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El secreto esta enlamarca

Estapublicacion es unaadaptacion al contexto juridico y reglamentario de la Republica Domi-
nicana del documento originario publicado porla Organizacion Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) en 2019, titulado “El Secreto esta enla Marca. Introduccion a las marcas dirigida

alas pequehasy medianas empresas”, el cual se ha modificado pararesponderalalegislacion
nacional porellicenciado José Alejandro Santanalsaac, enestrechacolaboracién con el Minis-

terio de Industria, Comercio y Mipymes de la Republica Dominicanay de acuerdo conlalicen-
ciaCCBY 3.01GO. LaSecretariade la OMPIno asume responsabilidad alguna por la modifica-
ciénotraduccién del contenido original.

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 direccidon web www.wipo.int/publications/es y

accederalrecurso de aprendizaje enlinea IP PANORAMATM en la direccion https://www.wipo.

int/sme/en/ip-panorama.html. Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, niesta guiani

los otros recursos mencionados suplen el asesoramiento juridico profesional.

El presente documento tiene por objeto explicar las razones porlas que una gestiéon eficaz de
las marcas esimportante para suempresa.

La gestidon de las marcas debe constituir un elemento integral de la estrategia de desarrollo
delaimagen de unamarca de todas las empresas, independientemente del tamafio de estas.
Como consecuencia de la aparicidn 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 refiejar las preocupaciones y 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 al riesgo, los seguros, o lasrelaciones con
los proveedores, los franquiciados y los distribuidores. Asimismo, debe integrarse armdnica-
mente enlos planes de desarrollo de laimagen de lamarcay de seguimiento de la competen-
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 de las pequefasy
medianas empresas (pymes), a que comprendanlamanerade:

crear nuevas marcas que llamen la atencion de los consumidores y les resulten atrayentes y
cuyosderechosderivados puedan, almismotiempo, hacersevalerfrentealoscompetidores;

protegerlossignos,loslemas publicitarios, los esldganes, los logotiposy otros componen-
tesfundamentales de lamarca frente ala explotacion o eluso porterceros sin autorizacion;

evitarelriesgo deinfringirlos derechos de marca de terceros;


https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES
http://www.wipo.int/publications/es
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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» efectuarunseguimiento activo delas marcas delos competidores;

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

» trascender las fronteras nacionales y regionales mediante el registro de marcas en otros
paises.
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1. ;Qué es una marca?

Una marca es cualquier signo o combinacién de signos susceptible de representacién grafica
apto paradistinguirlos productos olos servicios de unaempresa, de los productos o servicios
de otrasempresas.

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

Cualquiersigno que permita diferenciar productos o servicios puede constituirunamarca, por
ejemplo, palabras, denominaciones de fantasia, nombres, seuddénimos, lemas comerciales,
letras, nUmeros, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vifietas, or-
las, lineas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, so-
nidosy olores, laforma, presentacién o acondicionamiento de los productos o de sus envases
o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspon-
dientes, entre otros.

En otras palabras, que cualquier signo susceptible de representacién grafica es susceptible
de sermarca.

3.;Qué diferencia existe entre una marcade
comercio y unaimagen de marca?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepcion comun de “identifica-
dor de un producto o servicio en particular” (referido en inglés como “Trademark”) con “ima-
gen de marca” como “identificacién, personalidad o signo que distingue la identidad de una
empresa” (referido eninglés como “Brand”). El significado de imagen de marca, personalidad
o brand es mucho mas amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultu-
ral, amparada por derechos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un
producto o servicio. Las marcas de comercio constituyen un elemento imprescindible de una
imagen de marca o brand, pero esta también suele incluir otros elementos como los disefios,
elacondicionamiento distintivo, el vestido comercial, los lemas, los simbolos y los sonidos, asi
como el concepto, laimageny la reputacién que sirven de nexo entre el consumidory el pro-
ductode que se trate.
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4. Tipos de marcas, segun su formato de
representacion

Marca denominativa. Una marca compuesta solo de palabras, letras, nime-
ros o una combinacion de estos.

Estetipodemarcassuele brindarunaampliaproteccidénasupropietario porquele permitelimi-
tarelusoporloscompetidores de cualquierversion figurativa de lamarca que, por su parecido,
induzca a confusiénrespecto delmismo tipo de productos o servicios. Las palabrasylasletras
onumeros en simismos también estan protegidos. Se conocen como marcas denominativas.

Ejemplo:

Lapalabra CRISOL® estaregistradacomo unamarca denominativa.
Una version estilizada de una marca denominativa

Siel propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres denominativos sino tam-
biéneldisefo, el coloro algun otro elemento distintivo, se necesitauna forma especial de mar-
ca. Este tipo de marca se le denomina “marca mixta”, porque combinan un elemento denomi-
nativo conundisefio o figura. No obstante, si ese disefio fuera objeto de alguna modificacién,
en ciertamedidaya no se podrian hacervalerlos derechos que confiere el registro del mismo,
habida cuentade quelavalidezde esos derechos estd enrelaciéndirecta conelregistro exac-
to (véase, ademas, el apartado N.° 37 sobre la manera de utilizar las marcas registradas con un

diseno, color o tipografia especificos).

Ejemplo:

CRISOLtambiénseencuentraregistradacomo marcamixta,ensuformaestilizada(tipodeletra, color).

CRISOL

CRISOL®y ellogotipo CRISOL® son marcas propiedad de Mercasid, S.A
Marcas puramente figurativas

Unamarcatambiénpuede estarconstituida Unicamente porunlogotipooimagen.Enesecaso,
enlamarcano seincluye ninguna palabra.

.10 -
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Ellogotipo delBanco PopularDominicano® es propiedad de GRUPO POPULAR, S.A.
Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

En ocasiones, puede resultar dificil registrar aisladamente las letras, los nimeros y los lemas
que carecende caracterdistintivo (véase elapartado N.°17), pero estos elementos pueden ser

susceptibles de proteccidnsiseregistranjunto conunelemento figurativo dotado de caracter
distintivo. Este tipo de marca también se denomina “marca mixta”, porque combinan un ele-
mento denominativo conundisefio o figura.

RICA® esunamarcaregistrada propiedad de PasteurizadoraRica, S.A.

tpagc

tpago®ysulogotipo sonmarcasregistradas propiedad de GCS Systems, Limited.

Yoy
)/

Pizzarelli® es una marca registrada propiedad de BONA, S.A.
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Lemas comerciales o eslogan:

Los lemas comerciales, lemas publicitarios o eslogan, son un tipo de signo distintivo, consis-
tentes en unaleyenda o combinacion de palabras destinadas a llamar la atencidn del publico
sobre productos o servicios determinados con el fin de popularizarlos'.

“DE LA FAMOSA, CLARO®” es un lema comercial registrado, propiedad de PERAVIA INDUS-
TRIAL, S.A., para promocionar su producto de pasta de tomate LAFAMOSA®,

Marcas no tradicionales

Confrecuenciaesdificilregistrarlas marcas que se basanenunsolo color, enlaapariencia, lafor-
ma, el sonido, el olor, el gusto o la textura (en muchos paises es imposible hacerlo). Sinembargo,
hay unpequefonumero de esas marcas que hansido aceptadas pararegistroenalgunos paises.

Dentro de las marcas no tradicionales que pueden ser registradas en Republica Dominicana,
se encuentranlas tridimensionales, las olfativas, las sonoras y la combinacién de colores, o in-
clusounsimple color que ha adquirido distintividad secundaria.

Marcas monocromas o de unsolo color:

En muchos paises, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus chocolates
y productos de chocolate.

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):

La forma distintiva de la botella de whisky DUGGANS® es una marca tridimensional registrada de
laempresaVinicoladelNorte, S.A.

'https://www.onapi.gov.do/index.php/signos-distintivos/marcas-y-nombres
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Marcas sonoras:

El sefior Jose Luis De Los Santos Marte (conocido como Jochy Santos), tiene el registro de marca
sonora CARCAJADA®, relativa a su famosa carcajada, para servicios de entretenimiento. La ima-
genmuestralarepresentacion grafica del sonidoregistrado.

» Las marcas ayudan alos consumidores a encontrarlos productos de suempresa. Ayudan a
diferenciar sus productos o servicios de los de lacompetenciay contribuyenaque seiden-
tifique suempresa como lafuente del producto que lleva sumarca.

» Las marcas son uno de los instrumentos de marketing y comunicacién mas eficaces. Son
instrumentos con gran capacidad para captar la atencién del consumidor y lograr que los
productos de suempresadestaquen. Pueden aunarenununico elemento todos los atribu-
tosy mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, sureputaciony
sus productosy con el estilodevida, las aspiracionesylos deseos de los grupos destinata-
riosde consumidores. Tambiénallanan el camino haciala utilizacién eficazde Internet porsu
empresa (véanse los apartados N.° 39y 40).

» Las marcas constituyen la base para el desarrollo de laimageny la reputacion de una mar-
ca.Permitenalosconsumidores fundamentarsus decisiones de compraenlo que hanoido,
leido o sentido personalmente. Crean una relacién de confianza que puede permitirle ga-
narse aunaclientelafielyreforzarelbuennombre de suempresa. Los consumidores sienten
a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades
deseadas o de caracteristicas que presentan los productos que llevan esas marcas. Las
marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de
la calidad de sus productos a finde conservar o continuar mejorando su reputacion.?

» Lasmarcasayudanaevitar que los consumidores se equivoquen. Protegenalos consumidores
alindicar el origen de los productos y un nivel de calidad uniforme. Ayudan alos consumidores

2Puede encontrarse masinformacionaesterespectoenelpuntoldelMddulo 02 de IPPANORAMATM,
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a decidir si vuelven a adquirir un producto o no. Si el producto fabricado con una marca deter-
minadaresultaserdefectuoso,los consumidores disponendeinformacidn exacta sobre suori-
gen(yaseael proveedoro elfabricante).

Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y mas duraderos. Pueden
llegar a durar mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja
competitiva alargo plazo. Poseen un valor que va mas alla de su actividad empresarial prin-
cipaly, confrecuencia, facilitan que suempresa amplie sus actividades a otros productos.

Pueden concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, por lo tanto, representan una
fuente adicional de ingresos por conducto de las regalias (véanse los apartados N.° 42 y 43);

sonuncomponenteimprescindible delos acuerdos de franquicia (véase el apartado N.° 46);

y pueden venderse junto con su empresa o por separado de esta (véase el apartado N.° 47).
Las marcas contribuyen aunvolumen de ventas mas elevado y aunos margenes de beneficio
mayores. Ademas, pueden utilizarse como garantia parala obtencién de financiacién.

Induvece

Ovgullo Wominicano®

Marca INDUVECA paraidentificar productos carnicos, de la titularidad de INDUVECA, S.A.

Las marcas fuertes permiten contratar y conservar con mas facilidad a los empleados. Las
personas prefieren trabajar para marcas conocidasy que gozan de gran prestigioy paralas
compahiasalas que pertenecen.

Las marcas son una de las armas mas eficaces contra la competencia desleal. Las marcas per-
mitenalasempresasdelas que sonpropiedad prohibiralacompetenciaquehagaunusonoau-
torizado delamarca(véase elapartadoN.°15). Porotra parte, pueden utilizarse paraoponerse a

lasimportaciones paralelas (véase el apartado N.° 48) y paraimpedir que se importen produc-

tos falsificados (véanse los apartados N.° 15 y 52). Ademas, pueden permitir que otros usen las
marcas de suempresacomo 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.

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

.14 .
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;Tiene unalista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de proteccién,
comprendidas las marcas de fabrica o de comercio, 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 IP PANORAMA™,

.15 -
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Los tipos de marcas
Marcade fabrica Marca de servicios
Indica el origen Indica el origen
comercialdelos O comercialdelos
productos servicios

_ . Indica el
Indica la pertenencia cumplimiento de una
Marcade
- -— ; e
Marca colectiva corttficacion

5. ;(Que son las marcas de servicios?

Existen distinciones entre las marcas de fabricaylas marcas de servicios. Ambas son signos dis-
tintivos; las marcas de fabrica distinguen los productos de una empresa de los de otras, mien-
tras que las marcas de servicios cumplenla misma funcionrespecto de los servicios. Pueden ser
servicios de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de cafeteria
y comedores, etcétera. No hay ninguna diferenciajuridica entre los dos tipos de marcas: las mar-
casde servicios puedenregistrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser ob-
jetodelicencia, consujecidnalas mismas condiciones que las marcas de fabrica.

Ejemplo:

[
Claro-

Marca para servicios de telecomunicacion, propiedad de CLARO, S.A.
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PUCMM

Pontificia Universidad Catodlica
Madre y Maestra

Marca para servicios de educacion, propiedad de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE
Y MAESTRA

Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas son signo distintivo conocido por el sector pertinente del
publico o de los circulos empresariales en el pais, o en el comercio internacional, independien-
temente de lamanera o medio por el cual se hubiese hecho conocido. Todos los tipos de marcas
pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso deltiempo. Porlo general, las
marcas notoriamente conocidas se benefician de una proteccion adicional.

Porejemplo,lasmarcasnotoriamente conocidas pueden protegerse aunque no esténregistradas
enun territorio determinado. Ademas, sibienlas marcas solo suelen estar protegidas contra mar-
castansimilares quellevan aconfusidnsiestas ultimas se usanen productosidénticos o similares,
las marcas notoriamente conocidas estan protegidas contra la utilizacion de toda marca similar
que puedainducira confusion, incluso si esta Ultima se aplica a productos de otro tipo, siempre y
cuando serelnan ciertas condiciones. Con esa proteccionreforzada se pretende impedir que las
empresas se aprovechen de lareputacion de una marca notoriamente conocida sin ofrecer con-
trapartida algunay dafienlareputacion o elbuennombre de esa marca.

Generalmente, atafie al propietario de lamarca demostrar que esta es muy conocida por el publi-
co consumidor de un territorio especifico.

En Republica Dominicana el reconocimiento de la condicién de marca notoriamente conocida
se obtiene como consecuencia de un litigio administrativo llevado ante la Oficina Nacional de
Marcas. Es aconsejable que a) registre su marca notoriamente conocida por lo menos respecto
de los productos y servicios mas relevantes, b) que se oponga al registro por la competencia de
esa marcay c) que conserve pruebas de la utilizacion y el prestigio de sus marcas, por ejemplo,
facturas, encuestas y estudios de mercado realizados por empresas certificadas, publicidades
0 propaganda, reconocimientos, presentaciones en ferias o exposiciones, estados de ventas,
estados de produccion, y demas documentaciones que evidencien el grado de conocimiento o
reconocimiento de la marca, la duracion, amplitud y extension geografica de su uso en el pais, el
valor de lainversion publicitaria, entre otros.

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
similarqueinduzcaaerrorenaquellos paises dondelas marcas notoriamente conocidas gozan de
mayor protecciony donde esamarcaseamuy conocidaenelambito delasbebidas gaseosas. Esa
proteccion también se concedera a productosy servicios que no guarden relacion alguna con el
refresco. Porlo tanto, siotraempresa decidieracomercializar productos tan dispares como com-
putadoras o gafas de sol usando la marca Wondercola, debera obtener la autorizaciéon de Won-
dercolalnc.ocorreraelriesgo de serdemandada porinfringirlos derechos de marca.
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6. ;Qué sonlas marcas?

Unamarca colectiva es una marca cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas au-
torizadas a usar la marca. Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones o coope-
rativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios
productos. La asociacidn establece un reglamento de empleo que precisa las caracteristicas o
cualidadescomunes alosproductos o servicios paralos que se usardlamarcacolectiva(porejem-
plo, las normas de calidad)y ofrece a cadauna de las empresas la opcidén de usarla a condicion de
cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjunta-
mente los productos de un grupo de empresas que, por separado, tendrian dificultades para que
los consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

Ejemplo:

Lamarcade certificacion CAFEMONTEBONITO® para café es propiedad de FUNDACION SURFUTU-
RO, INC., organizacion privadasinfines delucro quejunto conlaparticipacion activa delos producto-
res cafetaleros delaprovinciade Azua,y el municipio Bohechio de laprovincia de San Juan, desarrollé
lareferida marca de certificacion, siendo la primera marca de certificacion en el pais y para este pro-
ducto. Lamarca garantiza que el producto que lalleve ha sido manejado adecuadamente, producido
enlaszonas de Azuay Bohechio, obtenidoy transformado mediante procesos artesanales y mecani-
cos que aseguran las caracteristicas fisicas, quimicas y sensoriales de lazona, y ala vez, hacen que el
producto seainocuo, amigable conelambientey de calidad sensorial superior.

Lamarca colectiva BIOMANTA DE HATILLO® para abono orgénico producido de lajicara de coco,
es propiedad de la ASOCIACION DE MADRES MUJERES UNIDAS DE HATILLO (ASOMAMUHA), en
San Francisco de Macoris, Republica Dominicana, asociacion representativa de las mujeres de
esta zona rural del pais. Con esta marca la asociacién provee un producto puramente organico,
con materia prima netamente dominicana, y que sirve de abono organico para varias empresas
delpais. Destacaademas por serla primeramarca colectiva de mujeress.

3Boletin Oficialde la Oficina Nacional de la PropiedadIndustrial ONAPI, Afo 21, Volumen 509, 31de marzo delafio 2022.
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7. ;Que son las marcas de certificacion?

Lamarcade certificaciéonesaquellaaplicadaaproductos o servicios de terceros, cuyas carac-
teristicas o calidad han sido certificadas porel titular de lamarca.

