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El secreto esta enlamarca

El presente documento tiene por objeto explicar las razones porlas que una gestion eficaz de
las marcas es importante para su empresa. Es una adaptacion a la normativa de El Salvador
del documento originario publicado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI)Elsecretoestaenlamarca:Introduccidonalas marcasdirigidaalas pequefiasy medianas

empresas. N.° 900.1”, el cual se ha modificado para responder a la legislacién nacional salva-

dorefiaporelLicenciado Danilo Rodriguez Villamil con apoyo bibliografico del Centro Nacional
de Registros de El Salvadorde acuerdo conlalicencia CCBY 3.01GO. La Secretariade la OMPI
no asume responsabilidad alguna porla modificacidn o traduccion del contenido original.

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

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

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

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

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

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

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

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

La presente guia ofrece unaintroduccién a las marcas relativamente completa, pero también
remite ainformacion sobre otros aspectos. Puede descargarlaspublicacionesdela OMPlalas


https://tind.wipo.int/record/40649?v=pdf
https://tind.wipo.int/record/40649?v=pdf
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que se hacereferencia en el texto desde la direcciéonweb www.wipo. int/publications/esy ac-
cederalrecursode aprendizaje enlinealP PANORAMA™ enla direccién www.wipo.int/sme/es/
multimedia. Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, ni esta guia nilos otros recursos
mencionados suplen el asesoramiento juridico profesional.
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1. ;Qué es unamarca?

Una marca es cualquier signo o combinacidén de signos que identifica y distingue los bienesy
servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o
susceptibles de identificarlos bienes y servicios a los que se aplique frente alos de sumisma
especieoclase.

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

Cualquiersigno que permita diferenciar productos o servicios puede constituirunamarca, por
ejemplo, palabras, nombres, letras, nimeros, dibujos, fotografias, formas, combinaciones de
colores, monogramas, etiquetas, escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas y franjas. Pue-
denasimismo consistir, entre otros, enlaforma, presentacion o acondicionamiento de los pro-
ductos, o de sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos
o servicios correspondientes.

En El Salvador se permite el registro de marcas no tradicionales, como las sonoras y olfativas,
los signos tridimensionales (porejemplo, laforma de un producto o suembalaje), lasimagenes
enmovimientoylos hologramas.

En El Salvador, se reconocen las marcas notoriamente conocidas las cuales consistente en
signos conocidos en el sectoridéneo del publico o enlos circulos empresariales afines al mis-
mo, como pertenecientes a un tercero, que han adquirido dicha calidad porsuuso en el pais o
como consecuenciadelapromocion del mismo.

Porejemplo,lamarca VISAy sudiseio caracteristico para distinguir tarjetas de crédito consti-
tuye unamarcanotoriamente conocida.

3. (Que diferencia existe entre una marca
de producto o de servicios y unamarcade
prestigio?

Lalegislacion salvadorefia no describe la tipologia de marca de prestigio, sin embargo, esim-
portante senalar que existen diferencias entre una marca de producto o de servicioy una mar-
cade prestigio.

Una “marca de prestigio” o “signo con unaimagen de marca” (brand, eninglés) es mucho mas
amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultural, amparada por dere-
chos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un producto. Las marcas
de productos o servicios constituyen un elemento imprescindible de una marca de prestigio,
pero esta también suele contener otros elementos como los disefios, el acondicionamiento
distintivo, loslemas, los simbolosylos sonidos, asicomo el concepto, laimagenylareputacién
que sirvende nexo entre el consumidory el producto de que se trate.
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Ejemplos de marcas de producto o de servicio

Una marca de producto o de servicio compuesta solo de palabras, letras, nimeros o una
combinacion de estos.

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

Ejemplo: YAHOO!® estaregistrado simplemente como unamarca verbal.
Una version estilizada de una marca verbal

Sielpropietariodeunamarcadeseaprotegernosololos caracteres sino también el disefio, el co-
lor o algun elemento distintivo, se necesitaincluirlo enla solicitud. Este tipo de marca suele deno-
minarse “marcamixtaque puede consistirendisefosypalabras”.Noobstante, siesaimagenfuera
objeto de alguna modificacidn posterior, en cierta medida ya no se podrian hacer valer los dere-
chos que confiere el registro, habida cuenta de que la validez de esos derechos esta en relacién
directa con el registro exacto (véase, ademas, el apartado N.° 37 sobre la manera de utilizar las
marcas registradas con un disefio, un color o una tipografia especificos). Ante una modificacion
serecomienda presentarunanueva solicitud.

Ejemplo: YAHOO!® también estaregistrado en suforma estilizada.

YaHoO!

YAHOO! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. YAHOQO!® y el logotipo YAHOQO!® son marcas registradas de
Yahoo!lInc.

Marcas puramente figurativas

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

“GRUPOPAILL,S.A.DEC.V.marcaregistrada 2017164896
Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

En El Salvador las letras y los digitos aisladamente considerados no son registrables, salvo que
se presenten de una forma especial y distintiva (véase el apartado N.° 17), pero estos elementos
pueden ser susceptibles de proteccidn si se registran conjuntamente con un elemento figurativo
dotado de caracterdistintivo.

.10 -
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Pet-ludos

ALVARADO RAMIREZ, ROBERTO ENRIQUE 2022207214

En El Salvadortambién se puedenregistrarlas Expresiones o Sefales de Publicidad Comercial,
las cuales sonlemas, frases, combinacion de palabras, disefios o grabados que se emplee con
el fin de atraerla atencidon de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servi-
cios, empresas o establecimientos. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de El Salvador
también permite el registro de nombres comerciales que constituyen un signo denominativo o
mixto con el cual seidentificaaunaempresa o sus establecimientos.

Marcas no tradicionales

EnElSalvadornopuedenregistrarselos coloresunicos, pero sipuederegistrarse las combinacio-
nes o disposiciones de colores, asicomo las marcas sonorasy olfativas. Las formas de productos
puedenregistrarse siemprey cuando no constituyanlaformausual o corriente de los productos.

Marcas monocromas:

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

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):

EnEl Salvador, apesarde que no estan expresamente reguladas, las marcas tridimensionales son
admitidasenbase alconceptoamplio que se tiene sobre signos que pueden constituirunamarca.

Laformadeunpegamento parapelotas de cuero afavorde Industrias Viktor,S.A.de C.V.
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4.;Para que sirvenlas marcas?

» Lasmarcas ayudan alos consumidores a encontrarlos productos de suempresa. Ayudan a
diferenciar sus productos (ya sean productos o servicios) de los de la competenciay con-
tribuyen a que seidentifique 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 atencion del consumidor y lograr que los
productos de suempresa destaquen. Pueden aunarenun unico elemento todoslos atribu-
tosy mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, sureputaciony
sus productosy con el estilo devida, las aspiracionesylos deseos de los grupos destinata-
rios de consumidores. También allanan elcamino hacialautilizacioneficazde Internet porsu
empresa (véanse los apartados N.° 39y 40).

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

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

e elorigendelosproductosy

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

» Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y mas duraderos. Pueden
llegararenovarse pormuchosafosy, porconsiguiente, proporcionanasuempresaunaven-
taja competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va mas alla de su actividad empresarial
principaly, confrecuencia, facilitan que suempresa amplie sus actividades a otros produc-
tos. Pueden concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, porlo tanto, representan
unafuente adicional deingresos por conducto de las regalias (véanse los apartados N.© 42
y 43); sonun componente imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado
N.°46);y puedenvendersejunto consuempresaoporseparado de esta(vease elapartado
N.° 47). Las marcas contribuyen a un volumen de ventas mas elevado y aunos margenes de
beneficio mayores. Ademas, pueden utilizarse como garantia subsidiaria parala obtencién
de financiacion. De hecho, en El Salvador, las marcas pueden ser objeto de registro como
garantias mobiliarias a favor de acreedores, ante el Registro de Garantias Mobiliarias del
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Centro Nacional de Registros. También es posible utilizar las marcas para la planificacion
fiscal cuando estas se transfieren auna sociedad tenedora de activos, que cobra a sus em-
presas concesionarias (regalias porla utilizacion de las marcas).

selectos

CALLEJA,S.A.DEC.V.Etiqueta 134174/14.

» Lostiposdemarcas

e Las marcas sdlidas permiten contratary conservar con mas facilidad alos empleados.
Las personas prefieren trabajar paramarcas conocidasy que gozan de gran prestigioy
paralas compafias alas que pertenecen.

e Lasmarcassonunadelasarmas mas eficaces contralacompetenciadesleal. Las mar-
cas permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que
haga un uso no autorizado de la marca (véase el apartado N.° 15). Por otra parte, pue-
den utilizarse para oponerse a las importaciones paralelas (véase el apartado N.° 48)
y para impedir que se importen productos falsificados (véanse los apartados N.° 15y
52). Ademas, pueden permitir que otros usen las marcas de suempresa como parte de
unnombre de dominio (véase el apartado N.° 39).

El valor de las marcas

Unamarcaseleccionaday cuidadaconesmero esunactivo empresarial 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.

13-
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Lista recapitulativa de comprobacion

» ¢;Tiene unalista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de proteccion,
comprendidas las marcas de producto o servicios, el acondicionamiento distintivo o las
formas de sus productos?

» Examinelainformacidndelos 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 alla 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.

» Laley protege las marcas para respaldar su funcidn de distinguir los productos y servicios
de diferentes empresas y evitar que los consumidores se equivoquen con respecto al ori-
gende estos. 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 1delmdédulo 02 de IP PANORAMA™,

.14 .
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Los tipos de marcas

Marcade Marcade
producto servicios
Indica el origen Indica el origen
comercialdelos T comercialdelos
productos servicios

. . Indica el
Indicala pert‘engpma cumplimiento de una
Marc‘a S Ma?rca d.e'
colectiva certificacion

5. (Quée son las marcas de servicios?

» EnElSalvadorse haceladistincionentrelas marcas productoylas marcas de servicios. Am-
bas son signos distintivos; las marcas producto distinguen los productos de una empresa
de los de otras, mientras que las marcas de servicios cumplen la misma funcion respecto
delos servicios. Puedensserservicios de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de
viajes, publicitarios, de cafeteriay comedores, etcétera. No hay ninguna diferencia juridica
entre los dostipos de marcas: las marcas de servicios puedenregistrarse, renovarse, invali-
darsey cederse, y también pueden serobjeto de licencia, con sujecidén alas mismas condi-
ciones quelas marcas de producto.

16 -
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HUGO TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANONIMADE CAPITAL VARIABLE.

Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que las autoridades competentes del pais en
que sesolicitalaprotecciondelamarcaconsideranserconocidasenelsectoridéneo del publico
oenloscirculosempresariales afines almismo que haadquirido dicha calidad porsuuso o promo-
ciondelsigno. Todoslos tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas
con el paso del tiempo. Porlo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una
proteccion adicional. Porejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse, aun-
que no esténregistradas (o nisiquierahayansido utilizadas) enunterritorio determinado. Ademas,
sibienlas marcas de producto o de servicio solo suelen estar protegidas contra marcas tan simi-
lares quellevanaconfusionsiestas Ultimas se usan en productos o servicios idénticos o similares,
las marcas notoriamente conocidas estan protegidas contra la utilizacion de toda marca similar
que pueda inducir a confusion, incluso si esta ultima se aplica a productos de otro tipo, siempre
y cuando exista una conexion entre dichos bienes o servicios. Con esa proteccion reforzada se
pretende impedir que las empresas se aprovechen de la reputacién de una marca notoriamente
conocidasinofrecer contrapartida algunay dafienlareputacidon o elbuennombre de esa marca.

Generalmente, atafe al propietario de la marca demostrar que esta es conocida por el publico
consumidor de un territorio especifico. En El Salvador, este reconocimiento de la condicion de
marca notoriamente conocida se debe obtener por medios administrativos o judiciales al mo-
mento de solicitar la proteccion de dicha marca. Es aconsejable que a) registre su marca noto-
riamente conocida porlo menos respecto de los productos y servicios mas relevantes, b) que se
oponga al registro porla competencia de esamarcay c) que conserve pruebas de la utilizaciony
elprestigiode sus marcas, porejemplo, las cifras de ventas, elmaterial de campanas publicitarias,
losinformes anuales olas menciones hechas porterceros.

