechende lareputa-
cion de unamarca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida algunay dafienlareputacion
o el buen nombre de esa marca. 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 condicidon de marca notoriamente
conocida por medios administrativos o judiciales. Es aconsejable que a) registre sumarca noto-
riamente conocida porlo menos respecto de los productosy servicios mas relevantes, b) que se
oponga al registro porla competencia de esamarcay c) que conserve pruebas de la utilizaciony
el prestigio de sus marcas, porejemplo las cifras de ventas, el material de campanas publicitarias,
losinformes anuales olas menciones hechas porterceros.

Ejemplo:

Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se
beneficiard automaticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marcaidéntica o tan
similar que induzca a error en aquellos paises donde las marcas notoriamente conocidas gozan
de mayor protecciéony donde esa marca seamuy conocida en el dmbito de las bebidas gaseosas.



Esa proteccion también se concedera a productos y servicios que no guarden relacion alguna
conelrefresco.Porlotanto, siotraempresadecidieracomercializarproductos tandisparescomo
computadoras o gafas de sol usando la marca Wondercola, deberd obtener la autorizaciéon de
Wondercolalnc. o correraelriesgo de serdemandada porinfringirlos derechos de marca.

6. ;Que son las marcas colectivas?

Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones o cooperativas cuyos miembros
tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asocia-
cién normalmente establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, las
normas de calidad)y ofrece acadauna de las empresas la opcion de usarla a condicion de cum-
plirdichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamen-
telos productos de un grupo de empresas que, por separado, tendrian dificultades para que los
consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

EnPanamalaley 35 de PropiedadIndustrial dice lo siguiente: toda asociacion de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios o cualquierasociacién sin fines delucro,
podra solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar, en el mercado, los productos
o servicios de sus miembros, de los productos o servicios de quienes no forman parte de la
asociacion solicitante.

La solicitud de registro de una marca colectiva incluird un reglamento de uso que, ademas de
los datos de identificacidn de la asociacidn solicitante, indique las personas autorizadas para
utilizarlamarca, las condiciones de afiliacion ala asociacion, las condiciones de uso de lamar-
caylos motivos porlos que puede prohibirse eluso de lamarca aunmiembro de laasociacion.

7. ;Que son las marcas de certificacion?

Las marcas de certificacion se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas
definidas, pero no estan restringidas por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas
definidas pueden guardar relacion con la naturaleza o la calidad de los productos o servicios, las
condiciones de trabajo de la produccion o el rendimiento, las clases de personas que producen
o realizan las actividades de produccion la zona de origen, etcétera. El propietario de una marca
de certificaciéon concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiguen aquellos
de sus productos que cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente, cualquier
persona cuyo producto cumplalas normas definidas puede utilizaresamarca. Una marca de certi-
ficacién comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados, probados,
inspeccionados o, de alguna manera, comprobados poruna persona que no es el productor, me-
diante los métodos determinados porla autoridad certificadora o el titular de lamarca.

Uno de los requisitos mas importantes para obtener una marca de certificacion es que la enti-
dad que solicite el registro esté considerada “competente para certificar” que los productos en
cuestién cumplenlas normas. Como es logico, la autoridad certificadora o el titular de la marca
no podran solicitarla 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 cualquieraque cumplalasnormasestipuladas poreltitulardelamarcade certificacion.
No entodoslos paises es posible obtenermarcas colectivasy marcas de certificacion. Encon-
secuencia, cabe la posibilidad de que una marca colectiva existente en un pais tenga que re-
gistrarse como marca de certificacion en otro pais o viceversa.

Para profundizar en el tema se recomienda revisar los articulos 103,117,118, 119 y 149 de la Ley 35
de Propiedad Industrial de Panama. Donde en su articulo 117 contempla la marca colectiva asi
como lamarcade garantia o certificacidn, lacual es definida enlos siguientes términos: "La mar-
cade garantia es el significado o medio que certificalas caracteristicas comunes, en particular
la calidad, loscomponentes, y el origen de los productos elaborados distribuidos o los servicios
prestados porlas personas debidamente autorizadosy controladas por el titularde lamarca"

La marca de garantia o certificacion, como también se le conoce, al igual que la marca colec-
tiva, Es con templada en el articulo 117, de la Ley 35, el 10 de mayo de 1996, |la cual lo define en
los siguien tes términos: “La marca de garantia es el significado o medio que certifica las ca-
racteristicas comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos
elaborados distribuidos o los servicios prestados, por personas debidamente autorizados y
controladas poreltitularde lamarca”.

Ejemplo:

Teflén: es un material que la empresa Dupont vende a los fabricantes de articulos de cocina para
quelousencomo cubierta protectoraenollasy sartenes.

Por tanto, “tefléon” es una marca de fabrica registrada por Dupont para ese revestimiento al que
nadase pega; “tefléon” eslamarca de garantiade Dupont para utensilios de cocinarevestidos con
elmaterial “teflon” que satisfacenlos estandares de Dupont.

Indicaciones geograficas

Las marcas de producto y de servicio que incluyen términos o signos geograficos pueden no ser
registrables si estos son geograficamente descriptivos (véase el apartado N.° 15). Es importante
teneresto encuentaal escogerlas marcas de productoy servicio para sus productos. Los paises
administran las indicaciones geograficas conforme a distintos criterios, como se sefiala a conti-
nuacion, porlo que debe obrar con cautela si prevé utilizar una marca de productos que sea geo-
graficamente descriptiva.

Por indicacion geografica se entiende un signo utilizado para productos que tienen un origen
geografico concreto y cuyas cualidades, reputacidn o caracteristicas se deben esencialmente
a dicho territorio de origen. Puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus pro-
ductos enellugar designado porlaindicacion geograficay cuyos productos compartenlas cua-
lidades especificadas. Unadenominacionde origenesuntipo especialdeindicaciongeografica.
Generalmente consiste en una denominacion geografica o una designacion tradicional emplea-
das para productos que tienen una calidad o unas caracteristicas especificas que se deben ex-
clusiva o esencialmente al entorno geografico en el que se producen, comprendidoslos factores
naturalesyhumanos.?

2Articulo 2 delArreglo de Lisboarelativo ala Proteccion delas Denominaciones de Origeny su Registro Internacional.
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Elregistro internacional de las denominaciones de origen serige por el Arreglo de Lisboarelativo
alaProteccidndelasDenominacionesde Origeny suRegistro Internacional, que administrala Or-
ganizacionMundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Enla Ley Panamenfa las Indicaciones Geograficas, Indicaciones de Procedenciay Denomina-

ciones de Origenseregulanen el Articulo 56 de Ley 35 de 1996, reformada en el articulo 131 de

laLey 61de Propiedad Industrial, quedando asi: Lapresente Leyreconocey protege lasindica-

ciones geograficas, lasindicaciones de procedenciaylas denominaciones de origen de con-

formidad conlas siguientes disposiciones:

»

»

»

Se consideraindicacion geografica aquella que identifica un producto como originario del
territorio de un pais, o de una regién o localidad de ese territorio, cuando determinada ca-
lidad, reputacidn, u otra caracteristica del producto seaimputable fundamentalmente a su
origen geografico. Todo signo o combinacién de signos, en cualquier forma, sera suscepti-
ble de constituirunaindicacién geografica.

Se consideraindicacion de procedencia, la expresion o el signo utilizado paraindicar que
un producto o servicio proviene de un pais o de un grupo de paises, de unaregidno de un
lugardeterminado.

Se consideradenominacionde origenladenominaciéongeograficadeunpais, deunaregion
o deunalocalidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o
cuyas caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, incluidos
los factores naturalesylos factores humanos; también se considerard como denominacién
de origen la constituida por la denominaciéon de un producto que, sin ser un nombre geo-
grafico, denotaunaprocedencia geograficacuando se aplica a ese producto cuya calidad,
reputacion u otra caracteristica es atribuible esencialmente a su origen geografico..

Ejemplo

LaMarcaPescado fresco del Litoral de Murcia es el fruto del trabajo de grupos de pescadores de
Murcia.Desde generaciones han sabido capturarlos frutos de huertas de aguay sal del Mar Medi-
terraneo que bafalos 200 kildmetros de la Costa Calida.

GambadeAguilas, langostinoy doradadelMarMenor, atinde laAzohia, sardinade Mazarrén o pul-
pode Cartagenasonalgunos ejemplos de estos ‘frutos del mar’ que los pescadores ‘cosechan’ a
diarioconunsaborinconfundible paraelconsumidor. Lamarca colectiva PESCADO FRESCO DEL
LITORALDEMURCIAconelnimeroM2824578 fue solicitadaenlasclases 29 segunlaClasificacion
de Niza. (Imagendellogo adjuntaal correo conelnombre Pescado Fresco). Este ejemplo también
hace alusion alregistro de marca por suzonageografica.

gescadofresco
el Litoral de Murcia
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Enalgunos paises, la proteccion de las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen
es posible Unicamente mediante marcas colectivas o de certificacion. Otros paises cuentan con
unsistemade proteccion suigeneris diferenciado con esa finalidad.

Ejemplos:

La vainilla pertenece ala familia de las orquideas, con 110 especies diferentes distribuidas en re-
giones tropicales. Lavariante mas conocida en México es la “vainilla de papantla”, procedente de
la ciudad de Papantla, en el estado Veracruz, de ahisunombre geogréfico.

“Lamostaza de Dijon” para designar un tipo de mostaza que procedia originalmente de la ciudad
francesadeDijony que, conelpasodeltiempo, se haasimilado auncierto tipo de mostaza que se
fabrica en muchos sitios. De ahi que el término “mostaza de Dijon” sea ahora una indicacion que
nace de unaubicaciongeograficay coneltiempo se havuelto genérica.

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-
gislacién contra lacompetencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso
paraindicaciones geograficas o denominaciones de origen especificas (por ejemplo, el whisky
escoceés, la cuchilleria de Solingen o los relojes suizos). En el sitio web de la OMPI, en www.wipo.
int/geo_indications/esy www.wipo. int/lisbon/es, puede obtener mas informacién sobre la pro-
tecciondelasindicaciones geograficasylas denominaciones de origen.

Ejemplo:

Parmigiano-Reggiano® esta reconocido como denominacién de origen protegida en la Union
Europeaenvirtud de su sistema sui generis, mientras que enlos Estados Unidos de América don-
de no hay un sistema sui generis separado, tanto el nombre como ellogotipo de Parmigiano-Re-
ggiano® estanregistrados como marcas de certificacion. Puede utilizarse el logotipo solamente
para el queso que esta certificado como originario de la zona geografica italiana delimitada del
ParmigianoReggiano® (Parmay Reggio Emiliasonlas dosregiones principales)y que satisfacelas
especificaciones pertinentes.

PRRMIGIAND
REGGIAND
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http://www.wipo.int/lisbon/es

8. ;Quérelacion hay entre las marcas de
productos y servicios y las marcas colectivas
y las marcas de certificacion?

Sibientodos estos tipos de marcasindican el origendelos productos, las marcas productosy ser-
vicios identifican el origen comercial, o empresarial, de los productos, entanto que las marcas co-
lectivas y las marcas de certificacion identifican la asociacion o la certificacidon de los productos.
Dicho de otro modo, un producto puede tener la marca de la empresa a la vez que una marca
colectiva o una marca de certificacion. Por consiguiente, aunque su empresa pueda benefi-
ciarse de una marca colectiva o unamarca de certificacion, deberia asegurarse de que lamar-
cade producto o servicio de suempresa sigue siendo sumaxima prioridad. La marca de pro-
ducto o servicios eslaunicamarca que vincula directamente al producto con suempresa.

Ejemplo:

Discover Chiriqui @discoverchiriqui es la marca creada para promover las empresas que han de-
sarrollado ofertas turisticasen el dreadelaprovinciade ChiriquienPanama. Estamarca promueve
la oferta turistica del area a nivellocal e internacional y asiapoya el crecimiento de las empresasy
de la economia del sector. Del mismo modo las empresas utilizan el logo de Discover Chiriqui en
sus publicaciones.
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El secreto estaenlamarca

Listarecapitulativa de comprobacion

» Inventarie sus marcas de productos. Examine sus marcas actuales y determine a qué tipo
pertenece cadaunadeellas.

» ¢Utilizasuempresatodaslas marcas que tiene asudisposicion? Determine lostipos de mar-
cas(marcade productoy servicio, marcade certificacion o marca colectiva) ylasindicacio-
nes geograficas olasdenominaciones de origendelas que puede beneficiarse suempresa
eincorpdrelas a su estrategia global de marca.
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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 distintivo. El

caracter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar

unamarca con los productos alos que esta asociada. En ocasiones, alas marcas distintivas se las
denomina marcas “sélidas”. Cuanto mas sélida seala marca, mayor sera la probabilidad de que se

concedasuregistro (véase elapartado N.°17)y mayorla proteccidén que le dispensenlos tribunales
(véaseelapartadoN.°50). Porconsiguiente, esimportante comprenderladiferenciaentrelasmar-

cas inherentemente sdlidas y las inherentemente débiles. Las marcas que se propongan pueden

clasificarse en cinco categorias que van de las mas distintivas (sélidas) alas menos (débiles):

»

»

»

Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son palabras o signos
inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto integramente de laimaginacién
de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendria justificacion
alguna para utilizarunamarcaidéntica 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 vendey aestos puede
resultarles mas dificil recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su
empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para pu-
blicitarlas. Sinembargo, unavez establecidas, estas marcas poseenun enorme poder. Y, al
final, incluso su equipo de marketing estara muy satisfecho conellas.

Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, sibien este no guardare-
lacion légica alguna con el producto que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también son
muy soélidasy defacil proteccion, es frecuente que alos profesionales del marketing no les gus-
ten mucho mas que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el
mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad paraque se cree elnexo entrelamarca
y elproducto enlamente delos consumidores. No obstante, como sucede conlas marcas que
consistenen palabrasinventadas o extravagantes, generalmente se concede suregistro.

Ejemplo:

La palabra sunny olaimagen de un sol parala comercializacion de teléfonos méviles. No hay mo-
tivo para que la competencia emplee un sol para describir ninguna de las caracteristicas de sus
productos de telefonia.

Las marcas sugestivas son marcas de productos que remiten a la naturaleza, la calidad o los
atributos del producto, pero sin describir esas caracteristicas. Exigen cierto grado de ima-
ginacién por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, debido a
que sugieren cualidades del producto, poseenun nivel bajo de caracterdistintivo. Enconse-
cuencia, se les concede menos proteccidon que alas marcas que consisten en palabrasin-
ventadas o extravagantes o alas marcas arbitrarias. En algunos paises, las marcas sugestivas
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»

»

»

pueden estar consideradas demasiado descriptivas del producto y, por consiguiente, cabe
la posibilidad de que no puedanregistrarse como marcade productos (véase el apartado N.°
17). Esevidente que las marcas sugestivas son atrayentes desde el punto devistade lacomer-
cializacion habida cuenta de que actuan como una forma de publicidad. Sinembargo, desde
elpuntodevistadelamarcade productos, esto puede convertirseenunproblemasisumarca
describe su producto o sus caracteristicas, puesto que usted no puede impedir que las em-
presas competidoras utilicenlas mismas palabras para describir sus productos.

Ejemplo:

Lamarca Sunny,empleadaparalacomercializaciéndelamparas, sugeririaquelafinalidad del pro-
ductoesaportarluzalhogardelconsumidor.

Las marcas descriptivas sonmarcas de productos que tan solo describen alguna caracteristica
del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad
prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el servicio, periodo
de produccidn, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso caracter distintivo y, porlo
tanto, noreunenlosrequisitos parapoder ser protegidos a menos que se pueda demostrarque
se ha establecido su caracter distintivo por medio de una utilizacion generalizada en el merca-
do (véase el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 17, relativo al significado secun-
dario). Alos efectos de su comercializacion, sin duda seria mas facil contar con una marca que
indicase directamente qué vende usted. No obstante, por lo general, las marcas descriptivas
no pueden ser propiedad de una empresa y no puede impedirse que otras empresas la utili-
cen. Ejemplo: Es probable que no se concedaelregistro de lamarca “Dulce” paracomercializar
bombones por ser descriptiva. Se consideraria injusto otorgar a un solo fabricante de bombo-
nes la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo,
puedenformularse objeciones similares alos términos cualitativos o elogiosos, como “rapido”,

"o

“mejor”, “clasico” o “innovador”, amenos que formen parte de unamarca distintiva.