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 guardarrelacion conlanaturaleza ola calidad de los productos o servicios, las
condiciones de trabajo de la produccidn o el rendimiento, las clases de personas que producen
orealizan las actividades de produccion, lazona de origen, etcétera. El propietario de unamarca
de certificacion concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiguen aque-
llos de sus productos que cumplenlas mencionadas normas definidasy, por consiguiente, cual-
quier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede utilizar esa marca. Una marca
de certificacion comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados,
probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el
productor, mediante los métodos determinados por la autoridad certificadora o el titular de la
marca. Uno de los requisitos mas importantes para obteneruna marca de certificaciones quela
entidad que solicite elregistro esté considerada “competente para certificar’ quelos productos
en cuestion cumplenlas normas. Como esldgico, la autoridad certificadora o el titular de lamar-
cano podransolicitarlamarca de certificacién 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 ser usadas por un grupo especifico de empresas (por
ejemplo, los miembros de una asociacion), mientras que las marcas de certificacion puede
usarlas cualquiera que cumplalas normas estipuladas poreltitulardelamarcade certificacion.
No entodoslos paises es posible obtener marcas 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.

Ejemplos:

EnRepublica Dominicana, el CENTRO PARAELDESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTALINC.,
ylaempresa SOSTENIBILIDAD 3RS & ES. SRL, son propietarios de lamarca de certificacion “CER-
TIFICADO 3Rs SOSTENIBILIDAD®”, paraservicios de certificacion de control de calidad, para evi-
denciar que aquél quelollevahaimplementado la cultura para evitar, reduciry compensar los im-
pactosambientales de susoperaciones. Institucionescomo DP WORLD CAUCEDO®, MARDOM®,
BANRESERVAS, COLCHONERIA Y MUEBLERIA LANACIONAL® y el MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA® hanrecibido esta certificacion de calidad.
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Asimismo, la Asociacion Dominicana de Fabricantes de Productos Arabes ADOFAP, la cual aglo-
mera los fabricantes de productos arabes en el pais, es titular de la marca de certificacion “ADO-
FAP®” parapanes, harinasy productos de pasteleria, la cual certificacomo “drabes” aquellos pro-
ductos que utiliceny sean preparados conforme a la tradicion culinaria arabe, segun describe el
reglamento delamarca.

WCTO
)
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Indicaciones geograficas

Las marcas de fabrica que incluyen términos o signos geograficos pueden no ser registrables si
estos son geograficamente descriptivos (véase el apartado N.° 15). Es importante tener esto en
cuentaal escogerunamarca paraidentificar sus productos. Los paises administranlasindicacio-
nes geograficas conforme a distintos criterios, como se sefala a continuacion, por lo que debe
obrarcon cautela siprevé utilizaruna marca que sea geograficamente descriptiva.

Por indicaciones geograficas se entiende aquellas indicaciones que identifican a un producto
como originario del territorio de un pais, o de unaregién o localidad de ese territorio, cuando de-
terminadacalidad, reputacionuotra caracteristicadelbienseaimputable fundamentalmente asu
origen geografico. Todo signo o combinacion de signos, en cualquier forma, serdn susceptibles
de constituirunaindicacion geografica. Puede ser utilizada por todos los productores que fabri-
cansus productos enellugardesignado porlaindicacion geograficay cuyos productos compar-
tenlas cualidades especificadas.

Unadenominaciénde origenesuntipo especial de indicacidon geogréfica. Esta constituida porla
denominacién de un pais, de una regién o de un lugar determinado usada para designar un pro-
ducto originario de ellos, cuya calidad, reputacionu otra caracteristicaes atribuible esencialmen-
te al medio geografico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; tam-
bién se considerard como denominacién de origen la constituida por una denominacién que, sin
serun nombre geograficoidentificaun producto como originario de un pais, region o lugar.

Enotraspalabras, sonaquellas utilizadas para designarproductos que tienenuna calidad ounas ca-
racteristicas especificas que se deben exclusivao esencialmente alentorno geograficoenelque se
producen, comprendidos los factores naturales y humanos#. El registro internacional de las deno-
minaciones de origenserige porelArreglode Lisboarelativo ala Proteccion de las Denominaciones
de Origeny su Registro Internacional, que administra la Organizacién Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI). Republica Dominicana es pais signatario que forma parte de dicho Arreglo, recono-
ciendo asilaproteccion delasdenominaciones de origen a nivel nacional e internacional.

Enalgunos paises, la proteccion de las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen
es posible Unicamente mediante marcas colectivas o de certificacion. En Republica Dominica-
na asi como en otros paises existe un sistema de proteccion sui generis diferenciado con esa
finalidad.No obstante,unamarcade certificacion o colectivaesunpuntodeinicio paralaobtenciondeuna
indicaciongeograficaodenominacionde origen.

4Articulo2 del Arreglo de Lisboarelativo alaProteccidon de las Denominaciones de Origeny su Registro Internacional.
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Ejemplos de indicacion geografica:

“MANGOS DOMINICANOS®” es unaindicaciéon geografica bajo la propiedad de la ASOCIACION
DE PROMOTORES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE MANGOS para productos agricolas y
frutas, y que protege la cadena de cultivo delmango criollo.

Mangos Dominlcanos

En otras palabras, con esta indicacién geografica es posible certificar que el mango que lleve
consigo estaidentificacion es de origen dominicano, cultivado entierradominicana.

EI CONSEJO REGULADOR DEL BANANO ORGANICO DOMINICANO CRBOD, INC., es la entidad
titular de laindicacién geografica “BANANO Orgéanico DOMINICANO®” para la identificacién del
banano de origen dominicano, bajo la certificacion del referido consejo regulador.

BANANO

Ot' GUICO
DOMINICAND

Ejemplos de denominacion de origen:

“CAFE DE VALDESIA®” es una denominacién de origen que tiene como propietaria ala FEDERA-
CION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR, INC (FEDECARES). La federacién es una organiza-
cioén sin fines de lucro compuesta de pequenios productores y comercializadores de café de la
Region SurolaRegiénde Valdesia, subdivision de laregion surde la Republica Dominicana, com-
prendida por las provincias de Azua, San Cristébal, San José de Ocoay Peravia. Esta denomina-
ciénde origenidentifica café producido en estazona.

ElCafé de Valdesia® es producido enlas montafas de la cordillera central ubicadas entre las provin-
cias de Ocoa, Peraviay San Cristobal, a altitudes entre los 600 y los 1,300 metros sobre el nivel del
mar. Se cultiva bajo sombra natural a partir de variedades tradicionales (typicay caturra), lo que da
comoresultado unos atributos de calidad caracterizados porun grano de gran tamafio, asicomo un
cuerpo medio, acidez suave, sabor dulce y un pronunciado aroma con notas a nuecesy chocolate.
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Estos atributos se relacionan con las variedades tradicionales cultivadas, los suelos acido-mag-
nésicosy la culturade manejo del producto que priman enlazona de produccién

El café de Valdesia se convirtid en el Unico café del mundo que ha sido reconocido porla Unidn
Europea como Denominaciéon de Origen Protegida (DOP) y el Unico producto agroalimentario en
tres continentes (Oceania, Africay América) que obtiene este sello de calidad bajo el sistema de
registro comunitario europeo®.

Terrunos® esunamarcade café propiedad dela sociedad comercial dominicana Q Coffee Indus-
triy SRL. Este café laDenominaciéon de Origen Café Valdesia, ya que el Café Terruiios es cultivado
enlamontafa de San Cristobal, Peraviay Ocoa (Regidn de Valdesia) y ha cumplido con lo exigido
parallevarladenominacion de origen.

ORO VERDE CAMBITA® es una denominacion de origen que identifica productos agricolas y frutas,
especialmente el aguacate, bajo la titularidad del COMITE DEL CLUSTER DEL AGUACATE DOMINI-
CANOEN CAMBITA, el cual estd conformado porproductores de aguacate de lavariedad Semil-34,
del municipio de Cambita, provincia San Cristébal, una zona que tiene unas 140 mil tareas sembra-
dasdistribuidasentresasociaciones,lascualesagrupanunos 2,000 productores, unacooperativa,
un Clustery siete entidades empacadoras®.

Este aguacate es cultivado de manera tradicional en la zona de Cambita, situada por debajo de
los 500 a 300 metros de altitud, es avalado por el distintivo de control del Consejo Reguladory es
rico en altos valores numerosos nutritivos. Su produccién debe cumplircon esquemas de contro-
les para que el producto pueda llevar esta denominacidn de origen, y conlo cual se le ofrece alos
consumidores seguridad en cuanto ala calidad de lacosecha.

Encualquierparte delmundo en donde un producto de café se acompane delaDenominaciénde
Origen Café Valdesia, ounaguacatellevelaidentificacion Oro Verde Cambita, se garantizaal con-
sumidor que se trata de un producto dominicano producido con las caracteristicas especialesy
particulares delaregion de Valdesiay Cambita, respectivamente.

Shttps://www.eeas.europa.eu/node/30746_fr

¢https://www.onapi.gov.do/index.php/noticias/item/211-oro-verde-cambita
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8. ;Quérelacion hay entre las marcas de
fabrica o de servicios, las marcas coectivasy
las marcas de certificacion?

Sibien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de fabrica
o servicios identifican el origen comercial o empresarial de los productos o servicios, en tanto
que las marcas colectivas y las marcas de certificacion identifican la asociacién o la certifica-
cién de los productos. Dicho de otro modo, un producto puede tenerla marca de unaempre-
say alavezllevar una marca colectiva o una marca de certificacién. Por consiguiente, aunque
su empresa pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificacién, deberia
asegurarse de que lamarca de fabrica o servicio de suempresa sigue siendo sumaxima priori-
dad. Lamarcade fabrica o de servicio esla Unica marca que vincula directamente al producto
O servicio consuempresa.

Ejemplo:

IMBERLITA® esunamarcacolectivadelaAsociacionde Artesanos de Madera Petrificada (ASOAR-
TEP), para productos de artesania. La Asociacion se compone de los artesanos de la region del
municipio Imbert, Puerto Plata. Los miembros de ASOARTEP usan sumarcay suimagen de marca
propias, pero suelen incluir la marca colectiva IMBERLITA® en sus sitios web, su publicidad, etc.,
paramostrar suvinculacion.

Similar escenario ocurre con CANTERO®, marca colectiva para cigarros, propiedad de la ASOCIA-
CIONDEPRODUCTORES Y ARTESANOS DE CIGARROS DE TAMBORILASOPROACTAM, compuesta
porproductoresy artesanos del municipio de Tamboril, provincia Santiago. Los miembros de ASO-
PROACTAM usan sus propias marcas, pero también suelenincluir la marca colectiva CANTERO® en
sus sitios web, sus empresas, sus productos, su publicidad, etc., paramostrar suvinculacién.

.24 .
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Lista recapitulativa de comprobacion

» Hagauninventario de sus marcas. Examine sus marcas actualesy determine a qué tipo per-
tenece cadaunadeellas.

» ¢Utilizasuempresatodaslas marcas que tiene asu disposicion? Determine lostipos de mar-
cas (marca de fabrica, marca de servicios, marca de certificacion o marca colectiva) y las
indicaciones geograficas olasdenominaciones de origende las que puede beneficiarse su
empresaeincorpodrelas a su estrategia global de marca.

.25.
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9. ;Por qué esimportante tener una marca
fuerte?

El Derecho de marcas concede protecciénjuridica alas marcas que tienen caracter distintivo.
El caracterdistintivo de las marcas consiste enla facilidad con la que los clientes puedenrela-
cionarunamarcaconlos productos alos que estd asociada. En ocasiones, alas marcas distin-
tivas se las denomina marcas “fuertes”. Cuanto mas fuerte sea la marca, mayor serd la proba-
bilidad de que se conceda su registro (véase el apartado N.° 17) y mayor la proteccion que le

proveanlos tribunales (véase elapartadoN.°50). Por consiguiente, esimportante comprender

ladiferenciaentrelas marcasinherentemente fuertesylasinherentemente débiles. Las marcas
que se propongan pueden clasificarse en cinco categorias que van de las mas distintivas (fuer-
tes) alas menos (débiles):

Las marcas de fantasia, las cuales consisten en palabras inventadas o extravagantes, signos
inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto integramente de laimaginacion de
su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendria justificacion algu-
na para utilizar unamarcaidéntica o parecida. Las marcas de fantasia son juridicamente las mas
fuertes, ya que cuentan conuna mayor probabilidad de que se acepte suregistro. No obstante,
presentan la dificultad de que, porlo general, alos responsables de marketing no les gusta uti-
lizarlas. Estas marcas no facilitan ningunaindicacién a los consumidores de cual es el produc-
to que se vende y a estos puede resultarles mas dificil recordar la palabra o relacionarla con el
producto. Es posible que su empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar
un costo mayor) para publicitarlas. Sinembargo, una vez establecidas, estas marcas poseenun
enorme poder. Y, al final, incluso su equipo de marketing estara muy satisfecho conellas.

Ejemplo:

KAYNOA

— ECOACTIVE WORLD —

Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, si bien este no guarda
relacion légica alguna con el producto o servicio que anuncian. Aunque las marcas arbitra-
rias también son muy fuertes y de facil proteccion, es frecuente que alos profesionales del
marketing noles gusten mucho mas que las marcas de fantasia, por el mismo motivo: puede
que se necesite mucha publicidad paraque se cree el nexo entrelamarcay el productoenla
mente de los consumidores. No obstante, como sucede conlas marcas de fantasia, gene-
ralmente se concede suregistro.
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Ejemplo:

La palabra presidente para la comercializacion de cervezas. No hay motivo para que la compe-
tencia emplee la figura de quien preside o dirige un gobierno, empresa o reunion, para describir
ninguna de las caracteristicas de sus productos de cervezas.

CERVEZA
TIPO PILSENER

Marca PRESIDENTE® registrada anombre de CERVECERIANACIONAL DOMINICANA, S.A.

Las marcas sugestivas o evocativas son marcas que remiten a la naturaleza, la calidad o
los atributos del producto, pero sin describir esas caracteristicas. Sugieren o dan unaidea
acerca del tipo de producto o servicio, o sugiere alguna caracteristica del mismo. Exigen
cierto grado de imaginacioén por parte del consumidor para identificar esos atributos. No
obstante, debido a que sugieren cualidades del producto, poseenun nivel bajo de caracter
distintivo. En consecuencia, se les concede menos proteccion que a las marcas que con-
sisten en palabrasinventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En algunos paises,
las marcas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del productoyy,
por consiguiente, cabe la posibilidad de que no puedan registrarse como marca (véase el
apartado N.° 17). Es evidente que las marcas sugestivas son atrayentes desde el punto de

vista de la comercializacion habida cuenta de que actiuan como una forma de publicidad.
Sinembargo, desde el punto de vistade lamarca, esto puede convertirse enun problema si
una marca describe el producto o sus caracteristicas, puesto gue no se puede impedir que
las empresas competidoras utilicenlas mismas palabras para describir sus productos.

Ejemplo:

LamarcaTitan® empleadaparalosproductos de cemento, sugeririaque lafinalidad del producto
esaportarfortalezaalaestructuraendonde seaempleada porel consumidor.

@ T.t y
Marca TITAN® registrada anombre de CEMEXDOMINICANA, S.A.
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Las marcas descriptivas son marcas que tan solo informan de manera directa caracteristi-
cas del producto que pretende designar. Consisten exclusivamente en una indicacion que
sirve en el comercio para calificar o para describir alguna caracteristica de los productos o
delosservicios de que se trate. Esa caracteristica puede ser su calidad, clase, eficacia, uso,
forma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde
se presta el servicio, periodo de produccion, etcétera. Los términos descriptivos poseen
escaso caracterdistintivoy, porlo tanto, noreunenlos requisitos para poder ser protegidos
amenos gue se pueda demostrar que se ha establecido su caracter distintivo pormedio de
una utilizacién generalizada en el mercado (véase el cuadro que figura a continuacién del

apartado N.° 17 relativo al significado secundario). Alos efectos de su comercializacion, sin

duda seria mas facil contar con una marca que indicase directamente qué vende usted. No
obstante, porlo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad de unaempresa
y no puede impedirse que otras empresas la utilicen.

Ejemplo:

Es probable que no se conceda el registro de lamarca “Dulce” para comercializar bombones por
serdescriptiva. Se consideraria injusto otorgar a un solo fabricante de bombones la exclusividad
delapalabra“dulce” paracomercializar sus productos. Del mismo modo, pueden formularse ob-

»ow »ow

jeciones similares alos términos cualitativos o elogiosos, como “rapido”, “mejor”, “clasico” o “in-

novador”, amenos que formen parte de una marca distintiva.

Los signos genéricos son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se apli-
can. Sonindicaciones que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del pais, es la de-
signacién comun o usual de los productos o servicios de que se trate, o el nombre cientifico o
técnico de un producto o servicio. Estan desprovistos de todo caracter distintivo y no pueden
serprotegidos como marcas porque concederles proteccion conllevaria privar alacompeten-
ciadelderecho areferirse a sus propios productos porsunombre. Cuandounamarcafuerteno
seutilizadelaformaadecuada, coneltranscurso deltiempo puede perdersu caracterdistintivo
y convertirse engenéricay, porlo tanto, dejar de estar protegida (véase el apartado N.° 35).