Ejemplo:

Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se
beneficiard automaticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marcaidéntica o tan
similarqueinduzcaaerrorenaquellos paises dondelas marcas notoriamente conocidas gozan de
mayor proteccionydonde esamarcaseamuyconocidaenelambito delasbebidas gaseosas. Esa
proteccion también se concederd a productosy servicios que no guardenrelacion directa conel
refresco. Por lo tanto, si otra empresa decidiera comercializar productos alimenticios usando la
marca Wondercola, debera obtener la autorizacion de Wondercola Inc. o correra el riesgo de ser
demandada porinfringirlos derechos de marca.
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6.;Quéeé sonlas marcas colectivas?

Las marcas colectivas tienen como titularauna personajuridica que agrupa a personas autori-
zadas poreltitularausarlamarcaconbase aunreglamento. Los titulares delasmarcas colecti-
vassuelenserasociaciones o cooperativas cuyos miembrostienenderechoausarlamarcaco-
lectivaparacomercializar sus propios productos. Laasociacionnormalmente establecereglas
querigeneluso delamarca colectiva (porejemplo, las normas de calidad) y ofrece acadauno
delosmiembrosdelaasociacidonlaopciéndeusarlaacondicionde cumplirdichasnormas. Las
marcas colectivas pueden ser eficaces paracomercializar conjuntamente los productos de un
grupo de personas o empresas que, por separado, tendrian dificultades para que los consumi-
doresreconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

7. ;Qué son las marcas de certificacion?

Las marcas de certificacion se aplican a productos o servicios cuya calidad y otras caracteristicas
han sido controladasy certificadas por el titular de la marca. Esas normas definidas pueden guar-
darrelacion conla naturaleza o la calidad de los productos o servicios, las condiciones de trabajo
de la produccién o el rendimiento, las clases de personas que producen o realizan las actividades
de produccion, lazona de origen, etcétera. Podra ser titular de una marca de certificacion, unaen-
tidad o institucion de derecho privado o publico, nacional, regional o internacional competente
para realizar actividades de certificacion de calidad. El propietario de una marca de certificacion
autorizara el uso sobre esa marca a terceros para que identifiquen aquellos de sus productos que
cumplenlas mencionadas normas definidasy, por consiguiente, cualquier persona cuyo produc-
to 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 gque no es el productor, mediante los métodos
determinados por la autoridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos mas im-
portantes para obtener una marca de certificacion es que la entidad que solicite el registro esté
considerada “competente para certificar” que los productos en cuestion cumplen las normas.
Como esldgico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podran solicitarla marca de
certificaciéon de sus propios productos o servicios.

En El Salvador, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificacion
es que las primeras solo pueden serusadas por un grupo especifico de personas o empresas
(porejemplo,losmiembros de unaasociacidn), mientras que las marcas de certificaciénpuede
usarlas cualquieraque cumplalasnormasestipuladas poreltitulardelamarcade certificacion.

Indicaciones geograficas

En El Salvador, las marcas que fueren susceptibles de causar confusion con unaindicaciéon geo-
grafica protegida o cuya proteccion haya sido solicitada con anterioridad a la solicitud de una
marca, no seraninscritas. (véase el apartado N.° 15). Esimportante tener esto en cuenta al esco-
gerlasmarcas parasus productos o servicios. EnEl Salvador, no podrausarse unaindicaciéngeo-
graficaodenominacionde origenque délugaraprobabilidad de causarerroro confusiénsobrela
procedencia geograficade tales productos o servicios.
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Porindicaciongeograficase entiende todonombre geografico, designacidn,imagen o signo que
identifica o evocaun bien originario de un pais especifico, un grupo de paises, unaregién, unalo-
calidad o un lugar determinado, cuando una calidad especifica, reputacién u otra caracteristica
del bien es esencialmente atribuible a su origen geografico. Una denominacidén de origen es un
tipo especial de indicacién geografica constituida porla denominacidon de un pais, de unaregién
odeunlugardeterminado, usada paradesignarun producto originario de ellos, cuyas cualidades
o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se produce,
incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerard como denomi-
nacidn de origen la constituida por una denominacién que, sin ser la de un pais, una region o un
lugar determinado, se refiere aun area geografica determinada cuando es usada enrelacién con
productos originarios de tal drea.

Elregistrointernacional de las denominaciones de origen serige por el Arreglo de Lisboarelativo
alaProteccidndelasDenominacionesde Origeny suRegistro Internacional, que administrala Or-
ganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

io

Ejemplo: Lamarca colectiva BIO AMIGO

En el afo 2014; se conforma la Red de Asociaciones y Productores para el Desarrollo Agroeco-
l6gico y la Recuperacion de Ecosistemas (REDAPRODARE) es una Asociacion sin Fines de Lucro;
compuestapor4cooperativasyproductoresindividualesdelazonanorte de Chalatenango,conel
objetivodellevaralos productores agricolas unaalternativa aluso de agroquimicos enlos cultivos.

En El Salvador, la proteccién de las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen se
obtiene mediante elregistro de estas ante el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacio-
nalde Registros

Ejemplos:

De conformidad conlalegislacionjaponesa, los nombres geograficos pueden registrarse como
marcas colectivas en el caso de ciertos productos si se trata de productos notoriamente conoci-
dosdeunazonageograficabiendefinida. Porejemplo,laternerade Kobe (KOBEBEEF®) estd pro-
tegida mediante una marca colectiva regional registrada en el Japdn, utilizada por las empresas
que hansatisfecho normas especificas de certificacién de suganadoy que estanradicadasenla
prefecturajaponesade Hyogo.

Enlalndia, elnombreyellogotipo delté de Darjeeling® estanregistrados como marcas de certifi-
cacionde conformidad conelDerechodemarcasdelalndiay tambiénsehanregistradocomoin-
dicaciones geograficas conarreglo ala proteccién suigeneris diferenciada que concede laIndia.

El sistema de proteccion sui generis brinda una mayor proteccion, alimpedir que lacompetencia
utilice el nombre incluso cuando esa utilizaciéon no lleve a confusion. Porejemplo, el sistema de la
India no permite que ninguna otra empresa utilice el nombre Darjeeling®, ni siquiera para un pro-
ducto que esté etiquetado como “té de tipo Darjeeling”. Sibien el consumidor entenderia que no
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se trata de verdadero té de Darjeeling®, no se permite esa utilizacion porque la palabra Darjee-
ling® solamente pueden emplearlalas empresas autorizadas.
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No flavour finer. Tomado de la guia original de la OMPI.

Tambiénhay algunos paises que disponende distintasleyes paralaprotecciéondelasindicaciones
geograficasylasdenominaciones de origenconrespecto a categorias especificas de productos
(por ejemplo, la proteccion sui generis de productos agricolas y productos alimentarios y la le-
gislacién contrala competencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso
paraindicaciones geograficas o denominaciones de origen especificas (por ejemplo, el whisky
escoceés, la cuchilleria de Solingen o los relojes suizos). En el sitio web de la OMPI, en www.wipo.
int/geo_indications/es y www.wipo. int/lisbon/es, puede obtener mas informacion sobre la pro-
tecciondelasindicaciones geograficasylas denominaciones de origen.

Ejemplo:

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

PRRMIGIAND,
GG

REGGIAND

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano. Tomado de la guia original de la OMPI.
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8. ;Querelacion hay entre las marcas de
producto o servicio las marcas colectivas y
las marcas de certificacion?

Sibien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de produc-
tos identifican el origen comercial, o empresarial, de los productos, en tanto que las marcas
colectivas y las marcas de certificacidn identifican la asociacion o la certificacién de los pro-
ductos. Dichode otromodo, unproducto puede tenerlamarcadelaempresaodesutitularala
vez que una marca colectivaounamarcade certificacion. Por consiguiente, aunque suempre-
sapuedabeneficiarse de unamarca colectiva o una marca de certificacion, deberia asegurar-
sede quelamarcade producto o servicio se proteja a través delregistro de lamisma. Lamarca
de producto o servicio es la Unica marca que vincula directamente al producto o servicio con
suempresa o titular.
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Lista recapitulativa de comprobacion

» Inventarie sus marcas de producto o servicio . Examine sus marcas actuales y determine a
guétipopertenece cadaunadeellas.

» ¢Utilizasuempresatodaslas marcas que tiene asu disposicion? Determine lostipos de mar-
cas (marcas de productos, marca de servicios, marca de certificacién o marca colectiva) y
las indicaciones geograficas o las denominaciones de origen de las que puede beneficiar-
se suempresaeincorporelas a su estrategia global de marca.



La creacion
de marcas

El Salvador
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9.;Por qué esimportante tener unamarca
solida?

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 selas denomina marcas “sdlidas” o “fuertes”. Cuanto mas fuerte sealamarcaen supoder
distintivo, mayor serd la probabilidad de que se conceda su registro (véase el apartado N.° 17)
y mayor la proteccién que le dispensen los tribunales (véase el apartado N.° 50). Por consi-
guiente, esimportante comprenderla diferencia entre las marcas inherentemente fuertesylas
inherentemente débiles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco catego-
rias que van de las mas distintivas (fuertes) alas menos (débiles):

» Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son palabras o signos
inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto integramente de laimaginacion
de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendria justificacién
alguna para utilizarunamarcaidéntica o parecida. Las marcas que consisten en palabrasin-
ventadas o extravagantes son juridicamente las mas fuertes, ya que cuentan con una mayor
probabilidad de que se acepte suregistro. No obstante, presentan la dificultad de que, por
lo general, alosresponsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan
ningunaindicacidénalos consumidores de cuales el producto que se vendey aestos puede
resultarles mas dificil recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su
empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para pu-
blicitarlas. Sinembargo, una vez establecidas, estas marcas poseenun enorme poder. Y, al
final, incluso su equipo de marketing estard muy satisfecho conellas.

» Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, si bien este no guar-
darelaciénldgicaalguna con el producto o servicio que anuncian. Aungue las marcas arbi-
trarias también son muy fuertes y de facil proteccion, es frecuente que alos profesionales
del marketing no les gusten mucho mas que las marcas que consisten en palabrasinventa-
das o extravagantes, por el mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad para
que se cree elnexo entrelamarcay el producto o servicio enla mente de los consumidores.
No obstante, como sucede conlas marcas que consisten en palabrasinventadas o extrava-
gantes, generalmente se concede suregistro.

Ejemplo:

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

» Las marcas sugestivas o evocativas son marcas que remiten a la naturaleza, la calidad o los
atributos del producto o servicio, pero sin describir esas caracteristicas. Exigen cierto grado
deimaginacion por parte del consumidor paraidentificar esos atributos. No obstante, debido
aque sugieren cualidades del producto o servicio, poseen un nivel bajo de caracter distintivo.
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Enconsecuencia, se les concede menos proteccion que alas marcas que consisten en pa-
labras inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En algunos paises, las marcas
sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del producto o servicioy,
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 comercializacién habida cuenta de que actian como una forma de publicidad.
Sin embargo, desde el punto de vista de la marca, esto puede convertirse en un problema
sisumarcadescribe su producto o servicio o sus caracteristicas, puesto que usted no pue-
de impedir que las empresas competidoras utilicen las mismas palabras para describir sus
productos o servicios.

Ejemplo:

LamarcaSunny,empleadaparalacomercializaciondelamparas, sugeririaquelafinalidad delpro-
ducto esaportarluzalhogardelconsumidor.

» Las marcas descriptivas son marcas que tan solo describen alguna caracteristica del pro-
ducto o servicio de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, fina-
lidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el servicio,
periodo de produccion, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso caracter distin-
tivoy, porlo tanto, norednenlos requisitos para poder ser protegidos. Alos efectos de suco-
mercializacidn, sin duda seria mas facil contar conuna marca que indicase directamente qué
vende usted. No obstante, por lo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad
deunapersonaoempresaynopuedeimpedirse que otras empresas o personas 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” para comercializar sus productos. Del mismo modo, pueden formularse ob-
jeciones similares alos términos cualitativos o elogiosos, como “rapido”, “mejor”, “clasico” o “in-
novador”,amenos que formen parte de unamarcadistintiva.