Los signos genéricos son palabras o signos que designanla especie o el objeto al que se apli-
can. Estandesprovistos de todo caracterdistintivo y no pueden ser protegidos como marcas
porque concederles proteccion conllevaria privar a la competencia del derecho a referirse a
sus propios productos por sunombre. Cuando una marca de producto o servicio sdlidano se
utilizadelaformaadecuada, coneltranscurso deltiempo puede perder su caracter distintivo
y convertirse engenéricay, porlo tanto, dejar de estar protegida (véase el apartado N.° 35),

Ejemplo:

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

Esimportante observar que para mantener la solidez de una marca de producto o servicio
es necesario un uso adecuado de esa marca. Deberia asegurarse de que su empresa utili-
za adecuadamente la marca, de modo que no debilite involuntariamente una marca sdlida
(véase elapartadoN.° 37).



El secreto estaenlamarca

Laimportancia de las marcas sdlidas

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

» Lasmarcassolidasdistinguen claramente sus productos delos delacompetencia, puesto
que destacan entre la multitud de marcas.

» Lasmarcas solidas son mas eficaces para su uso enlas actividades empresariales cuando
se deseapromover la autenticidady ampliarlaslineas de productos.
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10. ;Como puede aumentarse el caracter
distintivo de una marca?

Cuanto masdistintiva sealamarca, mayorseralaprotecciéon. Unamarca de productos puede ser
intrinsecamente distintiva o adquirir caracter distintivo. Las marcas que consisten en palabras
inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas son inherentemente



distintivas y pueden recibir un grado de proteccion elevado. Las marcas descriptivas no son
intrinsecamente distintivasy soloreciben protecciénsihanadquirido un “significado secunda-
rio” (véase el cuadro que se presenta a continuacion del apartado N.° 17). Algunas maneras de
aumentar el caracter distintivo de sumarca sonlas siguientes:

» Utilizaruntipo de letra especial enlugarde letras convencionales.

» Elegiry utilizar colores especificos.

» Afadiralasletrasunlogotipo o elementos graficos.

NIKE, Inc.ImagenprocedentedelaPublicacion de la OMPI N.°900.1. Elsecreto estdenlamarca:
Introduccion a las marcas dirigida a las pequefias y medianas empresas, pp.28.

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

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condicién y convertirse en genéricas
sise utilizan de manerainadecuada, porlo que esimprescindible mantenerunuso adecuadoy
servirse delos derechos de observancia (véanse los apartados N.° 37y 49).

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

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

» Compruebe que nadie mas ha registrado la marca o una marca que sea tan similar que
induzca a confusion. Puede empezar por efectuar una busqueda sencilla en Internety, a



»

»

»

»

»

»

»

»

continuacion, proseguirconunabulsquedaexhaustivade marcas (véase como efectuarun
analisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.° 19). No lo haga solo en su pais,
sinotambiénentodoslos mercados de exportaciéonde suinterés.

Verifigue que el signo propuesto satisface todos losrequisitosjuridicos absolutos para el regis-
trode unamarca (véanse los motivos de denegacionde las solicitudes enelapartado N.° 17).

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

Evite imitar marcas ya existentes. Esimprobable que se conceda el registro de unamarca
deuncompetidorligeramente modificada o de unamarca célebre omuy conocida escrita
de formaincorrecta. Porejemplo, Fresh & Easy® es la marcaregistrada enlos Estados Uni-
dos de América de una cadena de pequefias tiendas de comestibles. No seria aconsejable
intentar abrirunatienda similarconlamarcaFreshand Ez, ya que, probablemente, se consi-
derariaque estansimilar alamarcaya existente que induce a confusiény, porlo tanto, no se
permitiria suregistro o, en caso de registrarse, podria serimpugnada posteriormente.

Examinelas posibleslimitaciones alregistro de una marca que incluya términos o signos geo-
graficos (véanse el apartado N.° 17y el cuadro que figura a continuacién del apartado N.° 6).

Asegurese de que lamarcano tiene ninguna connotaciénno deseadaensu propioidiomao
encualquieradelosidiomas delos posibles mercados de exportacién

Compruebe si el nombre de dominio correspondiente (es decir, la direccion de Internet) esta
disponible para procederasuregistro (véase el apartado N.° 39 para obtener mas informacion
sobrelarelacionentrelasmarcasylosnombres de dominio). Quizas desee comprobar también
sielnombre de usuario correspondiente esta disponible enlos sitios web de las redes sociales
pertinentes que pretende utilizar, como Twitter, Facebook, LinkedInu otras similares.

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 porlos coloresy las presentaciones graficas. Por ese motivo, muchas empresas de-
cidenservirse de unsimbolo, unlogotipo, un disefio o una forma como marca o como com-
plemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos envirtud de la
legislacion en materia de disefios industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artis-
ta que conciba unlogotipo, asegurese de formalizar con este un contrato escrito en el que
se estipule que los derechos sobre ese logotipo seran propiedad del titular del registro de
marca (véase el cuadro que figura a continuacion).



El secreto estaenlamarca

Gestionar la creacion de nuevas marcas

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

» Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una marca soélida, como las marcas que
consisten en palabras inventadas o extravagantes, y oriente a su empresa hacia estrate-
gias alargo plazo. Esto ayudara a su equipo alograr un equilibrio entre los distintos desa-
fios que plantealacreacion de una marcanueva.

» Puede que seabeneficioso subcontratarlacreacion de sumarca. Quizas necesite contra-
taraundisefiador, asicomo solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la
imagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben colaborar estre-
chamente con su equipo de marketing y publicidad con el objetivo de formular una estra-
tegiade marcaintegral.

» Esimportante sefialar que las marcasyloslogotipos artisticos también pueden estar pro-
tegidos por derecho de autor. Cuando subcontrate la creacion de una marca, es conve-
niente que aclarelas cuestionesrelativasalatitularidad delderecho de autorenelacuerdo
original o que se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor
sobrelamarca, o ambos.



»

»

»

»

»

»

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

Creacion 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
asuntosjuridicos,

a finde garantizar que se cree una marca solida y que esta se utilice al maximo de sus posi-
bilidades.

Busqueda. Compruebe ladisponibilidad de lanuevamarcay elnombre de dominio corres-
pondienteylos nombres de usuario de lasredes sociales (véase el apartado N.°19).

Mas informacion. Véanse los puntos 1y 2 delmddulo 02 de IP PANORAMA™,

Recomendamos consultar enlas oficinas de la Direccidén General de Registro de la Propie-
dad Industrial, DIGERPI, conun abogado experto o agente de marca.
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€hcreto

La proteccion
de las marcas




12. ;Como puede su empresa proteger su
marca o marcas?

La proteccionjuridica de unamarca se obtiene mediante suregistro o, en algunos paises, tam-
bién mediante suuso.

El articulo 37 de la Ley 61 de Propiedad Industrial de Panama, que modifica el articulo 90 de la
Ley 35 de 1996, especificalos elementos que constituyen unamarca. Ademas, el articulo 45 de
laLey 61 abordalostemasrelacionados con elregistro.

Elregistro se consigue mediante la presentacion en la oficina de marcas del formulario de so-
licitud adecuado (en algunas oficinas es posible efectuar el registro en Internet). En Panama el
registro se solicitaenlaDireccion generalderegistro delaPropiedad Industrial (DIGERPI). Para
consultarlos pasos a seguirrevisarla pagina ofiicial https://www.digerpi.gob.pa/

Paraefectuarelregistro se debe contratarlos serviciosdeunagente de marcas, lo cuales obli-
gatorio enPanamady en otros paises. En muchos paises también se protegen las marcas que se
utilizan en el mercado pero que no se encuentran registradas. Sin embargo, esos paises otor-
gan una proteccion mucho mayor a las marcas registradas. Por consiguiente, aun en aquellos
paises en que las marcas quedan protegidas por el uso, es recomendable registrarlas presen-
tando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas (véanse el cuadro que figura a
continuaciony elapartadoN.°14),

Elarticulo96delaley 35 de PropiedadIndustrial de Panama establece que elderecho alregis-
trode unamarcase obtiene mediante suuso. Elderecho a suuso exclusivo se adquiere através
de su registro. Los efectos y el alcance de los derechos conferidos por dicho registro estan
definidos enlos articulos 98,99y 100 delaLey.

El sistema del primer solicitante del registro de lamarcay el sistema del primer usuario
delamarca

Los paises adoptan bien el sistema del primer solicitante del registro de lamarca, bien el sistema
del primerusuario de lamarca. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas paralas
empresas, lamejor estrategiaen ambos casos es que registre sumarcalo antes que pueda en to-
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, aungue otraempresalahaya utilizado previamente. No obstante, existe laexcepcidéndelas
marcas notoriamente conocidas (véase el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 5).

Porconsiguiente, el sistema del primer solicitante delregistro de lamarca alienta a que se registre
pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de una marca que no haya sido registrada no con-
fiere derecho alguno, los competidores puedenimponerse alos derechos del “verdadero” titular
delamarcapormediodelapresentaciénlaprimerasolicitud deregistro de marca paraunamarca
idéntica o semejante en grado de confusion.
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Ejemplo:

ElpaisXYZesun pais que aplica el sistema del primer solicitante del registro de lamarca. Esto sig-
nificaque, con muy pocas excepciones, laempresa o persona que primero presente una solicitud
de registro de la marca disfrutara de proteccion juridica, y no aguella que pueda demostrar que
ha sido la primera en usar la marca. Por consiguiente, si el nombre de suempresa es ABC, fabri-
cazapatosy manufactura sus productos en XYZ desde hace tres afios pero otra empresa registra
la marca de zapatos ABC, esta Ultima obtendria la marca. Esa empresa, en posesion de la marca,
podria entonces impedir que usted utilizara la marca ABC para los zapatos que fabrica o comer-
cializa. Sino puede demostrar que sumarca es notoriamente conocida, es sumamente dificil sus-
traerse al sistema del primer solicitante de registro de lamarca.

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

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

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

» Presenteunasolicitud deregistro de marca, aunque suempresa solo fabrique productos en
esos paisesy no tengaintencion de venderlos en ellos. Silamarca se aplica a sus productos
enuno de esos paises, se considerara que esta “usando” lamarca en ese pais (véase el apar-
tado N.° 34). Existe el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciatario o su distribui-
dor, registren su marca. Si asi ocurriera, cabe la posibilidad de que la empresa que lo haga
tenga derecho aimpedirle que siga fabricando y exportando productos que lleven lamarca
registrada, puesto que hacerlo supondria una infraccion del derecho de marca, aunque el
fabricante no vendiera sus productos en ese pais.

13. ;De queé otros instrumentos juridicos
dispone para proteger suimagen de 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 susintereses empresariales:

» Acondicionamiento distintivo o presentacion distintiva. La imagen comercial y la apa-
riencia general de su negocio o la presentacién de sus productos reciben el nombre de



“acondicionamieto distintivo” en algunos paisesy, en otros, el de “presentacion distintiva”.
Elacondicionamiento distintivo puede consistirenuno varios elementos (por ejemplo, el color,
eltamafoolaformadelembalaje); o puede consistirenlaimagenoelconceptointegralesdeun
producto, suembalaje o sudecoracion, quetalvezabarquenelconjuntodelaspectoyatmosfe-
ra de una empresa, comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, productos derivados, si-
tios web o etiquetas. Por consiguiente, el término “acondicionamiento distintivo” puede hacer
referencia ala manera en que se “acondiciona” un producto para su puesta en el mercado. Al-
gunos ejemplos son el recipiente de zumo de Realemon®, que tiene forma de limén de plastico;
laformadelabotellade Coca-Coca®;ylos bombones envueltos en papel de aluminio dorado
quefabricaFerrero Rocher®. Porotra parte, unrestaurante puede emplearunamarca con obje-
to de salvaguardar sunombrey buscarla proteccién que confiere el acondicionamiento distin-
tivo para su aspectoy atmdsfera distintivos, que incluyen su decoracioén, su carta, la configura-
ciondesusinstalacionesyelestilo delservicio que ofrece. Entrelosrestaurantes que poseenun
acondicionamiento distintivo propio figuran McDonald’s®, Wendy’s® y Fuddruckers®. Definiry
protegersuacondicionamiento distintivo puede serfundamental parala creaciénde suimagen
demarcapropia. Habida cuentade que, enocasiones, elacondicionamiento distintivo desem-
pefa lamisma funcién que una marca (identificar el origen de los productos en el mercado), en
algunos paises puede protegerse, engeneral, envirtud de lalegislaciéon en materia de Derecho
de marcas, mientras que en otros paises es posible registrarlo como marca. Dependiendo de
cudlseasupais, sinose permite elregistro delacondicionamiento distintivocomomarca, talvez
siseaposible protegerlo conarreglo alalegislacion sobre competenciadesleal o alas medidas
judiciales poratribucion engafosa.

Elacondicionamiento distintivo de FERRERO ROCHER® esunamarca, propiedad de Ferrero, S.p.A.

Elarticulo 106 de la Ley 35 de Propiedad Industrial establece que, una vez verificada la confor-
midad de la solicitud de registro, se ordenara su publicacién en el Boletin Oficial de Propiedad
Industrial (BORPI) poruna solavez, incluyendo principalmente los siguientes detalles:

Ndmero de la solicitud;

Fechadel depdsito;

Fechade prioridad;

Pais de origen;

Clasificacioninternacional;



Distintivo;

Productos o servicios que ampara;

Indicaciénrelativaalos coloresy alasreivindicaciones;

« Nombre, nacionalidady domicilio del solicitante;

e Apoderadolegal.

RevisarenelArticulo 42 delalLey élquereformaelarticulo 99 delalLey 35de 1996, sobrelosde-
rechos deimpedir que terceros realicen, sin autorizacion actos de uso de lamarcaregistrada.

» Disefos industriales. La exclusividad respecto de las caracteristicas estéticas de un pro-
ducto (por ejemplo, su forma, ornamentacidn, motivos decorativos, lineas o color) que
cumplen ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la proteccion de los disefios
industriales, que en algunos paises de denomina “patentes de disefio”.,

En Panama los disefios industriales comprenden modelos y dibujos industriales. Para es-
tar protegido de conformidad con la mayoria de las legislaciones nacionales, un disefo in-
dustrial ha de ser nuevo u original, o ambas cosas. En Panama, el articulo 29 de la Ley 61 de
Propiedad Industrialmodificaelarticulo 70 delalLey 35 de 1996, estableciendo lo siguiente:
Un modelo o dibujo industrial gozara de proteccidn sies nuevo y susceptible de aplicacion
industrial. Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creacién indepen-
diente y que difiera significativamente de los dibujos 0 modelos industriales conocidos, o
de combinaciones de caracteristicas conocidas de dichos dibujos o modelosindustriales.

La proteccion de los disefios industriales no abarca ninguna caracteristica técnica del ar-
ticulo y solo podra aplicarse a una forma que no esté determinada integramente por una
funcidn técnica. Los derechos sobre un disefio industrial tienen una duracion limitada (ge-
neralmente un maximo de entre 10 y 25 afos, dependiendo de la legislaciéon del pais), pero
confieren derechos exclusivos. Recomendamos ver la guia denominada “Lo atractivo esta
enlaforma”, adaptada para Panama, con el fin de conocer mas detalles. Permiten al titular
del derechoimpedir que lacompetencia comercialice productos que seanidénticos o que
alconsumidorle parezca que tienenelmismo aspecto. Porconsiguiente, el fabricante deun
producto podra impedir la comercializacidon de nuevos productos con una forma idéntica
o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumi-
dores lleguen o no a confundirse. Es importante sefalar que, si desea proteger su disefio
industrial, enla mayoria de los paises este debe ser confidencial hasta que se registre.?

» Derecho de autor. Las obras literarias y artisticas originales pueden estar protegidas por
derecho de autor. Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de ins-
trucciones, musica, dibujos, fotografias, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos
de bases de datos, programas informaticos, etc. La proteccidn del derecho de autor es
automatica (es decir, no es necesario elregistro) y tiene una duracién no inferiora 50 afios
contados a partir de la muerte del creador/autor. Sin embargo, es posible que en algu-
nos paises seanecesario haberefectuado el registro para poderiniciar un procedimiento

3Véase Lo atractivo estdenlaforma, publicaciéndela OMPIN.° 498,y elmddulo 02de IPPANORAMA™,

.37.



»

»

»

contraelinfractordel derecho. Recomendamosverla guiadenominada “Lo atractivo esta
enlaforma”, adaptadaparaPanama. Tambiénpuede conocermas detallesenlapdaginade
Derecho de Autor del Ministerio de Cultura de Panama. https://micultura.gob.pa/dnda/.

Patentes. Pueden utilizarse para protegerlas invenciones que cumplan los criterios de no-
vedad, actividad inventiva y aplicacion industrial.? Para obtener informacién sobre paten-
tes, serecomienda consultarlos articulos 13, 14,15y 16 de la Ley 61 de Propiedad Industrial.