Ejemplo:

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

Esimportante observarque paramantenerlafuerzade unamarcaesnecesariounuso adecua-
dodelamisma.Debe asegurarse de que suempresautilizaadecuadamente lamarca,de modo
que no debilite involuntariamente una marca fuerte (véase el apartado N.° 37).
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Laimportancia de las marcas fuertes

» Es mas probable que se conceda el registro a las marcas que son fuertes. Estan mejor
protegidas ante problemas con marcas en conflicto con ellas o marcas que pueden llevar
a confusion. En cambio, las marcas débiles se enfrentan a una mayor competencia. A sus
competidores les serd mas facil utilizar una marca que sea similar a una marca débily no se
considerara queinfringenlos derechos sobre esta ultima.

» Lasmarcasfuertesdistinguenclaramente sus productos delosdelacompetencia, puesto
que destacan entre la multitud de marcas.

» Lasmarcas fuertes son mas eficaces parasuuso en las actividades empresariales cuando
se deseapromoverlaautenticidady ampliarlaslineas de productos.

A Fantasia

Arbitraria
K :
T :  Evocativa : g
‘0 : : X
o : o
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10. ;Como puede aumentarse el caracter
distintivo de una marca?

Cuanto mas distintiva sea la marca, mayor serd la proteccién. Una marca puede ser intrinseca-
mente distintiva o adquirir caracter distintivo. Las marcas de fantasia, las marcas arbitrarias y las
marcas evocativas son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de proteccion ele-
vado. Las marcas descriptivas no sonintrinsecamente distintivasy soloreciben protecciénsihan
adquirido un “significado secundario” (véase el cuadro que se presenta a continuacion del apar-
tadoN.°17). Algunas maneras de aumentar el caracter distintivo de sumarca sonlas siguientes:
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Utilizarun tipo de letra especial enlugarde letras convencionales.
Elegiry utilizar colores especificos.

Anadiralas letrasunlogotipo o elementos graficos.

Puede concederselaprotecciénamarcas “sencillas” sobre labase de un significado secundario
siseutilizande maneraintensaalolargo deltiempoy serealizaunabuenacampanade marketing.

Por ejemplo, en un primer momento el trazo inferior que acompana a la marca Nike® no pudo
registrarse aisladamente, pero con el transcurso del tiempo, al adquirirla marca un significado
secundario, acabd siendo apta para considerarse 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-
cionsiguiente puede resultar util.

Compruebe que nadie mas haregistrado la marca o una marca que sea tan similar que induzca
a confusion. Puede empezar por efectuar una busqueda sencilla en Internet y, a continuacién,
proseguir con una busqueda exhaustiva de marcas (véase como efectuar un analisis de dispo-
nibilidad de una marca en el apartado N.° 19). En Republica Dominicana, la Oficina Nacional de
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la Propiedad Industrial (ONAPI) cuenta con una base de datos enlinea que le permite consultar
la existencia de marcas registradas, disponible en el enlace web https://www.onapi.gov.do/

index.php/busqueda-de-signos-nombres-y-marcas. Nolo haga solo en su pais, sino también

entodoslos mercados de exportacionde suinterés.

Verifigue que el signo propuesto satisface todoslos requisitos juridicos absolutos para el regis-
trodeunamarca(véanse los motivos de denegaciondelas solicitudes enelapartadoN.°17).

Haga todo lo posible por seleccionar una marca fuerte. Es posible que para su equipo de
marketing, la fuerza juridica de sumarca sea inversamente proporcional al atractivo de esa
marca. Sin embargo, no olvide que una marca fuerte constituird un potente instrumento de
comercializaciénalargo plazo. Lomas aconsejable para dotarse deunosderechosjuridicos
de marcaamplios es seleccionaruna marca de fantasia o unamarca arbitraria.

Eviteimitarmarcasyaexistentes. Esimprobable que se concedaelregistro deunamarcade
un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita de
formaincorrecta.

Por ejemplo, Fresh & Easy® eslamarcaregistrada enlos Estados Unidos de Américade una
cadenade pequeiastiendas de comestibles. No seriaaconsejable intentar abriruna tienda
similar conla marca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se consideraria que es tan similar
alamarcayaexistente queinduce aconfusiony, porlotanto, no se permitiria suregistro o, en
caso deregistrarse, podria serimpugnada posteriormente.

Examine las posibleslimitaciones alregistro de unamarca 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 connotacionno deseadaen su propioidiomao
encualquieradelosidiomas delos posibles mercados de exportacién

Compruebe si el nombre de dominio correspondiente (es decir, la direccidn de Internet)
esta disponible para proceder a suregistro (véase el apartado N.° 39 para obtener mas in-

formacionsobrelarelacion entre las marcasylos nombres de dominio). Quizas desee com-
probar también si el nombre de usuario correspondiente esta disponible en los sitios web

de las redes sociales pertinentes que pretende utilizar, como X (antes Twitter), Facebook,
Instagram, LinkedIn u otras similares.

Asegurese de quelamarcaseafacildeleer, escribir,deletrearyrecordary que sea aptapara
todoslostipos 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 serdn propiedad del titular del registro de
marca (véase el cuadro que figura a continuacion).
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Gestionar la creacion de nuevas marcas

» Al crear marcas nuevas, coordine el proyecto con todas las personas interesadas de su
empresa, es decir,conlas que se encarguen de lacomercializacion, la publicidad, lasrela-
ciones publicasylos asuntoslegales. Esto ayudara a conciliar los intereses contrapuestos
respecto de si se debe crear una marca de fantasia en lugar de una marca descriptiva. Es
fundamentaltrabajarjunto contodos esos departamentos conlafinalidad de formularuna
estrategia de marcafuerte.

» Subrayelosbeneficios que se derivande utilizarunamarcafuerte, comolasmarcasde fan-
tasia, y oriente a suempresa hacia estrategias a largo plazo. Esto ayudara a su equipo alo-
grarun equilibrio entre los distintos desafios que planteala creacion de una marcanueva.

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

Creacién de una marca nueva. Coordine internamente la creacién de una marca nueva en-
tre los responsables del marketing, la publicidad y las relaciones publicas, asi como de los
asuntoslegales, afinde garantizarque se cree unamarca fuertey que esta se utilice al maxi-
mo de sus posibilidades.

Busqueda. Compruebe la disponibilidad de lanueva marcay el nombre de dominio corres-
pondienteylos nombres de usuario de lasredes sociales (véase el apartado N.°19).

Mdasinformacién. Véanse los puntos 1y 2 delmddulo 02 de IP PANORAMA™,
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12. ;Como puede su empresa proteger su
marca o marcas?

Laproteccionjuridicade unamarca se puede obtener mediante suregistro o también mediante su
uso. En Republica Dominicana, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su
registro, no obstante, hay excepciones en caso de uso de marca, como se detallamas adelante.

Elregistro se consigue mediante la presentacion enla Oficina Nacional de la Propiedad Indus-
trial (ONAPI) del formulario de solicitud correspondiente. Para efectuar el registro puede re-
sultar muy util contratarlos servicios de un agente de marcas, no obstante, contrario a algunos
paises, no es obligatorio en Republica Dominicana recurrir a este agente. Si bien a nivel local
se protegen las marcas que se utilizan en el mercado aunque no se encuentrenregistradas, las
gue se encuentren en esta condicion deben cumplir con ciertos requisitos, tales como un uso
constante, de buena fe e ininterrumpido por al menos seis meses, por lo que siempre es re-
comendable solicitary adquirir el registro para una mayor proteccioén, presentando la solicitud
correspondiente en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (véanse el cuadro

que figura a continuaciony el apartado N.° 14).

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 la marca, conocido tam-
bién como sistema constitutivo de derechos, o bien el sistema del primer usuario de lamarca, co-
nocido como sistema declarativo de derechos.

En Republica Dominicana existe lo que se conoce como un sistema mixto, en cuanto a la pro-
teccién marcaria, ya que se reconocen ambos sistemas, tanto de primer solicitante de registro
como primer usuario de la marca, cada uno bajo ciertas condiciones. Aunque estos sistemas
conlleven consecuencias distintas para las empresas, la mejor estrategia en ambos casos es
queregistre sumarcalo antes que pueda tanto a nivellocal como en todos los 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 a la empresa que primero presente una solicitud de registro de esa
marca, aungue otraempresalahayautilizado previamente. No obstante, existe laexcepciéndelas
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 seregistre
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
delamarcapormediodelapresentacionlaprimerasolicitud deregistro de marca paraunamarca
idéntica o semejante en grado de confusion.

Ejemplo:

El pais XYZ es un pais que aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca. Esto
significaque, con muy pocas excepciones,laempresa o personaque primero presente unasoli-
citud deregistrodelamarcadisfrutara de proteccionjuridica,yno aquellaque pueda demostrar
que ha sido la primera en usar la marca. Por consiguiente, si el nombre de suempresa es ABC,
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fabricazapatosy manufactura sus productos en XYZ desde hace tres anos pero otraempresare-
gistra la marca de zapatos ABC, esta Ultima obtendria la marca. Esa empresa, en posesién de la
marca, podria entonces impedir que usted utilizara la marca ABC para los zapatos que fabrica o
comercializa. Sino puede demostrar que sumarca es notoriamente conocida, es sumamente difi-
cil sustraerse al sistema del primer solicitante de registro de la marca.

Enlos paises que observan el sistema del primerusuario de lamarca, el propietario de lamarca es
la persona que la utilizé por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca
haya sidoregistrada. Los derechos que confiere ese uso efectivoamenudo recibenelnombre de
derechos demarcaconsuetudinarios o derechos de marcanoregistrados. Sibienelregistrono es
obligatorio enesos paises, engeneralregistrarsumarca constituye una estrategiamucho mas s6-
lida, puesto que, normalmente, tendra a sudisposicionun conjunto mas amplio de vias derecurso.

En Republica Dominicana, en donde contamos con un sistema mixto de adquisicion de derechos
sobre lamarca, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante suregistro. No obs-
tante, tendra preferencia en adquirir ese derecho a uso exclusivo quien estuviese usando la marca
en el pais, sininterrupcion y de buena fe, desde un periodo no menor a seis meses. En caso de no
haberuso en el pais, tendra preferencia para adquirir el registro quien presente primero la solicitud.

Siamplia su actividad empresarial a paises que aplican el sistema del primer solicitante del regis-
tro delamarca, es aconsejable que:

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

» Presente una solicitud de registro de marca aunque su empresa solo fabrique productos
en esos paises y no tenga intencion de venderlos en ellos. Sila marca se aplica a sus pro-
ductos enuno de esos paises, se considerara que esta “usando” lamarca en ese pais (véa-
seelapartadoN.°34). Existe elriesgo de que otras empresas, oincluso sulicenciatarioo su

distribuidor, registren sumarca. Siasiocurriera, cabe la posibilidad de que laempresa que
lohagatengaderechoaimpedirle que sigafabricandoyexportando productos quelleven
la marca registrada, puesto que hacerlo supondria una infraccion del derecho de marca,
aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese pais.

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

Enfuncidondelanaturalezade sumarcao sus productos o servicios, podrautilizaruno ovariosdelos
tipos de derechos de propiedadintelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

» Acondicionamiento distintivo o presentacién distintiva (también conocido como trade
dress). Laimagen comercial y la apariencia general de sunegocio o la presentacién de sus
productos reciben el nombre de “acondicionamiento distintivo” en algunos paises y, en
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otros, el de “presentacion distintiva”. También puede conocerse como vestido comercial,
imagen comercial o trade dress. El acondicionamiento distintivo puede consistir en uno o
varios elementos (porejemplo, el color, eltamano o laforma del embalaje); o puede consis-
tirenlaimagen o el concepto integrales de un producto, su embalaje o su decoracidn, que
tal vez abarquen el conjunto del aspecto y atmdsfera de una empresa, comprendidos sus
signos, logotipos, uniformes, productos derivados, sitios web o etiquetas. Por consiguien-
te, el término “acondicionamiento distintivo” puede hacer referencia ala manera en que se
“acondiciona” unproducto parasupuestaenelmercado. Algunos ejemplossonelrecipien-
te de zumo de Realemon®, que tiene forma de limén de plastico; la forma de la botella de
Coca-Coca®; ylos bombones envueltos en papel de aluminio dorado que fabrica Ferrero
Rocher®, Porotra parte, unrestaurante puede emplear una marca con objeto de salvaguar-
dar sunombre y buscar la proteccidn que confiere el acondicionamiento distintivo para su
aspecto y atmosfera distintivos, que incluyen su decoracion, su carta, la configuraciéon de
sus instalaciones y el estilo del servicio que ofrece. Entre los restaurantes que pudiesen
considerarse que ostentan un acondicionamiento distintivo propio figura Adrian Tropical®.
Restaurantes extranjeros que lo poseen se encuentran McDonald’s®, Wendy’s®y Fuddruc-
kers®. Definir y proteger su acondicionamiento distintivo puede ser fundamental para la
creacién de suimagen de marca propia. Habida cuenta de que, en ocasiones, el acondi-
cionamiento distintivo desempefa la misma funcidén que una marca (identificar el origen de
los productosy servicios enelmercado), puederecibir protecciényregistro envirtud de las
leyes en materia de Derecho de marcas. La proteccion de laimagen comercial puede ad-
quirirse, ademas, conforme alasleyes sobre competencia desleal o publicidad engafiosa.

Disefios industriales. El aspecto especial y particular que pueda tener un producto de lain-
dustria, incluyendo sus lineas, formas, colores, contexturas, representacion, embalaje, entre
otros aspectos puede protegerse porviade los disefios industriales. Es asicomo la exclusivi-
dad sobre cualguierreuniondelineas o combinaciones de colores, o cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesania, in-
cluidas, entre otras, las piezas destinadas a sumontaje enun producto complejo, elembalaje,
la presentacidn, los simbolos graficos y los caracteres tipograficos, para dar una apariencia
especial, puede bajo la figura de los disefios industriales. Para obtener la proteccion de con-
formidad con la legislacién local, un disefo industrial ha de ser nuevo y poseer un caracter
singular, es decir, que no ha sido divulgado en ningun lugar del mundo antes de solicitarse su
registro, y que suimpresion general cause en usuario original una impresion distinta frente a
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otros disefios existentes. La proteccion de los disefios industriales no abarca ninguna ca-
racteristicatécnicadel articuloy solo podra aplicarse auna forma que no esté determinada
integramente por una funcién técnica. Es decir, que el disefio a proteger no puede cambiar
eldestino o finalidad del producto que ampara. Los derechos sobre undisefoindustrial tie-
nenunaduraciénlimitada, de hasta 15 aflos en Republica Dominicana, pero confieren dere-
chos exclusivos. Permiten al titular del derecho impedir que la competencia comercialice
productos que seanidénticos o que al consumidor le parezca que tienen el mismo aspecto.
Porconsiguiente, el fabricante de un producto podraimpedirlacomercializaciénde nuevos
productos conunaformaidéntica o ligeramente similar, haya habido copiaono, eindepen-
dientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante sefalar
que, sidesea proteger su disefio industrial, enla mayoria de los paises este debe ser confi-
dencial hastaque seregistre.’

Derecho de autor. Las obras literarias, artisticas, asi como la forma literaria o artistica de las
obras cientificas, que revistan de originalidad, pueden estar protegidas por derecho de autor.
Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instrucciones, musica, dibu-
jos, fotografias, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases de datos, programas
informaticos, etc. La proteccién del derecho de autor es automatica (es decir, no es necesario
elregistro)y engeneral, enRepublica Dominicanatiene una duracion de hasta 70 afos después
de la muerte del creador/autor. Sin embargo, es posible que en algunos paises sea necesario
haberefectuadoelregistro parapoderiniciarunprocedimiento contraelinfractordelderecho.?

Patentes. Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de no-
vedad, actividadinventivay aplicaciénindustrial.?

Secretos comerciales. La informacidn empresarial confidencial puede beneficiarse de la
proteccidn de los secretos comerciales siempre que no sea conocida en general por ter-
ceros, no seade facilaccesoy el propietario hayatomado medidasrazonables para mante-
nerla en secreto. Asegurese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las mar-
cas de productos nuevos que todavia no se hayan usado oregistrado.”

Las leyes sobre competencia desleal, sobre publicidad engafiosa o las leyes de proteccién
del consumidor pueden permitirle adoptar medidas contra las practicas empresariales
desleales de la competencia. Pueden brindarle una proteccién afladida contra quienes in-
tenten copiardistintos aspectos de sus productos. No obstante, enla practica, unademan-
dabasadaenlalegislacién sobre competenciadesleal, la publicidad engafiosaolaprotec-
ciondel consumidor puede ser complejay costosay requerirmucho tiempo.

Proteccionacumulativa. Dependiendo de suimagende marca o sus productos, tal vezpue-
davalerse de diversos derechos de propiedad intelectual y lo mas aconsejable es obtener
el asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual a fin de asegurarse de
que protege adecuadamente sus activos de propiedad intelectual:

’Véase Lo atractivo estaenlaforma, publicaciéndela OMPIN.© 498,y elmddulo 02de |IPPANORAMA™
8Véase Expresion creativa, publicaciéndela OMPIN.° 918,y elmddulo 05 delP PANORAMA™,

?Véase Inventar el futuro, publicaciéondela OMPIN.© 917.1,y elmddulo 03 de IPPANORAMA™,

°Véase elmodulo 04 de IPPANORAMA™.