» Los signos genéricos son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se
aplican. Estan desprovistos de todo caracter distintivo y no pueden ser protegidos como
marcas porgue concederles proteccion conllevaria privar a la competencia del derecho a
referirse a sus propios productos por su nombre. En El Salvador esta prohibido el registro
de una marca gque consista exclusivamente en un signo o una indicacién que, en el lenguaje
corriente, técnico o cientifico, o enlausanza comercial del pais, sea una designacion comun
o usual del producto o del servicio de que se trate, Cuando una marca de producto o ser-
vicio fuerte no se utiliza de la forma adecuada, con el transcurso del tiempo puede perder
su caracter distintivo y convertirse en un vocablo genéricoy, porlo tanto, tener el riesgo de
perder su proteccién (véase el apartado N.° 35).
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Ejemplo:

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

Es importante observar que para mantener la fuerza distintiva de una marca es necesario un
uso adecuado de esamarca. Deberia asegurarse de que su empresa utiliza adecuadamente la
marca, de modo que no debilite involuntariamente unamarcasélida(véase el apartado N.° 37).

Laimportancia de las marcas con fuerte poder distintivo

» Esmasprobable que se concedaelregistro alasmarcas que son fuertes. Estan mejor pro-
tegidas contra problemas como las marcas en conflicto conellas o las marcas que pueden
llevaraconfusion. Encambio, las marcas débiles se ven sometidas a mucha mayorcompe-
tencia. Asus competidores les sera mas facil utilizar una marca que sea similaraunamarca
débilyno se considerara queinfringen los derechos sobre esta ultima.

» Lasmarcasfuertesdistinguen claramente sus productosdelosdelacompetencia, puesto
gue destacan entre la multitud de marcas.

» Lasmarcas fuertes son mas eficaces para suuso en las actividades empresariales cuando
se deseapromoverlaautenticidady ampliarlaslineas de productos.
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10.;Como puede aumentarse el caracter
distintivo de una marca?

Cuanto mas distintiva sea la marca, mayor sera la proteccidn. Una marca puede ser intrinseca-
mente distintiva o adquirir caracter distintivo. Las marcas que consisten en palabras inventadas
o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas son inherentemente distintivas y
puedenrecibirungrado de proteccidn elevado. Las marcas descriptivas no sonintrinsecamente
distintivas. Algunas maneras de aumentar el caracter distintivo de sumarca sonlas siguientes:

» Utilizaruntipo de letra especial enlugar de letras convencionales.

» Elegiry utilizar colores especificos.

» Afadiralasletrasunlogotipo o elementos graficos.



El secreto esta enlamarca

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

Porotraparte, las marcas distintivas pueden perderesa condicidny correr el riesgo de conver-

tirse en genéricas si se utilizan de manerainadecuada, por lo que es imprescindible mantener

unusoadecuadoyservirse delosderechosde observancia(véanselosapartadosN.° 37y 49).

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

;Como se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas pero la lista de comproba-

cidnsiguiente puede resultar util.

»

»

»

»

Compruebe que nadie mas ha registrado la marca o una marca que sea tan similar que in-
duzca a confusion. Puede empezar por efectuarunabusqueda sencillaenInternety, acon-
tinuacidn, proseguirconunabusquedaexhaustivade marcas(véase como efectuarunana-
lisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.° 19). No lo haga solo en su pais, sino
tambiénentodoslos mercados de exportaciénde suinterés.

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

Hagatodolo posible porseleccionarunamarcadistintivamente fuerte. Es posible que, para
su equipo de marketing, la fuerza distintiva de su marca sea inversamente proporcional al
atractivo de esa marca. Sin embargo, no olvide que una marca fuerte constituira un poten-
teinstrumento de comercializacion alargo plazo. Lo mas aconsejable para dotarse de unos
derechosjuridicos de marca amplios es seleccionarunamarca que consista en palabrasin-
ventadas o extravagantes o unamarca arbitraria.

Evite imitar marcas ya existentes. Es improbable que se conceda el registro de una marca
de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita
de formaincorrecta. Por ejemplo, Fresh & Easy® es la marca registrada en los Estados Uni-
dos de América de una cadena de pequefas tiendas de comestibles. No seria aconsejable
intentar abrirunatienda similar conlamarcaFreshand Ez, ya que, probablemente, se consi-
deraria que es tansimilaralamarcaya existente que induce a confusiény, porlo tanto, no se
permitiria suregistro o, en caso de registrarse, podria serimpugnada posteriormente.

.28 .



El secreto esta enlamarca

» Examinelasposibleslimitacionesalregistro de unamarca queincluyatérminos o signos geo-
graficos (véanse el apartadoN.°17y N.° 6).

» Asegurese de quelamarcano tiene ningunaconnotaciéonno deseadaensupropioidiomao
encualquieradelosidiomas delos posibles mercados de exportacion

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

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

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

Gestionar la creacion de nuevas marcas

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

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

» Puede que seabeneficioso subcontratarlacreacion de sumarca. Quizas necesite contra-
taraundisefador, asicomo solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la
imagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas ala empresa deben colaborar estre-
chamente con su equipo de marketing y publicidad con el objetivo de formular una estra-
tegiademarcaintegral.
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Esimportante sefialarquelas marcasyloslogotipos artisticos también pueden estar protegidos
porderecho de autor. Cuando subcontrate la creacién de una marca, es conveniente que aclare
las cuestiones relativas a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original o que se ase-
gure de que se ceda oficialmente a suempresa el derecho de autor sobre lamarca, o ambos.
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Listarecapitulativa de comprobacion
» ¢Cudl es la solidez de sumarca? Determine el caracter distintivo de su marca en compara-
ciénconlasdelacompetencia.

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

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

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

En El Salvador, la protecciénjuridica de unamarca se obtiene mediante suregistro. El registro se
consigue mediante la presentacion de una solicitud de registro ante el Registro de Propiedad In-
telectual del Centro Nacional de Registros. Esta presentacion puederealizarse en dicha oficinao
através de unformulario que se obtiene enla paginaweb del Centro Nacional de Registros. Para
efectuar el registro puede resultar muy Util contratar los servicios de un agente de marcas. En El
Salvador, las marcas notorias pueden protegerse sin necesidad que esténregistradas.

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

El Salvador sigue el sistema del primer solicitante del registro de la marca, Esto tiene algunas excep-
ciones conlosnombres comerciales, cuya proteccidniniciacon el primeruso publico en el comercio.

La normativa de El Salvador establece que las cuestiones que se susciten sobre la prelacion enla
presentacion de dos o mas solicitudes de registro de una marca seran resueltas segun lafechay
hora de presentacidn de cada solicitud. No obstante, existe la excepcion de las marcas notoria-
mente conocidas (véase el apartado N.° 5).

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

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

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

» Presente una solicitud de registro de marca, aunque su empresa solo fabrique productos
en esos paises y no tenga intencién 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-
se el apartado N.° 34). Existe el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciatario o
su distribuidor, registren su marca. Si asi ocurriera, cabe la posibilidad de que la empresa
que lo haga tenga derecho a impedirle que siga fabricando y exportando productos que
lleven la marca registrada, puesto que hacerlo supondria una infraccion del derecho de
marca, aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese pais.
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13.:De que otros instrumentos juridicos
disponen para proteger suimagen de marcau
otros aspectos de sus productos?

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

» Acondicionamiento distintivo o presentaciéndistintiva. Laimagen comercialylaaparien-
ciageneral de sunegocio o la presentacion de sus productos reciben el nombre de “acon-
dicionamiento distintivo” en algunos paisesy, en otros, el de “presentacién distintiva”. En El
Salvador, se considera marca la forma, presentacion o acondicionamiento de los produc-
tos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos
o servicios correspondientes. El acondicionamiento distintivo o imagen comercial puede
consistir en uno varios elementos (por ejemplo, el color, el tamafo o la forma del embala-
je); o puede consistir en laimagen o el concepto integrales de un producto, su embalaje o
su decoracion, que tal vez abarquen el conjunto del aspecto y atmdsfera de una empresa,
comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, productos derivados, sitios web o etique-
tas. Por consiguiente, el término “acondicionamiento distintivo” o imagen comercial puede
hacerreferencia alamanera en que se “acondiciona” un producto para su puestaenelmer-
cado. Algunos ejemplos son el recipiente de zumo de Realemon®, que tiene forma de limén
de plastico; laforma de la botella de Coca-Coca®; y los bombones envueltos en papel de
aluminio dorado que fabrica Ferrero Rocher®. Por otra parte, unrestaurante puede emplear
una marca con objeto de salvaguardar su nombre y buscar la proteccién que confiere el
acondicionamiento distintivo para su aspecto y atmdsfera distintivos, que incluyen su de-
coracion, su carta, la configuraciéon de sus instalaciones y el estilo del servicio que ofrece.
Entre los restaurantes que poseen un acondicionamiento distintivo o imagen comercial
propiafiguranMcDonald’s®, Wendy’s®y Taco Bell®. Definiry proteger suacondicionamien-
to distintivo o imagen comercial puede ser fundamental para la creacidon de suimagen de
marca propia. Habidacuentade que, enocasiones, dichaimagendesempenalamismafun-
cidn que una marca (identificar el origen de los productos en el mercado), en El Salvador se
protege como marcay bajolafigurade competencia desleal.

El acondicionamiento distintivo de FERRERO ROCHER® es una marca, propiedad de Ferrero.
Tomado dela guia original de la OMPI.
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» Disenos industriales. La exclusividad respecto de cualquier forma bidemensional o tridi-
mensional que, incorporado a un producto utilitario, le da una apariencia especial, y que
es apto para servir de tipo o modelo para su fabricacién, puede obtenerse por conducto
de la proteccidn de los disefios industriales. Para estar protegido de conformidad con la
legislacién salvadorefa un disefio industrial ha de ser nuevo. La proteccidn de los disefios
industriales no abarca ninguna caracteristica técnica del articulo y solo podra aplicarse a
una forma nueva. Los derechos sobre un disefio industrial tienen una duracion limitada de
(10 anos), pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del derecho impedir que
lacompetencia comercialice productos que seanidénticos o que al consumidor le parezca
que tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el fabricante de un producto podraimpedir
lacomercializacion de nuevos productos conunaformaidéntica o ligeramente similar, haya
habido copia o no, eindependientemente de que los consumidores lleguen o no a confun-
dirse. Esimportante sefalar que, si desea proteger su disefo industrial, se debe solicitar el
registro ante el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.!

» Derecho de autor. Las obras literarias y artisticas originales pueden estar protegidas por de-
recho de autor. Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instruccio-
nes, musica, dibujos, fotografias, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases
de datos, programas informaticos, etc. La proteccion del derecho de autor es automatica(es
decir,noesnecesariorealizardepdsito delaobraparagozardelos derechos que establecela
ley)ytieneunaduraciénnoinferiora70 afios contados apartirdelamuerte del creador/autor.?

» Patentes. Pueden utilizarse para protegerlas invenciones que cumplan los criterios de no-
vedad, nivelinventivoy aplicacionindustrial.?

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

» Las leyes sobre competencia desleal pueden permitirle adoptar medidas contra las prac-
ticasempresariales desleales delacompetencia. Puedenbrindarle una protecciénanadida
contraquienesintenten copiardistintos aspectos de sus productos.

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

'Véase Lo atractivo estdenlaforma, publicaciondela OMPIN.© 498,y elmddulo 02de |IPPANORAMA™
2Véase Expresion creativa, publicaciondela OMPIN.© 918,y elmddulo 05 de [PPANORAMA™,

$Véase Inventarel futuro, publicaciondela OMPIN.© 917.1,y elmddulo 03 de IPPANORAMA™,

4Véase elmodulo 04 de P PANORAMA™
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En El Salvador, un signo especifico puede contar con protecciéon acumulativa con arreglo ala
legislacidn en materia de derecho de autor, disefios industriales y marcas; por consiguiente,
ese signo podra satisfacer los requisitos establecidos en la legislacidn respectiva como obra
artistica, ornamentacién o logotipo. No obstante, elgradoy el alcance de esa proteccidon acu-
mulativa depende de los derechos adquiridos conforme a cadatipo de proteccion.