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

Ver el articulo 83 de la Ley 35 de Propiedad Industrial de Panama indica que: Se considera
secreto industrial o comercial, toda informacién de aplicacién industrial o comercial que,
con caracter confidencial, guarde una persona natural o juridica, que le signifique obtener
0 mantener ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la realizacion de activi-
dades econdmicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes
para preservar su confidencialidady suacceso restringido.

Lasleyes sobre competenciadesleal, las medidasjudiciales por atribucion engafiosaolasle-
yes de proteccidn del consumidor pueden permitirle adoptar medidas contra las practicas
empresariales desleales de lacompetencia. En Panama segunla Ley 35 de Propiedad Indus-
trial: En los delitos de bigamia y competencia desleal, no se seguira procedimiento criminal
sino por acusacion formal del ofendido. En los delitos de calumnia, injuria e incumplimiento
de los deberes familiares sera suficiente la querella del ofendido. Pueden brindarle una pro-
teccién anadida contra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus productos. No
obstante, enlapractica,unademandabasadaenlalegislacidn sobre competenciadesleal, la
atribucion engafosa o la proteccion del consumidor puede sercomplejay costosay requerir
mucho tiempo.

Protecciéon acumulativa. Dependiendo de su imagen de marca o sus productos, tal vez
pueda valerse de diversos derechos de propiedad intelectual y lo mas aconsejable es ob-
tenerelasesoramiento de unabogado experto enpropiedadintelectual afinde asegurarse
de que protege adecuadamente sus activos de propiedadintelectual:

Enmuchos paises, unsigno especifico puede contarcon proteccidonacumulativaconarregloa

lalegislacion en materia de derecho de autor, disefios industriales y marcas; por consiguiente,

ese signo podra satisfacer los requisitos establecidos en la legislacion respectiva como obra
artistica, ornamentacién ologotipo. No obstante, el gradoy el alcance de esa proteccidén acu-

mulativa varia muy considerablemente de un pais a otro.

“Véase Expresioncreativa, publicaciondela OMPIN.© 918,y elmddulo 05 de IPPANORAMA™,
5Véase Inventarel futuro, publicaciéndela OMPIN.°917.1,y elmddulo 03 de IP PANORAMA™,
¢Véase elmodulo 04 de|IP PANORAMA™.
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Enmuchos otros paises, laproteccion porderecho de autoryla proteccidn de disefios se excluyen
mutuamente; dicho de otro modo, una obra artistica deja de estar protegida por derecho de autor
enelmomento enque se utilizacomo disefioindustrial. Sinembargo, incluso enesos paises, un sig-
no puede estar protegido alavezporderecho de autory como marca.

Enocasiones, puederegistrarse undiseiio compuesto que incluya, entre otros elementos, una
version estilizada de unamarcaregistrada.

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

Ejemplo:

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

Jollibee

La palabra, el logotipo y la mascota de Jollibee® son marcas registradas de Jollibee Foods
Corporation. Todoslos derechosreservados.

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

Aunque enmuchos paises no esnecesario elregistro para que nazcanlos derechos, efectuarlo
ofrece numerosas ventajas:

» Exclusividad nacionaloregional (ungrupo de paises). El titulardelregistrode marcaposee
el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el pais o regién donde
obtuvo el registro (véase el apartado N.° 30). Por el contrario, en los paises en los que se
reconocen también los derechos de las marcas no registradas, estos estaran limitados a
la parte del pais enla que se usala marca efectivamente y en la que esta ha adquirido una
reputacion gracias a ese uso.

» Mayorfacilidad parahacervalerlos derechos de lamarca. Elregistro de lamarca conllevala
presunciénde que ustedeselpropietariodelamarcay, porlotanto, tiene derecho aimpedir
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que esamarca sea usada porterceros. Con ello se reduce la carga de la prueba en caso de
un proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es valida,
que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos paises, cuando la marca
estaregistrada, se puedereclamarunaindemnizacion mayor porlos dafosy perjuicios que
ocasionalainfracciéndelos derechos de marca.

» Desalienta alosinfractores. En primerlugar, el registro permite al titular emplear el simbolo ® a
continuacién del nombre de la marca, lo cual advierte a todos de que la marca esta registrada.
Ensegundo término, una marca que esté registrada aparecera en elinforme de busquedarea-
lizado por otra empresa con la intencion de registrar una marca que sea idéntica o que, por su
semejanza, pueda llevar a confusion, lo cual desalentara a las empresas que pretendan regis-
trarla(véase elapartado N.°19). Entercer lugar, algunas oficinas de marcas deniegan automati-
camente elregistro de lamarca de determinados productos o servicios cuando entienden que
esas marcas, por su semejanza, pueden inducir a confusion con otra marca de esa misma clase
(véase elapartado N.°28).

» Activo valioso. Es mas facil vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una
marcaregistraday normalmente se obtiene un precio mas alto. Ademas, sibien en la mayoria
delos paises no es obligatorio, el registro facilita la utilizacion de unamarca enun acuerdo de
franquicia o enla explotacion de productos derivados (véanse los apartados N.° 42y 46).

» Fondos. Aveces, unamarcaregistrada que goce de buenareputacion también puede utili-
zarse paraobtenerfinanciacionounahipotecadelasinstitucionesfinancieras,que soncada
vezmas conscientes delvalor que revisten las marcas parala prosperidad de las empresas.

» Impide las importaciones. Muchos paises cuentan con sistemas que también permiten al
titular de la marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la administracion de
aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de aduanas podran
inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las
marcas que no estanregistradas no suelenrecibir esa asistencia de las administraciones de
aduanas (véase el apartado N.° 52),

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la
marca, es posible que lainversién que harealizado enlacomercializaciénde un productono dé
losresultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan simi-
lares que induzcan a confusién. Los consumidores podrian comprar por error el producto del
competidoralpensarque se tratadel producto de suempresa. No solo causariaunamermade
losingresos de suempresay confundiria a sus clientes, sino que también podria dafar el pres-
tigioylaimagen de suempresa, especialmente siel productorival es de una calidad inferior.

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

Los derechos exclusivos que confiere elregistro de unamarca permiten a supropietarioimpe-
dir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con una marca idéntica o tan
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similar que puedallevaraconfusion. Porlo tanto, podra prohibir que los competidores a) coloquen
lamarca en sus productos o en el embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos que lleven
lamarca o que presten servicios con esa marca, ¢) importen o exporten productos que lleven esa
marca o d) utilicenesamarcaenlos documentos, los sitiosweb yla publicidad de sus empresas.

Del mismo modo en Panama el Registro permite la defensa del derecho exclusivo sobre la
Identidad del Producto, es decir, delaMarca que identificaal producto enelmercadoyloindi-
vidualiza de otros productos.

Las Marcas sonun activointangible que tienenigual o mayorrelevancia, enalgunos casos, que
el propio producto que ayuda aidentificar.

ElRegistro de las Marcas permite, entre otras cosas, que una empresa pueda combatir efecti-
vamente lacompetencia deslealy la Falsificacién de Marcas.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen limites. La vigencia de esos derechos esta
limitada a:

» elpaisolospaisesenlos que hayaregistradolamarca(véanse el apartado N.° 30);
» los productos o servicios paralos que estaregistradalamarca (véase el apartado N.© 28);y

» lassituacionesenlas que esprobable quelamarcainfractorainduzcaaconfusiéonaloscon-
sumidores (véase el apartado N.° 50).

ElArticulo 109 delaLey de Propiedad Industrial de Pdnama estable que, el registro de unamar-
ca tiene una duracién de diez afios, contados a partir de la fecha de presentacién de la solici-
tud, y puede ser renovado indefinidamente por periodos iguales, siempre que asi se solicite
dentro del término correspondientey se paguenlos derechos fiscales.

Recomendamosleerellistado del Articulo 38 de laLey 61 de Propiedad Industrial que modifica
el articulo 91de la Ley 35 de 1996 sobre lo que no puede registrarse como marca ni como ele-
mentos de estas.

Recomendamos leertambién: el listado que se encuentraenel Articulo 73 delaLey 61que mo-
difica el articulo 164 de la Ley 35 sobre el uso indebido de una patente de invencién, modelo
de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresién o sefal de propa-
ganda, indicacién geogréfica, indicacion de procedenciay denominacion de origen, sonres-
ponsables el fabricante, el introductor, el expendedory todas las personas que, de una u otra
forma, hayan participado hasta su comercializacion, que por consiguiente, incurrirdn en uso
indebido de Derechos de Propiedad Industrial.

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 alregistrarunaempresay sunombre comercial
en elregistro mercantil, estos también quedaran protegidos automaticamente como marca.
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No es asi. Esimportante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre co-

mercialylamarcade producto o servicio.

»

»

»

Elnombre delaempresa, orazénsocial, es elnombre oficial que figurainscrito en el registro
mercantil. Se emplea enlos estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y otras
actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A menudo termina en siglas
como S.R.L.,S.A.(Usual en Panamad) u otras similares, que denotan la naturaleza juridica de
laempresa. Porejemplo, “Blackmark International, S.R.L.”.

Elnombre comerciales elnombre que utilizalaempresaparaidentificarse cuando se comu-
nica consus clientes. Puede coincidirono conlarazén social. Enlamayoria de los paises, se
adquierenciertos derechos exclusivos conrespecto aunnombre comercial porelmero he-
cho deusarlo enpublico (es decir, sin que medie suregistro oficial y sinformalidad alguna).

Una marca de producto o servicio o, sencillamente, una marca, es el signo que utiliza una
empresa para diferenciar sus productos de los de la competencia. Cabe la posibilidad de
queincluso las pequefas empresas posean mas de una marca de producto o servicio. Asi,
Blackmark International S.R.L. puede venderuno de sus productos conelnombre de Black-
marky otro conelde Redmark. Las empresas pueden emplearuna determinada marca para
identificartodos sus productos, unalinea de sus productos en particular o un tipo especifi-
codesus productos. Cuando unaempresa utiliza sunombre comercial, o una parte del mis-
mo, como marca de productos, también deberiaregistrarlo como marca.

Ejemplo:

Industria de Disefio Textil, S.A. es una empresa espafolay uno de los grupos de moda mas gran-
des delmundo. Esta empresa usa el nombre comercial Inditex®y es propietaria de marcas como
Zara®, Bershka®yMassimo Dutti®, perotambién delas marcasInditex®y Grupo Inditex®. Industria
de Diseno Textil, S.A.

Nombre delaempresa

INDITEX

Nombre comercialy marca

/ARA

Marca
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Marca

Zara® e Inditex® son signosregistrados anombre de Industria de Disefio Textil, S.A. (Inditex, S.A.).
Massimo Dutti® es un signo del Grupo Massimo Dutti, S.A., propiedad del grupo de empresas
Grupo Inditex.

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

Ademas de comprender lo que son las marcas sdlidas, un empresario también deberia saber

qué tipos de marcas no son susceptibles de serregistradas. En general, existen dos tipos de

motivos de denegacion:

»

»

Motivos absolutos: razones inherentes alamarcaen simisma.

Motivos relativos: aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexisten-
tes, ya seasobre marcasregistradas o de otraindole.

Las solicitudes deregistro de marcas pueden denegarse sobre labase de los motivos absolu-

tos siguientes:

»

»

»

»

»

Nuncase concedelaproteccionpormarcaalostérminos genéricos(porejemplo, lapalabra
“teléfono” como marca parateléfonos moviles; véase el apartado N.° 9).

Los signos desprovistos de todo caracter distintivo (en el sentido de que el signo no tiene
capacidadpara permitirdistinguirlos productos de unaempresadelosdelasotras)no pue-
den registrarse a no ser que el propietario pueda demostrar que han adquirido un signifi-
cado secundario (véase el cuadro que figura a continuacion). Los signos siguientes suelen
carecerde caracter distintivo:

Las palabras o los signos descriptivos. Se recomienda revisar el Articulo 38 de la Ley 61 de
Propiedad Industrial que reforma el Articulo 91de laLey 35 de 1996, en donde se enlista que
no puede registrarse como marca.

Los términos o signos geograficos, sison geograficamente descriptivos. Porejemplo, en el
casodeungrupo musical de Bélgica, elnombre “grupo musical belga” es geograficamente
descriptivoy, por consiguiente, carece de caracter distintivo. Otros productores musicales
del pais deberian poderemplear el adjetivo “belga” enla descripcidon dellugarde origende
sus productos (véase, asimismo, el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 7, re-
lativo alasindicaciones geograficas).

Los lemas publicitarios, si consisten en material muy descriptivo y desprovisto de caracter dis-
tintivo y no pueden servir para distinguir el origen del producto. A menudo es dificil que los le-
mas adquieran caracter distintivo y sean registrados como marcas debido a que su funcion es
principalmente promovery comunicarlainformacién delaempresay suproducto. Es frecuente
que se deniegue el registro de lemas publicitarios por su falta de caracter distintivo. Por ejem-
plo, seria probable que se denegara el registro dellema “Nadie conoce mejor el color” utilizado
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El secreto estaenlamarca

para tejidos de tapizado porque se trata de una mera observacion laudatoria que refleja co-
nocimientos especializados respecto de los productos anunciados. Las frases de ese tenor
deberian poder ser utilizadas liboremente por otras empresas. Cabe sefalar, asimismo, que
algunos paises nunca permiten el registro como marca de los lemas publicitarios.

El caracter distintivo adquirido o el significado secundario

Enmuchos paises es posible sustraerse auna objecion porlafalta de caracter distintivo sise puede
demostrarque lamarca ha adquirido un significado secundario o caracter distintivo gracias al uso.

Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el publico
consumidorreconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia alos produc-
tos de esamarca. Generalmente ocurre como consecuenciade unuso generalizado alolargo del
tiempo o de una campafna de marketing intensiva. Es el caso, por ejemplo, de Healthy Choice®,
una marca “débil” de platos principales precocinados sanos que ha adquirido caracter distintivo
enlos Estados Unidos de América porque el publico consumidor asocia ese término con un pro-
veedor especifico de comidas precocinadas sanas y no con las comidas sanas en generalPara
demostrar que una marca o unlema descriptivos han adquirido un significado secundario, podria
tenerse en cuenta todo tipo de pruebas, entre ellas las facturas, los comprobantes de entrega,
las hojas de pedido, los efectos comerciales, los recibos, los libros de contabilidad, los folletos,
el materialimpreso que contenga anuncios, la publicidad, las fotografias en las que se muestre el
usodelamarca, los certificados expedidos porunaagenciade publicidad, una asociacidn profe-
sionalounclienteylas encuestas de consumidores.

Ejemplo:

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

©2012 Feld Entertainment, Inc.Ringling Bros. and Barnum & Bailey®y The Greatest Show on Earth®
sonmarcasregistradas de Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.

Dependerdelsignificado secundariopuede seruna apuestaarriesgaday,amenudo, costosayre-
sulta dificil demostrar que la marca ha adquirido ese significado secundario. Ademas, puede que
hayavariacioneslocales enlotocante alamaneraen que se analizanjuridicamente estas cuestio-
nes. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que marcas que pueden considerarse susceptibles
de recibir proteccion en ciertos paises, se consideren descriptivas en otros. Como regla general,
es preferible no elegircomo marcas palabras o signos descriptivos.
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» Las marcas basadas en nombres de persona, nombres de pila o apellidos. En algunos
paises, pueden constituir un motivo absoluto de denegacidén, mientras que en otros
pueden serun motivo relativo de denegacidn (es decir, se trata la utilizaciéon delnombre
propio de la misma manera que se hace en el caso de marcas verbales corrientes) si es
fundamentalmente solo un apellido. No obstante, enalgunos paises es posible registrar
unapellido comomarcasieste haadquiridounsignificado secundario. Enlamayorparte
delos paises, elnombre de una persona fisicao de unapersonajuridicaeinclusounseu-
dénimo puedenregistrarse como marcas.

» Los signos engafiosos. Son signos que probablemente induciran al consumidoraengafo o
confusiénacercade lanaturaleza, la calidad o el origen geografico del producto. Porejem-
plo, es probable que no se autorizara la comercializacién de margarina mediante la repre-
sentacion de unavaca, pues se entenderia que llevaria a confusion a los consumidores, ya
gue estos seguramente asociarian ese signo con productos lacteos (como la mantequilla).

» Las caracteristicas funcionales. Los elementos funcionales de laforma o el embalaje de un
producto, en comparacion con los elementos puramente ornamentales, no suelen ser sus-
ceptibles de recibir proteccion de marca. Asi, cuando la forma de un producto tiene unas
caracteristicas funcionales importantes (como la forma de las asas y el ensamblado de
las hojas de una tijera, que es necesario para el funcionamiento de las tijeras), esa formano
puede registrarse como marca. Andlogamente, no es posible obtenerunregistro de marca
paraunasa,comolasquellevanlastazasdecafé, porque elasadesempefnalafuncidonesen-
cialde permitirsostenerunatazacaliente. Silacompetenciano pudieraemplearunasa, dis-
minuiria su capacidad para competir eficazmente.