.39.


https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=181
https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=181
https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=181

El secreto esta enlamarca

e En muchos paises, un signo especifico puede contar con proteccion acumulativa con
arreglo a la legislacién en materia de derecho de autor, disefios industriales y marcas;
porconsiguiente, ese signo podra satisfacerlosrequisitos establecidos enlalegislacion
respectiva como obra artistica, ornamentacion o logotipo. No obstante, el gradoy el al-
cance de esaprotecciénacumulativa variamuy considerablemente de un pais a otro.

e Enmuchos otros paises, la proteccién porderecho de autory la proteccion de disefios
se excluyen mutuamente; dicho de otro modo, una obra artistica deja de estar prote-
gida por derecho de autor en el momento en que se utiliza como disefio industrial. Sin
embargo, incluso en esos paises, un signo puede estar protegido alavez por derecho
de autory como marca.

e EnRepublica Dominicana, un activo intangible, como por ejemplo unlogotipo, puede
estar protegido tanto como obra de derecho de autor, como marcay como disefio in-
dustrial, sin que una proteccion sea excluyente de otra.

e En ocasiones, puede registrarse un disefio compuesto que incluya, entre otros ele-
mentos, unaversion estilizada de una marcaregistrada.

Ejemplos de proteccion acumulativa de la propiedad intelectual

Los personajes infantiles y dibujos animados estan protegidos por derecho de autor como obras
artisticas pero, almismo tiempo, empresas como MUMAPRODUCCIONES, S.R.L., hanregistrado
como marcas sus personajes de infantiles, como Sofia Globitos®, Yakuko Kanai® y Checha®.

Ejemplo: Sofia Globitos®, esun personajeinfantilel cualno solo se encuentra protegido pordere-
cho de autor, sino también se encuentra registrado como marca para vestimenta, juegos y servi-
cios de entretenimiento, entre otros.

La palabra, el logotipo y el personaje de Sofia Globitos son marcas registradas de MUMA PRO-
DUCCIONES,S.R.L.

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

Aunque enmuchos paises no esnecesario elregistro para que nazcanlos derechos, efectuarlo
ofrece numerosas ventajas:
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Exclusividad nacional o regional (un grupo de paises). El titular del registro de marca posee
el derecho exclusivo de utilizarlamarca para el comercio entodo el pais oregiéon donde ob-
tuvo el registro (véase el apartado N.° 30). Por el contrario, en los paises enlos que se reco-

nocentambiénlos derechos delas marcasnoregistradas, estos estaranlimitados alaparte
delpaisenlaque seusalamarcaefectivamenteyenlaque estahaadquiridounareputacion
gracias a ese uso. La proteccion a nivel regional no existe en Republica Dominicana, porlo
que elregistro deberealizarse en cada pais que seade suinterés.

Mayor facilidad para hacervalerlos derechos de lamarca. El registro de lamarca conllevala
presuncionde que usted eselpropietariodelamarcay, porlotanto, tiene derecho aimpedir
gue esamarca sea usada por terceros. Con ello sereduce la carga de la prueba encaso 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 a los infractores. En primer lugar, el registro permite al titular emplear el simbo-
lo ® a continuacion del nombre de la marca, lo cual advierte a todos de que la marca esta
registrada (véase el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 35). El uso de este

simbolo, sinembargo, no es de uso obligatorio en Republica Dominicananitiene incidencia
en el ejercicio de derechos marcarios. En segundo término, una marca que esté registrada
apareceraenelinforme de busquedarealizado por otra empresa con laintencion de regis-
trar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusion, lo cual
desalentara a las empresas que pretendan registrarla (véase el apartado N.° 19). En tercer

lugar, algunas oficinas de marcas deniegan automaticamente elregistro de lamarca de de-
terminados productos o servicios cuando entienden que esas marcas, por su semejanza,
puedeninduciraconfusién conotramarca de esamisma clase (véase elapartado N.° 28).

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

Fondos. Aveces,unamarcaregistradaque goce debuenareputaciontambiénpuede utili-
zarse paraobtenerfinanciacionounahipotecadelasinstitucionesfinancieras, quesoncada
vezmas conscientes delvalor que revisten las marcas parala prosperidad de las empresas.

Impide las importaciones. Muchos paises, incluyendo Republica Dominicana, cuentan con
sistemas que también permiten al titular de la marcaregistradainscribirlaenunregistro que
mantiene la administracion de aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las admi-
nistraciones de aduanas podran inspeccionar y decomisar los productos falsificados que
infrinjanlamarcaregistrada. Las marcas que no estanregistradas no suelenrecibir esa asis-
tencia delas 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 enla comercializaciénde un productono dé
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los resultados 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
competidoral pensarque 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 el registro de unamarca permiten a su propietario impedir
gque terceros comercialicen productos idénticos o similares con una marcaidéntica o tan similar
gue pueda llevar a confusién. Por lo tanto, podra prohibir que los competidores a) cologuen la
marca en sus productos o en el embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos que lleven
lamarcaoque prestenservicios conesamarca, c)importen o exportenproductos quellevenesa
marca o d) utilicenesamarcaenlos documentos, los sitios webyla publicidad de sus empresas.

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

el pais olos paises enlos que hayaregistrado lamarca (véanse los apartados N.° 30y 31);

los productos o servicios paralos que estaregistradalamarca (véase elapartado N.° 28);y

las situaciones enlas que es probable que lamarcainfractorainduzca a confusidnalos con-
sumidores (véase el apartadoN.° 50).

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

Confrecuencia se piensa equivocadamente que, alregistrarunaempresay sunombre comer-
cialenelregistro mercantil, estos también quedaran protegidos automaticamente como mar-
ca. No es asi. Esimportante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre
comercialylamarcade productos o servicios:

El nombre de la empresa, o razdn social, es el nombre oficial que figurainscrito en el regis-
tro mercantil. Se emplea en los estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y
otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A menudo termina en si-
glascomoS.R.L.,S.A. uotrassimilares, que denotanlanaturalezajuridicadelaempresa. Por
ejemplo, “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
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adquieren ciertos derechos exclusivos conrespecto aunnombre comercial porelmero he-
chodeusarlo enpublico (es decir, sin que medie suregistro oficial y sin formalidad alguna).

Una marca de productos o servicios o, sencillamente, una marca, es el signo que utiliza una
empresa para diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia. Cabe la po-
sibilidad de que incluso las pequefas empresas posean mas de una marca de productos o
servicios. Asi, Blackmark International S.R.L. puede venderuno de sus productos conelnom-
bre de Blackmarky otro con el de Redmark. Las empresas pueden emplear una determinada
marca paraidentificartodos sus productos, unalinea de sus productos en particular o un tipo
especifico de sus productos. Cuando una empresa utiliza su nombre comercial, o una parte
de este, como marca de productos o servicios, también deberiaregistrarlo como marca.

Ejemplo:

CentroCuestaNacional,S.A.S.,esunodelosgruposdeventasde productosalpormenormasgran-
desdelaRepublicaDominicana. Estaempresausaelnombre comercial Centro Cuesta Nacional®y
es propietariadelas marcas como Supermercados Nacional®, Jumbo®, Casa Cuesta®y Jugueton®,
Bebemundo®, Cuesta Libros ®, Ferreteria Cuesta ®, Manuel Gonzalez Cuesta®yLaBodega ®.

Centro Cuesta Nacional, S.A.S.

Nombre delaempresa Marca

\\Q CC JUMBO

Nombre comercialy marca

0 000 g CASA CUESTA

Nacional
Jogoetom

Marca

Centro CuestaNacional, CCN Centro Cuesta Nacional, Nacional, Jumbo, Casa Cuestay Jugueton
sonsignos distintivosregistrados propiedad de Centro CuestaNacional, S.A.S.
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17. ;Cuales son los principales motivos de
denegacion de una solicitud de registro?

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

» Motivos absolutos: razonesinherentes alamarcaen simisma.

» Motivosrelativos: aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexisten-
tes, yaseasobre marcasregistradas o de otraindole.

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

» Nunca se concede la proteccidon por marca a los términos genéricos o los términos usual-
mente utilizados en ellenguaje corriente o usanza comercial de un producto o servicio, olos
nombres cientificos o técnicos (porejemplo, la palabra “teléfono” como marca para teléfo-
nos moviles, o “losartan” paramedicamentos de la presion arterial; véase el apartado N.° 9).

» Los signos desprovistos de todo caracter distintivo (en el sentido de que el signo no tiene
capacidadparapermitirdistinguirlos productos deunaempresadelosdelasotras)nopue-
denregistrarse ano serque el propietario pueda demostrar que han adquirido un significa-
do secundario (véase el cuadro que figura a continuacion).

» Las palabras o los signos descriptivos (por ejemplo, “refrescante” para bebidas gaseosas;
tambiénvéase elapartadoN.° 10y el cuadro que se presenta a continuacion).

El caracter distintivo adquirido o el significado secundario

Enmuchos paises es posible sustraerse aunaobjecion porla falta de caracterdistintivo sise pue-
de demostrar que la marca ha adquirido un significado secundario o caracter distintivo gracias
al uso. Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el
publico consumidorreconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia alos
productos de esa marca. Generalmente ocurre como consecuencia de un uso generalizado a lo
largo deltiempo o de una campafa de marketingintensiva.

EnRepublica Dominicana solo enlos casos de un signo descriptivo, un signo de uso comun o genéri-
co,ounsimple coloraisladamente considerado, se puede obtenerelregistrocomomarca, apesarde
su prohibicion porlaley, ya que lamismaley establece la excepcion, cuando dicho signo ha adquirido
significado secundario como consecuencia de un uso constante en el pais, que ha llevado a osten-
tar suficiente caracter distintivo como marca con relacion a los productos o servicios a los cuales se
aplica. Por ejemplo, LECHE FRESCA® es una marca registrada para productos lacteos, que no hace
referencia directa al consumidor dominicano o alos medios comerciales que se trata de un producto
fresco, frio, reciente o actual, sino que se tratade un producto propiedad de Leche Fresca, S.R.L.

Para demostrar que una marca ha adquirido un significado secundario, podria tenerse en cuenta
todo tipo de pruebas, entre ellas las facturas, los comprobantes de entrega, las hojas de pedido,
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los efectos comerciales, los recibos, los libros de contabilidad, los folletos, el material impreso
que contenga anuncios, la publicidad, las fotografias enlas que se muestre eluso de lamarca, los
certificados expedidos por una agencia de publicidad, una asociacién profesional o un cliente y
las encuestas de consumidores.

Depender del significado secundario puede ser una apuesta arriesgada y, a menudo, costosay
resulta dificil demostrar que la marca ha adquirido ese significado secundario. Ademas de que el
criterio o determinacion de significado secundario de una marca descriptiva puede variar segun
cadajurisdiccion. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que las marcas que pueden conside-
rarse susceptibles de recibir proteccion en ciertos paises, se consideren descriptivas en otros.
Comoreglageneral, es preferible no elegircomo marcas palabras o signos descriptivos.

Los signos engaiosos. Son signos que probablemente induciran al consumidor aengafo o
confusidénacercade lanaturaleza, la calidad la procedencia, el modo de fabricacion, canti-
dad o uso del producto, u cualquier otra caracteristica. Por ejemplo, es probable que no se
autorizara la comercializacion de margarina mediante la representacion de una vaca, pues
se entenderia que llevaria a confusion a los consumidores, ya que estos seguramente aso-
ciarian ese signo con productos lacteos (como la mantequilla). De igual forma, una marca
compuestaporelelemento “Derma” para productos delimpieza delhogar, resultaengafio-
sa, pues dicho elemento hacereferenciaaque se tratade un producto parauso en el cuida-
do personal de la piel, y por tanto suregistro no seria permitido.

Las caracteristicas funcionales. Los elementos funcionales de la forma o el embalaje de un
producto, en comparacion con los elementos puramente ornamentales, no suelen ser sus-
ceptibles de recibir proteccidn de marca. Asi, cuando la forma de un producto tiene unas ca-
racteristicas funcionales importantes o constituyan una ventaja funcional o técnica (como la
formadelmangoyelensamblado delashojas deunatijera, que esnecesario paraelfunciona-
miento delastijeras), esaformano puederegistrarse comomarca. Andlogamente, no es posi-
ble obtenerunregistro de marca paraunmango, como el que llevan las tazas de café, porque
este desempefalafuncion esencial de permitir sostener una taza caliente. Sila competencia
no pudieraemplearun mango, disminuiria 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 imdgenes que se considera que violan las
normas comunmente aceptadasdelamoralylareligidon. Porejemplo,lamarca“CRETA” para
vehiculos de motor se encuentra registrada en el extranjero, no obstante, en Republica Do-
minicana fue denegada por constituir una denominacién contraria ala moral y orden publi-
co,apesarde serconocidacomo unaislade Grecia, ounaroca caliza.

Signos quereproduzcan oimitenlos escudos de armas, banderasy otros emblemas, siglas,
denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier
organizaciéninternacional, sin autorizacion de la autoridad competente del Estado o de la
organizaciéninternacional de que se trate.

Se deniegan por “motivosrelativos” las solicitudes de registro de marca enlas que lamarca
que se desearegistrar entra en conflicto con derechos de marca preexistentes o derechos
de terceros. La coexistencia de dos marcas idénticas (0 muy similares) asignadas al mismo
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tipo de producto podria confundir alos consumidores. En la Oficina Nacional de la Propie-
dadIndustrial (ONAPI), al tramitar el registro de unamarca solicitada, se investigala posibili-
dad de conflicto conmarcas existentes previamente registradas. Sila ONAPI considera que
lamarcaesidénticaaunaexistente o tansimilarque podriallevaraconfusiénconproductos
o serviciosidénticos o similares, serd denegada oinvalidada, segun corresponda.

Se pueden denegar marcas por afectar la personalidad de un tercero, incluyendo cuando
seimita el nombre, seuddnimo, titulo o retrato de una persona, sin su autorizacidn. Los ape-
llidos puedenregistrarse como marcas, siemprey cuando no afecten un derecho anterioro
ha adquirido afavorde quien solicite suficiente distintividad.

Por ultimo, también es posible que se deniegue el registro de una marca si esta entra en
conflicto con otros derechos preexistentes como, por ejemplo, los disefios industriales, el
derecho de autor, signos notoriamente conocidos, nombres de persona, de empresa o co-
merciales, las designaciones comerciales, oincluso siel signo fue solicitado para perpetrar
actos de competenciadesleal.

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

Tal vez se desee reutilizar una marca de un competidor que ha dejado de usar pero que sigue
siendo recordada con afecto. El recuerdo de la marca que tiene el publico puede dar lugar a
una demandainstantanea de su nuevo producto, reducir los costos de publicidad y contribuir
ague aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca abandonada, sin permiso
y sinefectuarpago alguno, siemprey cuando haya transcurrido almenosun ano desdelafecha
de vencimiento del registro no renovado que amparaba la marca, o se haya obtenido la can-
celacién por falta de uso del registro de la marca ante la ONAPI. No obstante, la utilizacién de
unamarcaabandonada puede comportarriesgos, en particular silos consumidores contindan
reconociéndola. Lareintroduccion de esa marca puede confundir o engafiar al publico. A ello
se anade la posibilidad de que el propietario original esté en condiciones de demostrar el uso
(ointentarreanudareluso) delamarcayrefutarla cancelacidonpornouso.

Sitieneinterés enutilizaruna marca abandonada, seria prudente:

solicitarelasesoramiento de unabogado especializado en marcas;

verificar cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que
estahasido abandonada, incluyendo que suregistro havencido hace mas de un afo;

solicitarla cancelacién delregistro sila marca continia estando registrada;

registrarla marca;

En ocasiones, es posible adquirir una marca que continua siendo propiedad de otra empresa,
que sigue usandola. Cuando adquieraunamarcade un tercero, compruebe lo siguiente:
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¢Estaregistradalamarca? ;En cuales paises? ;Para cuales categorias de productos o servicios?

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

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

¢Hay algun derecho de retencién, gravamen, inscripcidn en garantia, demanda u otro pro-
cedimientojudicial contencioso en curso que pueda poneren peligro lamarca?

¢Hanimpugnadolamarcalos competidores enalguna ocasion?

¢Le concede el vendedor declaraciones y garantias suficientes en el contrato de adquisi-
ciénde marca?

Téngase encuentaque, enalgunos paises, paraquelacesiéonde derechos de marcaseavalida,

es necesario hacerreferencia explicita ala cesiéon delbuennombre de lamarca.

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 un tiempo y unos recursos

valiosos. Esos fines sonlos siguientes:

Elandlisis 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 danos y perjuicios y de que reciba
mala publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizarlamarca. Proba-
blemente tenga que destruirtodoslos embalajesy elmaterial publicitarioy de otraindole en
los que aparezcala marcainfractora. 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 explicaenelapartado N.°50). No olvide que lainfraccion del derecho de

marca tiene lugar sila marca propuesta, o una marca que sea tan similar que lleve a confu-
sidn, ya es propiedad de otraempresa que la utiliza para productos idénticos o similares.

Mediante el analisis de disponibilidad de lamarca, puede determinar sise puederegistrarla
marca propuesta. Asi, evita gastos inutiles relacionados conla solicitud de registro de mar-
casidetermina previamente que lamarca propuesta no esta libre para su utilizacién.
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Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el analisis de disponibilidad le
ayudara aconocerel grado de fortaleza de lamarca desde un punto de vistajuridico.

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

¢(Dequé maneradetermina que lamarca que prevé utilizar esta disponible para suregistro? Po-
dra comenzar porllevaracabo unabulsqueda preliminar de marcas por su cuenta:

Busque marcasregistradasy solicitudes deregistro de marcas que esténpendientes. Averi-
glesilaoficinanacionalde marcas(ounaempresadebases de datosespecializada) cuenta
conuna base de datos de marcas registradas que pueda consultar en linea gratuitamente.
En el sitio web de la OMPI (wipo.int/directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas

de propiedad intelectual ordenadas por paises, asicomo una base de datos global de mar-
cas (https://branddb.wipo.int/es/quicksearch).