Ejemplos de proteccion acumulativa de la propiedad intelectual

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

Ejemplo:

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

Jollibee

Lapalabra, ellogotipoylamascotade Jollibee® sonmarcasregistradas de Jollibee Foods Corpo-
ration. Todoslos derechosreservados. Tomado de la guia original de la OMPI.I.

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

En El Salvador, el derecho ala marca nace con el registro de la misma ante el Registro de Pro-
piedad Intelectual, lo cual permite numerosas ventajas:

» Exclusividad nacional o regional (un grupo de paises). El titular del registro de marca posee
elderecho exclusivo de utilizarlamarca para el comercio entodo el pais o regién donde ob-
tuvo elregistro (véase el apartado N.° 30). Porel contrario, enlos paises enlos que se reco-
nocentambiénlos derechos delas marcasnoregistradas, estos estaranlimitados alaparte
delpaisenlaque seusalamarcaefectivamenteyenlaque estahaadquiridounareputaciéon
gracias aese uso.

» Mayorfacilidad parahacervalerlos derechos de lamarca. Elregistro de lamarca conllevala
presuncién de que usted es el propietario de lamarcay, porlo tanto, tiene derecho aimpe-
dir gue esa marca sea usada por terceros. Con ello se tiene un elemento de pruebaidéneo
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sobre la propiedad de lamarca, en caso de un proceso judicial de infraccidn de marca o de
nulidad, En El Salvador, cuando la marca esta registrada, y existie infraccén a la misma se
puede reclamar unaindemnizacion porlos dafos y perjuicios que ocasionalainfraccion de
los derechos de marca.

» Desalienta alosinfractores. En primerlugar, el registro permite al titular emplear el simbolo
®acontinuaciondelnombre delamarca, lo cualadvierte atodosde quelamarcaestaregis-
trada(véase elapartado N.° 35). Ensegundo término,unamarcaque estéregistrada apare-
cerdenelinforme de bUsquedarealizado ante el Registro de Propiedad Intelectual por otra
empresa con laintencion de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza,
puedallevaraconfusion, lo cual desalentard alas empresas que pretendanregistrarla (véa-
se el apartado N.° 19). En tercer lugar, dicha oficina puede denegar la solicitud de registro
delamarcade determinados productos o servicios cuando, por susemejanza conlamarca
registrada, pueden inducir a confusién por ser productos o servicios de la misma clase o
naturaleza (véase el apartado N.° 28).

» Activo valioso. Es mas facil vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una
marca registrada y normalmente se obtiene un precio mas alto. El registro facilita la utiliza-
cién de unamarca enun acuerdo de franquicia o en la explotacion de productos derivados
(véanselos apartadosN.° 42y 46).

» Fondos. Aveces, una marca registrada que goce de buena reputacién también puede uti-
lizarse para obtener financiacidn o para constituir una prenda a favor de las instituciones fi-
nancieras, gue son cadavezmas conscientes del valor que revistenlas marcas parala pros-
peridad delas empresas.

» Impidelasimportaciones. En El Salvador, el titular de una marcaregistrada puede solicitar a
la administracién de aduanas, inspeccionary decomisar los productos falsificados que in-
frinjan la marca registrada. Las marcas que no estan registradas no pueden acceder a esa
proteccidn (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 quelainversién que harealizado enlacomercializacion de un productono dé
los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan simi-
lares que induzcan a confusidn. Los consumidores podrian comprar por error el producto del
competidoral pensar que se trata del producto de suempresa. No solo causariaunamerma de
losingresos de suempresay confundiria a sus clientes, sino que también podria dafar el pres-
tigioylaimagende suempresa, especialmente siel productorival es de una calidad inferior.

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

Los derechos exclusivos que confiere elregistro de unamarca permiten a su propietarioimpe-
dir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con una marca idéntica o tan
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similar que puedallevara confusion. Porlo tanto, podra prohibirque los competidores a) colo-
quen lamarca en sus productos o en el embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos
que lleven la marca o que presten servicios con esa marca, ¢) importen o exporten productos
que lleven esa marca o d) utilicen esa marca en los documentos, los sitios web y la publicidad
de sus empresas.

Sinembargo, esos derechos exclusivos tienen limites. La vigencia de esos derechos esta limi-
tadaa:

» elpaisolos paises enlos que hayaregistradolamarca(véanse los apartados N.° 30y 31);
» los productos o servicios paralos que estaregistradalamarca (véase el apartado N.© 28);y

» lassituacionesenlas que es probable quelamarcainfractorainduzcaaconfusionaloscon-
sumidores (véase el apartado N.° 50),

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

Confrecuenciase piensa equivocadamente que, al registrarunaempresay 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 producto o de servicio:

» Elnombre delaempresa, orazénsocial, es elnombre oficial que figurainscrito en elregistro
de Comercio. Se emplea en los estatutos de una sociedad, 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 comercialeselnombre que utilizalaempresa paraidentificarse cuando se comu-
nica con sus clientes. Puede coincidir o no con larazén social. En El Salvador, se adquieren
derechos exclusivos con respecto a un nombre comercial por el mero hecho de usarlo en
publico (es decir, sin que medie suregistro oficial y sin formalidad alguna).

» Unamarca, es el signo que utilizaunaempresa para diferenciar sus productos o servicios de
los de la competencia. Cabe la posibilidad de que incluso las pequefas empresas posean
mas de unamarca de producto o de servicio. Asi, Blackmark International S.R.L. puede ven-
derunodesusproductosconelnombre deBlackmarky otroconelde Redmark.Lasempre-
sas puedenemplearunadeterminada marca paraidentificartodos sus productos, unalinea
de sus productos en particular o un tipo especifico de sus productos. Cuando una empre-
sa utiliza sunombre comercial, o una parte del mismo, como marca de producto o servicio,
también deberiaregistrarlo como marca.
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Ejemplo:

CallejaS.A.de C.V.esunaempresasalvadorehaen el sectorde supermercados que utilizalamar-
caSUPERSELECTOS, asicomo otras marcas vinculados alaadministracién de unacadenade su-
permercados, tiendasy despensas; todo enmarcado en ofrecer productos diversos de talmane-
ra que permita al consumidor examinarlosy, finalmente, comprar estos productos de una manera
cémoday satisfaciendo sus necesidades

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
prohibiciones deregistro:

» Marcasinadmisibles porrazonesintrinsecas: razonesinherentes alamarcaen simisma.

» Marcas inadmisibles por derechos de terceros: aquellos que son consecuencia de la exis-
tencia de derechos preexistentes, ya sea sobre marcasregistradas o de otraindole.

Las solicitudes de registro de marcas pueden denegarse sobre labase de lasrazones intrinse-
cassiguientes:

» Que consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase,
oenunaformanecesariaoimpuesta porlanaturaleza del producto o servicio que se trate.

» Que consistaexclusivamente enunsignoounaindicacidonque, enellenguaje corriente, téc-
nico o cientifico, o enlausanza comercial del pais, sea una designacién comun o usual o del
serviciode que se trate. (porejemplo, lapalabra “teléfono” como marca para teléfonos mé-
viles; véase el apartado N.°9).

» Que consistan enunsigno o unaindicacién que pueda serviren el comercio para calificaro
describiralguna caracteristica del producto o del servicio de que se trate.

» Que pueda causar engano o confusion sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el
modo de fabricacidn, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o
alguna otra caracteristica delproducto o del servicio que se trate.

» Que consista en una letra o un digito aisladamente considerado, salvo que se presente en
unaforma especialy distintiva.

» Que consistaenunsimple coloraisladamente considerado.

» Que reproduzca o imite total o parcialmente el escudo, bandera u otro emblema de cual-
quier Estado u Organizacion Internacional.

» Quecomprendaunelemento que ofenda oridiculice apersonas, ideas, religiones o simbo-
los nacionales de cualquier pais o de una entidad internacional.
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» Queconsistaenunaformaqque déunaventajafuncionalotécnicaalproductooservicioalcual
se aplique. Esta prohibicidn es aplicable para caracteristicas funcionales importantes (como
laformadelasasasyelensamblado delashojas de unatijera, que esnecesario paraelfuncio-
namiento de las tijeras), esa forma no puede registrarse como marca. Analogamente, no es
posible obtener unregistro de marca para un asa, como las que llevan las tazas de café, por-
gue el asadesempefalafuncidon esencial de permitir sostenerunataza caliente. Silacompe-
tenciano pudieraemplearun asa, disminuiria su capacidad para competireficazmente.

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

Se deniegan por “derechos de terceros” las solicitudes de registro de marca enlas que lamarca
que se desea registrar entra en conflicto con derechos de marca preexistentes. En El Salvador,
se prohibe el registro si un signo fuera idéntico o similar a una marca ya registrada o en tramite
de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior para mercancias o servicios relacio-
nados, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusion. También se prohibe el registro de
unamarcasiconstituye unareproduccién,imitacion, traduccién o transcripciéntotal o parcialde
una marca notoriamente conocida que pertenezca a un tercero. En ambos casos, sila oficinade
registro considera quelamarca esidénticaaunaexistente o tan similar que podriallevara confu-
sidon con productosidénticos o similares, serd denegada oinvalidada, segun corresponda.

También se deniega una solicitud de marca, si el signo afectara el derecho de la personalidad
de untercero, o consistiera parcial o totalmente en elnombre, firma, titulo, seuddnimo, imagen
o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo autorizacién expresa del
tercero ode sus herederos.

Otrarazdn de denegatoria es si el signo afectara el derecho al nombre, alaimagen o al presti-
gio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditase la autorizacion ex-
presadelaautoridad competente de esa colectividad.

Por ultimo, se deniega una marca si el signo fuere susceptible de causar confusidon con una
indicacién geografica o una denominacidn de origen protegida o cuya proteccion haya sido
solicitada con anterioridad a la solicitud de la marcay si el signo fuera susceptible de infringir
un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie su
autorizacion expresa.

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

Tal vez se desee reutilizar una marca de un competidor que ha dejado de usarse pero que si-
gue siendorecordada con afecto. Elrecuerdo delamarca que tiene el publico puede darlugar
auna demanda instantanea de su nuevo producto, reducir los costos de publicidad y contri-
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buir a que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca que cuyo registro se
encuentra caducado, sin permiso y sin efectuar pago alguno (véase el apartado N.° 35). No
obstante, la utilizacidn de una marca en esas condiciones puede comportar riesgos, en par-
ticular silos consumidores contindan reconociéndola. La reintroduccién de esa marca puede
confundiro engafaral publico. Aello se afade la posibilidad de que el propietario original esté
encondiciones de demostrarlanotoriedad) de lamarcayrefutarelusoyregistrodelamismay
lapresuncidon de abandono.

Sitieneinterés enutilizaruna marca abandonada, seria prudente que:

» solicitarelasesoramiento de unabogado especializado en marcas;

» verificar cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que el
registro de ésta se encuentracaducado;

» solicitarlacancelaciéndelregistro silamarcacontinla estando registrada;
» registrarlamarcaparalos fines que se proponga;y

» para tener plena seguridad, buscar un arreglo econdmico con el propietario original por la
cesiondelamarcaoporelcompromiso de no presentaruna demanda.

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

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

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

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

» ¢Hanimpugnado lamarcalos competidores en alguna ocasion?

» ¢Leconcede elvendedordeclaracionesy garantias suficientes en elacuerdo de adquisicion?

Téngase encuentaque enEl Salvadoruna cesiénde unregistro de marcadeberegistrarse ante
elRegistro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.
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19.:De qué manera puede usted averiguar si el
signo que propone esta en conflicto conuna
marca de lacompetencia?

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

» Elandlisis de disponibilidad de la marca le permite asegurarse de que no infringe lamarca de
otra empresa. Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo
cabelaposibilidad de que debaindemnizara este pordafosy perjuiciosy de querecibamala
publicidad, sino que también puede verse obligado adejar de utilizarlamarca. Probablemen-
te tenga que destruir todos los embalajes y el material publicitario y de otraindole enlos que
aparezca la marca infractora. Su empresa debera hacer frente, asimismo, a un costo adicio-
nalentiempoydinero paracambiarcompletamente lamarca e intentar traspasaraunamarca
nuevaelbuennombre que hayapodido adquirir. El principal errorque cometenquienestienen
pocaexperienciaenrealizarunanalisis de disponibilidad delamarcaespensarunicamente en
si alguien haregistrado exactamente la misma marca y no en si existe algo “similar” (como se
explicaenelapartadoN.°50).Noolvide que lainfraccidondelderecho de marcatiene lugarsi
lamarca propuesta, o unamarca que sea tan similar que lleve a probabilidad de confusidn, ya
es propiedad de otraempresa que la utiliza para productos idénticos o similares.