» Los signos que se consideran contrarios al orden publico o ala moral. Generalmente, no se
permite el registro como marca de las palabras e imadgenes que se considera que violan las
normas comunmente aceptadas delamoralylareligion.

» Listas de nombres y simbolos prohibidos. Algunos paises cuentan con una lista de signos
especificos que no pueden serregistrados. En esas listas pueden figuraruno o varios de los
signos siguientes: los nombres comerciales, los nombres de personas célebres, las marcas
notoriamente conocidas, las indicaciones geograficas protegidas, los signos de pueblos
indigenasy las palabras o expresiones extranjeras.

Se deniegan por “motivos relativos” las solicitudes de registro de marca enlas que lamarca que
se desea registrar entra en conflicto con derechos de marca preexistentes. La coexistencia de
dos marcas idénticas (o0 muy similares) asignadas al mismo tipo de producto podria confundir a
los consumidores. Enalgunas oficinas de marcas es habitual que, al tramitar el registro, se inves-
tigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, comprendidas las marcas noregistradas
y las marcas notoriamente conocidas, mientras que otras oficinas solo efectian esa comproba-
cién silamarca es impugnada por otra empresa tras su publicacién. En ambos casos, sila ofici-
na de registro considera que lamarca es idéntica a una existente o tan similar que podriallevar a
confusion con productosidénticos o similares, serd denegadaoinvalidada, segun corresponda.
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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
yaho la necesita?

Talvez se deseereutilizaruna marca de un competidor que ha dejado de usarse pero que sigue
siendo recordada con afecto. El recuerdo de la marca que tiene el publico puede dar lugar a
una demanda instantanea de su nuevo producto, reducirlos costos de publicidad y contribuir
a que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca abandonada, sin permiso
y sin efectuar pago alguno (véase el apartado N.° 35). No obstante, la utilizacién de unamarca
abandonada puede comportar riesgos, en particular silos consumidores contindan recono-
ciéndola.Lareintroduccidonde esamarcapuede confundiro engafaral publico. Aello se afade
laposibilidad de que el propietario original esté en condiciones de demostrar el uso (o intentar
reanudar el uso) de lamarcayrefutarlapresuncion de abandono.

Sitieneinterés enutilizaruna marca abandonada, seria prudente que:

» Solicitaraelasesoramiento de unabogado especializado en marcas;

» verificara cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que
estahasidoabandonada;

» solicitaralacancelacion delregistro silamarca continla estando registrada;
» registraralamarcaparalos fines que se proponga;y

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

En ocasiones, es posible adquiriruna marca que continla siendo propiedad de otra empresa,
que sigue usandola. Cuando adquieraunamarcade 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?

» ¢Hayalgunalicenciapreexistente? Sies asi, ;cudleselalcance delosderechosdelaslicencias
preexistentes? ;Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condi-
ciones sobrelacalidad delos productos olos servicios que se comercialicen con esa marca?

» ¢Hay algun derecho de retencidn, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial con-
tencioso en curso que pueda poneren peligrolamarca?
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»

»

¢(Hanimpugnadolamarcalos competidores enalguna ocasion?

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

Téngase encuentaque, enalgunos paises, paraquelacesion de derechos de marcaseavalida,
esnecesario hacerreferencia explicita ala cesion delbuennombre de lamarca.

Para mayores detallesrecomendamos asesorarse con un abogado especialista o acercarse a
laDireccién General de Registro de la Propiedad Industrial, DIGERPIen el Ministerio de Comer-

cio Exterior MICI.

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

Unavez que haya elegido una marcanueva, lleve a cabo un analisis adecuado de la disponibili-
daddelamarca.Lacomprobaciénde quelamarcaestédisponible paraserregistradarespon-

de avarios fines y mitigara los principales riesgos, lo que le ahorrard untiempo y unos recursos

valiosos. Esos fines sonlos siguientes:

»

»

»

»

Elanalisis de disponibilidad delamarcale permite asegurarse de que noinfringelamarcade
otraempresa. Siutiliza unamarca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo
cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este por daios y perjuicios y de que reciba
mala publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizarlamarca. Proba-
blemente tenga que destruirtodoslos embalajesy el material publicitarioy de otraindole en
los que aparezcalamarcainfractora. Suempresa deberahacerfrente, asimismo, aun costo
adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a
una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen
quienestienenpocaexperienciaenrealizarunanalisis de disponibilidad delamarcaes pen-
sarunicamente ensialguienharegistrado exactamente lamismamarcayno ensiexiste algo
“similar” (como se explica en el apartado N.° 50). No olvide que la infraccién del derecho
de marcatienelugar sila marca propuesta, o unamarca que sea tan similar que lleve a con-
fusion, ya es propiedad de otraempresa que la utiliza para productos idénticos o similares.

Mediante el analisis de disponibilidad de lamarca, puede determinar sise puede registrarla
marca propuesta. Asi, evita gastos inutiles relacionados conla solicitud de registro de mar-
casidetermina previamente que lamarca propuesta no esta libre para su utilizacion.

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

Cabelaposibilidad de que otras partesinteresadas ensu actividad empresarial exijanunin-
forme conlosresultados del andlisis de disponibilidad de lamarca antes de hacernegocios
conusted. Porejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o lacompania asegura-
dorade suempresano deseenque asumaunriesgo evitable.
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¢:De qué maneradetermina que lamarca que preveé utilizar esta disponible para suregistro? Po-
drd comenzar porllevar acabo unabusqueda preliminar de marcas por su cuenta:

» Busquemarcasregistradasy solicitudesderegistrode marcas que esténpendientes. Averi-
glesilaoficinanacionalde marcas(ounaempresade bases de datosespecializada) cuenta
conunabase de datos de marcasregistradas que pueda consultar enlinea gratuitamente.

Para todas estas gestiones puede consultar con un agente experto o un abogado de Propie-
dad Industrial o visitar las oficinas de la Direccidn general de registro de Propiedad Industrial
DIGERPI del Ministerio de Comercio e Industrias de Panama MICI.

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

EnPanamaéestoselograrealizandounabusquedaoverificaciénde marcas entramite deregis-
tro o registradas en la Direccion General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del
Ministerio de Comercio e Industriasy en el sistema de Panama Emprende.

» Busqgue, asimismo, marcas que no esténregistradas pero que ya se utilizany que pudieran es-
tar en conflicto. Esta comprobacion reviste especialimportancia en los paises que protegen
lasmarcasenvirtudde suuso (véase elapartadoN.°12). Efectie unabusquedaeninternet por
medio de motores de busqueda como Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales
eninternet, las guias de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.

» Lleve a cabo una buUsqueda de nombres de empresa o de dominio idénticos o similares,
los cuales pueden representar un obstaculo para el registro de una marca (véase el apar-
tado N.°39),

Si su marca supera esa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratar los
servicios de una empresa especializada en la busqueda de marcas o agente de marcas para
que efectle una busqueda exhaustiva a cambio del pago de unos honorarios y, lo que es mas
importantes, interprete losresultados de labusqueda. El agente podrallevaracabounaomas
delas acciones descritas acontinuacion:

» Buscarequivalentes fonéticos, equivalentes en otros idiomas, variantes ortograficas y otro
tipo devariantes.

» En ocasiones, se llevan a cabo busquedas lingUistico-culturales y busquedas de conno-
taciones linguisticas con la finalidad de tener la certeza de que la marca o marcas que se
pretenden utilizar no resultan problematicas en otros idiomas. Un linglista del pais de que
se trate le proporcionara informacion sobre la adecuacion de una marca, los significados y
asociacionesylos problemas de pronunciacién que podrian plantearse.

» Realizarbusquedasenlos directorios de nombres de empresayrazones sociales, enlasguias
telefénicasy enlos directorios comerciales especializados en el sector de suempresa.

» Facilitarleuninforme conlosresultados del andlisis de disponibilidad delamarca contodos
los posibles conflictos que haya encontrado.
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Debe teneren cuenta que toda busqueda de marcas deberallevarse a cabo:

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

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

» conrespecto alas marcas que sean tan similares que lleven a confusion (en este aspecto
puede ser Util contar conla orientacion de un agente de marcas).

;Qué grado de exhaustividad debe tener ese andlisis de disponibilidad de lamarca? El alcance
de subusqueda vendra determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su presupuestoy el
tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco internacional, la busqueda puede
resultarno solo bastante costosa, sino tambiénun 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 efectuarbulsqueda alguna.

20. ;Queé costos entrananlacreacionyla
proteccion de una marca?

Esimportante presupuestaradecuadamente los costos que comportalacreaciony elregistro
delamarca, asaber:

» La creacién de un logotipo, una palabra, un lema o un eslogan que sirva de marca entrafa
costos, especialmente sise subcontrata esa tarea.

» Labusqueda paraanalizarladisponibilidad de lamarcatambién comporta unos costos.

» Elprocesoderegistroacarreacostos que varianenfunciondelnimero de paisesydelacate-
goriadelos productos(olasclases de marcas). La oficinanacionalde marcas puedeinformar-
le méas detalladamente sobre los costos relacionados con el registro de una marcay lareno-
vacion de ese registro. Las empresas que recurran a un agente de marcas para que preste su
ayuda en la tramitacion del registro deberdn sufragar gastos adicionales, aunque probable-
mente ahorrardn bastante tiempo y esfuerzos durante la tramitacion del registro. Se puede
tener mas informacién sobre las tasas que percibira la DIGERPI en concepto de servicios, en
los casoslistados enel articulo 91de la Ley 61 que reforma al articulo 200 de la Ley 35.
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21. ;Quién esta autorizado a solicitar el
registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intencidn de utilizar una marca, o de permitir su uso a ter-
ceros, puede solicitar suregistro. Puede tratarse de una personanatural o una personajuridica. Sin
embargo, enlamayoria de los paises, la persona que solicita el registro debe residiren ese pais.

EnPanamatambiénse puede contarconunresponsablelegalenelpais, segunelarticulo 44 de
laLey 61de Propiedad Industrial.

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

En la mayoria de los paises no se exige que se contraten los servicios de un agente de marcas
parapresentarunasolicitudderegistrode marcasiquiensolicitaelregistroesresidenteenese
pais. De serasi, uno mismo puede presentar la solicitud. Sinembargo, para ahorrar tiempo, se
puede recurriraun agente especializado enlabusqueda de marcas que esté familiarizado con
los pormenores del tramite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura
de que la proteccién se solicite con arreglo ala clase o clases de marcas adecuadasy se evita
elriesgo de que la solicitud sea denegada por motivos absolutos o relativos. La presentacion
deunasolicitud deregistro de marcano esunasunto administrativorutinario. Es necesario que
elabore una estrategia apropiada en lo tocante a la forma de la marca y la amplitud o conci-
sién de la descripcidn de los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los
resultados de labusqueda para determinarla disponibilidad de lamarcay las posibles contro-
versias que puedan suscitarse mas adelante. También tendra que considerarlos planes futuros
paralamarca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios para los que se de-
seautilizarlamarca esténcomprendidos enlasolicitud. Altramitarlas solicitudes, cabe la posi-
bilidad de que necesite asesoramiento de orden practico y un analisis de los riesgos respecto
delamejorestrategia pararesponderalas decisiones de la oficina, en especial auna denega-
cion. Portodos estos motivos, generalmente se recomienda contar con laayuda de un agente
de marcas. Si solicita el registro de una marca en el extranjero, quizds se le exija que tenga un
agente de marcas queresidaenelpaisde que se trate. La oficinade marcas competente podra
facilitarle unalista de agentes de marcas oficialmente autorizados.

En Panama es recomendable buscar los servicios de un agente experto o un abogado para
este tipo de procesos.

23. ;Cuanto tiempo se tarda enregistraruna
marca?

Eltiempo necesario pararegistrar una marca varia considerablemente de un pais a otro; suele os-
cilarentre tres mesesy dos afios, dependiendo, entre otras cosas, de sila oficinade marcasrealiza



un examen de fondo parcial o completo y de si hay procedimientos de oposicion en curso (véase
el cuadro que se presenta a continuacion del apartado N.° 24). Eltiempo que se tarda en efectuar
el registro de la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto.
Asegurese de que prepara la solicitud de registro de marca con suficiente antelacion, de manera
que disponga delregistro antes de empezar a utilizarla marca en sus productos o enla publicidad.

Elregistro de unamarcaenPanamalleva untiempo aproximado de 8 meses.

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

Tras haber efectuado una busqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su re-
gistro (véase el apartado N.° 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante la oficina de
marcas nacional oregional competente.

En el cuadro que se presenta a continuacidén se proporciona una perspectiva general basica
delproceso desolicitud. 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 procedimientos y las tasas aplicables.

Elregistro de una marca paso a paso

Elprocedimiento de tramitacion de las oficinas de marcas varia de un pais a otro pero, en términos
generales, sigue un modelo similar. Normalmente, la oficina de marcas cuenta con un manual de
examenespecifico que estadisponible eninternet. Estos manuales pueden permitirformarse una
idea bastante exacta del procedimiento de solicitudy examen para el registro de una marca.

1. El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacerespresentarunformulario de solicitud deregistrode marcadebida-
mente cumplimentado en el que figuren los datos de contacto de suempresa, larepresentacion
grafica de lamarca (aveces se exige un formato especifico) y una descripciéon de los productos y
serviciosalos que se aplicaounaindicaciondelaclase o clases de productos o serviciosrespec-
todelos que se solicitaelregistrodelamarca, o ambas cosas. Asimismo, deben pagarse las tasas
exigidas. Estos formularios estan disponibles en la oficina de marcas y en Internet, y en muchos
paises se puederealizartodo el procedimiento de solicitud porInternet.

Algunas oficinas de marcas también puedenrequerirla presentacionde pruebas deusodelamar-
caounadeclaraciénenel sentido de que suempresa prevé usarlamarca.

Si desea informacién maés precisa sobre el tramite de solicitud, dirijase a la oficina de marcas
competente.

2. Examende forma

Laoficinaexaminalasolicitud paraasegurarse de que cumplelosrequisitos o formalidades de ca-
racter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que se ha cumplimentado
debidamente el formulario de solicitud).
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El secreto estaenlamarca

3. Examende fondo

Enalgunos paises,laoficinade marcassolollevaacabounexamende fondo parcial quele permite
comprobarsilasolicitudderegistrodelamarcapropuestadebe serdenegadapormotivos abso-
lutos (como se explicaenelapartado N.° 11, por motivos absolutos se entiendenlas categorias de
signos cuyo registro esta prohibido expresamente por disposiciones especificas del Derecho de
marcas). Sise llevaacabounexamende fondo completo, también se estudiaranlos motivosrela-
tivos de denegaciodn, es decir, la oficina también examinara sila marca que se pretende registrar
estd enconflicto conunamarcaya existente inscrita en elregistro enla clase o clases pertinentes.

4. Publicaciony oposicion

Enmuchos paises, lamarca se publicaenun boletin con el objetivo de conceder un plazo a terce-
ros para que se opongan a su registro. En algunos otros, la marca se publica solo una vez que ha
sidoregistraday se establece un plazo para solicitar posteriormente lainvalidaciéon del registro.

5. Registro

Unavez que se hadecidido que no existen motivos para denegarla solicitud, seregistralamarcay
se entregaun certificado de registro cuyo periodo de validez suele serde 10 afos.

6. Renovacion

Lamarcapuede serrenovadaindefinidamente mediante el pago delas tasas de renovacion exigi-
das, perosinoseusadurante el periodo establecido enlalegislacidonnacionalde marcas, elregis-
tro puedeinvalidarse enrelacioncon

latotalidad de los productosy servicios o conalgunos de ellos (véase el apartado N.° 34).

EnPanamase fundamentabajo el articulo 44 delalLey 61 quereformaelarticulo102delaley 35de
Propiedad Industrial.

Paraobtenerelregistro de unamarca, se llevard pormedio de abogado una solicitud enunformu-
lario que para tal efecto suministrarala DIGERPI, que incluiralo siguiente:

» Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Adicionalmente, cuando se trate de una
personajuridica, lugar de constituciony datos deinscripcion sicorresponde;

» Nombrey domicilio del apoderado legaly, cuando corresponda, la referencia de inscrip-
cionenelRegistro de Poderes;

» La designacion de un domicilio en la Republica de Panama para los solicitantes con do-
micilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales que
guardenrelacién conlamarca;

» Denominaciény/o disefio delamarca, talcomo serdusadaenelmercado;

» Losproductososerviciosparaloscualessedesearegistrarlamarca, conforme al Arreglo
de Niza, conindicacion del niumero de la o las clases; 6. La reivindicacion de un derecho
de prioridad cuando proceda conforme a convenios internacionales ratificados por la
Republicade Panama.
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25. ;Durante cuanto tiempo estara protegida
su marcaregistrada?