En Republica Dominicana, la ONAPI cuenta con una base de datos en linea que le permite
consultar la existencia de marcas registradas, disponible en el enlace web https://www.
onapi.gov.do/index.php/busgueda-de-signos-nombres-y-marcas.

Busque, 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). Efectieunabulsquedaeninternet por

medio de motores de busqueda como Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales
enlnternet, las guias de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.

Lleve a cabo unabusqueda de nombres de empresa o de dominio idénticos o similares, los
cuales puedenrepresentar un obstaculo para el registro de una marca (véanse los aparta-

dosN.°19y 39).

Sisumarcasuperaesa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratarlos

servicios de unaempresa especializada enlablisquedade marcas o agente de marcas para
que efectle unabulsgueda exhaustiva a cambio del pago de honorariosy,lo que es masim-
portante, interprete los resultados de la busqueda. El agente podrallevar a cabo una o mas
de las acciones descritas a continuacion:

Buscar equivalentes 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.

Realizarbusquedas enlos directorios de nombres de empresayrazones sociales, enlas guias
telefénicasy enlos directorios comerciales especializados en el sector de suempresa.
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Facilitarle uninforme conlosresultados del andlisis de disponibilidad delamarca contodos
los posibles conflictos que haya encontrado.

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

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

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

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

¢Qué grado de exhaustividad debe tener ese andlisis de disponibilidad de lamarca? El alcance
de subusquedavendra 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, sinotambiénun proceso deresultadosimpredecibles. Ade-
mas, ninguna busqueda podra descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no regis-
tradas. Sin embargo, realizar una busqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que
no efectuarbusqueda alguna.

20. ;Qué costos entrananlacreacionyla
proteccion de unamarca?

Esimportante presupuestaradecuadamente los costos que comportalacreaciony elregistro
delamarca, asaber:

La creacion de un logotipo, una palabra, un lema o un eslogan que sirva de marca entrana
costos, especialmente sise subcontrata esatarea.

Labusqueda para analizar la disponibilidad de la marca también comporta unos costos.

El proceso de registro acarrea costos que varian en funcién del nimero de paises y de la
categoria de los productos (o las clases de marcas). La oficina nacional de marcas puede
informarle mas detalladamente sobre los costos relacionados con el registro de una marca
ylarenovacidon de eseregistro. Las empresas que recurran a un agente de marcas para que
preste suayuda enla tramitacion del registro deberan sufragar gastos adicionales, aunque
probablemente ahorrardn bastante tiempoy esfuerzos durante la tramitacién del registro.

Las tasas de registro ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) son los
siguientes:
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Registro de marca de Productos o Servicios RD$5,720.00
(Art. 75 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 599-01)

Registro de Marca Base (Multiclase) RD$5,720.00
(Arl.75 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 589-01)

Cada Clase Adicional (Multiclase) RDS$4,110.00
(Art.75 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 539-01)

Registro de Marcas Sonoras y Olfativas RD$5,720.00
(Art.74 Reglamento No. 589-01)

Registro de Lemas Comerciales (Ar.74 Reglamento No. 599-01) RD$5,720.00
Registro de Marcas Colectivas y de Certificacion RD$5,720.00
(Art. 74 Reglamento No. 589-01)

Registro de Denominacion de Origen /indicacion Geografica RD$9,870.00
(Art.129, 78 literal h) e i) Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 599-01)

Publicacion de Denominacion de Origen/indicacion Geografica RD$3,020.00

(Art.131 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No, 599-01)

Publicacién de Marca Colectiva y Resena de Reglamento No. 589-01 RDS3,020.00
(Art.101 Ley 20-00 y Art. 74 Reglamento No. 589-01)

Publicacion de Marcas Denominativas y Lemas RDS$1,210.00
(Art.74 Reglamento No. 589-01)

Publicacién en Marca de Certificacion, Resefia de Reglamento de RD$3,020.00
Uso (Art.74 Reglamenlo No. 592-01)

Publicacion de Marcas Mixtas, Figurativas, Tridimensionales, RD$1,645.00
Sonoras y Olfativas (Art.74 Reglamento No. 599-01)
Publicacion Marcas Multiclases (Cada Clase Adicional) RD$1,210.00

(Art. 74 Reglamento No. 599-01)

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

En general, cualquier persona que tenga intencién de utilizar una marca, o de permitir suuso a
terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona fisica o una persona juri-
dica, y la persona que solicita es extranjero, no tiene que residir en ese pais, siempre y cuando
cuente conunrepresentantelocal.

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

En Republica Dominicana no se exige que se contraten los servicios de un agente de marcas
para presentar una solicitud de registro de marca, si quien solicita el registro es residente en
el pais. Esta situacion es similar en otros paises. Sin embargo, para ahorrar tiempo, se pue-
de recurrir aun agente especializado enla busqueda de marcas que esté familiarizado conlos
pormenores del trdmite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de
que la proteccion se solicite con arreglo ala clase o clases de marcas adecuadasy se evita el
riesgo de que la solicitud sea denegada por motivos absolutos o relativos. La presentacién de
una solicitud de registro de marca no es un asunto administrativo rutinario. Es necesario ela-
boraruna estrategia apropiada conrelacion alaformadelamarcaylaamplitud o concisidnde
la descripcion de los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resulta-
dos de labusqueda para determinar la disponibilidad de la marcay las posibles controversias
gue puedan suscitarse mas adelante. También tendra que considerarlos planes futuros parala



El secreto esta enlamarca

marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios paralos que se desea utili-
zarlamarca estén comprendidos enla solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad
de que necesite asesoramiento de orden practico y un analisis de los riesgos respecto de la
mejor estrategia pararesponder a las objeciones emitidas porla ONAP| u oposiciones inter-
puestas por terceros. Por todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con la
ayuda de unagente de marcas.

Sisolicitaelregistrodeunamarcaenelextranjero, quizas sele exijaque tengaunagente de marcas
queresidaenel pais de que se trate, lo cual también puede gestionaratravés de un agentelocal.

23. ;Cuanto tiempo se tarda enregistraruna
marca?

Eltiempo necesario para registrar una marca varia considerablemente de un pais a otro; suele
oscilar entre tres meses y dos ahos, dependiendo, entre otras cosas, de sila Oficina Nacional
de Marcasrealiza un examen de fondo parcial o completo y de si hay procedimientos de opo-
sicidnencurso (véase el cuadro que se presenta a continuacion delapartado N.° 24). Eltiempo

que se tardaenefectuarelregistro de lamarcainfluye decisivamente en el plazo para el lanza-
miento 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 utilizarlamarca
ensus productos o enlapublicidad.

EnRepublicaDominicana, eltiempo que se toma enregistrarunamarcaes de dos mesesy me-
dio a tres meses incluyendo la evaluacién de examen de fondo por la ONAPI, la cual se realiza
enl15diasy el periodo de publicacion para fines de oposicion de terceros (cuyo plazo es de 45
dias), siempre y cuando no surjan las mencionadas objeciones preliminares u oposiciones por
terceros encontradelasolicitud de registro de la marca.

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

Tras haber efectuado una busqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su
registro (véase el apartado N.° 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante la Oficina
Nacional de Marcas.

Esimportante destacar que en Republica Dominicanala busqueda de antecedentes no es
unrequisito obligatorio parala presentacidn de una solicitud de registro de marca, aunque
siesrecomendable.

Enelcuadroque se presentaacontinuaciénse proporcionaunaperspectivageneralbasicadel
proceso de solicitud para Republica Dominicana. Cabe sefalar que puede haberimportantes
variaciones entre los paises y que siempre es recomendable consultar ala Oficina Nacional de
Marcas o aun agente de marcas para obtenerinformacién actualizada sobre los procedimien-
tosylastasasaplicables.
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Elregistro de una marca paso a paso

La ONAPIcuentaconmanualesy guias que estandisponibles enInternet, ensuportal oficial. Estos
manuales pueden ayudar a formarse una idea bastante exacta del procedimiento de solicitud y
examen para elregistro de una marca.

El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacer es presentar el formulario electrénico de solicitud de registro de
marca, aprobado por la ONAPI que se encuentra disponible en su pagina oficial, debidamente
completado en el que figurenlos siguientes datos:

Representacion grafica de la marca (denominacion, denominacion estilizada, diseno,
figura, sonido, etc., cuyo registro y proteccion se solicita)

» Indicareltipo de marca que desearegistrar(Denominativa, Mixta, Figurativa, Tridimensio-
nal, Sonora, etc.).

» Indicarlos productosy/o servicios paralos cuales se desea protegerbajolamarca.

» Clase(s)alaque pertenecenlos productosy/o servicios, envirtud de la clasificacioninter-

nacional de Niza.

» Sila solicitud conlleva algun disefio o figura, se debe aportar dos (2) reproducciones del
disefo, entamafiono mayorde15cmx15cm.

» Nombre(s)y apellido(s) del (los) solicitante(s).

» Numeroy copia de documento de identidad personal o registro mercantil del (los) solici-
tante(s).

» Domicilio del(los) solicitante(s) para fines de notificacion.

» Teléfonoy/o correo electronico del (los) solicitante(s).

» Encasoderepresentacionatravésdeuntercero,indicarlosdatos generalesde eserepre-
sentante, y adjuntar una copia del Poder de Representacion firmado por el (los) solicitan-
te(s)y el (los) agente(s).

» Firmadel(los)solicitante(s) o representante.
» Pagodela(s)tasa(s) correspondiente(s)

Examende forma

Laoficinaexaminalasolicitud paraasegurarse de que cumplelosrequisitos o formalidades de ca-
radcter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que se ha cumplimentado
debidamente el formulario de solicitud, junto con evidencia de que han sido aportados los docu-
mentos que apliquen acada caso).

Examen de fondo

La ONAPIlleva acabo unexamen de fondo que le permite comprobar sila solicitud de registro de
la marca propuesta debe ser denegada tanto por motivos absolutos (como se explica en el apar-
tado N.° 11, por motivos absolutos se entienden las categorias de signos cuyo registro esta prohi-
bido expresamente pordisposiciones especificas del Derecho de marcas), como por motivosre-
lativos, es decir, silamarca que se pretende registrar esta en conflicto conuna marcaya existente
inscritaenelregistroenlaclase o clases pertinentes.
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Publicacion y oposicion

Unavezseharecibidolaaprobacionalexamende formay fondo delamarca, es decirque, a crite-
rio del Examinador no existen motivos de denegacidn por razones absolutas o relativas, la marca
se publicaenunboletin con el objetivo de concederun plazo a terceros para que se opongan a su
registro. Elboletin es publicado cada quince dias, amediadosy finales de cada mes, y se encuen-
tradisponible enla pagina oficial de la ONAPI. El plazo de oposicion para terceros en caso de que
considerenquelamarcano cumple conlosrequisitos de distintividad y/o vulneraun derecho pre-
viamente registrado es de 45 dias a partir de la fecha de publicacion. No obstante, y aun vencido
elreferido plazo sin presentarse oposicionalasolicitud de registro, posterioralaconcesiénde su
marca, un tercero que se considere afectado puede impugnar suregistro, solicitando la declara-
toriade nulidad delmismo, en caso de que se determine que existe unainfraccionalaley.

Registro

Unavezvencido el plazo de oposicion para terceros sin que se haya presentado oposicién ala solici-
tud, seregistralamarcay se entregaun certificado de registro cuyo periodo de validezes de 10 afos.

Renovacion

La marca puede ser renovada indefinidamente mediante el pago de las tasas de renovacion exi-
gidas, pero si no se usa durante el periodo ininterrumpido de tres afos, a solicitud de cualquier
tercero el registro puede ser cancelado conrelacién a la totalidad de los productos y servicios o
con algunos de ellos (véase el apartado N.° 34), a menos que se puedan evidenciar motivos jus-
tificados de no uso segun detalla lalegislacion. No obstante, el registro de la marca no podra ser

cancelado porfaltade uso dentro de los primeros tres afos de haber sido concedido.

25. ;Durante cuanto tiempo estara protegida
su marcaregistrada?

En Republica Dominicana la duracion de la proteccion es de 10 afios. El registro puede reno-
varse indefinidamente, por periodos consecutivos de 10 afios, a condicion de que se paguen
periddicamente las tasas de renovacion. Asegurese de que alguien de su empresa se ocupe
de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los paises donde su empresa siga
teniendo intereses (véase el apartado N.° 32), teniendo en cuenta que la duracion de protec-

ciénencada pais puede variar.

26. ;Pueden coexistir dos marcas identicas?

Si. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que
haya ningunriesgo de infraccidn de los derechos de un tercero en paises distintos, siempre que
no se trate de una marca notoriamente conocida en lajurisdiccion enla que se reclame el dere-
cho.Las marcasidénticas o similares también pueden coexistir en el mismo pais siempre que:
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se utilicen paraproductos o servicios distintos o que no esténrelacionados, que estanincluidos
en clases diferentes de la Clasificacidon de Niza (véase el apartado N.° 28), a excepcion de las

marcas notoriamente conocidas (véase el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 5);

seaimprobable que haya ninguna confusién enelmercado; o bien

haya un acuerdo de coexistencia (véase a continuacion).

Ejemplo:

En Republica Dominicana DOMINO® es una marca registrada para servilletas (propiedad de CE-
SARIGLESIAS, S.A)), y para el café (propiedad de LEONARDO AQUILES MOREL REYES). Como la
marca de cada comerciante distingue productos distintos, que no estanrelacionados, esimpro-
bable que haya confusionenelmercado, y portanto pueden coexistir pacificamente.

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

Una posible solucién es concertar un acuerdo de coexistencia con el propietario de lamar-
caconlaqueseestdenconflicto. El objetivo principal eslograrla coexistencia pacificaenel
mercado medianteladeterminaciondelas condiciones quelo permitan. No obstante, debe
tomaren cuentaque enRepublicaDominicanala ONAPIno se encuentraobligadaaaceptar
acuerdos de coexistencia de signos idénticos que protejan los mismos productos o servi-
cios, en proteccién a cualquier engafno o confusion del cual pueda sufrir el consumidor.

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

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

27. ;Es necesario registrar todas las pequenas
modificaciones de sumarca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente alolargo de los afios con el propdsito de modernizarla
imagendelaempresaoadaptarse alosnuevos medios de publicidad. Suempresadeberaconsul-
taralaoficinauoficinas de marcas pertinentes, o aun agente de marcas, para saber silos cambios
realizados exigen que se presente unanuevasolicitudy se paguenlas tasas correspondientes.

Iy
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Rica

Loslogotipos RICA® son marcas propiedad de PasteurizadoraRica, S.A.

Huﬁﬂl BRUGALE

f

DESDE 1383

Loslogotipos BRUGAL® sonmarcas propiedad de BRUGAL& CO.,S. A.

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

En el formulario de solicitud de marca se exige que se indiquen los productos o servicios para
los que se desearegistrarla marcay que se agrupen conarreglo a clases.

Por clases se entienden las que figuren en el sistema de clasificacioninternacional de produc-
tosy servicios para elregistro de marcas, establecido por el Arreglo de Niza (1957). Siharegis-

trado una marca para un producto determinado y deseausarla para un producto que pertene-
ce aotraclase, deberd presentarunanueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de
marca debe hacerserespecto delos productos correspondientes de laclase 8 dela Clasifica-
cionde Niza. Sinembargo, sidesea comercializar conlamismamarca otro tipo de utensilios de
cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), debera registrar también la marca en rela-
cidnconlos productos delaclase 21. En Republica Dominicana se permite incluir varias clases
de productosy/o servicios enuna sola solicitud, aunque no ocurre lo mismo en algunos paises,
y seexigeunasolicitud aparte para cada clase de producto y/o servicio.

Un sistema bien clasificado

Lamayoria de los paises del mundo utilizan los sistemas de clasificaciéoninternacional. Conla Cla-
sificacidnde Niza se establece un sistemade clasificacion delos productosy servicios paratodos
los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios) y la Clasificacion
de Viena se emplea paralas marcas que consisten total o parcialmente en elementos figurativos
(constade 29 categorias). Podra encontrarmasinformacion sobrela Clasificacion de Nizayla Cla-

sificacionde Vienaenwww.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificacion internacional permiten almacenar ordenadamente la informacion
sobre marcasregistradas conforme alos tipos de productos o servicios o en funcién de suforma.
Sefacilitaasilabusqueda de informacion enlas bases de datos de marcas. Es fundamental regis-
trarlamarcaentodaslas clases enlas que se pretenda utilizarla.
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29. ;Como puede proteger la formade su
producto?