» Mediante el andlisis de disponibilidad de lamarca, puede determinar si se puede registrarla
marca propuesta. Asi, evita gastosinutiles relacionados conla solicitud de registro de mar-
casidetermina previamente que lamarca propuestano estalibre para su utilizacién.

» Silamarcaque proponeessusceptible de serregistrada, elanalisis de disponibilidadle ayudara
aconocerelgrado de solidez o fuerza distintiva de la marca desde un punto de vistajuridico.

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

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

» Busque marcasregistradasy solicitudes deregistro de marcas que estén pendientes. Ave-
rigle sielRegistro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros (o unaempre-
sa de bases de datos especializada) cuenta con una base de datos de marcas registradas
que pueda consultar en linea gratuitamente. En El Salvador, la busqueda tiene una tasa de
derechos oficiales de US$20.00 por cada blsquedaencadaclase.
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» Enelsitioweb dela OMPI(www.wipo.int/ directory/es/urls.ijsp) se ofrece unalista delas ofi-
cinas de propiedad intelectual ordenadas por paises.

» 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
lasmarcasenvirtud desuuso,noasienElSalvador,endonde elderechoalamarcanaceconel
registrodelamisma. (véase el apartado N.° 12). Efectie unabusqueda enInternet por medio
demotoresdebusquedacomo Google, Yahoo! o Bingy examine las tiendasvirtualesenInter-
net, las guias de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.

» Lleve acabounabulsquedade 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).

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

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

» Determinar siuna connotacion linglistica de una marca cae en alguna prohibicién estable-
cidaenlaley.

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

» Facilitarle uninforme conlosresultados del andlisis de disponibilidad delamarca contodos
los posibles conflictos que haya encontrado.

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

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

» conrespectoalosproductosalosque se aplicardlamarca(lasmarcas 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

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

¢Qué grado de exhaustividad debe tenerese analisis de disponibilidad de lamarca? Elalcance
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
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resultarno solobastante costosa, sinotambiénun proceso deresultadosimpredecibles. Ade-
mas, ninguna busqueda podra descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no regis-
tradas. Sin embargo, realizar una busqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que
no efectuarbusqueda alguna.

20.;Qué costos entrananlacreacionyla
proteccion de unamarca?

Esimportante presupuestaradecuadamente los costos que comportalacreaciony elregistro
delamarca, asaber:

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

» Labusqueda para analizarla disponibilidad de la marca también comporta unos costos.

» Elprocesoderegistroacarreacostos que varianenfunciéon delnimero de paisesydelaca-
tegoria de los productos (o las clases de marcas). El Registro de Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros puede informarle mas detalladamente sobre los costos re-
lacionados con el registro de una marcay larenovacion de ese registro. Las empresas que
recurran a un agente de marcas para que preste su ayuda en la tramitacion del registro de-
beransufragargastosadicionales, aunque probablemente ahorraranbastante tiempoy es-
fuerzos durante la tramitacién delregistro.

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

En general, cualquier persona que tenga intencion de utilizar una marca, o de permitir su uso
a terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona fisica o una persona ju-
ridica. Toda persona natural o juridica, independientemente de su nacionalidad o domicilio,
puede adquiriry gozar de los derechos que laley de El Salvador establece. Ninguna condicion
de nacionalidad, domicilio o establecimiento en El Salvador sera exigida para gozar de los de-
rechos establecidos.

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

EnElSalvadorno es obligatorio que se contraten los servicios de un agente de marcas para pre-
sentaruna solicitud de registro de marca. De ser asi, uno mismo puede presentarla solicitud. Sin
embargo, para ahorrar tiempo y una asesoria adecuada, es recomendable recurrir a un agente
especializado en la busqueda de marcas que esté familiarizado con los pormenores del tramite
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deregistrode unamarca; de este modo, el solicitante se asegura de que la proteccidn se solicite
conarregloalaclase oclasesde marcasadecuadasyseevitaelriesgode quelasolicitud seade-
negada porrazones intrinsecas o derechos de terceros. La presentacién de una solicitud de re-
gistrode marcano es unasunto administrativorutinario. Es necesario que elabore una estrategia
apropiadaenlo tocante alaforma delamarcay la amplitud o limitacién de la descripcién de los
productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuentalos resultados de lablsqueda para
determinarla disponibilidad de lamarcay las posibles controversias que puedan suscitarse mas
adelante. Tambiéntendra que considerarlos planesfuturos paralamarcaconobjeto de asegurar
gue todos los productos o servicios paralos que se desea utilizar la marca 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 para responder a las
decisiones de la oficina, en especial a una denegacion, accion oficial u oposicién. Por todos es-
tos motivos, generalmente se recomienda contar conlaayudade unagente de marcas. Sisolici-
ta elregistro de unamarca en el extranjero, quizas se le exija que tenga un agente de marcas que
resida en el pais de que se trate. La oficina de marcas competente de ese pais podra facilitarle
unalistade agentesde marcas oficialmente autorizados o suabogadolocal puederecomendar-
le opciones de abogados dedicados aPropiedad Intelectual

23.;Cuanto tiempo se tarda enregistraruna
marca?

En El Salvador, el tiempo necesario para registrar una marca; suele oscilar entre tres meses a
cinco meses, siemprey cuando no se presenten objeciones u oposiciones (véase el apartado
N.© 24). El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca influye decisivamente en el
plazo para el lanzamiento del nuevo producto. Asegurese de que prepara la solicitud de regis-
tro de marca consuficiente antelacion, de manera que disponga delregistro antes de empezar
autilizarlamarcaen sus productos o enla publicidad.

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

Tras haber efectuado una busqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su re-
gistro (véase el apartado N.° 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante el Registro de
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

En el cuadro que se presenta a continuacién se proporciona una perspectiva general basica
delproceso de solicitud.
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Elregistro de una marca, paso a paso

En El Salvador, El proceso inicia con la presentacion de una solicitud de registro, que puede ser
preparadaporelinteresado, suapoderado o através del formulario que para tal efecto dispone el
Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

1. La solicitud de registro

Lo primero que hay que hacer es presentar una solicitud de registro de marca en la cual debe es-
tipularse elnombre, razéon social o denominacion, nacionalidad, domicilioy demas generales del
solicitante y elnombre, profesiony domicilio del representante legal o mandatario cuando la pe-
ticion se haga por su medio; la marca cuyo registro se solicita, debiendo adherirse un modelo o
ejemplar. Cuando la marca estuviese constituida Unicamente por un disefio, el solicitante le asig-
naraunaformadeidentificacion. Cuandolamarcaestuviese constituida porsonidos, lareproduc-
cion de lamisma debera ser necesariamente de caracter grafico, pudiendo efectuarse mediante
surepresentacion enpentagrama o por cualquier otro medio conocido o por conocerse, ademas
debera anexarse la marca sonora en un soporte material. Cuando la marca estuviese constituida
por algun elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del castellano,
sedeberaincluirunasimple traduccion delmismo. Debe ademas contenerunalistaque contenga
elnombre de los productos o servicios que distinguird lamarca, conforme ala clasificaciéninter-
nacional conindicacion de la clase a que correspondan. Enla solicitud también debe estipularse
las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color o combinacion de colores, disefios o
caracteristicasdelamarca, enlamismadisposicionen que aparezcanenelmodelo, cuando fuese
el caso. Lasreservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan en el modelo careceran
de valor; Asimismo, debe pagarse la tasa exigida por ley. Si se van a utilizar formularios, estos for-
mularios estan disponibles enlapaginaweb del Centro Nacional de Registros.

2. Examende forma

ElRegistro de la Propiedad Intelectual examina la solicitud para asegurarse de que cumple los re-
quisitos o formalidades establecidos enlaley, especialmente los requisitos de la solicitud.

3. Examen de fondo

ElRegistro dela Propiedad Intelectual examinarad sila solicitudincurre enlas prohibiciones porra-
zonesintrinsecas o porderechos de tercero.

4. Publicaciony oposicion

Superadoslosexamenes de formayfondo,y admitidala solicitud a tramite, el Registro de Propie-
dad Intelectual entrega al interesado el cartel respectivo que debe publicarse en el Diario Oficial
y enun Diario de Mayor Circulacion. A partir de la fecha de la primera publicacion cualquierintere-
sado que alegue tener un mejor derecho puede presentar oposicion a la solicitud de registro. De
aceptarse laoposicion, la solicitud es denegada. Rechazada que fuera la oposicion, se ordena el
registro de la solicitud.

5. Registro

Unavez que se ha decidido que no existen motivos para denegar la solicitud o que se hayarecha-
zadolaolasoposiciones presentadas se ordenaelregistrodelamarcay se entregaun certificado
deregistro cuyo periodo de validezes de 10 afos.
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6. Renovacion

La marca puede serrenovada indefinidamente mediante el pago de las tasas de renovacion exi-
gidas, por periodos de 10 afios. pero sino se usa durante el periodo establecido enlalegislacidn
nacional de marcas, un legitimo interesado puede acudir a un juzgado a presentar una accion de
cancelacionpornouso. (véase el apartado N.° 34).

25.;Durante cuanto tiempo estara protegida
su marcaregistrada?

EnElSalvador,lasmarcasregistradasestanprotegidasdurante 10 afios. Elregistropuedereno-
varse indefinidamente (por periodos consecutivos de 10 afios) a condicién de que se paguen
periédicamente 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
teniendointereses (véase el apartado N.° 32).

26.;Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Si. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin
que haya ningun riesgo de infraccion de los derechos de un tercero en paises distintos, siem-
pre que no se trate de una marca notoriamente conocida. Por el contrario, las marcas idénticas
o similares no pueden coexistir en el mismo pais siamparan productos o servicios idénticos o
similares. Sinembargo, la coexistencia puede darse cuando:

» se utilicen para productos o servicios distintos que estanincluidos en clases diferentes de
la Clasificacién de Niza (véase el apartado N.° 28), a excepcidn de las marcas notoriamente
conocidas (véase elapartadoN.°5); 0

» seaimprobable que hayaninguna confusionenelmercado; o bien

» hayaun acuerdo de coexistencia. En El Salvador los acuerdos de coexistencia son acepta-
dos paramarcas similares, pero no paralas marcasidénticas.

Ejemplo:

Delta® esunamarcaregistrada enla Unidon Europea, propiedad de diferentes empresas de servi-
ciosdetransporte aéreo, soldadoras, piscinasy cigarrillos.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo
mercado es efectuar oportunamente una busqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho,
se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusion, necesitara
decidirencadacaso cudl eslarespuesta apropiada:
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» Una posible solucién es concertarun acuerdo de coexistencia con el propietario de lamar-
caconlaqueseestdenconflicto. El objetivo principal eslograrla coexistencia pacificaenel
mercado mediante la determinacién de las condiciones que lo permitan.

» En El Salvador, todo conflicto que se refiera a uso indebido de marcas debe ventilarse en
procesosjudiciales.

» 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 a lo largo de los afios con el propdsito de moder-
nizarlaimagen de laempresa o adaptarse alos nuevos medios de publicidad. Suempresa de-
beréd consultar al Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros o a un
agente de marcas, para sabersilos cambiosrealizados exigen que se presente una nueva soli-
citudy se paguen las tasas correspondientes. Siempre esrecomendable registrar la marca tal
cual es utilizadaenelmercado.

@@@

Shell Shell

1955 1961 wer 1995 1900

Ellogotipo Shell® es propiedad del grupo de empresas Royal Dutch Shell.
Tomado de la guia original de la OMPI.

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

En El Salvador se exige que en la solicitud de marca se indiquen los productos o servicios paralos
que se desearegistrarla marca y que se agrupen con arreglo a clases conforme a la clasificaciéon
deNiza. Siharegistradounamarca paraun producto determinadoy deseausarlaparaunproducto
oservicio que pertenece aotraclase, debera 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 delaclase 8 dela Clasifica-
cionde Niza.
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Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por
ejemplo, recipientes, sartenesuollas), deberaregistrartambiénlamarcaenrelacidénconlos pro-
ductosdelaclase 21. EnEl Salvador se puede presentar solicitudes separadas para productos o
servicios de distintas clases o se puede presentar una solicitud multiclase en la cual se agrupan
enunasolasolicitudtodoslos productos o servicios consurespectivaclase alaque pertenecen.