Sibienla duracién de la proteccién puede variar, en muchos paises las marcas registradas es-
tan protegidas durante 10 afios. El registro puede renovarse indefinidamente (por lo general,
porperiodos consecutivosde 10 afios) acondiciénde que se paguen periédicamente las tasas
de renovacién. Asegurese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente
los registros de marcas en todos los paises donde su empresa siga teniendo intereses (véase
elapartadoN.° 32).

26. ;Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Si. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin
que haya ningun riesgo de infraccién de los derechos de un tercero en paises distintos, siem-
pre gue no setrate de unamarcanotoriamente conocida. Lasmarcasidénticas o similarestam-
bién pueden coexistir en el mismo pais siempre que:

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

» seaimprobable que hayaninguna confusionenelmercado; o bien

» hayaunacuerdo de coexistencia (véase a continuacion).

Ejemplo:

Delta® esuna marcaregistrada enla Unidon Europea, propiedad de diferentes empresas de servi-
cios detransporte aéreo, soldadoras, piscinasy cigarrillos.

Lamejormanerade evitartenerque hacerfrente amarcasidénticas o similaresenelmismomerca-
do es efectuar oportunamente una busqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho, se plantea
un conflicto conuna marcaidéntica o tan similar que lleve a confusion, necesitara decidiren cada
casocualeslarespuestaapropiada: Unaposible solucidones concertarunacuerdo de coexistencia
con el propietario de lamarca conla que se esta en conflicto. El objetivo principal es lograrla coe-
xistencia pacificaenelmercado mediante la determinacion de las condiciones que lo permitan.

» Enalgunos paises, es posible que los procesos judiciales seanla Unica viaadecuada de so-
lucionarun conflicto con marcasidénticas o similares en el mismo mercado.

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

Recomendamos conversar el tema con un experto o un abogado en temas de Pl, ademds de
acercarse a las oficinas de la Direccién de Registro de la Propiedad Industrial DIGERPI, para
gue puedan evaluar el caso.
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27. ;Es necesario registrar todas las pequenas
modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente alolargo de los afios con el propdsito de modernizarla
imagendelaempresaoadaptarse alos nuevos 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.

/Ty G\

(1927) (1957)
Ford

Ejemplo: Ellogotipo de Ford Motor Company

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

Enla mayoria de los paises se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los
productos o servicios para los que se desearegistrarla marcay que se agrupen con arreglo a
clases. Por clases se entienden las que figuren en el sistema de clasificacion de marcas. Siha
registrado una marca para un producto determinadoy desea usarla para un producto que per-
tenece aotraclase, debera presentarunanueva solicitud de registro de marca.

Ante cualquier dudarecomendamos acercarse alas oficinas de la Direccidn general de regis-
tro de propiedadindustrial (DIGERPI)y consultar conlos expertos para que evalien el caso.

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

Sinembargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por
ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), deberd registrar también la marca en relacion con los
productos de la clase 21. En algunos paises se exige una solicitud aparte para cada clase de
producto, mientras que en otros se permite incluirvarias clases enunasola solicitud.
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El Articulo 93 de la Ley 61 de Propiedad Industrial de Panama que modifica el articulo 204 de
la Ley 35 indica que el registro de una marca causara el pago de un derecho, que se debera
cancelarenlafechade depdsito dela solicitud deregistroy de acuerdo conla siguiente tabla:

» Unamarcaenunaclase, pagardunderecho de cienbalboas (B/.100.00).

» Unamarcaen clases multiples, pagara un derecho de cienbalboas (B/.100.00) porla primera
claseycienbalboas (B/100.00) porcadaclase adicional.

Estos derechos también seran aplicables para mantener vigentes las solicitudes que tengan
diezafios desde sudepodsito enla DIGERPIy no se han otorgado.

Un sistema bien clasificado

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

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

Elarticulo41delaley 61 quereformaelarticulo 94 delaley 35 de PropiedadIndustrialindica que, las
marcas seregistranenrelaciony segunelsistemavigente de Clasificaciéon Internacional de Produc-
tosy Servicios paraelRegistro de Marcas (Clasificacion de Niza), aprobado enla Conferencia Diplo-
matica de Nizadel 15 dejunio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967y en Ginebraen1977. Cualquier
dudarespectodelaclase aque corresponde unproducto o servicio seraresuelta porla DIGERPI

29. ;Como puede proteger la formade su
producto?

Laformade suproductopuede serunelementoimportante de sumarca; este elementopuede
protegerse de varias maneras.

» La forma de un producto generalmente puede protegerse como disefo industrial (véase el
apartado N.°13). Confrecuencia, unaempresaregistrarala forma de su producto como disefio
industrial y, una vez que este ha adquirido caracter distintivo gracias al uso, procedera are-
gistrarlacomo marca tridimensional.
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»

»

»

»

»

Jonson’s®, Eldisefio delasbotellasde Shampoo, crema, locidony enjuague sonmarcasregistradasde
Johnsonsand Johnsons.

Enla mayoria de los paises, es posible registrar la forma de un producto como marca tridi-
mensional siempre que la forma desempefie la funcién de una marca en el mercado. Para
satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de tener caracter distintivo. Ademas, la
forma no deberia estar determinada por la funcién del producto (véase el apartado N.° 11).
Normalmente, no reciben proteccion las formas que son excesivamente sencillas o que se
han utilizado de manera generalizada. Algunos paises van mas alld y exigen que la forma de
que se trate debaposeercaracterdistintivo por simisma paralos consumidores. Esto com-
porta que los consumidores debanreconocery relacionar el producto que tiene una forma
especifica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de Toblerone® o con
la forma caracteristica del iPod® de Apple). La ventaja que se deriva de la proteccidon por
marca, enlugardelaproteccién que brinda elregistro como disefio industrial, es que puede
tenerunaduracionindefiniday suele obtenerse con mayor facilidad.

En algunasjurisdicciones se dispensa proteccién al acondicionamiento distintivo en virtud
delDerechodemarcasolalegislaciéncontralacompetencia desleal, que puede compren-
der el embalaje o la forma distintivos de un producto (véase el apartado N.° 13). En varios
paises se aplican los mismos requisitos que se observan con forme al derecho demarcas,
esdecir, esnecesario que laforma posea cardcter distintivo y la caracteristica protegidano
puede serunelemento funcional (véase el apartado N.°17).

Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de proteccién por derecho de
autor (véase el apartado N.° 13). No es una proteccion tan sdlida como la proteccién que
brindaelregistrode unamarcaodeundisefio, peroresultasumamente Utilendeterminadas
circunstancias; por ejemplo, enlos paises en los que no haya registrado su marca o disefio,
osisehainvalidado sumarca o disefio. Encuentre masinformacidn enla oficinade Derecho
de Autor de Ministerio de Cultura de Panama https://micultura.gob.pa/dnda/

En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos dere-
chos de propiedadintelectual (véase el apartado N.° 13).

Recomendamos leerla guia denominada “Lo atractivo estdenlaforma”.
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»

»

»

»

»

Registre sumarca. Aunque enlamayoriadelospaiseselregistrono esobligatorio,sonmuchos
los beneficios que se derivandelregistro de unamarca. Los derechos exclusivos que confiere
un registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos idénticos o
similares conlamisma marca o utilizando una marca tan similar que puedalllevar a confusién.

¢Estautilizando todoslos medios a su alcance para proteger suimagen de marca o sus pro-
ductos? Considere las ventajas de la proteccidon de lamarca descritas enlos apartados que
figuranacontinuacidn, asicomolas otras opcionesylos métodos de proteccidénacumulati-
va disponibles (el derecho de autor, el acondicionamiento distintivo, los disefios industria-
les, etc.). Lleve acabo un anadlisis de costos y beneficios.

¢Estdenconflicto sumarcaconlamarcadeuncompetidor? Lleve acabo un analisis de dispo-
nibilidad delamarcay estudielaposibilidad derecurriralos serviciosde unagentede marcas.

Presentaciénde unasolicitud de registro de marca. Estudie la posibilidad de utilizar los ser-
vicios de un agente de marcas para presentar su solicitud.

Més informacion. Véanse los puntos 2y 3delmddulo 02 de IP PANORAMA™,
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Las marcas en
el extranjero




30. ;Posee validezinternacional el registro de
una marca efectuado en su pais?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue regis-
trada, porlo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su pais solo conferira
derechos enese pais, salvo que lamarca se considere una marca notoriamente conocida.

31. ;Deberia pensar en proteger sumarcaen
el extranjero?

Los motivos porlos que deberegistrarla marca en su pais de origen son los mismos que acon-
sejan que también lo haga fuera de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros.
Por consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibi-
lidad de registrar sumarca en los paises estratégicamente convenientes para su negocio, es
decir,enaquellos donde desea utilizar sumarca o concederunalicencia sobre suuso. El Siste-
ma de Madrid facilita elregistroy la gestion de las marcas en varios paises.

EnPanama se recomiendaunavezse realiza el registro en el pais de origen, desarrollar los pro-
cesos deregistro enlos paises de interés, algunas personas contratan expertos para desarro-
llar estas gestiones. Mas informacion en la pagina web de la DIGERPI, Direccién General del
Registro de Propiedad Intelectual https://www.digerpi.gob.pa/

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

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga
presente que, porlo general, existe un plazo de seis meses contados a partirde lafechaenla
que se solicita proteccidn en el primer pais para reivindicar el derecho de prioridad al solicitar
proteccidén paralamarcaenotros paises. Dicho de otro modo, si presentalasolicitud deregis-
tro dentro del plazo de seis meses ylograla proteccion, se considerara que esta tiene efectos
desde lafecha en que se presentd la solicitud de proteccién en el primer pais. Porlo tanto, se
recomienda que presente las solicitudes de proteccidn en el extranjero antes de que termine
ese plazo sidesea evitar que un competidorle “robe” sumarca en esos paises. Adiferencia de
loqueocurreconlaspatentesylosderechossobredisefios, encuyo caso elincumplimientode
lafechade prioridad podriatener consecuenciasirreparables paralas solicitudes posteriores,
en el ambito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis meses conlleva que el registro
solicitado en otro pais solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presenta-
cidonyno apartirde lafecha de presentacion de la solicitud original.
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Las tres maneras principales de registrar unamarcaen otros paises son las siguientes:

» Lavianacional. Podrasolicitarelregistroenlas oficinasde marcasde cadaunodelos paises
donde desee obtener proteccion por medio de la presentacién de la solicitud correspon-
diente en el idioma que se exijay el pago de las tasas estipuladas. Como ya se haindicado,
algunos paisespodranexigirque, paratalfin, utilice los servicios deunagente de marcasra-
dicadoenelpaisencuestiéon(véase elapartadoN.°22). Tengaencuentaque algunos paises
no cuentan conunsistemanacionaly, ensulugar, se sirven de unsistemaregional.

» Laviaregional. Si desea proteccion en paises que formen parte de un sistema regional de
marcas, podra solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados
miembros mediante la presentacion de una solicitud enla oficina regional competente. Las
oficinas de marcasregionales sonlas siguientes:

o laOrganizacionRegional AfricanadelaPropiedadIntelectual (ARIPO) (www. aripo.org);

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

« laOficinade Propiedad Intelectual dela Union Europea (EUIPO) paralas marcas comu-
nitarias enlos Estados miembros de la Unién Europea (www. oami.europa.eu);

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

« el Consejo Supremo del Consejo de Cooperacién de los Estados Arabes del Golfo,
que aprobd la Ley de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperacién de los Esta-
dos Arabes del Golfo, por la que se establecera proximamente un sistema regional de
marcas paralos seis Estados drabes del Golfo.

Los paises suscriben convenios que reconocen los derechos de Pl en el extranjero, siemprey
cuando los paises formen parte del mismo convenio internacional. En Panama se debeirala
oficina de la Direccidon General de Propiedad Industrial en el MICI https://digerpi.mici.gob.pa/
y solicitarlainscripciéon aplicando al Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, PCT.

Las solicitudes se presentanenidioma espafoly deben pagarlas tasas sefaladas enlos trata-
dosinternacionales.

Undisefoindustrial también se puede proteger en materia de Derecho de Autor bajolalLey 64
de Derechode Autordel 2012. ElregistrolollevalaDireccidon Nacional de Derecho de Autorque
se encuentra en el Ministerio de Cultura, https://micultura.gob.pa/

» Laviainternacional. Sisu paisforma parte del Sistema de Madrid y usted cuenta conunregistro
regional o nacional de marca, o ha presentado una solicitud, podra servirse del Sistema de Ma-
drid pararegistraresa marcaen cualquiera de los mas de 90 miembros del Sistema de Madrid.
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Caracteristicas principales del Sistema de Madrid

» Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid, debe tener un vinculo con
este, esdecir,debe sernacionalde uno delos miembros dela Unién de Madrid (www.wipo.
int/madrid/es/ members) o tener sudomicilio o un establecimiento industrial o comercial
enelterritoriode uno de ellos.

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

» Laoficinade cadaParte Contratante designada efectuara un examen sustantivo delregis-
trointernacional delamismamanera que examinariaunasolicitud presentadadirectamen-
te. Sise concede laproteccion, lamarca quedard protegida como sihubiera sido registra-
daporlaoficinade ese pais. Porlotanto, unregistrointernacional equivale aun conjunto de
registros nacionales.

» Apesardetratarsedeunsoloregistro, esposible que se denieguelaproteccionenalgunos
paises o que la proteccion se limite aalgunos paises. A diferencia de lo anterior, cuando se
trata de underecho regional unitario, porejemplo, el de lamarca de la Unidn Europea, este
no puede ser objeto de denegacion, limitacion o transferencia con efectos solamente en
una parte del territorio, y puede hacerse valer juridicamente mediante un Unico procedi-
miento que abarca las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio (consul-
tese el sitioweb euipo.europa.eu/ohimportal/es).

» Elregistro internacional queda en situacion de dependencia respecto de la marca de base
(esdecir,lamarcaregistrada o cuyoregistro se ha solicitado ante la oficina de origen) duran-
teunperiododecincoafos contados apartirdelafechaderegistro. Silamarcadebase deja
de surtirefectos dentro de ese periodo de cinco afios, se cancelara el registrointernacional.

Sinembargo, es posible que pueda, con un costo adicional, transformar su registro internacional
en varias solicitudes nacionales o regionales en cualquiera de las Partes Contratantes designa-
das, enun plazo de tres meses contado a partirde la cancelacion de lamarca de base.

Ventajas del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, administrado porla OMPI, es un sistema facil de utilizar que proporciona a
los propietarios de las empresas un medio sencillo para protegery gestionar sus marcas en el ex-
tranjero de maneraeficiente enrelacion conlos costos. Lasventajas que ofrece sonlas siguientes:

» Bastaconpresentarunaunica solicitudinternacional.
» Sepresentaenunsoloidioma (espafiol, francés oinglés).
» Sepaganlastasasenunaunicamoneda (francos suizos).

» Elresultado esununicoregistrointernacional.

» Unavezefectuadoelregistro, es posible afiadir otros paisesalacarterade marcasencual-
quiermomento.

» Laflexibilidad del sistema permite, silo desea, realizar una cesion del registro Unicamente
enlo que respecta a algunos de los paises designados o a algunos de los bienes o servi-
cios, olimitarlalistadelos bienesy servicios adeterminados paises designados.
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» Las modificaciones posteriores de cualquier tipo pueden tramitarse mediante un unico
procedimiento con etapas muy sencillas.

» Larenovaciénes menos costosay mas facil de administrar.

» Las oficinas deben concederla proteccidén dentro de un plazo estricto (12 0 18 meses des-
delafechaderegistrointernacional).
» Noesnecesarionombraraunabogadolocaldesde el principio del procedimiento (solo es
necesario nombrarun asesor extranjero sise deniegala solicitud).
De ese modo, el Sistema de Madrid reduce los requisitos administrativos y los costos que entra-

fian elregistroy el mantenimiento de unamarcaen varios paises.

Puede obtenerse mas informacidn sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid (quién puede
presentar una solicitud y dénde presentarla, una lista de sus miembros, formularios, informacion
general sobre lapresentacion de solicitudes, los textos juridicos, los servicios en Internet, etc.) en
la direccion https://www.wipo.int/madrid/es/index.html.