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

Laforma de un producto generalmente puede protegerse como disefio industrial (véase
elapartado N.°13). Confrecuencia, unaempresaregistraralaformade suproducto como
disefioindustrial y, unavez que este ha adquirido caracter distintivo gracias al uso, proce-
derd aregistrarla como marca tridimensional. No obstante, no existe impedimento para

que la forma del producto pueda registrarse como disefo industrial y como marca tridi-
mensional alavez.

n ®
T A
& A

Enlamayoria de los paises, incluyendo Republica Dominicana, es posible registrarla forma
de un producto como marca tridimensional siempre que laforma desempefie lafuncionde
unamarcaenelmercado. Parasatisfacereserequisito,laformadelproductohadetenerca-
racterdistintivo. Ademas, laformano deberiaestardeterminada porlafuncidondelproducto
(véase elapartadoN.°11). Anivellocal noreciben proteccionlas formas de presentaciénha-
bitual que no constituyan una representacion particular o arbitraria para los productos que
distingan. Las marcas tridimensionales podran contener etiquetas, letras, simbolos, dise-
nos, solo en los casos en que el mismo solicitante posea un registro sobre los mismos. La
forma de que se trate debe poseer caracter distintivo por simisma para los consumidores.
Estocomportaquelosconsumidoresdebanreconoceryrelacionarelproducto quetieneuna
forma especifica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de Toblerone® o
conlaformacaracteristicadeliPod® de Apple). Laventajaque se derivadelaprotecciénpor
marca, enlugardelaproteccién que brinda el registro como disefio industrial, es que puede
tenerunaduraciénindefiniday suele obtenerse con mayor facilidad.

El Acondicionamiento distintivo, presentacion distintiva o trade dress también puede ser
objeto de proteccidn, ya que puede comprender el embalaje o la forma distintivos de un
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producto (véase elapartado N.°13), siendo necesario que laforma posea caracterdistintivo

yla caracteristica protegida no puede serun elemento funcional (véase el apartado N.° 17).

Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de proteccidn por derecho de
autor (véase elapartado N.° 13). Parafines de comercio de un producto o servicio, noes una
proteccidén tan sdlida como la proteccién que brinda el registro de una marca o de un dise-

Ao, pero resulta sumamente Util en determinadas circunstancias; por ejemplo, enlos paises
enlos que no hayaregistrado sumarca o disefio, o sise hainvalidado sumarca o disefio.

En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos dere-
chos de propiedadintelectual (véase elapartado N.° 13).
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Registre sumarca. Aunque enlamayoriadelos paises elregistrono es obligatorio, sonmu-
choslosbeneficios que se derivan delregistro de unamarca. Los derechos exclusivos que
confiere unregistro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos
idénticos o similares conla misma marca o utilizando una marca tan similar que puedalle-
varaconfusidn. Tengaencuentaque, paralacomercializacidon de ciertos productosregu-
lados enRepublica Dominicana, tales como cosméticos, productos veterinarios, medica-
mentos, productos delimpieza, bebidas alcohdlicas, entre otros, se requiere la obtencién
de unregistro sanitario, el cual tiene como prerrequisito la obtencién de un registro de la
marca que identificara el producto.

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

¢Estaenconflictosumarcaconlamarcade uncompetidor? Lleve acabo unanalisis de dispo-
nibilidad delamarcay estudielaposibilidad derecurriralos serviciosdeunagentedemarcas.

Presentacion de una solicitud de registro de marca. Estudie la posibilidad de utilizarlos ser-
vicios de unagente de marcas para presentar su solicitud.

Mas informacion. Véanse los puntos 2y 3delmddulo 02 de IP PANORAMA™,



Las marcas en
el extranjero

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

Los derechos que confiere unamarca suelen estarlimitados al territorio para el que fue regis-
trada, porlo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su pais solo conferi-
réd derechos en ese pais, salvo que la marca se considere una marca notoriamente conocida
(véase el cuadro que se presenta a continuacion del apartado N.° 5).

31. ;Deberia pensar en proteger sumarcaen
el extranjero?

Los motivos porlos que debe registrarlamarca en su pais de origen sonlos mismos que aconsejan
que tambiénlo haga fuerade élsicomercializa sus productos enmercados extranjeros. Por consi-
guiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad de regis-
trar sumarca en los paises estratégicamente convenientes para su negocio, es decir, en aquellos
donde desea utilizar sumarca o concederunalicencia sobre su uso. El Sistema de Madrid facilita el
registroy la gestidn de las marcas en varios paises (véase el cuadro que se presenta a continua-
ciondelapartado N.° 32). No obstante, Republica Dominicana no forma parte de dicho sistema.

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 paralamarcaen otros paises. Dicho de otro modo, si presentalasolicitud de regis-
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
loque ocurreconlaspatentesylosderechossobredisefios, encuyo casoelincumplimientode
lafechade prioridad podriatener consecuenciasirreparables para las solicitudes posteriores,
en el ambito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis meses conlleva que el registro
solicitado en otro pais solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presenta-
cidonyno apartirde lafecha de presentacion de la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrarunamarca en otros paises son las siguientes:

La via nacional. Podra solicitar el registro en las oficinas de marcas de cada uno de los paises
donde desee obtener proteccidon pormedio de la presentacion dela solicitud correspondien-
teenelidioma que se exijay el pago de las tasas estipuladas.
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Comoya se haindicado, algunos paises podran exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un
agente demarcasradicadoenelpaisencuestion (véase elapartadoN.° 22). Tengaencuentaque

algunos paisesno cuentanconunsistemanacionaly, ensulugar, se sirvende unsistemaregional.

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

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

la Oficinade Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) parala protecciéonen Bélgica, los Pai-
ses Bajosy Luxemburgo (www.boip.int);

la Oficinade Propiedad Intelectual

de la Unién Europea (EUIPO) para las marcas comunitarias en los Estados miembros de la
Unién Europea (www.euipo.europa.eu/es);

la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) parala proteccion enlos paises
africanos de habla francesa (www.oapi.int); y

el Consejo Supremo del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo, que
aprobd la Ley de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperacién de los Estados Arabes
del Golfo, porla que se establecera préximamente un sistema regional de marcas para los
seis Estados arabes del Golfo.

Laviainternacional. Sisu paisforma parte del Sistema de Madrid y usted cuenta conunregistro
regional o nacionalde marca, o hapresentado unasolicitud, podrd servirse del Sistema de Ma-
drid pararegistrar esa marcaen cualquiera de los mas de 90 miembros del Sistema de Madrid.

Republica Dominicana no es miembro de este sistema por lo cual no es posible registrar una
marca simultdneamente enlos paises miembros.

A continuacién se detalla el sistema de Madrid de forma ilustrativa sin embargo, cabe aclarar
gue no se aplicaenRepublica Dominicana.

Caracteristicas principales del Sistema de Madrid

» Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid, debe tener un vinculo con
este, es decir, debe ser nacional de uno de los miembros de la Union de Madrid (https://
WWW.Wipo.int/es/web/madrid-system/members/index) o tener su domicilio o un esta-

blecimiento industrial o comercial en el territoriode 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 protegerlamarca.
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» Laoficinade cadaParte Contratante designada efectuara un examen sustantivo delregis-
trointernacional delamismamanera que examinariaunasolicitud presentadadirectamen-
te. Sise concedelaproteccion, lamarca quedara protegida como sihubiera sido registra-
daporlaoficinade ese pais. Porlo tanto, unregistrointernacional equivale aun conjunto de
registros nacionales.

» Apesardetratarse deunsoloregistro, esposible que se denieguelaprotecciéonenalgunos
paises o que la proteccion se limite a algunos paises. A diferencia de lo anterior, cuando se
trata de underecho regional unitario, porejemplo, el de lamarca de la Unién 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 sitio web euipo.europa.eu/ohimportal/es).

» Elregistrointernacional queda en situacion de dependenciarespecto de lamarcade base (es
decir, la marcaregistrada o cuyo registro se ha solicitado ante la oficina de origen) durante un
periodo de cinco afos contados a partir de la fecha de registro. Sila marca de base deja de
surtir efectos dentro de ese periodo de cinco afos, se cancelara el registro internacional. Sin
embargo, es posible que pueda, con un costo adicional, transformar su registro internacional
en varias solicitudes nacionales o regionales en cualquiera de las Partes Contratantes desig-
nadas, enun plazo de tres meses contado a partirde lacancelacion 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 manera eficiente enrelacion conlos costos. Lasventajas que ofrece sonlas siguientes:

» Bastaconpresentarunaunicasolicitudinternacional.

» Sepresentaenunsoloidioma (espafiol, francés oinglés).
» Sepaganlastasasenunaunicamoneda (francos suizos).
» Elresultado esununicoregistrointernacional.

» Unavezefectuado elregistro, es posible afiadir otros paises alacarterade marcas encual-
quiermomento.

» Laflexibilidad del sistema permite, silo desea, realizar una cesion del registro inicamente
enlo que respecta a algunos de los paises designados o a algunos de los bienes o servi-
cios, olimitarlalista delos bienesy servicios adeterminados paises designados.

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

» Larenovacionesmenos costosay mas facil de administrar.

» Lasoficinas deben concederlaproteccion dentro de un plazo estricto (12 018 meses des-
delafechaderegistrointernacional).

» Noesnecesarionombraraunabogadolocaldesde el principio del procedimiento (solo es
necesarionombrarun asesor extranjero sise deniegala solicitud).

De ese modo, el Sistema de Madrid reduce los requisitos administrativos y los costos que entra-
fian elregistroy elmantenimiento de unamarca envarios paises.
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Puede obtenerse mas informacion sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid (quién puede
presentar una solicitud y dénde presentarla, una lista de sus miembros, formularios, informacion
general sobre lapresentacion de solicitudes, los textos juridicos, los servicios en Internet, etc.) en
la direccion https://www.wipo.int/madrid/es/index.html. En el sitio web de la OMPI se recogen
comentarios de usuarios procedentes de paises en desarrollo.

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

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

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

En Republica Dominicana la ONAPI exige, ademas, la transliteracién de los signos, es decir, la
reproduccion en lalengua castellana la escritura original del nombre, en vez de su sonido. Asi,
si una marca que se pretende registrar contiene palabras que no son del idioma castellano, o
gue no estan escritas en caracteres latinos, se exigira a su propietario que facilite a la ONAPI
la transliteracion de cada una de las palabras o caracteres, y de las palabrasy caracteres en su
conjunto, aunidiomaespanol. Asisucede en el caso del alfabeto hebreo, chino o mandarin.

Si el signo solicitado en idioma extranjero es distintivo, la ONAPI examinara si su traduccion al
idioma espanol no vulneralos derechos de untercero anteriormente registrado.

Es muy importante saber que una marca transcrita no se considera automaticamente registrada
unavez que la marca original ha sido debidamente registrada, por lo que se requiere unregistro
aparte. Por tanto, se recomiendaregistrartambiénlamarca, por separado, en elidioma del pais.

Latranscripcion de caracteres puede presentar una mayor o menor complejidad segun cud-
les sean los requisitos del pais, y cada pais tiene sus peculiaridades propias. En Republica
Dominicana solo se requiere presentar la transliteracion del signo al idioma espanol. Con-
sulte siempre a un agente de marcas, ya que puede serun asunto muy complejo del que sea
necesario que se ocupe un experto.

Elegiruna marca en el extranjero

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

» Elijaunamarcaenunidiomadel paisyregistre todas sus variantes. Consulte a un especia-
listaenidiomasy asegurese de escogerunamarca fuerte que suene bienalos oidosdelos
consumidores del pais.
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» Compruebe cuidadosamente que no seinfringenlos derechos de marca de terceros. Con
esa finalidad se haréd una busqueda de marcas extranjeras que por su aparienciay pronun-
ciaciénse asemejen asupropiamarca, o que posean elmismo sentido. También habré 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. Un asesor de marcas del pais podra ayudarle a asegu-
rarse de que elregistro 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 aabogados

» deconflanza. ;Enelpais de que se tratase aplica el sistema del primersolicitante delregis-
trodelamarca o el sistema del primerusuario de lamarca? ;Efectiala Oficina Nacional de
Marcas un examen por motivos absolutos o relativos? ;Como es el sistema de oposicion?
¢Cuanto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ;Es necesario contar
con una autorizacion para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca? Estas
sonsolo algunas delas preguntas masimportantes que debe plantearse.
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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 proteccién y tenga en
cuentalos costos delaproteccidonenlos distintos paises.

Coémo presentar una solicitud. Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid, en
caso de que aplique, para facilitarla tramitacion de la solicitud, puesto que ello permite re-
ducir los tramites y gastos administrativos necesarios para registrar y mantener marcas en
varios paises.



Elusodelas
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Republica Dominicana
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34. ;Que se entiende por “uso” deuna
marca? ;Queé importanciareviste parael
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
unasdirectrices adecuadas.

En Republica Dominicana, una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios
que elladistingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado
nacional bajo esa marca, enla cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo
encuentaladimensiéondelmercado, elproducto de que se trate, lanaturalezadelosproductos
o servicios de que se trataylas modalidades bajo las cuales se efectla su comercializacion.

También constituird uso de la marca su empleo con relacién a productos destinados a la ex-
portacién a partir del territorio nacional, o con relacién a servicios brindados en el extranjero
desde el territorio nacional.

Conforme alalegislacidn nacional, dentro de los actos que constituyenuso de marcaenelcomer-
cio, se encuentranintroducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o ser-
vicios con la marca; importar, exportar, almacenar o transportar productos con la marca; y usar la
marcaen publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales.

El titular de una marca registrada puede impedir el uso no autorizado de la marca por terceros
respecto de productosidénticos o similares (véase el apartado N.° 15).

Eluso delamarcadebe serrealy efectivo, y no simulado, porlo que el producto o servicio que
identificalamarcadebe encontrarse disponible enelcomerciolocal, es decir,que el consumi-
dor o usuario pueda tener acceso a adquirir el referido producto o servicio en cualquier parte
delterritorio nacional.

Sibien elregistro de la marca no seria cancelado de forma automatica por ausencia de uso en
el comercio, a solicitud de cualquier tercero la ONAPI puede cancelar el registro de la marca si
su titular no logra demostrar uso ininterrumpido de tres afios anteriores a la fecha de solicitud
de cancelacion o sino demuestra motivos justificados de no uso de la marca. No obstante, la
marca no podra ser cancelada por este motivo dentro de los primeros tres aflos de la conce-
sidnde suregistro.

Sise decide utilizar la marca en una forma distinta a como se encuentra registrada, su protec-
cidnno severaafectadaencuantoalusoyregistro, siemprey cuando dicha diferenciano alte-
re el caracterdistintivodelamarca. Lamarca, deigual forma, debe utilizarse envinculaciéncon
los productosy servicios en que fue registrada.

Elusodelamarcadebe serefectuado porsupropietario o porterceros conelconsentimien-
to del propietario.
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Una marca descriptiva, de uso comun o genérica, o un simple color aisladamente considera-
do, puede adquirir caracter distintivo como consecuencia de su uso constante y ha adquirido
suficiente caracter distintivo en calidad de marca conrelacion alos productos o servicios que
identifica (véase el cuadro sobre el significado secundario que se presenta a continuacion del
apartado N.° 17). En cambio, una marca con caracter distintivo puede perder ese caracter por

suuso generalizado (véanse los apartadosN.° 9y 37 acerca de los signos genéricos).

Por lo general, se cumplen con el requisito de uso de la marca silos productos o servicios se
encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, y ese uso es constante e inin-
terrumpido, segunlarealidad de mercado del producto o servicio que se trate.

Ademads, asegurese de tener documentado todo el uso que realiza de su marca, incluyendo
evidencias enlas que seidentifique la marca, el producto o servicio asociado alamarca, fecha
y lugar de la adquisicion del producto o servicio, entre otros aspectos que demuestren el uso
efectivodelamarcaosudisponibilidad enelmercadolocal.

Hayusode marcacuando seusaelsignoalofreceroexponerlos productosalaventa, se ponen
enelmercado o se almacenan con esa finalidad; cuando se aplica el signo alos productos o su
embalaje; cuando se importa o exporta productos con ese signo; cuando se utiliza el signo en
unafactura, un catdlogo, unacartade empresa, documentos comerciales, unalista de precios
uotro documento comercial; o cuando se utiliza el signo en publicidad.

Lo mas importante es que el producto o servicio bajo la marca se encuentre disponible en el
comerciolocal.

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

En Republica Dominicana es posible registrarla marca, aun sino ha habido uso de ella, puesto
que eluso anteriorno es obligatorio para adquirir el registro.

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 esamarcaporencimadeldelasmarcas de terceros. Enestos
paises, eluso esunrequisito para efectuaral registro o parala presentacion de unaoposiciéono
una demandajudicial porinfraccidn.

Lomasimportante que deberecordarse es que, encualquiersituacion, lo principal escompro-
barqué sedispone enlalegislacion 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 ahos) 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 derechos respecto de esamarca.
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¢TMo ©?

Eluso de ® TM, SM o simbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio en Republica Do-
minicana y no aporta una proteccion juridica adicional. Sin embargo, puede servir para informar
de que un determinado signo es una marcay advertir asi a los posibles infractores y falsificado-
res. El simbolo @ (“registrada”) solamente puede utilizarse una vez que la marca ha sido registra-
da, mientras que TM (“marca de productos”, eninglés) suele utilizarse para marcas que no han sido
registradas. SM(“marcade servicios”, eninglés) se emplea de manera parecida aTM (paramarcas
que no hansidoregistradas), perorespecto de servicios enlugarde productos.

Esposible que se considere que lautilizacion delsimbolo ® conrelacionamarcasquenosehanre-
gistrado constituye unapracticaempresarial desleal o comercializaciéon engafiosa. Asegurese de
que no usa el simbolo ®, porejemplo, cuando exporta productos a paises donde no haregistrado
la marca. En cualquier caso, consulte a su agente especialista segun cada jurisdiccion sobre las
condiciones de uso de estos simbolos.

36.;Puede suempresa usarla mismamarca
para distintos productos?