Un sistema bien clasificado

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

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

29.;Como puede proteger la formade su
producto?

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

» Laforma deun producto generalmente puede protegerse como disefio industrial (véase el
apartado N.°13). Confrecuencia, unaempresaregistraralaformade su producto como di-
sefoindustrialy, puede también, proceder aregistrarlacomo marca tridimensional.

TACOPLAST, S.A.DE C.V. Recipiente térmico para alimentos. 20130189124

» EnElSalvadoresposibleregistrarlaformadeunproductocomo marcatridimensional siem-
pre que laforma seanovedosay no sea funcional. Para satisfacer ese requisito, la forma del
producto ha de tener caracter distintivo. Ademas, la forma no deberia estar determinada
porlafunciondelproducto (véase el apartado N.° 11). Normalmente, no reciben proteccion
las formas que son excesivamente sencillas o que se han utilizado de manera generalizada.
Esto comporta que los consumidores deban reconocery relacionar el producto que tiene

. 49 .


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

El secreto esta enlamarca

unaforma especifica solo con suempresa(como ocurre con la forma triangular de Toblero-
ne® o conlaforma caracteristica deliPod® de Apple). La ventaja que se deriva de la protec-
cidn por marca, en lugar de la proteccién que brinda el registro como disefio industrial, es
que puede tenerunaduracionindefiniday suele obtenerse con mayor facilidad.

» EnElSalvador, la forma de un producto también podria protegerse via competencia desleal.
Dicha proteccion puede comprender elembalaje o laformadistintivos de un producto (véase
elapartado N.°13). EnEl Salvador, es necesario que laforma posea caracter distintivoyla ca-
racteristica protegida no puede serun elemento funcional (véase el apartado N.° 17).

» Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de proteccién porderecho de
autor (véase el apartado N.° 13). No es una proteccioén tan sélida como la proteccion que
brinda elregistrode unamarcaodeundisefo, peroresultasumamente Utilendeterminadas
circunstancias; porejemplo, enlos paises enlos que no hayaregistrado sumarcao 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 el apartado N.° 13).
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Lista recapitulativa de comprobacion

» Registresumarca. EnElSalvadorapesarde que elregistrono esobligatorio,sonmuchoslos
beneficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere
unregistro de marcale permitenimpedir que terceros comercialicen productosidénticos o
similares conlamismamarca o utilizando unamarcatan similar que puedallevaraconfusién.

» ¢Estautilizando todoslos medios a sualcance para proteger suimagen de marca o sus pro-
ductos? Considere las ventajas de la proteccidon de lamarca descritas enlos apartados que
figuran a continuacién, asi como las otras opciones y los métodos de proteccién acumu-
lativa disponibles (el derecho de autor, laimagen comercial, los disefios industriales, etc.).
Lleve acabo unandlisis de costosy beneficios.

» ¢Estdenconflicto sumarcaconlamarcadeuncompetidor? Lleve acabounanalisis de dispo-
nibilidad delamarcay estudielaposibilidad derecurriralos serviciosde unagentede marcas.

» Presentacion de una solicitud de registro de marca. Estudie la posibilidad de utilizar los ser-
vicios de un agente de marcas para presentar su solicitud.

» Masinformacion. Véanse los puntos 2y 3 del mddulo 02 de IP PANORAMA™,
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30.;Posee validezinternacional el registro de
una marca efectuado en su pais?

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

31.;Deberia pensar en proteger sumarcaenel
extranjero?

Los motivos porlos que deberegistrarlamarca en su pais de origen sonlos mismos que aconse-
jan que también lo haga fuera de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por
consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad
de registrar su marca en los paises estratégicamente convenientes para su negocio, es decir,
en aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso. El Sistema de
Madrid facilita el registro y la gestion de las marcas en varios paises (véase el apartado N.° 32). El
Salvadorno forma parte del Arreglo de Madrid.

32.;Comoy cuando puederegistrarla marca
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:
» Lavia nacional. Podra solicitar el registro enlas oficinas de marcas de cada uno de los pai-
ses donde desee obtener proteccién por medio de la presentacién de la solicitud corres-

pondiente enelidiomaque se exijay el pago delastasas estipuladas. Comoyasehaindica-
do, algunos paises podranexigir que, paratalfin, utilice los servicios de unagente de marcas
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radicadoenelpaisencuestion(véase elapartadoN.°22). Tengaen cuenta que algunos pai-
sesnocuentanconunsistemanacionaly, ensulugar, se sirven de un sistemaregional.

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

o laOrganizaciénRegional Africana delaPropiedadIntelectual (ARIPO) (www. aripo.org);

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

¢ laOficinade PropiedadIntelectual dela Unidn Europea (EUIPO) paralas marcas comuni-
tarias enlos Estados miembros de la Unién Europea (https://www.euipo.europa.eu/es);

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

« el Consejo Supremo del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo,
que aprobd la Ley de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperacién de los Esta-
dos Arabes del Golfo, por la que se establece un sistema regional de marcas para los
seis Estados arabes del Golfo (https://www.gcc-sg.org).

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

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

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

En El Salvador, siuna marca que se pretende registrar contiene voces que son distintas al cas-
tellano, se exige una simple traduccién delvocablo.

.54 .


http://www.aripo.org/
http://www.aripo.org/
http://www.boip.int/
https://www.euipo.europa.eu/es
http://www.oapi.int/
https://www.gcc-sg.org

El secreto esta enlamarca

a Kun Kaga Toast
Latteosinll e 1044

LamarcaYaKunKayaToast Coffeestall since 1944® estaregistradaenla Oficinade PropiedadIntelec-
tualde Singapur,ademas de existirsuregistrointernacionalconarreglo al Sistemade Madrid. Latrans-
cripcién delos caracteres chinos que figuranenlamarcaes “YaKun”, el equivalente en pinyin (el siste-
made transcripcion oficial de laRepublicaPopular China)de “Ah Koon”, elnombre de sufundador.

Elegiruna marca en el extranjero

Elegirlamarca adecuada 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 solidaque suene bien alos oidosdelos
consumidores del pais.

» Compruebe cuidadosamente que no seinfringenlos derechos de marca de terceros. Con
esa finalidad se hard una blsqueda de marcas extranjeras que por su aparienciay pronun-
ciacionse asemejenasupropiamarca, o que posean elmismo sentido. Tambiénhabra 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 préoximo. En algunos paises no se aplica el sistema de la Clasifi-
caciondeNizaocuentanconunsistemade subclases propio. Unasesorde marcasdel pais
podra ayudarle aasegurarse 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 legislacion extranjeray
contrate aabogadosde confianza. ;Enel pais de que se trata se aplicael sistemadelprimer
solicitante del registro de lamarca o el sistema del primer usuario de la marca? ;Efectuala
oficina de marcas un examen parcial? ;Como es el sistema de oposicién? ;Cuanto tiempo
serequiere para efectuar el registro de una marca? ;Es necesario contar con una autoriza-
cion para cederlamarca o concederuna licencia de uso de marca? Estas son solo algunas
delas preguntas masimportantes que debe plantearse.

® Wamda
dnog

WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma que ofrece apoyo y financia-
cionaempresarios enlaregiondel Oriente Medio yAfrica delNorte. Cuentaconlogotipos en ara-
beyencaractereslatinos.
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Listarecapitulativa de comprobacion
» Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se
considere que una marca es notoriamente conocida.

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

» Doénde presentar la solicitud. Analice dénde le convendrd solicitar proteccidon y tenga en
cuentalos costos delaproteccidonenlos distintos paises.

» Cdémo presentar una solicitud. Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid para
facilitar la tramitacion de la solicitud, puesto que ello permite reducir los tramites y gastos
administrativos necesarios pararegistrary mantener marcas en varios paises.



Eluso delas
marcas

El Salvador
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34.;Que se entiende por “uso” de una marca?
;Qué importanciareviste para el titular de un
registro de marca?

Las referencias juridicas 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. No obstante, acontinuacion, se presentan algunas de lasreferen-
cias al “uso” de una marca relacionadas con aspectos que revisten interés para el propietario
deunaempresade acuerdo alanormativa de El Salvador:

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

» EnElSalvador, elderecho alamarcanace conelregistroynoconeluso.

» Denousarselamarcapor5anospreviosaunaaccidnde cancelacidonpornouso, existeries-
gode quelamisma seacancelada porsentenciajudicial. (véase el apartado N.° 35).

» Unamarcadescriptivano puede adquirir cardcter distintivo como consecuencia de su uso).

» Lasmarcas de certificacionno pueden serusadas porsu propietario (véase elapartadoN.° 7).

El“uso” de unamarcadesde el punto de vistajuridico consiste en utilizarlamarca talcomo esta
registrada. Ese uso debe enmarcarse en una actividad comercial y ser efectuado por su pro-
pietario o por terceros con el consentimiento del propietario. La marca debe usarse referida a
los productos o servicios paralos que estaregistrada o guardarrelaciéonconellos,yeseusoha
de tenerlugar en el territorio en el que esta registrada. También puede entenderse que existe
uso de la marca cuando esta se utiliza en una forma que difiere en determinados elementos,
siempre que no se altere el caracter distintivo de lamarca. Se entiende que una marca esta en
uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercioy se
encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo
encuentaladimension delmercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate
ylasmodalidades bajolas cuales se efectia sucomercializacion. También constituye uso dela
marca, suempleo enrelacién con productos destinados a la exportacion a partir del territorio
nacionaloenrelacionconservicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. En El
Salvadorlosrequisitos de uso se cumplensi el titulardel registro de marca:

» aplicaelsignoalos productos o suembalaje;

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

» importa o exporta productos con ese signo;

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

» utiliza el signo en publicidad.
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35.;Es posible registrar una marca sin haberla
usado?

En El Salvador, el uso no es requisito esencial para el registro. Se puede solicitar el registro an-
tesde haberusadolamarca.

Lomasimportante que deberecordarse es que, encualquiersituacion, lo principal escompro-
barqué se dispone enlalegislacién del paisyregistrarlamarcalo antes posible.

También debe tenerse encuenta que, en El Salvador, sino se usala marcaregistrada existelapo-
sibilidad que un tercero coninterés legitimo pueda presentar una demanda de cancelacién por
nouso. Estaacciénsolo puedeinterponerse sihanpasado 5 afios a partirde lafecha delregistro.

¢TMo ©?

Elusode ®,TM, SM o simbolos equivalentes junto auna marca no es obligatorio y normalmente no
aporta una proteccion juridica adicional. Sin embargo, puede servir parainformar de que un de-
terminado signo es unamarcay advertir asialos posiblesinfractoresy falsificadores. El simbolo ©®
(“registrada”) solamente puede utilizarse unavez que lamarcaha sidoregistrada, mientras que TM
(“marcade productos o servicios”, eninglés) suele utilizarse paramarcas que no hansido registra-
das. SM (“marca de servicios”, eninglés) se emplea de manera parecida a TM (para marcas que no
han sidoregistradas), perorespecto de servicios enlugarde productos.

Es posible que se considere que la utilizacién del simbolo ® en relaciéon con marcas que no se hanre-
gistrado constituye unapracticaempresarialdesleal o comercializacién engafiosa. Asegurese de que
nousaelsimbolo ®, porejemplo, cuando exportaproductos a paises donde no haregistradolamarca.

36. ;Puede suempresausarla mismamarca
para distintos productos?

Cuandopongaenelmercado nuevos productos ovariantes nuevas de suproducto, tendra 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 beneficios y unos costos yriesgos. Podra:

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

» Crearunamarcanueva. Utilizaruna marcanueva, 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
nuevalinea de productos.
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» Utilizar una marca adicional conjuntamente con la primera marca. Muchas empresas optan
porusarunamarcanuevaconjuntamente conunamarca preexistente (porejemplo, Nutella®
se suele utilizar con Ferrrero®).