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

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas en el idiomay el
alfabeto de su pais. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traduccion
otranscripciénenalgunos de los principales mercados de consumo.

La traduccién consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente dotado de signi-
ficado de las palabras enunciadas en un idioma. La transcripcion, en cambio, supone funda-
mentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de
una adaptacidén sonora que se aproxime ala pronunciacidn original. Por lo general, se opta por
la transcripcion por ser esta; a)mas intuitiva o sencilla o, b) porque no hay palabras con sentido
enelidioma de destino (como ocurre amenudo conlos nombresy los topdnimos).

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
marcaslatranscripciéonde cadaunadelas palabras 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 Federacién de Rusia,
Grecia e lsrael. Siunamarca contiene nimeros que no sean ni ardbigos niromanos, puede que
deba sustituir esos numeros por nimeros arabigos o romanos. Es muy importante saber que,
endeterminadas circunstanciasy enciertos paises, unamarcatranscrita se consideraautoma-
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 registrartambiénla marca, por separado, en elidioma del pais.
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Latranscripcion de caracteres puede presentar una 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
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.

Se recomienda informarse en la DIGERPI, Direccion General del Registro de Propiedad Inte-
lectual https://www.digerpi.gob.pa/

Transliteracion de marcas al chino

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

» Elchinotiene muchos dialectos. Lamayoria de lasempresas se centraen el chinomandarin
yenelchino cantonés, que sonlas dosvariedades principales del chino.

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

» EnChina, lamayor parte de las marcas escritas con caracteres latinos se considerara mar-
ca figurativa. En otros paises, se considera que son marcas figurativas las marcas escritas
con caracteres chinos.

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

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

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

» Elmétodo conceptual comunica el significado exacto de sumarca original, pero la marca
en chino se pronunciara de manera distinta. Por ejemplo, Shell® se ha traducido al chino
porQIAO PAI (721, que significa, literalmente, “lamarca de laconcha”.

» Elmétodo fonéticoemplea caracteres chinos parareproducirlamisma pronunciacion que

» la de la marca original, pero la marca china normalmente tendra un significado distinto o

carecerade significado. Eselcasode Sony®, que se hatranscrito como “suoni”, que quiere
decir “cable” (suo)y “monja” (ni).

» Elmétodo fonético-conceptual combina esos dos métodosy, engeneral, es elmas eficaz. La
marca china es fonéticamente similar ala marca original y también evocalos beneficios de los
productos. Uno delos mejores ejemplos es Coca-Cola®, que se conoce porelnombre de “ke
koukele”, cuyo sonidorecuerdalapronunciacién original y que significa “felicidad deliciosa”.
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Ya Kun Kaya Toast
Lollcosinll e 1944
LamarcaYaKunKayaToast Coffeestallsince 1944® estaregistradaenla Oficinade Propiedad Intelec-
tualde Singapur,ademas de existirsuregistrointernacionalconarreglo al Sistemade Madrid. Latrans-
cripcion delos caracteres chinos que figuranenlamarcaes “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 paraunmercado extranjero es, con frecuencia, unatareacompleja.

Los consejos que se enumeran a continuaciéon pueden serle de ayuda:

» Elijaunamarcaenunidioma del paisyregistre todas sus variantes. Consulte aun especia-
listaenidiomasy asegurese de escogerunamarca solidaque suene bienalos oidos delos
consumidores del pais..

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

» Presente una solicitud amplia. Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y
pertinentes y no solo paralas de los productos que utiliza, sino también de productos que
podria utilizar en un futuro préximo. En algunos paises no se aplica el sistema de la Clasifi-
caciondeNizaocuentanconunsistemade subclases propio. Unasesorde marcasdelpais
podra ayudarle a asegurarse de que el registro sea correctoy completo.

» Familiaricese con el sistema de marcas del pais. No dé por supuesto que las leyes extran-
jeras son iguales a las de su pais. Conozca bien los escollos de la legislacidn extranjeray
contrate aabogadosde confianza. ;En el paisde que se tratase aplicael sistemadelprimer
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 oposiciéon? ;Cuanto tiempo
serequiere para efectuar el registro de unamarca? ;Es necesario contar con una autoriza-
cién para cederlamarca o concederunalicencia de uso de marca? Estas son solo algunas
delas preguntas masimportantes que debe plantearse.

Wwamda
dNHoQ

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.

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

Las referenciasjuridicas al “uso” de una marca son muy numerosasy la definicion de ese “uso”

varia de un pais a otro. Deberia consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con

unas directrices adecuadas. No obstante, a continuacién se presentan algunas de las referen-

cias al “uso” de una marca relacionadas con aspectos que revisten interés para el propietario

deunaempresa:

»

»

»

»

»

»

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

Enmuchos paises, las marcas estan protegidas gracias al uso, sin que sea necesario su registro
(véase elapartado N.°12 sobre los paises que aplican el sistema del primerusuario de lamarca).

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

En numerosos paises, no usar la marca durante varios afos constituye una prueba de su
abandono (véase elapartado N.° 35).

Unamarcadescriptiva puede adquirir caracter distintivo como consecuencia de suuso ge-
neralizado. En cambio, una marca con caracter distintivo puede perder ese caracter por su
uso generalizado (véase apartado N. 37).

Lasmarcas de certificacionno puedenserusadas porsupropietario (véase elapartadoN.°7).
El Articulo 43 de la Ley 61 de Propiedad Industrial de Panama, que reforma el articulo 101dela
Ley 35indica que se entiende por uso de unamarca la colocacién en el mercado nacional de
los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, fabrica-
dos, elaborados o confeccionados enlaRepublicade Panama o en el extranjero. Se entiende
por uso de una marca de servicio la prestacion de los servicios amparados por dicha marca
en el comercio nacional. También constituira uso de la marca su empleo enrelacién con pro-
ductos destinados a la exportacion a partir del territorio nacional o en relacion con servicios
brindados enelextranjero desde elterritorio nacional. Eluso de unamarca porunlicenciatario
o porotrapersonaautorizada para ello serd considerado como efectuado poreltitulardelre-
gistro, paratodos los efectosrelativos aluso de lamarca. eluso de lamarca enunaformaque
difiera de como aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esen-
cialesy que no alteranlaidentidad de lamarcano serd motivo parala cancelacién delregistro
ni disminuira la proteccion que él confiere.

Encada pais existe unaideadiferente sobrelo que constituye el uso de una marcaregistrada. Sin

embargo, porlo general el “uso” de una marca desde el punto de vista juridico consiste en utili-

zarlamarcatalcomo estaregistrada. Ese uso debe enmarcarse en una actividad comercial y ser
efectuado por su propietario o por terceros con el consentimiento del propietario. La marca
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debeusarsereferidaalos productos o servicios paralos que estaregistrada o guardarrelacion
conellos, y ese uso ha de tener lugar en el territorio en el que esta registrada. También puede
entenderse que existe uso de la marca cuando esta se utiliza en una forma que difiere en de-
terminados elementos, siempre que no se altere el caracter distintivo de lamarca. Eluso debe
serintensivoy en muchos paises el uso simbdlico no es suficiente. Ademas, utilizar lamarca en
los productos o materiales destinados al etiquetado o el embalaje de los productos en el terri-
torio en el que estaregistrada con fines de exportacion unicamente puede considerarse uso.
Sin embargo, en muchos paises esto no estad tan claro. De nuevo, los requisitos juridicos enlo
concerniente al “uso” delamarcadifierende un pais a otro, aunque porlo general se cumplenssi
el titulardelregistro de marca:

» aplicaelsignoalosproductos o suembalaje;

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

» importa o exporta productos con ese signo;

» utiliza el signo en una factura, una lista de vinos, un catdlogo, una carta de empresa, docu-
mentos comerciales, unalista de precios u otro documento comercial; o

» utiliza el signo en publicidad.

Recomendamos ampliarlainformacidnrevisando ellistado del Articulo 42 delalLey é1delaley
de Propiedad Industrial que reforma el articulo 99 dela Ley 35.

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

Se puede solicitar el registro antes de haber usado la marca, pero algunos paises no la regis-
tran oficialmente hasta que no se hayan presentado pruebas de suuso. Enlos paises donde se
aplica ese requisito, el concepto de uso es muy importante, puesto que “el uso de una marca
enelcomercio” elevaelrango de esamarcaporencimadeldelas marcas de terceros. Enestos
paises, eluso esunrequisito para efectuaral registro o paralapresentacion de unaoposiciéono
una demanda judicial porinfraccion.

Lomasimportante que deberecordarse es que, encualquiersituacion, lo principal escompro-
barqué sedispone enlalegislacidén del paisy registrarlamarcalo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, enlamayoria de los paises, sino se usalamarca durante
un determinado periodo (que suele oscilar entre tres y cinco afos) tras el registro, podra ser
eliminada delregistro de marcas por considerar que ha sido abandonada. Esto conlleva que el
titular delregistro de marca podria perder sus derechosrespecto de esamarca. EnPanamalas
marcas puedenregistrarse antes de suuso o estando enuso.



¢TMo ®?

Elusode ®,TM, SM o simbolos equivalentesjunto aunamarca no es obligatorio y normalmente no
aporta una proteccion juridica adicional. Sin embargo, puede servir para informar de que un de-
terminado signo esunamarcay advertir asialos posiblesinfractoresy falsificadores. El simbolo ®
(“registrada”) solamente puede utilizarse unavez que lamarca ha sidoregistrada, mientras que TM
(“marcadefabricaodecomercio”, eninglés)suele utilizarse paramarcas que nohansidoregistra-
das. SM(“marcade servicios”, eninglés) se emplea de manera parecida a TM (para marcas que no
han sidoregistradas), perorespecto de servicios enlugarde productos.

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

36. ;Puede suempresausarla mismamarca
paradistintos productos?

Cuandopongaenelmercadonuevos productos ovariantes nuevas de suproducto, tendra que
decidir de qué manera distinguird esos productos o variantes de su producto original y de qué
imagen de marca los dotara en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta

unos beneficiosy unos costosyriesgos. Podra:

»

»

»

»

»

Usar la misma marca de producto o servicio. Aplicar una marca ya existente a productos
nuevos permitird que el nuevo producto se beneficie delaimagenyreputaciéndelamarca.
No olvide que tal veztenga que presentar una solicitud nueva a fin deregistrarla marca para
ese nuevo uso (véase elapartado N.©28).

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

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

Servirse de undisefoindustrial nuevo del producto o de suembalaje (véase el apartado N.° 13).

Usar un material grafico distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que
los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos;
esto supondria servirse de un derecho de autor o un disefio industrial, o de ambos (véase
elapartado N.°13).
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Nutella®ylos elementosy signos correspondientes sonmarcas propiedad de Ferrero®.

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

En Panama para tener un detalle mas claro recomendamos leer la lista detallada en el Articulo
49 delaley 61de Propiedad Industrial que reforma el articulo 110 de la Ley 35.

37. ;Como debe utilizar su marca?

No basta con obtener proteccidn por medio del registro de la marca. La proteccién puede
desaparecer si no utiliza debidamente su marca. Una marca puede convertirse en genérica si
se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre comun con el que se designa
el producto o servicio de que se trate. Cuando asi suceda, la marca no podra ser registrada 'y
podra anularse unregistro anterior de esa marca. Algunas marcas conservan la proteccion por
marca en determinados paises a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros (véase el
apartado N.° 9 sobre signos genéricos).

Recomendamos leer la lista detallada del Articulo 38 de la Ley 61 de Propiedad Industrial que
reforma el articulo 91delalLey 35.

Ejemplo:

Eltérmino “Trampoline” hapasado asergenéricoenlos Estados Unidos de América, demodo que
otrasempresas también pueden utilizarlo para designarun aparato de salto atlético.

Eluso correcto eincorrecto de las marcas

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

» Utilice el simbolo ® paraindicar que se trata de unamarcaregistrada.

» Diferencie lamarca deltexto que laacompafa pormedio de letras mayusculas, en negrita
oencursiva, o enmarcandolas entre comillas.

» Uselamarca siempre de lamisma forma. Sisumarca estaregistrada con una ortografia, un di-
seflo,uncolorounatipografiadeterminados, asegurese de que se utilizaconforme seregistro.
No altere lamarca mediante guiones, combinandola o abreviandola (porejemplo, “plumas
Montblanc®” no deberia aparecer como “Mont Blanc”).
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» Lamarcano debe utilizarse como sustantivo. La marca se usara exclusivamente como ad-
jetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construccion LEGO®”, no “los Lego”).

» Lamarcano debe utilizarse como verbo (por ejemplo, debe decirse “retocado con el pro-
gramainformatico Adobe® Photoshop®”yno “photoshopeado”).

» Lamarcano debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no
“tictacs”).

» Establezcadirectricesypracticas éptimasclarasyconvincentesrespectodelamarca.En-
sefielamaneracorrectade utilizarsumarcaal personal, los proveedores, los distribuidores
y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepcidn, siganlas normasy
directrices.
Conellopuede quelogreimpedirque sumarca se conviertaengenérica, pero tambiénes posible
que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista juridico, es mas importante que intente
de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envio de
mensajesde correo electronico onotas alos autores que emplean sumarca erroneamente) que el
hecho de quelogre ese objetivo.

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

Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo es una actividad peligrosa. La

ley varia de un pais a otroy, siconsidera que es necesario usarla marca de uncompetidorensu

publicidad, es aconsejable que consulte primero a un abogado del pais y tenga en cuenta los

aspectos siguientes:

» Tenga sumo cuidado si prevé mencionar en su publicidad que su producto es mejor que el

»

»

»

de uno de sus competidores. Una afirmacion de ese cariz puede serilegal en algunos pai-
ses. Consulte aunabogado del pais de que se trate para conocer cuales sonlasleyesynor-
mas que se aplican alapublicidad comparativa en ese pais.

Siutilizala marca de un competidor en su publicidad, hdgalo de manera honestay adecua-
da,yaquelafinalidad fundamental de su publicidad deberia serinformar al consumidory no
desprestigiar niatacarinjustamente a sus competidores.

Evite emplear la marca de un competidor de un modo que pueda dar a entender que este
garantizao patrocinael producto que usted comercializa. Ademas, no se aprovecheinjusta-
mente de lareputacion delamarcade uncompetidor para promocionar su propio negocio.

Cuando recurra a la publicidad comparativa, tenga cuidado de no modificar la marca de un
competidor, especialmente siestaconsiste enunlogotipo, y utilice siempre el simbolo adecua-
do de esamarca. Lautilizacién de una versién modificada de lamarca de un competidor puede
mermar la capacidad de la marca para identificar el producto en cuestidny, por consiguiente,
esamodificacion podra considerarse unainfraccion de los derechos que confiere lamarca.



» Lamarcade uncompetidor puede conteneruno o mas elementos graficos, como logotipos,
rétulos, disefos o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también
estén protegidos por derecho de autor, por lo que deberd obtener la autorizacidn del titular
delderecho de autor para utilizaruno o varios de esos elementos graficos en su publicidad.

39. ;Qué es un nombre de dominioy que
relacion guarda conlas marcas?

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

Recomendamos leer la lista del Articulo 42 de la Ley 61 de Propiedad Intelectual de Panama que
reformaelarticulo 99 delalLey 35. Donde se detallaporqué el titular delregistro de unamarcatiene
elderecho deimpedirque tercerosrealicen, sinsu autorizacion, cualquiera delos actos enlalista.

Porlo general, los nombres de dominio estan disponibles para su registro conforme al orden
de presentacion de la solicitud. En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales
puedenconsiderarque eluso o, enalgunas circunstancias, incluso elmeroregistro delamarca
de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infraccién con arreglo a los prin-
cipios del Derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados
de mala fe se conoce popularmente como ciberocupacion. Si se determina que su empresa
ha llevado a cabo actos de ciberocupacion, usted estara obligado no solo a transferir o can-
celar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnizacion por dafios y perjuicios.
Por consiguiente, esimportante que el nombre de dominio que se propone utilizarno seanila
marca ni el elemento principal de unamarca de otraempresa.

Por otra parte, si la marca de su empresa esta siendo usada como nombre de dominio o es
objeto de “ciberocupacién” por un tercero, podra usted tomar medidas para poner fin a ese
abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que
laOMPIlofrece enlinternet paralasoluciéonde controversias enmateriade nombres de dominio,
remitiéndose aladireccidonwww.wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio en Internetincluye
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 deblusquedadenombres de dominio que estandisponibles eninternet, como whois.
icann. org/es o www.internic.net.


http://wipo.int
http://www.ompi.int/
http://www.wipo.int/amc/es/index.html
http://whois.icann.org/es
http://whois.icann.org/es
http://whois.icann.org/es
http://www.internic.net/

Consejos sobre nombres de dominio

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

» Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio. Los
clientes encontraran susitio web facilmente siutilizaunnombre de dominio que seaigual o
similar a sunombre comercial o alnombre de sumarca. Por consiguiente, intente registrar
sumarca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Ademas, cuan-
do escojaunamarcanueva parasus productos, compruebe que elnombre de dominio co-
rrespondiente se encuentra disponible.