Cuando pongaenelmercadonuevos productos ovariantes nuevas de suproducto, tendrd que

decidirde qué manera distinguird esos productos o variantes de su producto original y de qué

imagen de marca los dotara en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta
unos beneficiosy unos costos yriesgos. Podra:

»

»

»

»

»

Usar la misma marca. Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirad que el
nuevo producto se beneficie de laimageny reputacién de la marca. No olvide que tal vez
tengaque presentarunasolicitud nueva afinderegistrarlamarca para ese nuevo uso (véase
elapartadoN.° 28).

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

Utilizar una marca adicional junto con la primera marca. Muchas empresas optan por usar
Uuna marca nueva junto con una marca preexistente (por ejemplo, Nutella® se suele utilizar
conFerrrero®).

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

Usar un material grafico distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que
los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos;
esto supondria servirse de un derecho de autor o un disefio industrial, o de ambos (véase el
apartado N.°13).
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La marca La Cafecleta® y el disefio industrial TRICICLO son registros propiedad de Rodolfo
Dietsch Castillo, Maria Laura De La Altagracia Dietsch Castillo.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en funcion 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.

37. ;Como debe utilizar sumarca?

No basta con obtener proteccion por medio del registro de la marca. La proteccién puede
verse afectada o encontrarse vulnerable si no utiliza debidamente su marca. Una marca pue-
de convertirse en genérica si se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre
comunconelque se designael producto o servicio de que se trate. Cuando asisuceda, lamar-
cano podra serregistraday podra declararse la nulidad de un registro anterior de esa marca.
Algunas marcas conservan la proteccion por marca en determinados paises a pesar de haber
sido declaradas genéricas en otros (véase el apartado N.° 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo:

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

Eluso correcto eincorrecto de las marcas

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

» Utilice el simbolo ® paraindicar que se trata de unamarcaregistrada.
» Diferencielamarca del texto que laacompafa por medio de letras mayusculas, en negrita
oencursiva, o enmarcandolas entre comillas.

» Uselamarcasiempre delamisma forma. Si sumarca estaregistrada conunaortografia, un
disefo, un color o una tipografia determinados, asegurese de que se utiliza conforme se
registrd. No altere lamarca mediante guiones, combinandola o abreviandola (porejemplo,
“plumas Montblanc®” no deberia aparecercomo “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 (porejemplo, debe decirse “retocado con el pro-
gramainformatico Adobe® Photoshop®”yno “photoshopeado”).

» Lamarcanodebe utilizarse en plural (porejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no
“tictacs”).

» Establezcadirectricesy practicas dptimas clarasy convincentesrespecto delamarca. Ensefie
lamaneracorrectade utilizarsumarcaal personal,los proveedores,losdistribuidoresylos con-
sumidores. Vele por que todos losinteresados, sin excepcion, siganlasnormasy 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

mensajes de correo electronico o notas alos autores que emplean sumarca erréneamente) 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 un competidorensu
publicidad, es aconsejable que consulte primero a un abogado del pais especialista para no
incurriren practicas violatorias alaley y derechos de sucompetidor.

Usos honestos: EnRepublica Dominicana, el propietario de unamarcaregistradano puedeim-
pedir que un tercero use en el comercio con relacion a productos o servicios: a) sunombre o
direccion, o los de sus establecimientos mercantiles; b) indicaciones o informaciones sobre
las caracteristicas (tales como cantidad, calidad, origen geografico o precio) delos productos
o servicios que produce o comercializa; y ¢) indicaciones o informaciones sobre la disponibili-
dad, uso, aplicacion o compatibilidad de sus productos o servicios.

Deigual forma, no se puede impedir al tercero que use la marca con los productos que fueron
marcados legitimamente por su titular o persona autorizada.

Estas limitaciones al uso de marcas propiedad de terceros, conocidas como usos honestos,
sonpermitidas siempre que taluso se haga de buenafe, sinmodificacion, alteracion o deterio-
rodelamarcayelproducto oservicioqueidentifica, sinoessusceptible de causarunriesgode
confusién, y no constituye un acto de competencia desleal.

Conlo anterior se entiende que terceros pueden vender, ofrecer en venta o distribuir produc-
tos o servicios con la marca, asi como importar, exportar, almacenar o transportar productos
conlamarcaousarlo en publicidad, siemprey cuando los productos de la marca fueron legiti-
mamente marcados por su propietarioy sin haber sufrido ninguna alteracion o deterioro.

En caso de recurrir a publicidad comparativa, hdgalo de manera honesta y adecuada, ya que la
finalidad fundamental de su publicidad deberia ser informar al consumidor y no desprestigiar ni
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atacar injustamente a sus competidores. La publicidad comparativa no puede ser enganosa, no
puedereferirse aproductos o servicios que notenganlamisma finalidad, no puede carecerde ob-
jetividad y debe hacerse en cuanto a caracteristicas esenciales, pertinentes, verificables y repre-
sentativas de los productos y servicios objeto de comparacion, no puede causar confusion entre
elanuncianteyuncompetidor, no puede desacreditar o denigrarlos signos distintivos delcompe-
tidor, como tampoco puede obtenerindebidamente una ventaja de la reputacién de lamarca del
competidor*. Toda comparacion debe efectuarse en base a informaciones pertinentes, verifica-
bles y evidenciables. La comparacidon no puede referirse a extremos gque no sean objetivamente
comprobables o que siéndolo contengan afirmaciones oinformacionesfalsas oinexactas™?.

Toda actuaciénenelcomercioy uso de marca ajena debe efectuarse dentro de los escenarios
enlos que seapermitido, de formahonestayadecuada, coninformaciones que seanexactasy
comprobables, sin desprestigiar niatacarinjustamente a sus competidores nilareputacionde
sumarca, oincurriendo enun aprovechamiento injusto.

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

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

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, es importante 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 una empresa esta siendo usada como nombre de dominio o es
objeto de “ciberocupacion” por un tercero, la empresa afectada podra tomar medidas para
poner finalabuso de sumarca. Una posibilidad esrecurriral conocido procedimiento adminis-
trativo que la OMPI ofrece enInternet parala solucion de controversias en materia de nombres
de dominio, remitiéndose ala direccién www.wipo.int/amc/es/index.html.

Este servicio enInternetincluye modelos de alegaciones, asicomo una sinopsis de la doctri-
nayunindicejuridico de los miles de asuntos de la OMPIrelativos anombres de dominio que
"ResolucionNo. 016.2014 que Regulala Publicidad Engafiosa enlaRepublica Dominicana, emitida porel Consejo

Directivo dellInstituto Nacional de Proteccion delos Derechos del Consumidor.
?LeyNo.42-08 sobre Defensadela Competencia


http://wipo.int
http://www.ompi.int/
http://www.wipo.int/amc/es/index.html
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ya hansido resueltos. Ofrece alos propietarios de marcas de todo el mundo una solucién al
margen de los tribunales y eficaz desde el punto de vista del tiempo y el costo. Para obte-
ner mas informacion sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede servirse de
alguna de las numerosas herramientas gratuitas de busqueda de nombres de dominio que
estandisponibles enInternet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Para la Republica Dominicana, las busquedas y registro de los nombres de dominio “.do” se
realizan a través del portal nic.do.

Consejos sobre nombres de dominio

» Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un
tercero. Efectle una blUsqueda de marcas (véase el apartado N.° 19) para determinar siun

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” para la venta de productos (por Internet
o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa direccion especifica de In-
ternet. Deberia pensar enla posibilidad de registrar sunombre de dominio (en el ejemplo,
“sunny”) como marca (con o sin la extensidn 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. En la mayoria de los paises podra registrar sunombre de dominio
como marca, siempre que esta posea caracter distintivo (es decir, que no sea genérica) y
se utilice paracomercializar productos.

» ¢Como puede registrar su nombre de dominio? El registro de los nombres de dominio es
relativamente sencillo, rapido y barato. La forma mas sencilla es registrarlo por medio de
uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.
org/es o www.internic.net. La tasa suele oscilarentrelos 10 y los 35 ddlares de los Estados

Unidosde Américay elregistro es efectivo en cuestion de minutos.

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

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas juridicos polémicos para los que
no parece haberuna soluciénuniforme.
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Uno delos problemasreside enelhecho de que los derechos de marca son de naturaleza te-
rritorial (es decir, la marca solo estd protegida en el pais o region donde se haya registrado o
se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas alahorade
solucionarcontroversiasentre empresas que sontitulareslegitimos de marcasidénticasotan
similares que inducen a confusién referidas a productos idénticos o similares en paises dife-
rentes. Comolalegislacidoneneste ambito todavia estd enproceso de elaboracion, lamanera
enquelos tribunales abordan esta cuestion varia considerablemente de un pais a otro.

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

los enlaces quellevan a sitios web con contenidoilegal;
los enlaces queincluyen ellogotipo de unaempresa;

losenlaces profundos(enlaces que sorteanlapaginadeiniciodeunsitiowebyconectandirec-
tamente con una péagina concreta de ese sitio) si constituyen una manera de eludir los meca-
nismos de suscripcion o de pago o siestan expresamente prohibidos porel propio sitioweb; y

lacreacionde marcos (se muestra el contenido del sitio web de untercero enun marco con-
tenido en otro sitio web) o laréplica de sitios (se incorpora en un sitio web un archivo grafico
de otro sitio web).
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¢Utilizasumarca de manera coherente? Compruebe conregularidad que utiliza sumarcade
formaadecuadaenrelaciénconlos productosy servicios apropiados.

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

¢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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41. ; Puede conceder licencias sobre sumarca
a otras empresas?

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

Enlapractica, se concedenlicencias sobre marcas enelmarco de acuerdos delicenciamasam-
plios,comolosacuerdos de franquiciaolosacuerdos queincluyenlaconcesiondelicenciasres-
pecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los conocimientos
especializadosy ciertaasistencia técnica paralaelaboracién de un producto determinado.

ABATTE

PELUQUERIA

Unamodalidad especialmente lucrativa de concesién delicencias sobre marcas esla explota-
cion de productos derivados, conocido como merchandising eninglés. Se trata de unaforma
de comercializacionenlaque se colocaenunproductounelemento protegido porunderecho
de propiedadintelectual (normalmente una marca, un disefo industrial o un derecho de autor)
con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes
de dibujos animados, actores, estrellas de la musica pop, deportistas famosos, cuadros céle-
bres, estatuas y muchas otrasimagenes en muy diversos productos, desde camisetas, jugue-
tesy material de papeleria hastatazas de caféy carteles.

B Fuente: http://www.grupoabatte.com/
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En esta modalidad de comercializacidn se requiere un permiso previo para usar los distintos de-
rechos enrelacion con la mercancia comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usar
imagenes de personas famosas en campafas de explotacidon de productos derivados, ya que
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 0 elementos de anima-
cién), concederlicencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puedereportarles
tasas de licenciay regalias cuantiosas. La concesidn de licencias también permite que una
empresa obtengaingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relati-
vamente seguray eficazen funcidndelos costos.

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

42. ;Queé tasaoregalia deberia esperar
percibir porsu marca?

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 delaempresadellicenciatario.

Sibienexistennormas de sectorrelativas alacuantiadelasregaliasen cadasectorindustrialen
particular cuya consulta puederesultar Util, cada acuerdo 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.

43. ;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 a utilizarlamarcaunsololicenciatario, y nisiquiera el titular
delregistro de marca podra utilizarla.
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» Licenciaunica: Tienen derecho a utilizarlamarcaunsololicenciatarioy el titular del registro.

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

registro.

» Enunmismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos dere-
chos de manera exclusivay otros de manera unica o no exclusiva.

Barra Piantini® identifica unareconocida cadena de restaurantes de origen dominicano. Esun
conceptotipicoenRepublica Dominicana de venta de comidarapida, especialmente sandwi-
chesyjugos naturales conuna gran oferta de toppingsy combinaciones. Operan mediante un
esquemade franquicia que conllevalicenciamiento de marcas. Sondistintasempresaslas que
operancadasucursalenelpais,y que cuentanconunalicencia de uso delamarcano exclusiva.

El logotipo de BARRA PIANTINI® es una marca registrada propiedad de Manuel Aurelio Poueriet
Galarza.

Porotrolado, enelpaislacadenade farmacias FARMACIA CAROL®, que cuentaconnumerosas
sucursales, es operada poruna solaempresa o grupo empresarial, ostentando asiunalicencia
de uso exclusiva de marca.

FARMACIAB 5

Ellogotipo de FARMACIA CAROL® esunamarcaregistrada propiedad de GRUPO CAROL,S.A.S.

44. ;Deberia conceder unalicencia exclusiva
o ho 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 inversion paralograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciatario poten-
cial no le convendra afrontar la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con
buen criterio, en obtenerunalicencia exclusiva.
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45. ;Que relacion guardan los acuerdos de
franquicia conlas marcas?”

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determina-
da de realizar una actividad empresarial, amplia su empresa mediante la concesion a otros em-
presarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago deuna
tasa. Ademas de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otorgara
alfranquiciado elderecho ausarlapropiedadintelectual ylos conocimientos especializados del
franquiciador, y le proporcionara formacion y apoyo. En resumen, un negocio exitoso seria re-
producido y gestionado por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisién y el control del
franquiciadory conla ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el derecho a usarla
propiedad intelectual relacionada con ese negocio para que este pueda gestionar el negocio
eficazmente. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden bajo licencia en un acuerdo
de franquicia suelen sermarcas, disefios, derechos de autor, patentesy secretos comerciales o,
dicho de otromodo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo:

El restaurante Pollos Victorina®, especializado en pollo frito, que cuenta particulares productos
de tiras de pechuga de pollo identificados bajo la marca Pechurinas®, asi como bollitos de yuca,
hatenidounéxito comercialenRepublicaDominicanadesde susiniciosenladécadade1980. Sus
productos de tiras de pechuga de pollo han sido tan populares, que se ha entendido que Pechu-
rinas® es el nombre paraidentificar estos productos. Ha desarrollado un sistema para preparary
vender estos productos, aplicacidon de recetas y métodos de preparacion de las Pechurinas®y
bollitosdeyuca, ‘lo que hapermitido mantenerelinterés en el gusto delos consumidores; el dise-
no delosuniformesdelosempleados, deloslocales comerciales, los menus, servicio adomicilio,
entre otros aspectos. Dominican Food Investment, SA., empresa propietaria de Pollos Victorina®
transmite sus conocimientos y su experiencia a sus franquiciados y se reserva el derecho a su-
pervisary controlar su actividad. Un elemento fundamental del acuerdo de franquicia es que se
autoriza a los concesionarios a utilizar las marcas Pollos Victorina® y Pechurinas® y que estos se
comprometen ausarla. Aquellos terceros que vendan tiras de pechuga de polloy no pertenezcan
alafranquicia, no pueden utilizarlamarca Pechurinas®.

Pollos
Victorina

Desde 1982

Pollos Victorina® marcaregistrada propiedad de DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A.

“Paraobtener masinformacion, véase In Good Company: Managing IP IssuesinFranchising (Enbuena compafiia: La
gestiondelos aspectos de propiedadintelectual delos contratos de franquicia), publicacion dela OMPIN.©1035.
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46. ;Hay algunarestriccionalaventadela
marca de suempresa a otra empresa?

Cada vez existen mas posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual seala empresa ti-
tular. Paralaventa o cesion de unamarca es posible que sea necesario depositaruna copia del
acuerdo, o parte de este, enla Oficina Nacional de Marcas.

Antela OficinaNacional de Marcas el traspaso de unamarca tendravalidez cuando se deposite
una solicitud con las generales tanto del cedente como del cesionario, los datos delregistro o
registros objeto de cesidn, y copia del acuerdo de traspaso firmado por ambas partes, junto
conelpagodelatasacorrespondiente.

Ejemplo: Marca que aporta beneficios aun empresario

HELADOS BON®, marca que identifica los iconicos helados que forman parte de la tradicion do-
minicana, inicié como una pequefaempresafamiliarfundada porlafamiliaMorenoenelafo1972.
Desde sus inicios se destacd por el sabor de sus productos y rompid con el esquema que existia
paralaépoca.Enladécadade 1980 desarrollaronun modelo de franquicias, permitiendo la parti-
cipacion de emprendedores locales, e impulsando las operaciones del negocio y sus productos
dehelados. Lamarca fue cadavezmas afilanzandose en el consumidor dominicano, arraigandose
enelgustoy preferenciadelos consumidores de todas las edades'™.

Durante sus afos de operacién, desarrollaron marcas para identificar y promocionar sus pro-
ductos, en adicion a su marca principal HELADOS BON® registrada en el afio 1976, tales como
BARQUITO BON®, BONITO®, COPABON®, HELADOS BON jQUE BUENOS SON!®, entre otras, las
cuales eranutilizadas enlos numerosos establecimientos de franquiciatarios ubicados entodo el
territorio nacional.

Asimismo, HELADOS BON® ejecutd proyectos de impacto para el desarrollo social y ambiental
delpais,agregandovaloralamarca, asicomo exitosas campafas de promocidn de sus productos
yalianzas estratégicas,como eselcasodelaalianzaconlaligade Béisbol Profesional de laRepu-
blica Dominicana (LIDOM)y sus equipos, para vender helados en envases en forma de gorros de
béisbolconloscoloresdelosequiposde pelotadelaliga. Tambiénintrodujeronalpaisen1994los
productos de yogurhelado bajounamarcade origen canadiense.

Ya en el afio 2011, con un modelo de negocios y marcas establecidas, el conglomerado corpo-
rativo de origen colombiano Grupo Nutresa, dedicado a la producciény comercializacion de ali-
mentos y propietario de numerosas marcas en este sector, adquirio el 81% de las acciones de la
empresadominicana propietariade HELADOS BON'®,

Entre otros aspectos, la fidelidad, reputacién y valores que comunica la marca HELADOS BON,
la preferenciay carifio por el publico dominicano, asicomo su cartera de registros marcarios y el
modelo de negocios ya incorporado, atrajo la atencidn para la ejecucidn de una transaccion de
granimportanciacomo esta.