» Servirse deundisefioindustrialnuevo delproducto o de suembalaje (véase el apartado N.°13).

» Usar un material grafico distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que
los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos;
esto supondria servirse de un derecho de autor o undisefio industrial, o de ambos (véase el
apartado N.°13).

Nutella®ylos elementosy signos correspondientes son marcas propiedad de Ferrero®.
Tomado de la guia original de la OMPI.

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

37.;Como debe utilizar sumarca?

No basta con obtener proteccidon por medio del registro de la marca. La proteccién puede
desaparecersino utilizalamarca. Unamarca puede convertirse en genérica si se utiliza de ma-
nera tan generalizada que pasa a ser un nombre comun con el que se designa el producto o
servicio de que se trate. Cuando asi suceda, lamarcano podra serregistrada. Algunas marcas
conservan la proteccién por marca en determinados paises a pesar de haber sido declaradas
genéricas enotros (véase el apartado N.° 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo:

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

» Diferencie lamarca del texto que laacompana por medio de letras mayusculas, en negrita
oencursiva, o enmarcandolas entre comillas.

» Uselamarcasiempre de lamisma forma. Si sumarca estaregistrada conuna ortografia, 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”).

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

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

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

» Establezcadirectricesypracticas éptimasclarasy convincentesrespectodelamarca. En-
sefelamaneracorrectade utilizarsumarcaal personal,los proveedores, los distribuidores
y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepcion, siganlas normasy
directrices.

Conellopuede quelogreimpedirque sumarca se conviertaen genérica, 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 erroneamente) que el
hecho de quelogre ese objetivo.

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

Utilizar lamarca de un competidor en su publicidad esta prohibido en El Salvador, Si considera
que esnecesariousarlamarcade uncompetidorensu publicidad, es aconsejable que consul-
te primero aun abogado del paisy tenga en cuenta los aspectos siguientes:

» Tengasumo cuidado siprevé mencionaren su publicidad que su producto es mejor que el de
uno de suscompetidores. Esas aseveraciones estan prohibidasy puedentenercomo conse-
cuenciaenfrentarunaacciénde competenciadesleal. Consulte aunabogado del paisde que
setrate paraconocercualessonlasleyesynormas que seaplicanalapublicidad comparativa.

» Evite emplear la marca de un competidor de un modo que pueda dar a entender que este
garantiza o patrocina el producto que usted comercializa. Ademas, no se aproveche injusta-
mente de lareputacion de lamarca de un competidor para promocionar su propio negocio.
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» Lamarcade uncompetidor puede conteneruno o mas elementos graficos, como logotipos,
rétulos, disefos o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también
estén protegidos por derecho de autor, por lo que deberd obtener la autorizacidn del titular
delderecho de autor para utilizaruno o varios de esos elementos graficos en su publicidad.

39.;Qué es unnombre de dominioy qué
relacion guarda con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los
nombres de dominio son direcciones de Internet faciles de utilizar que sirven para encontrar
sitiosweb. Porejemplo, elnombre de dominio “wipo.int” se usa para acceder al sitioweb dela
OMPI enladirecciéon 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
pueden considerarque eluso o, enalgunas circunstancias, incluso el meroregistro 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 ciberocupacidn, usted estara obligado no solo a transferir o can-
celar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnizacién por daflos 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, sila marca de su empresa esta siendo usada como nombre de dominio o es
objeto de “ciberocupacion” por un tercero, podra usted tomar medidas para poner fin a ese
abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que
laOMPlofrece eninternet paralasoluciénde controversias enmateriade nombres de dominio,
remitiéndose ala direccion www.wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio enInternetincluye

modelos de alegaciones, asi como una sinopsis de la doctrina y un indice juridico de los mi-
les de asuntos de la OMPI relativos a nombres de dominio que ya han sido resueltos. Ofrece a
los propietarios de marcas de todo el mundo una solucién al margen de los tribunales y eficaz
desde el punto de vistadel tiempoy el costo. Para obtener mas informacion sobre el titular del
registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas
gratuitas de busqueda de nombres de dominio que estandisponibles enlinternet,comowhois.
icann. org/es owww.internic.net.
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Consejos sobre nombres de dominio

» Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un
tercero. Efectlie una busqueda de marcas (véase el apartado N.° 19) para determinar si un
competidor estd usando 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 en la 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. Enla 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, répido y barato. La forma mas sencilla es registrarlo en el SV NET,
quien es la autoridad nacional que se encarga de registrar los nombres de dominio o por
medio de uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en
www.icann.org/es o https://www.internic.net. Latasasuele oscilarentrelos 10y los 35 do-

lares de los Estados Unidos de 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.

» Unodelos problemasreside enelhecho de que los derechos de marca son de naturaleza te-
rritorial (es decir, la marca solo esta protegida en el pais o region donde se haya registrado o
se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas alahorade
solucionarcontroversias entre empresas que sontitulares legitimos de marcasidénticas o tan
similares que inducen a confusion referidas a productos idénticos o similares en paises dife-
rentes. Comolalegislacion eneste dmbito todavia estéd en proceso de elaboracion, lamanera
enquelos tribunales abordan esta cuestion varia considerablemente de un pais a otro.
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» Lapublicidad a partir de palabras clave es una modalidad de publicidad en Internet que se
sirve de palabras clave que activanlaaparicionde anuncios enuna columnaseparadadelos
resultados de la busqueda. Los propietarios de algunos motores de busqueda venden pa-
labras clave alas empresas. Cuandounusuario de Internetintroduce esas palabras clave en
elmotor de busqueda, aparecen anuncios junto con lalista de los resultados de la busque-
da. Porejemplo, unaempresa de bicicletas puede comprarla palabra “bicicleta de monta-
fAa” aunmotorde busqueda,yenconsecuenciacadavezqueunusuariointroduce lapalabra
“bicicleta de montafa” en el motor de busqueda, aparecera una pancarta publicitaria de 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 uncompetidorcomo palabra clave que activala publicidad. Supongamos, por ejemplo,
gue laempresa de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Cannon-
dale®”,lamarca de 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-
chodemarca, 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. Enla
mayoriadelos casos, losenlaces estandentrodelalegalidadyno esnecesario disponerde
la autorizacion del otro sitio para incluir un enlace en la pagina web. Sin embargo, algunos
tipos de enlaces pueden acarrearresponsabilidadjuridica, porlo que es aconsejable evitar
utilizarlos u obtener permiso paraincluirlos. Pueden plantear problemas:

» losenlaces quellevanasitios web con contenidoilegal;

e losenlacesqueincluyenellogotipo deunaempresa;

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

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

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

Enfunciéondeltamanodelaempresayde sucarterade marcas, puede que necesite contarcon
unmiembro del personal que se encargue exclusivamente de supervisarlagestiénde sucarte-
rade marcas. Uno delos cometidos fundamentales de un supervisor o coordinadorinterno de
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marcas es asegurar que se observan de manera uniforme las practicas masidoneas. Antes de
que cualquier personadelaempresaimprimalastarjetas devisita, el papelylos suministros de
oficina, el material publicitario, los embalajes y otros documentos, el supervisor comprobara
gue se cumplen las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de marcas tam-
bién deberia supervisar el volumeny la posible naturaleza cambiante deluso de las marcas, asi
comoverificarque se comunicanalagente de marcaslasrenovaciones delregistro(siincumple
elplazo seinvalidara suregistro) olas solicitudes nuevas que puedan sernecesarias. El supervi-
sortambiénpodrdactuarcomolapersonade contacto paratodaslas cuestionesrelacionadas
conlagestionyeluso delas marcas existentesylas futuras, y ocuparse, almismo tiempo, dela
coordinacion conlos agentes de marcas o los abogados expertos en marcas externos.

Ademads, se podrd encargaral supervisorde marcasla auditoriade sus carteras de marcas. Una
auditoriadelacarterade marcas puede ser Util conmiras a:

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

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

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

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

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

» prepararlacarterade marcas paraladiligenciadebidaenlas transaccionesy para su utiliza-
cidon como garantia subsidiaria enla financiacién basada en activos.

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

La persona que tenga a su cargo la gestion de su cartera de marcas deberia trabajar en estrecha
colaboracion con el miembro del personal que dirija las actividades de comercializacion, publi-
cidady relaciones publicas de su empresa. Podria ser la misma persona que gestiona todos los
aspectosrelacionadosconlapropiedadintelectualde suempresa, que se coordinaconlosagen-
tes y abogados externos y que formula politicas con el fin de ensefiar al personal cuéles son las
buenas practicas en materia de propiedad intelectual. Para potenciar al maximo los beneficios y
protegerintegramente sus activos de propiedad intelectual, es necesario que todos esos ambi-
tos estén coordinados entre si.
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Lista recapitulativa de comprobacion
» ¢Utiliza sumarca de manera coherente? Compruebe conregularidad que utiliza sumarcade
formaadecuadaenrelaciénconlos productosy servicios apropiados.

» ¢Utiliza los 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 estd 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 aun abogado del pais especializado en marcas
antes de utilizarlamarca de un competidor.

» Masinformacion. Véase el punto 4 delmodulo 02 de IPPANORAMA™,
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42.;Puede conceder licencias sobre sumarca
aotras empresas?

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

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

JF

Estamarcaestalicenciada afavorde JF PRODUCTS, S.A. DE C.V para ser utilizada en sus aleacio-
nes; materiales de construccion metalicos; construcciones transportables metalicas; materiales
metalicos paravias férreas

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

Laconcesidondelicencias sobre marcas paralaexplotacionde productos derivados puede ser

unafuente adicional deingresos:

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

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

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

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

Si bien existen normas de sector relativas a la cuantia de las regalias en cada sector industrial
en particular cuya consulta puederesultar Util, cada acuerdo de licencia es Unicoyla cuantia de
las regalias depende de factores especificos y muy diferentes que pueden negociarse. Porlo
tanto, las normas de sector pueden proporcionar una orientacidn Util, pero basarse excesiva-
mente en estas normas suele serun error, puesto que cada marca tiene unvalor distinto.

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

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

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

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

Enunmismo acuerdo delicenciapuede haberdisposiciones que concedan algunos derechos
de manera exclusivay otros de manera unica o no exclusiva.
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El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comité de Partes Interesadas en el Café Etiope
de Gran Calidad), en colaboracién con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopia, puso en
marchalalniciativade DesarrollodelaMarcay Concesionde Licenciasdel Café Etiope. Conellase
pretende aliviarla pobreza en Etiopia mediante lapromocidnylautilizacion de sus cafés de mayor
calidad. Lastresmarcas masfamosas de café etiope (HararTM, YirgacheffeTMy SidamoTM) Sere-
gistraronenunos 36 paisesy se exigio alos distribuidores que obtuvieran licencias no exclusivas-
parasuventa. Etiopia cuentaahoraconmasde 110 licenciatarios en ocho paises.

45.; Deberia conceder unalicencia exclusiva
o no exclusiva sobre sumarca?

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

46.;Quérelacion guardanlos acuerdos de
franquicia conlas marcas?

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determi-
nada de realizar una actividad empresarial, amplia su empresa mediante la concesion a otros
empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago
de unatasa. Ademas de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador
otorgara al franquiciado el derecho a usarla propiedad intelectual y los conocimientos espe-
cializados del franquiciador, y le proporcionara formacion y apoyo. En resumen, un negocio
exitoso seriareproducidoy gestionado porempresarios (los franquiciados) bajo lasupervision
y el control del franquiciadory con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el
derechoausarlapropiedadintelectualrelacionadaconesenegocio paraque este puedages-
tionarelnegocio eficazmente. Los derechos de propiedadintelectual que se cedenbajolicen-
ciaenunacuerdo de franquicia suelen sermarcas de productos o servicios, disefos, derechos
de autor, patentesy secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos
de propiedadintelectual.
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Ejemplo:

EnElSalvador, hasidounsistemaque se hautilizado conmucho éxito paramarcas como LAPAMPA
THE COFFEE CUPy LANEVERIA.