» Registre sunombre de dominio como marca. Elregistro de unnombre de dominio no con-
fiere automaticamente derechos de marca. Asi, siadquiere el nombre de dominio “sunny.
com”, no podraimpedir que otros utilicen “sunny” parala venta de productos (por Internet
o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa direccion especifica de In-
ternet. Deberia pensar en la posibilidad de registrar sunombre de dominio (en el ejemplo,
“sunny”) como marca (con o sin la extension del dominio de nivel superior “.com”). Contar
conunregistro de marca a) hara que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos
frente a todo aquel que intente utilizar el mismo nombre para comercializar productos si-
milaresy b) podraimpedir que otros registren el mismo nombre como marca para produc-
tos o servicios similares.

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

» ¢Como puede registrar sunombre de dominio? El registro de los nombres de dominio es
relativamente sencillo, rapido y barato. La forma mas sencilla es registrarlo por medio de
uno de losregistradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.
org/es o www. internic.net. Latasasuele oscilarentrelos 10 ylos 35 délares de los Estados
Unidos de Américay elregistro es efectivo en cuestion de minutos.

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

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas juridicos polémicos para los que
no parece haberuna soluciénuniforme.

» Uno delos problemasreside enelhecho de que los derechos de marca son de naturaleza
territorial (es decir,lamarcasolo esta protegidaenel pais oregiondonde se hayaregistra-
do o se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a
la hora de solucionar controversias entre empresas que son titulares legitimos de marcas
idénticas o tan similares que inducen a confusién referidas a productos idénticos o simi-
lares en paises diferentes. Como lalegislacidon en este dmbito todavia estd en proceso de


http://sunny.com
http://sunny.com
http://www.icann.org/es
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http://www.internic.net/
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elaboracidn, la manera en que los tribunales abordan esta cuestion varia considerable-
mente de un pais a otro.

» Lapublicidad apartirde palabras clave esunamodalidad de publicidad enInternet que se sirve
de palabras clave que activanla aparicion de anuncios enuna columna separada de los resulta-
dos de la busqueda. Los propietarios de algunos motores de busqueda venden palabras cla-
ve alas empresas. Cuando un usuario de Internet introduce esas palabras clave en el motor de
busqueda, aparecen anuncios junto con lalista de los resultados de la busqueda. Por ejemplo,
unaempresade bicicletas puede comprarlapalabra “bicicletade montafa” aun motorde bus-
queda, y en consecuencia cadavez que un usuario introduce la palabra “bicicleta de montafa”
enelmotorde blsqueda, aparecera una pancarta publicitariade laempresa. Ademas, al pulsar
sobrelapancarta, estadirige al sitioweb delaempresade bicicletas. Sinembargo, el problema
seplanteacuandounmotordebusquedavendelamarcadeuncompetidorcomo palabraclave
que activala publicidad. Supongamos, por ejemplo, que laempresa de bicicletas mencionada
anteriormente ha comprado la palabra “Cannondale®”, lamarca de una empresa competidora.
Cadavez que seintrodujerala palabra clave “Cannondale®”, apareceria una pancartade laem-
presa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados. En algunos paises, este
tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como consecuencia que se atribu-
yaresponsabilidadjuridica tanto al operador del motor de busqueda como alaempresa anun-
ciante porinfracciondelderecho de marca, publicidad engafiosay competencia desleal.

» Los hiperenlaces a otros sitios web brindan un servicio Util a sus clientes, pero en muchos
paises no existe una legislacion precisa acerca de cuando y cdmo pueden utilizarse. En la
mayoriadelos casos,losenlaces estdndentrodelalegalidadyno esnecesario disponerde
la autorizacion del otro sitio para incluir un enlace en la pagina web. Sin embargo, algunos
tipos de enlaces pueden acarrearresponsabilidad juridica, porlo que es aconsejable evitar
utilizarlos u obtener permiso paraincluirlos. Pueden plantear problemas:

e losenlacesquellevanasitios web concontenidoilegal;
e losenlacesqueincluyenellogotipo de unaempresa;

« losenlacesprofundos(enlaces que sorteanlapdginadeinicio de unsitiowebyconec-
tan directamente con una pagina concreta de ese sitio) si constituyen una manera de
eludir los mecanismos de suscripcidn o de pago o si estan expresamente prohibidos
por el propio sitioweb;y

o lacreacionde marcos (se muestra el contenido del sitio web de untercero enunmarco
contenido enotrositioweb)olaréplicadessitios (seincorporaenunsitiowebunarchivo
grafico de otro sitioweb).

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

En funcion del tamafio de la empresa y de su cartera de marcas, puede que necesite contar
conun miembro del personal que se encargue exclusivamente de supervisar la gestion de su
carterade marcas.
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Uno de los cometidos fundamentales de un supervisor o coordinador interno de marcas es
asegurar que se observan de manera uniforme las practicas mas idéneas. Antes de que cual-
quier personade laempresaimprima las tarjetas de visita, el papel y los suministros de oficina,
el material publicitario, los embalajes y otros documentos, el supervisor comprobara que se
cumplen las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de marcas también de-
beria supervisar el volumeny la posible naturaleza cambiante del uso de las marcas, asicomo
verificar que se comunican al agente de marcas las renovaciones del registro (si incumple el
plazo se invalidara su registro) o las solicitudes nuevas que puedan ser necesarias. El supervi-
sortambiénpodraactuarcomolapersonade contacto paratodaslas cuestionesrelacionadas
conlagestionyeluso delas marcas existentesylas futuras, y ocuparse, almismo tiempo, dela
coordinacién conlos agentes de marcas o los abogados expertos en marcas externos.

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

» preparar uninforme sobre la situaciéon de todas las marcas registradas y de las solicitudes
deregistro que estén pendientes, ordenadas por producto, marcay pais;

» decidir sideberian mantenerse determinados registros o si seria posible reducirlos costos
mediante el abandono, total o parcial, de algunos de ellos;

» examinar los productos y el material comercial conexo con objeto de garantizar que sus
marcas se usande manera coherentey de conformidad consusregistrosylalegislacionso-
bre marcas aplicable;

» evaluarsiseriaconvenienteregistrarlas marcas, loslemas, los esldganesyloslogotipos que
no estanregistradosy, de serlo, dénde deberia efectuarse el registro;

» examinarlos procedimientos de seleccidny registro de las marcas y formular recomenda-
ciones parasumejora;y

» prepararlacarterade marcas paraladiligenciadebidaenlastransaccionesy para su utiliza-
cién como garantia subsidiaria enla financiacion basada en activos.

Encargar aun miembro del personal la gestion de todos sus activos de propiedad inte-
lectual y la coordinacion con todos los ambitos conexos

La persona que tenga a su cargo la gestion de su cartera de marcas deberia trabajar en estrecha
colaboracion con el miembro del personal que dirijalas actividades de comercializacidn, publici-
dadyrelaciones publicas de suempresa.

Podria ser la misma persona que gestiona todos los aspectos relacionados con la propiedad in-
telectual de suempresa, que se coordinaconlos agentesy abogados externosy que formula po-
liticas con el fin de ensefar al personal cuales son las buenas practicas en materia de propiedad
intelectual. Para potenciar al maximo los beneficios y proteger integramente sus activos de pro-
piedadintelectual, es necesario que todos esos ambitos estén coordinados entre si.
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»

»

»

»

¢Utilizasumarca de manera coherente? Compruebe conregularidad que utiliza sumarcade
formaadecuadaenrelaciénconlos productosy servicios apropiados.

;Utilizalos simbolos ®, ™y SMcorrectamente? Asegurese de que comprende las diferencias
entre ellos. Sidecide noregistrar sumarca, o siexportaproductos aunpaisenque sumarca
no estaregistrada, tenga cuidado de no utilizar el simbolo ®, puesto que puede considerar-
seunapracticaempresarial desleal o publicidad engafosa.

¢(Comprenden sus empleados el uso de las marcas? Ensefie a sus empleados cudl eslama-
neraenque deben utilizarlas marcas de suempresa a fin de garantizar la coherencia.

Las marcas de los competidores. Consulte a un abogado del pais especializado en marcas
antes de utilizarlamarca de un competidor.

Masinformacion. Véase el punto 4 delmddulo 02 de IP PANORAMA™
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42. ;Puede conceder licencias sobre su
marca a otras empresas?

Se pueden concederlicencias sobre las marcas a otras empresas. Al hacerlo, el titular del registro
de marca continda siendo el propietario de la marca objeto de la licencia y Unicamente consiente
en que otra u otras empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el pago de regalias y
requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica en
un acuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el li-
cenciante puede ejercer cierto control sobre el licenciatario (usuario autorizado) con el objetivo de
garantizar que se mantenga un cierto grado de calidad. En algunos paises, ese control de calidad
esimportante para conservarderechosjuridicamente exigibles sobre lamarca.

Comoindica el Articulo 24 de la Ley 61 de Propiedad Industrial que reforma el articulo 56 de la
Ley 35. Sobre laexplotacion de una patente o registro podra concederse mediante convenios,
licencias voluntarias o no voluntarias. La licencia sera inscrita en la DIGERPI para que pueda
producirefecto sobre terceros.

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

< memory

MEMORY COMPUTACION, radicada en Uruguay, es una empresa especializada en programas infor-
maticosde gestiony contabilidad parapymes que se sirve de las franquicias paraampliar sus activi-
dades empresariales. El franquiciado tiene derecho a usarelnombre comercial, las marcas de pro-
ductosylas marcas de servicios, los conocimientos especializadosy otros derechos de propiedad
intelectual que posee el franquiciadora cambio del pago deunasumaacordada. Laempresahare-
gistrado susmarcasentodoslos paisesenlos que tiene actividades. www.solucionesmemory.com

Unamodalidad especialmente lucrativa de concesién de licencias sobre marcas es la explotacion
de productos derivados. Se trata de una forma de comercializacion enla que se coloca enun pro-
ducto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca,
undisefoindustrialounderechode autor)conlafinalidad de aumentarsuatractivo. Sereproducen
logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas de lamusica pop, de-
portistas famosos, cuadros célebres, estatuasy muchas otrasimagenes en muy diversos produc-
tos, desde camisetas, juguetesy material de papeleria hastatazas de caféy carteles.

En esta modalidad de comercializacion se requiere un permiso previo para usar los distintos
derechos en relacion con la mercancia comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al

.78 .


http://www.solucionesmemory.com/

usarimagenesde personasfamosas en campafas de explotacionde productos derivados, yaque
esasimagenes puedenestarprotegidas porelderecho alaintimidady porderechos publicitarios.

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

» Concesion de licencias. Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas
(como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o0 elementos de anima-
cion), concederlicencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puedereportarles
tasas de licenciay regalias cuantiosas. La concesidn de licencias también permite que una
empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relati-
vamente seguray eficazenfuncion de los costos.

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

SerecomiendaleerelArticulo 23 delalLey 61de Propiedad Industrial de Panama quereformael
Articulo 55delaley 35.

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

Enlos acuerdos de licencia, el titular del derecho suele serremunerado mediante un pago uni-
coy/oregalias periddicas, cuya cuantia puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del
producto objeto de la licencia (regalia por unidad) o a las ventas netas (regalia basada en las
ventas netas). En muchos casos, la remuneracion por una licencia de marca es una combina-
cidonde un pago Unico y regalias. En ocasiones, las regalias pueden sustituirse por una partici-
paciénen el capital de laempresadellicenciatario.

Sibienexistennormas de sectorrelativas alacuantiadelasregaliasen cadasectorindustrialen
particularcuya consultapuederesultarutil, cadaacuerdo delicenciaesunicoylacuantiadelas
regaliasdepende defactores especificosy muy diferentes que puedennegociarse. Porlo tan-
to,lasnormas de sector pueden proporcionaruna orientacién Util pero basarse excesivamente
enestasnormas suele serun error, puesto que cada marca tiene unvalordistinto.

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

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

» Licenciaexclusiva: Tiene derecho autilizarlamarcaunsololicenciatario, y nisiquieraeltitular
delregistro de marca podra utilizarla.



» Licenciaunica: Tienen derecho a utilizarlamarcaunsolo licenciatarioy el titular del registro.

» Licencia no exclusiva: Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del
registro.

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

Cada tipo de licencias recomendamos manejarlo con el apoyo y asesorias de expertos de la
Direccién General deregistro de Propiedad Industrial Digerpi.
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HARAR™ YIRGACHEFFE™  SIDAMO™

ETHIOPIAN ETHIOPIAN ETHIOPIAN
FINE COFFEE FINE COFFEE FINE COFFEE

El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comité de Partes Interesadas en el Café Etio-
pe de Gran Calidad), en colaboracidn con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopia, puso
en marcha la Iniciativa de Desarrollo de la Marca y Concesidn de Licencias del Café Etiope. Con
ellase pretende aliviarla pobreza en Etiopia mediante lapromociony la utilizacion de sus cafés de
mayor calidad. Lastres marcas mas famosas de café etiope (HararTM, YirgacheffeTMy SidamoTM)
Seregistraronenunos 36 paisesy se exigid alos distribuidores que obtuvieranlicencias no exclu-
sivas parasuventa. Etiopia cuentaahoraconmas de 110 licenciatarios en ocho paises.

45. ;Deberia conceder una licencia exclusiva
o no exclusiva sobre sumarca?

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

46. ;Quérelacion guardanlos acuerdos de
franquicia conlas marcas?

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determi-
nada de realizar una actividad empresarial, amplia su empresa mediante la concesion a otros

’Paraobtenermasinformacion, véase In Good Company: Managing IP IssuesinFranchising (Enbuena compafia: La
gestiondelos aspectos de propiedadintelectual delos contratos de franquicia), publicacion dela OMPIN.©1035.
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empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago
de unatasa. Ademads de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador
otorgara al franquiciado el derecho a usarla propiedad intelectual y los conocimientos espe-
cializados del franquiciador, y le proporcionara formacion y apoyo. En resumen, un negocio
exitoso seriareproducidoy gestionado porempresarios (los franquiciados) bajo la supervisién
y el control del franquiciadory con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el
derechoausarlapropiedadintelectualrelacionadaconese negocio paraque este puedages-
tionarelnegocio eficazmente. Losderechos de propiedadintelectualque se cedenbajolicen-
ciaenunacuerdo defranquiciasuelensermarcasde fabricaode comercio, disefios, derechos
de autor, patentesy secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos
de propiedadintelectual.

ElArticulo126 delalLey 35 de Propiedad Industrial, indica que, existira franquicia cuando, conla
licenciade uso deunamarca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asisten-
ciatécnica, paraquelapersonaaquiense le conceda pueda producir o vender bienes o pres-
tarservicios,de manerauniformey conlos métodos operativos, comercialesy administrativos,
establecidosporeltitulardelamarca, tendientes amantenerlacalidad, el prestigioylaimagen
delos productos o servicios distinguidos porlamarca.

Ejemplo:

Nacién Suchi franquicia panamefia. Restaurante en donde colaboradoresy Clientes comparten
una misma pasion, ofreciendo una propuesta gastrondmica creativa y sorprendente que fusiona
lo tradicional conloinnovador.

Disfrutar de una experiencia Unica, vibrante, exquisita y divertida que deja siempre con ganas de
volver. Todo esta diseflado con colores, formas y aromas basados enla comida. Esunmagico re-
corrido culinario en donde se podra disfrutar de los sabores mas destacados de Japdn, Tailandia,
Vietnamy otros paises del sudeste asiatico enun sololugar.

nacionsushi

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

Cada vez existen mas posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa ti-
tular. Paralaventa o cesidén de unamarcaes posible que sea necesario depositaruna copia del
acuerdo, o parte de este, enla oficina de marcas.
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Estudio monografico: ;Como puede una marca aportar beneficios aun empresario? El
ejemplo de JET® Mosquito

ElISr.S.K.Matlani,unempresarioradicado enlalndia, fabricé artesanalmente unapequefiamaquina
y comenzo a manufacturarlaminasimpregnadas conrepelente de mosquitos conlamarca JET®.

Efectud unainversion total en el proyecto de, aproximadamente, 65.000 délares de los Estados
Unidos de América. JET® no tardé mucho en convertirse enuna marca de éxito en el mercado.