Su crecimiento ha continuado, con la comercializacion de sus productos hacia Estados Unidos,
Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Saint Kitts, Antigua, Guyana, Aruba y Turcos y Caicos, en
este Ultimo tienenuna franquicia operando.

>Fuente: https://heladosbon.com/empresa/

“]dem
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La adecuada protecciény gestion desde sus inicios de los derechos de propiedad intelectual de
estaempresacolabord aque extranjerosinvirtieranenlaempresay sumarca,lo que evidencialos
importantes beneficios que ofrece la propiedadintelectual y proteccidén marcaria.

Una marca simbolizalasinversiones realizadas por una empresa para poder elaborary comercia-
lizarun producto de calidad, es una muestra de fidelidad de los consumidores y de la reputacion
y posicionamiento en el mercado. Adn con la adquisicion por extranjeros de la mayor parte de la
participacion accionaria de la empresa, HELADOS BON® permanecio con su marca invariable,

gracias alvalorque tiene porsisola.

N~

Puede obtenerse informacion de estudios de caso sobre propiedad intelectual en IP Advantage,
la base de datos de la OMPI, que puede consultarse en la direccion www.wipo.int/ipadvantage/

es/index.jsp.

47. ; Pueden otras empresas revender los
productos de marca de suempresasin
autorizacion?

Las importaciones paralelas, es decir, una importacion que usted pueda realizar de productos
originales adquiridos en el extranjero, aunque usted no sea undistribuidorlocal exclusivo o auto-
rizado porelfabricante, no estan prohibidasporlaley dominicana. No obstante, estasituaciénno
significa que usted pueda libremente realizar este tipo de acciones sin consecuencias legales.

Laley sefala que los derechos sobre la marca del propietario de un producto se agotan cuando
serealizauna primeraventaen cualquier parte delmundo,lo que pudiese permitirque productos
originales puedan ser traidos al pais por cualquier tercero. Sin embargo, ese importador no ofi-
cial puede verse expuesto arestricciones aduanales de regulacion sanitaria, incluyendo etique-
tado, y otros aspectos que pueden comprometer su responsabilidad legal. Aun si el producto
ingresa al comercio local, elimportador puede ser sujeto de acciones legales por competencia
desleal. Es por ello que, al elaborar su estrategia de importacién o exportacion, se asista de un
expertolegal,y determine las autorizaciones correspondientes que deba gestionar.

Si su empresa prevé adquirir productos que llevan una marca propiedad de otra empresa,
debe determinar sinecesita el permiso formal previo del titular del registro de marca antes de
vender esos productos en el extranjero. Quizas le sorprendan la considerable complejidad de
lasrespuestasaestascuestionesylomucho que estasvariandeunpaisaotro.Dehecho,varios
paises han formulado las doctrinas denominadas de «agotamiento del derecho de marca» y
de «la primera venta», conforme a las cuales se dirimen las situaciones en que el titular de un
registro de marcapuede o no actuar contraunrevendedor de sus productos.
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Lasimportaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Unaimportacion paralela es un producto protegido porun derecho de marca que seimportaaun
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 titulardelregistro 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 ter-
ceros que utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares cuando dicho uso
pueda generar confusion en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a
terceros del mercado esta limitado por la doctrina del agotamiento de los derechos. Segun
esta doctrina, una vez que el titular del registro de marca vende uno de los productos a los que
estd asociada esa marca, en general no puede impedir que se revenda ese producto, pues-
to que los derechos de marca sobre ese producto se han “agotado” con la primera venta.
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 titularde lamarca original ejerceria un control perpetuo sobre laventa,
la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marcay, por |lo tanto, sobre toda la vida
econdmicadel producto.

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

La doctrina esta presente en todos los paises, pero existen tres tipos diferentes de sistemas de
agotamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cual de ellos es preferible es ob-
jeto de unagran controversia, debido a que conllevarepercusiones econémicasimportantes.

» Siunpaisreconoce ladoctrinadelagotamiento nacional, el derecho deltitularde lamarca
acontrolarelmovimientode unproducto o servicio se extingue enelmomento enque este
secolocaenelmercadoenelterritorionacional. No se permitenlasimportaciones parale-
las. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmision de productos y
serviciosy de segregarlos mercados.

» Enlossistemasdeagotamientoregional, elderechodeltitulardelamarcase extingueenel
momento en que el producto o servicio entraenelmercado de cualquierade los paises de
una region determinada, como la Union Europea. Las importaciones paralelas estan per-
mitidas, aunque solamente enrelacion con los productos que entraron en el mercado por

primeravezdentro del territorio regional.
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» Enlospaises donde sereconoce ladoctrina del agotamientointernacional, el derecho del
titular de lamarca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o co-
mercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las importaciones
paralelas, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos
paises independientemente dellugaren el mundo 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.

Concesidndelicencias. Lacuantia de lasregalias y otras caracteristicas de los acuerdos de
licenciasonunfactorqueinfluye enlanegociaciony 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 el mdédulo12 de IPPANORAMA™,



La
observancia
delos
derechos
de marca

Republica Dominicana
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48. ;Por qué esimportante detectarlas
infracciones?

Uncompetidor puede hacer pasar sus productos porlos de otraempresa mediante la utilizacion
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
gque seantansimilares quellevenaconfusién. Atalefecto, puede adoptarlas siguientes medidas:

~

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

» efectuarunseguimiento enlnternety ensus puntos de venta habituales;

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

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

La gestion deriesgos enla esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestiéon de
riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca,
incluidas las marcas de fabrica o de comercio.

Elaboraruna estrategia solida antes de que se cometa unainfraccion puede reducir alminimo los
costos que comportarialograrhacervaler posteriormente los derechos de marca.

Planificacion

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

» Definaquién, ensuempresa, estd encargado de gestionar sus activos de propiedad inte-
lectual.

» Elaboreunaestrategiafinancieraparalagestionde sus marcasenlaque se aborden cues-
tiones como las tasas de mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como
losagentes de marcasylos abogados expertos en marcas.

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

sus marcas.

Proteccion de los derechos

» Enfuncién delosrecursos disponiblesy de su estrategia empresarial, registre sus marcas
entodoslos paises enlos que prevé fabricaro comercializar sus productos.
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Observanciay supervision

» Efectle unseguimiento delosregistros publicadosy de otras fuentes para descubrirem-
presasymarcasnuevas que seande suinterés, asicomo productos competidores que pu-
dieraninfringirsus derechos.

» Forme asus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuarun

seguimiento en el sectorempresarial.
» Asesorese conexpertos externos paradefender sus derechos contralasinfracciones.

» Evalle continuamente su estrategiaa medida que suempresacrecey cambia.

49. ;Cuando infringe otra marca sus
derechos?

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

tan similar que induce a confusién para los mismos productos o para productos 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 una marca fuerte. La fuerza juridica de la marca viene determinada por el hecho de
haberlaregistrado, el grado de caracter distintivo que posee conrespecto alos productos
ofrecidos (véanse los apartados N.° 9y 10), la duracién 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 compitendirectamente, el peligroes que
los consumidores crean equivocadamente que existe unarelacién entre los productores.

Sihayindicios de que efectivamente existe confusién. Todoslos mensajes de correo postal
o electrénico, los faxes y las llamadas telefénicas que se hayan remitido o efectuado por
error, asicomo cualquier quejadelos consumidores, resultande utilidad para evaluarel gra-
do de confusiéndel publico. Unaencuesta alos consumidores sirve para demostrarla con-
fusion entre 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 la marca. Esas marcas gozan de una mayor proteccidn en casi todos los paises

(véase el cuadro gue figura a continuacion del apartado N.° 5).
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50. ;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 esté siendo
objeto deinfraccién. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informara de las distin-
tas maneras en que puede interponer una denuncia por actos de falsificaciény de infracciénde la
marcay le asesorara sobre como hacervalerlos derechos de sumarca. Le informara de los proce-
dimientos civiles, penales y/o administrativos, segun cada escenario, conlos cuales dispone.

Sicomprueba que se estaninfringiendo sus derechos de marca, podra decidirenviarunacarta
(que se conoce conelnombre de “intimacionde cesey desuso”) al supuestoinfractorenlaque
seleinforme dela posible existenciade un conflicto. Pararedactaresa cartaesrecomendable
contarconlaasistenciade unabogado especializado en marcas.

Segunlas condiciones bajo las cuales se cometalainfraccion, se puedentomaracciones, con
la ayuda de un abogado especializado en marcas, de caracter penal, de tratarse de falsifica-
cionde marcas o de pirateria del derecho de autor.

Enelprocesojudicial es posible obtenerinformacion sobre laidentidad de las personasimpli-
cadasenlaproducciénydistribucion delos productosy servicios infractores, asicomo de sus
canales de distribucion. Como medida de disuasion eficaz contra las infracciones, las autori-
dadesjudiciales podranordenar, ainstanciadel titulardelregistro de marca, que los productos
y materiales infractores se destruyan o se aparten de los circuitos comerciales sin el pago de
indemnizaciénalguna.

Ejemplo: La utilizacién del sistema de propiedad intelectual para protegerse contra
competidores que infringenlos derechos de marca

LIDOMy los equipos de béisbol profesional dominicano

La Liga de Béisbol Profesional de la Republica Dominicana (LIDOM)® es una liga invernal de béis-
bol profesional enla Republica Dominicana fundada en el 1955. Laliga consta de seis equipos de
béisbol que representan diferentes ciudades del pais y que compiten cada invierno por el Cam-
peonato Nacional. Cada equipo se identifica con un distintivo registrado como marca, a saber,
Toros del Este®, Estrellas Orientales®, Gigantes del Cibao®, Aguilas Cibaefias®, Leones del Esco-
gido®yTigres delLicey® marcas que también cuentan consusrespectivos propietarios.

Respecto alamarcade cadaequipo versan diversos actos de explotacion comercial, incluyendo
licenciamiento de marcas, promociones, transmisiones de juegos, patrocinios, venta de articu-
los, vestimentas y accesorios que conllevan las marcas de los equipos, alianzas estratégicas de
publicidad con propietarios de marcas en distintos sectores del mercado (tales como el sector
financiero, farmacéutico, entre otros). Considerando que elbéisbolesunaindustriade altaimpor-
tanciayrelevanciaenelpais, la explotacion comercial de estas marcas deportivas es destacada.

Los diversos signos distintivos, incluyendo denominaciones, disefios, logotiposy colores, son pro-
piedad de cadaequipo que conformalaLIDOM, paranumerosos productosy servicios, incluyendo
ropa deportiva, articulos deportivos, material publicitario, servicios de entretenimiento, competi-
cionesdeportivas, deportesy programas de television. Lasmarcas cuentan con sudebido registro.
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Conmirasalaproteccionde sus marcas, laLIDOM, como organizacién que aglomeralos equipos,
ha desarrollado junto con los equipos una campafa enfocada tanto en la concientizaciéon de los
consumidores, usuarios y publico en general, como de acciones legales en contra de aquellos
terceros que disponende sus marcas sinautorizacidénolicencia.

Considerando la gran pasiéon que sienten los dominicanos por el béisbol y sus equipos locales,
terceroshanintentado aprovecharse delaatenciéndelconsumidor, mediante actos comolaven-
tade articulos deportivos que conllevanlas marcas de los equipos.

Paraenfrentarestasituacion, laLIDOMy los respectivos equipos no solo se hanasegurado de tener
sus derechos de propiedad intelectual debidamente amparados ante la ley, sino que también han
ejecutado la difusion delmensaje de que los nombres de los equipos y demas signos distintivos no
puedenserusados confines comerciales sin autorizacion o licencia expresa de sus propietarios.

Deigual forma, segun sea cada casoy con asistencia de profesionales de propiedad intelectual,
evaluan las acciones legales que tienen disponibles para la observancia de sus derechos, lo cual
pudiera determinarse, entre otros elementos, enla probabilidad de que el desenlace le sea favo-
rable, los costos previsibles de observancia, la posible indemnizacion por dafosy perjuicios, etc.

Las acciones pueden consistir en envio de advertencias oficiales a comerciantes, formales e in-
formarles, sobrelaventade productosfalsificados, lapuestaenconocimiento aaquellosterceros
delasinfracciones, lautilizacion de mecanismos para facilitarelreconocimiento delos productos
originalesylas campafas de concientizacion.

Estasyotras acciones permitenfortalecerlaprotecciény defensadelos derechos de propiedad
intelectualdelaLIDOMylosrespectivos equipos.

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

51. ;Como puede impedir suempresa
laimportacion de productos de marca
falsiicados?

Ennumerosos paises, lostitulares deregistros de marcadisponende medidas enfrontera cuyo
objetivo esimpedirlaimportacion de productos de marca falsificados y de cuya ejecucién 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 lle-
van a cabo principalmente contra los productos que se importan al pais. Algunas autoridades
aduanerastambiénretienenlos productos sospechosos que se encuentranentransito o se ex-
portan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de regis-
tros de marcay proporcionarinformaciénvaliosa que resulta Util paralalaborinterna de obser-
vancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida
posible del sistema, es aconsejable que suempresa:

» sepongaen contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtenerinforma-
ciénsobre elrégimen aduanerolocal;
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acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el
mejormodo de proceder;

inscriba sumarca o marcas ante la oficina de aduanas;

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

pague las tasas establecidas.

EnRepublica Dominicana debe registrar sus marcas ante las autoridades aduaneras, de forma
que éstas puedanretenery notificarle de cualquier productoinfractorque puedaserobjetode
importacidn o exportacion, y asi pueda tomar las acciones legales correspondientes para la
eventual destruccion del material infractory compensacion porlos dafios ocasionados.

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

Enalgunas ocasiones, las controversias porinfracciones pueden solucionarse de manera eficaz
por medio de la mediacidn o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de ser un pro-
cedimiento que pudiese ser menos formal, mas breve y menos costoso que los procedimientos
judicialesy, a nivelinternacional, es mas facil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las
ventajas de lamediacidn es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solucion de
la controversia, |0 que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte
infractora, conla que puede ser conveniente estableceruna colaboracion en el futuro.

Para obtener mas informacidn sobre el procedimiento de arbitraje y mediacion, véase el sitio
web del Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPlen www.wipo.int/amc/es.

Las soluciones alternativas de conflictos enRepublica Dominicana seencuentrandisponibles
segun las particularidades de cada caso, por lo que se recomienda asistirse de un abogado
especialistaen propiedadintelectual paraque le aconseje sobre el mejormodo de proceder.
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Manténgase alerta. Enla medida de lo posible, efectie 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 de unamarca,
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.

Solucién extrajudicial de controversias. Examine las distintas maneras de solucionar las
controversias al margen de los tribunales mediante la inclusion de cldusulas de arbitraje o
de mediacidn en los acuerdos de licencia (puede obtener mas informacidén en www.wipo.
int/amc/es).

Escojaunamarcafuerteyvélida. Tengaen cuenta sus futuros mercados de exportacion.

Efectie unablsquedade marcas ensupaisyenrelacidon conlos posibles mercados de ex-
portacionylaslineas de productos que puedan ampliarse.

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

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

Obtengabeneficios delaconcesion delicencias sobre sumarca, cuando proceda.

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

Registre sus marcas ante la autoridad aduanera, de forma que puedan notificarle laimpor-
tacién o exportacidon delas mercanciasinfractorasyretenerlas mismas.
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Consultelos siguientes sitios web sidesea obtenermasinformacion sobre los siguientes temas:

e Cuestionesrelacionadas conlapropiedadintelectual desde un punto devistaempre-
sarial: www.wipo.int/sme/es/index.html

e Lasmarcasengeneral: www.wipo.int/trademarks/es/index.html

e https://www.inta.org/(AsociacionInternacional de Marcas)

e Paraconocerlos aspectos practicos relacionados con el registro de marcas, consulte
lalista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que esta dispo-
nible en: www.wipo.int/directory/es/urls.isp

e Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la Republica Dominicana: ht-
tps://www.onapi.gov.do/

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

o LaClasificacionde Niza: https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html

e LaClasificacionde Viena: https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/

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

e El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas y los procedimientos de solu-
cion extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio: www.wipo.int/
amc/es/domains/index.html

e Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de los intereses
generales delasociedadydelasinquietudesrelacionadas con el desarrollo, y teniendo
en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad social de las empresas en los
resultados de las actividades de observancia: https:/www.wipo.int/enforcement/es

e Unalistadelasbasesdedatosenlinternetenmateriade marcas que administranlas ofi-
cinas de propiedad intelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/

output.html

e LaBase Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita bus-
quedasrelativas alas marcas en multiples colecciones: https://www.wipo.int/referen-
ce/es/branddb/index.html

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

e LaRecomendacion Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protec-
cion de las Marcas Notoriamente Conocidas: https://www.wipo.int/publications/es/
details.ijsp?id=346

e La Recomendacion Conjunta de la OMPI relativa a las Licencias de Marcas: https://
www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344
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e La Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las
marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet: https://
www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345&plang=EN

e Base de datos globalde marcas dela OMPI: https://branddb.wipo.int/es/quicksearch

e Base de datos de marcas dela Oficina Nacional de la propiedad Industrial (ONAPI): ht-
tps://www.onapi.gov.do/index.php/busqueda-de-signos-nombres-y-marcas
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