Diez aflos mas tarde, Godrej Sara Lee, uno de los principales grupos industriales de la India, estu-
diaba distintas opciones paraintroducirse en el mercado de los repelentes de mosquitos. Godre;j
Sarah Leellegd aunacuerdo conlaempresa del Sr. Matlaniparacomprarlamarca

JET®porunos 6,5millonesdeddlaresdelosEstados Unidosde América. Las fabricasestablecidas
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 com-
prendia Unicamente la marca, que habia adquirido prestigio en el mercado indio. De ese modo, a
partir de unainversidninicial de 65.000 ddlares de los Estados Unidos de América, el Sr. Matlani
obtuvo unos beneficios excepcionales gracias alaventa de sumarca.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia de propiedad intelectual y
una gestion acertada de la cartera de derechos de propiedad intelectual pueden proporcionar
beneficios mucho méas importantes que todos los activos fisicos tradicionales con que pueda
contarunaempresa.

Unamarca simbolizalasinversiones realizadas poruna empresa para poder elaborary comercia-
lizar un producto de calidad. Para introducirse en un nuevo mercado como el de las laminas im-
pregnadas con repelente de mosquitos, todo lo que Godrej Sara Lee necesitaba era una marca
que gozase de buenareputaciony satisficieraalos consumidores. Para el Sr. Matlani, sumarcare-
sultd ser su activo de mayor valory considerd que venderlo representaba una opcidéninteresante
enun momento en que, a sujuicio, laempresa estaba alcanzando los limites de sus posibilidades
de crecimientoRecopilado por Pankaj Jain, director de la Unidad de Derechos de Propiedad Inte-
lectual delMinisterio de Industrias de PequeiaEscala, Gobierno delalndia. Puede obtenerse mas
informacion en IP Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad
intelectual, que puede consultarse enla direccion www. wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

48. ;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
por marca dependerd de lalegislacion pertinente (véase el cuadro que figura a continuacion).
Al elaborar su estrategia de exportacion, debera comprobar este asunto, de ser posible con el
asesoramiento de un expertojurista. De manera analoga, sisuempresa prevé adquirir produc-
tos que llevan una marca propiedad de otra empresa, debe determinar si necesita el permiso
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formal previo del titular del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero.
Quizas le sorprendanla considerable complejidad de lasrespuestas a estas cuestionesy lo mu-
cho que estasvarian de unpais aotro. De hecho, varios paises han formulado las doctrinas deno-
minadas de “agotamiento del derecho de marca” y de “la primera venta”, conforme a las cuales
se dirimen las situaciones en que el titular de un registro de marca puede o no actuar contra un
revendedor de sus productos.

Enelcaso de Panama sise encuentra algunairregularidad recomendamosirala Direccion Ge-
neralde RegistrodelaPropiedadIndustrial DIGERPIen el Ministeriode Comercio Exterior, MICI.

Lasimportaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Unaimportacion paralela es un producto protegido porun derecho de marca que se importaaun
mercadoysevendeenélsinelpermisodeltitulardelregistrode marca. Los productos son “autén-
ticos” (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca
obajolicenciadeeste. Noobstante, es posible que hayan sido concebidos o empaquetados para
un pais o mercado especificos y posteriormente se importen a un mercado distinto del previsto
por el titular delregistro de marca.

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

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

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

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos moéviles iPhone®.
Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono mévil nuevo con la marca iPhone®.
Sinembargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autoriza-
do puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono mo-
vil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto,
puesto que sus derechos sobre lamarcaiPhone® enrelacion con ese teléfono movil en particular
se “agotaron” enelmomento en que el producto se vendié al consumidor.
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La doctrina esta presente en todos los paises, pero existen tres tipos diferentes de sistemas de
agotamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cual de ellos es preferible es ob-
jeto de unagran controversia, debido a que conllevarepercusiones econdmicasimportantes.

» Siunpaisreconoce ladoctrinadelagotamiento nacional, el derecho del titular de lamarca
acontrolarelmovimiento de un producto o servicio se extingue enelmomento enque este
se colocaenelmercado enelterritorio nacional. No se permitenlasimportaciones parale-
las. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmision de productos y
serviciosy de segregarlos mercados.

» Enlossistemasdeagotamientoregional, elderecho deltitulardelamarcaseextingueenel
momento en que el producto o servicio entraenelmercado de cualquierade los paises de
una regién determinada, como la Unién Europea. Las importaciones paralelas estan per-
mitidas, aunque solamente enrelaciéon con los productos que entraron en el mercado por
primeravezdentro del territorio regional.

» Enlospaises donde sereconoce ladoctrina delagotamientointernacional, el derecho del
titularde la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o co-
mercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las importaciones
paralelas, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos
paisesindependientemente dellugaren elmundo en el que se hayan vendido o puesto en
elmercado porprimeravez.
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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.

Masinformacion. Véase elmdédulo12 de IPPANORAMA™,



€hcreto

La observancia
de los derechos
de marca




49. ;Por qué es importante detectar las
infracciones?

Uncompetidor puede hacer pasar sus productos porlos de otraempresa mediante la utilizacidn

de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primerlugar, el competidor se sirve de

lareputaciénde esaempresaparaprivarle de susventas. Ensegundo lugar, siel competidorven-
de productos de peor calidad, lareputacion de la otra empresa se vera dafiada. Por consiguien-

te, es importante que efectle un seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas

gue seantansimilares quellevenaconfusién. Atalefecto, puede adoptarlas siguientes medidas:

»

»

»

»

llevaracabo blisquedas de marcas (véase el apartado N.° 19);
efectuarunseguimiento enInternety en sus puntos de venta habituales;

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

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

Entodo casodeinfraccionalos derechos de propiedadintelectual, se procederd ala disposi-

cion, donacion o destruccion de los articulos y de la maquinaria utilizada en la vulneracion del
derechodepropiedadintelectual, apenas se encuentre acreditadala existenciadelhechode-
lictivo, de acuerdo con el procedimiento que se encuentra en el Articulo 75 de la Ley 61 de Pa-

nama quereforma el articulo166 delaley 35.

La gestion deriesgos en la esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestién de
riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca,
incluidas las marcas de productos. Elaborar una estrategia solida antes de que se cometa unain-
fraccion puede reducir al minimo los costos que comportaria lograr hacer valer posteriormente
los derechos de marca.

Planificacion

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

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

» Elabore unaestrategiafinanciera paralagestionde sus marcas enlaque se aborden cues-

tiones como las tasas de mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como
losagentesde marcasylos abogados expertos en marcas.

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

sus marcas.
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Proteccion de los derechos

» Enfuncién delosrecursos disponiblesy de su estrategia empresarial, registre sus marcas
entodoslos paisesenlos que prevé fabricar o comercializar sus productos.

Observanciay supervision

» Efectle un seguimiento de losregistros publicadosy de otras fuentes para descubrirem-
presasymarcasnuevas que seande 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.

» Asesorese conexpertos externos para defendersus derechos contralasinfracciones.

» Evalle continuamente su estrategia a medida que suempresa crecey cambia.

50. ;Cuando infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca ouna marca

tan similar que induce a confusién para los mismos productos o para productos similares en

unpais en el que sumarca esta protegida (véase el apartado N.° 15). Para probar que ha sufrido

unainfraccién, debe demostrar que una marca especifica es tan préxima ala suya que es pro-
bable que los consumidores se confundan. La confusion puede residir en que los productos

del competidor seaniguales alos suyos o en que, de algiin modo, la empresa del competidor

parezca guardarrelacién o estar aprobada, autorizada o patrocinada por suempresa.

»

»

»

»

»

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

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

Silos productos sonmuy similares. Silos productos compiten directamente, el peligroes que
los consumidores crean equivocadamente que existe unarelacion entre los productores.

Sihayindicios de que efectivamente existe confusion. Todos los mensajes de correo postal
o electronico, los faxes y las llamadas telefonicas que se hayan remitido o efectuado por
error, asicomo cualquier quejadelos consumidores, resultande utilidad para evaluarel gra-
do de confusién del publico. Unaencuesta alos consumidores sirve para demostrarla con-
fusionentre el publico.

Silos productos se venden mediante los mismos canales de comercializacion.



Este grado de proteccion tradicional no es adecuado para proteger marcas notoriamente co-
nocidas contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputacion o de diluir el caracter
distintivo de lamarca. Esas marcas gozan de una mayor proteccién en casitodoslos paises.

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

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca esta sien-
do objeto deinfraccion. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informara de las
distintas maneras en que puede interponerunadenuncia poractos de falsificaciény deinfrac-
ciondelamarcayle asesorara sobre como hacervalerlos derechos de sumarca. Le informara
delos procedimientos civiles 0, en su caso, administrativos de los que dispone.

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

Si suempresa considera que la infraccidn es dolosa y sabe dénde tiene lugar la actividad in-
fractora, tal vez quiera actuar de manera sorpresivay obtener, conlaayuda de unabogado es-
pecializado en marcas, una orden de inspeccidn e incautacion (cursada, normalmente, porun
tribunal competente o por la policia) para efectuar una inspeccion sin avisar previamente a la
empresa o personaque supuestamente estd cometiendo un delito. Se podraincoarunproce-
so penal en aquellos casos enlos que se entienda que se trata de falsificacion dolosa de mar-
casde productos o de piraterialesiva del derecho de autor a escala comercial.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor ainformar al propietario de la marca so-
bre laidentidad de las personas implicadas en la produccidn y distribucién de los productos
y servicios infractores, asi como de sus canales de distribucion. Como medida de disuasion
eficaz contralas infracciones, las autoridades judiciales podran ordenar, a instancia del titular
delregistro de marca, que los productos y materiales infractores se destruyan o se apartende
los circuitos comerciales sin el pago de indemnizacién alguna.

Serecomiendarevisarlos articulos 75,76,77y 78 dela Ley 61 de Propiedad Industrial y buscar ase-
soriaenlas oficinas dela Direccion General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI)
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Estudio monografico: La utilizacion del sistema de propiedad intelectual para prote-
gerse contra competidores que infringen los derechos de marca. El ejemplo de Saigon
Cosmetics Corporation (SCC)

Saigon Cosmetics Corporation(SCC)eselprincipalfabricante de perfumes, cosméticosy articulos de
tocador de Viet Nam. Por medio de los servicios de agencias profesionales de propiedad intelectual
de Viet Namy del extranjero, SCC se asegura de que sus activos de propiedad intelectual estan pro-
tegidos, antes introducir en el mercado cualquiera de sus productos. Gracias a esta medida, SCC es
propietario de mas de 200 marcasy disefosindustriales, muchos de ellos en el ambito internacional.

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

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

Unatempranasensibilizacionrespecto delaimportanciade unempleo eficaz del sistema de pro-
piedad intelectual ha desempefiado un papel fundamental en el éxito de SCC. A este respecto,
los directores de SCC tienen la certeza de que “si no hubiéramos invertido en la proteccion de
nuestros activos de propiedad intelectual, a otros les habria sido mucho mas facil aprovecharse
ilicitamente de nuestro genio, nuestra creatividad y nuestra reputacién, lo que habria hecho mas
dificil, cuando noimposible, que lacompafiia alcanzara su actual posicion de primer fabricante de
cosmeéticos de VietNam”.

EnIP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI| de estu-
diosde caso sobre la propiedadintelectual, encontrard mas informacion.

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

Ennumerosos paises, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo
objetivo es impedirla importacion de productos de marca falsificados y de cuya ejecucion se
encargan las autoridades aduaneras nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras
pueden examinar, inspeccionar e incautarse de los productos sospechosos de infringir dere-
chos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se llevan
acabo principalmente contralos productos que seimportan al pais. Algunas autoridades adua-
nerastambiénretienenlos productos sospechosos que se encuentranentransito o se exportan.
Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de


http://www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp
http://www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp

marcay proporcionar informacion valiosa que resulta util para la labor interna de observancia
delosderechos quellevanacabolas empresas. Parabeneficiarse enla mayor medida posible
del sistema, es aconsejable que suempresa:

» se pongaen contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtenerinforma-
cionsobre elrégimen aduanerolocal;

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

» inscribasumarcaomarcas ante la oficinade aduanas;

» proporcionetantainformacidncomole seaposibleycoopere conlosfuncionarios deadua-
nas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, informa-
cionsobrelagamade productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre como distinguir
los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, informa-
cidnacercadelaubicaciony el destino delos productos falsificados, etc.); y

» pague lastasas establecidas.

EnPanamael Articulo 89 delalLey 61que reformael articulo 196 de laLey 35, indicalo siguiente:

Sin perjuicio de lo que establece el Cédigo Judicial, enrelacion con la falsificacion de marcas,
las autoridadesjudiciales estan, salvo en circunstancias excepcionales, facultadas para orde-
nar, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la falsificacion de mar-
cas,quealaparte ganadorale seanpagadasporlaparte perdedoralas costas procesalesylos
honorarios de abogados que seanrazonables.

De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, estan
facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre infraccion de
patentes, que ala parte ganadorale sean pagadas porla parte perdedoralas costas procesa-
lesyloshonorarios de los abogados que seanrazonables.

53. ;: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 menosformal, mas brevey masbarato quelos procedimientosjudicialesy, ani-
velinternacional, es mas facil exigir el cumplimiento dellaudo arbitral. Una de las ventajas de la
mediaciénes quelas partes mantienen el control sobre el proceso de soluciénde la controver-
sia, lo que puede contribuira mantener buenas relaciones comerciales conla parte infractora,
conlaque puede ser conveniente establecer una colaboracion en el futuro. Para obtener mas
informacion sobre el procedimiento de arbitraje y mediacion, véase el sitio web del Centro de
Arbitrajey Mediacidéndela OMPlen www.wipo.int/amc/es.


http://www.wipo.int/amc/es

En Panama el Articulo 90 de la Ley 61 de Propiedad Industrial que reforma el articulo 197 de la
Ley 35Indica que: Los procesos relativos alas materias de que trata el presente Titulo seran de
competenciadelosjuzgadosy tribunales creados, de conformidad conlalLey 29 de 1996, mo-
dificada por Ley 45 de 2007. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podran acordar resolver la
controversia surgida o que puede surgir enrelacion conlos derechos protegidos por esta Ley,
utilizando cualquier método de resolucidn alterna de conflictos. Cuando elijan la conciliacion,
lamediacion o el arbitraje, lo haran conforme alo dispuesto porlalegislacion vigente.



»

»

»

»

»

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 obtenermasinformaciéonenwww. 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-
portacidonylaslineas de productos que puedan ampliarse.

Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus pro-
ductos). Noolvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero. Re-
nueve sus registros siasilo desea.

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

Obtengabeneficios delaconcesidndelicencias 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 laimportacidon o exportacion
delas mercanciasinfractoras.
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Sitios web de
utilidad

Panama



Consultelos siguientes sitios web sidesea obtener masinformacion sobre los siguientes temas:

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

e Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html https://www.inta.org
(Asociacion Internacional de Marcas)

o Paraconocerlos aspectos practicosrelacionados con elregistro de marcas, consulte la
lista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que esta disponible
en: www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

o ElSistemadeMadrid paraelRegistroInternacionalde Marcas: www.wipo.int/madrid/es/
index.html

o LaClasificacionde Niza: https://www.wipo.int/classifications/ nice/es/index.html
e LaClasificacionde Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html
o ElCentro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/index.html

o DirecciénGeneralderegistrodelaPropiedadIndustrial, del Ministerio de Comercio e In-
dustria de Panama. https://www.digerpi.gob.pa/https://micultura.gob.pa/dnda/

o Elconflicto entrelos nombres de dominioylas marcas de productosy serviciosy los pro-
cedimientos de soluciénextrajudicial de controversias enmateriade nombres de dominio:
https://www.wipo.int/amc/es/domains/

e Loscambiosenmateriadeobservancia, especialmente enelcontextodelosinteresesge-
nerales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en
cuentalos efectos que puede tenerlaresponsabilidad social delas empresas enlosresul-
tados delas actividades de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index. html

o Unalistadelasbases de datosenlInternet en materia de marcas que administranlas oficinas
de propiedadintelectual de todo elmundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html

o LaBase Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita bus-
guedas relativas a las marcas en multiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/
branddb/index.html

o Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene informacién detallada sobre todas
lasmarcasregistradas conarreglo al Sistemade Madrid: https://www3.wipo.int/madrid/
monitor/es/

» LaRecomendacién Conjunta de la OMPIrelativa a las Disposiciones sobre la Proteccion
de las Marcas Notoriamente Conocidas: https://www.wipo.int/publications/en/details.
jsp?id=346

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

o LaRecomendacidén conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccién de las mar-
cas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet: https://www.
wipo.int/publications/es/ details.jsp?id=345
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