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

Cadavezexistenmas posibilidades de vender o cederunamarca, sea cual sealaempresa titu-
lar. Paralaventa o cesion de unamarca es recomendable registrar dicho traspaso, en el Regis-
tro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

Estudio monografico: ;Como puede una marca aportar beneficios aun empresario?
El ejemplo de KAAPS

Un caso de éxito es café KAAPS creada por PRODUCTOS KAAPS, S.A.DE C.V. Laidea de producir
y vender café de El Salvador de alta calidad en mazorcas surgio en un viaje de campamento en La
Palma, Chalatenango. Sin saber si se podria desarrollar un mercado para los pods de café en El
Salvadory enlugar de invertiren maquinaria altamente costosa, los fundadores de PRODUCTOS
KAAPS, S.A. DE C.V. exportaron temporalmente un “quintal” de café salvadorefio a los Estados
Unidos para envasarlo en pods. Los pods empacados fueron devueltos para la venta en El Salva-
dor. Elestudio piloto sellevé a cabo entre la primera mitad de 2010y principios de 2011. Las ventas
muy exitosas motivaronalosfundadores a establecerformalmente KAAPS en2011 conlaintencién
de ofrecer café de alta calidad a precios accesibles a los consumidores de El Salvador. Un gran
avancefue ganarelpremio PROINNOVA - FUSADES. La adjudicaciéntrajo fondos muy necesarios
del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) del Ministerio de Economia que permitieron la
adquisicion de una maquina para fabricar capsulas de café para la produccidén local. También se
incluyo el acceso al programa de apoyo al desarrollo empresarial de FUSADES.

Este caso ilustra cdmo la estrategia de confiar en datos sélidos de un proyecto piloto abrié las
puertas a fondos gubernamentales y apoyo al desarrollo empresarial, esenciales para las pers-
pectivas de internacionalizaciény crecimiento de laempresay de lamarcalacual es unorgullo en
consumir productos nacionales de alta calidad.

La palabra KAAPS proviene de KAAPEH, café en maya. El nombre de la empresa pretende gene-
rar orgullo porla cultura del pais. También refieja la aspiracion de la compania de darse a conocer
como una empresa innovadora que ofrece café gourmet preenvasado, de un solo uso y de alta
calidad en Centroaméricay, eventualmente, de estaregion al mundo.

KAAPS compra café de alta calidad en El Salvador, lo empaquetaylo vende en mazorcas.

KAAPS también es distribuidor de maquinas para preparar café expreso en monodosis, en una
variedad de tamafos y capacidades que satisfacen las demandas de los consumidores de café
individuales, asi como de restaurantes, oficinas y hoteles. Actualmente la empresa ofrece varie-
dadesdiferentes de café como Bourbon, Pacamarray descafeinado.
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48.;Pueden otras empresas revender los
productos de marca de suempresa sin
autorizacion?

Porlo general, otras empresas pueden revender en el mismo paisy sin tener que solicitar sucon-
sentimientolos productos protegidos pormarcaque hayancomprado asuempresa. Sinembar-
go, que untercero puedarevenderlegalmente en otro pais sus productos protegidos por marca
dependera de la legislacién pertinente (véase el cuadro que figura a continuacion). Al elabo-
rar su estrategia de exportacion, deberad comprobar este asunto, de ser posible con el aseso-
ramiento de un experto jurista. De manera analoga, si suempresa prevé adquirir productos que
llevan una marca propiedad de otra empresa, debe solicitar el permiso formal previo del titular
del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero. Quizas le sorprendan la
considerable complejidad de las respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varian de
un pais a otro. De hecho, en El Salvador existe 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 unregistro de marca puede o no actuar contraunrevendedor de sus productos.

Lasimportaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

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

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

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

Esapérdidade control es esencial para el funcionamiento de cualquier economia de mercado, ya
que permite elintercambio libre de productosy servicios. De no existirladoctrina 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.
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Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos moviles iPhone®.
Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono moévil 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 vendio 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 cuédl de ellos es preferible es ob-
jeto de unagran controversia, debido a que conllevarepercusiones econémicasimportantes.

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

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

» Enlospaisesdonde sereconoceladoctrina delagotamientointernacional, el derecho del
titular de lamarca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o co-
mercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las importaciones
paralelas, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos
paisesindependientemente dellugaren elmundo en el que se hayan vendido o puesto en
elmercado porprimeravez.
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Lista recapitulativa de comprobacion

» Comercializacion. Examine las diferentes opciones existentes para la comercializacién de
sus marcas, que pueden constituiruna manera lucrativa de ampliar sunegocio.

» Concesidondelicencias. Lacuantiadelasregaliasy 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 elmddulo12 de IPPANORAMA™,
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49.;Por qué esimportante detectar las
infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utiliza-
cién de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se
sirve de lareputaciéon de esaempresa para privarle de sus ventas. En segundo lugar, siel com-
petidorvende productos de peorcalidad, lareputacidndela otraempresa se vera danada. Por
consiguiente, es importante que efectle un seguimiento continuo del uso por otras empre-
sas de marcas que sean tan similares que lleven a confusion. A tal efecto, puede adoptar las
siguientes medidas:

~

» llevaracabo bulsquedas de marcas (véase el apartado N.° 19);
» efectuarunseguimiento enlnternety ensus puntos de venta habituales;

» proporcionar formacién a sus empleados sobre los derechos de marcay 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.

Lagestion deriesgos enla esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestion de
riesgos que tiene porobjeto protegereltiempoy el dinero que usted hainvertido en sumarca.

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 documenta-
das.

Defina quién, ensuempresa, estd encargado de gestionar sus activos de propiedad intelectual.

Elabore una estrategia financiera para la gestion de sus marcas en la que se aborden cuestiones
como las tasas de mantenimiento, los segurosy eluso de expertos externos como los agentes de
marcasylos abogados expertos en marcas.

Coordine asus empleados de modo que se garantice que sus marcas se utilizan de manera cohe-
rente (marketing, publicidad, etc.)y establezca un sistema para documentar el uso de sus marcas.

Proteccion de los derechos

» Enfuncion 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-
presasy marcasnuevas que sean de

» suinterés, asicomo productos competidores que pudieraninfringir sus 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 suempresa crecey cambia.

50.;Cuando infringe otra marca sus
derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca o unamarca
tansimilar que induce a confusién paralos mismos productos o para productos similares enun
pais 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 proxima a la suya que es pro-
bable que los consumidores se confundan. La confusidn puede residir en que los productos
del competidor seaniguales alos suyos o en que, de algun modo, la empresa del competidor
parezcaguardarrelacién o estar aprobada, autorizada o patrocinada por suempresa.

» Sitieneunamarcafuerte. Lafuerzadistintivadelamarcaviene determinadaporelhechode
haberlaregistrado, el grado de caracter distintivo que posee conrespecto alos productos
ofrecidos (véanse los apartados N.° 9y N.°10), la duracidon del periodo durante el que se ha
utilizado lamarcayla cantidad 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 unarelacion entre los productores.

» Sihayindicios de que efectivamente existe confusion. Todos los mensajes de correo postal
o electrdnico, los faxes y las llamadas telefénicas que se hayan remitido o efectuado por
error, asicomo cualquier quejadelos consumidores, resultande utilidad para evaluar el gra-
do de confusidndel publico. Una encuesta alos consumidores sirve para demostrarlacon-
fusionentre el publico.

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

Este grado de proteccion tradicional no es aplicable de la misma forma para proteger marcas
notoriamente conocidas, contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputacion o de
diluir el caracter distintivo de lamarca. Esas marcas gozan de una mayor proteccion en casito-
doslos paises (véase el apartado N.° 5).
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51.;Qué debe hacer si sumarca esta siendo
utilizada por terceros sin su autorizacion?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca esta siendo
objeto deinfraccién. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informara de las distin-
tas maneras en que puede interponer una accion civil por infracciéon de la marca o una accidn en
sede penal y le asesorara sobre cédmo hacer valer los derechos de su marca. Le informara de los
procedimientos civiles, mercantiles o, en su caso, penalesy administrativos delos que dispone.

Sicomprueba que se estaninfringiendo sus derechos de marca, podra decidirenviarunacarta
gue se conoce conelnombre de “cartade cese de uso" al supuestoinfractorenlaque selein-
forme delaposible existenciade un conflicto. Pararedactaresacartaesrecomendable contar
conlaasistenciadeunabogado especializado enmarcas.

Si suempresa considera que la infraccién es dolosa y sabe donde tiene lugar la actividad in-
fractora, tal vez quiera actuar a través de una accién penal y obtener, con la ayuda de un abo-
gado especializado en marcas, una orden de allanamiento, inspeccion e incautacion (cursa-
da, normalmente, por un tribunal competente o por la Fiscalia General de la Republica ) para
efectuar una inspeccion sin avisar previamente a la empresa o persona que supuestamente
estd cometiendo un delito de falsificacidon dolosa de marcas o de pirateria lesiva del derecho
de autoraescalacomercial.

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

Estudio monografico: La utilizacion del sistema de propiedad intelectual para prote-
gerse contra competidores que infringenlos derechos de marca. El ejemplo de Saigon
Cosmetics Corporation (SCC)

Saigon Cosmetics Corporation (SCC)es el principal fabricante de perfumes, cosméticosy articu-
los de tocador de Viet Nam. Por medio de los servicios de agencias profesionales de propiedad
intelectual de Viet Namy del extranjero, SCC se asegura de que sus activos de propiedadintelec-
tual estan protegidos, antes introduciren el mercado cualquiera de sus productos. Gracias a esta
medida, SCC es propietario de mas de 200 marcas y disefios industriales, muchos de ellos en el
ambito internacional.

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

.78 .



El secreto esta enlamarca

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

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

EnIP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI de estu-

dios de caso sobre la propiedadintelectual, encontrara mas informacion.

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

En El Salvador, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo obje-
tivo es impedirla importacién de productos de marca falsificados y de cuya ejecucion se en-
cargan las autoridades aduaneras nacionales. Las autoridades aduaneras pueden examinar,
inspeccionareincautarlos productos sospechosos deinfringirderechos de marca u otros de-
rechos de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se llevan a cabo principalmente
contralos productos que seimportan al pais ya sea por una peticion de parte interesada o por
una accion oficiosa de lamisma aduana. También es posible retener los productos sospecho-
SOS gue se encuentran en transito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de
inmensa ayuda paralos titulares de registros de marcay proporcionarinformacion valiosa que
resulta Util paralalaborinterna de observanciadelos derechos quellevanacabolasempresas.
Para beneficiarse enlamayor medida posible del sistema, es aconsejable que suempresa:

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

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

» proporcionetantainformacidncomole seaposibleycoopere conlosfuncionarios deadua-
nas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, informa-
ciénsobrelagamade productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre como distinguir
los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, informa-
cidonacercadelaubicacidony el destino delos productos falsificados, etc.)
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53.;Con qué opciones cuenta para solucionar
extrajudicialmente controversias surgidas de
demandas porinfraccion?

En algunas ocasiones, las controversias porinfracciones pueden solucionarse de manera efi-
caz por medio de la mediacién o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de serun
procedimiento menosformal, mas brevey mas barato quelos procedimientosjudicialesy, ani-
velinternacional, es mas facil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la
mediacidnes quelaspartes mantienen el control sobre el proceso de soluciéndela controver-
sia, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora,
conlaque puede ser conveniente estableceruna colaboracion en el futuro. Para obtener mas
informacion sobre el procedimiento de arbitraje y mediacion, véase el sitio web del Centro de
Arbitrajey Mediacidnde la OMPlen www.wipo.int/amc/es.
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Lista recapitulativa de comprobacion

» 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.

» Gestion de riesgos. Elabore una estrategia de gestion de marcas a fin de reducir al minimo
losriesgosy potenciaral maximo los beneficios.

» Asesdrese. Consulteaunabogado de marcas antesde 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.

» Solucion 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 mediacion enlos acuerdos de licencia (puede obtener mas informacion en www. wipo.
int/amc/es).
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Lista recapitulativa global de comprobacion para una buena estrategia en
materia de marcas
» Escojaunamarcafuerteyvalida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportacion.

» Efectle unabusqueda de marcas ensu paisy enrelacién conlos posibles mercados de ex-
portacidonylaslineas de productos que puedan ampliarse.

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

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

» Obtengabeneficios delaconcesiénde licencias sobre sumarca, cuando proceda.

» Nopermitaque otros confundanalos consumidores. Detecte elusoindebidode sumarcae
inste con prontitud alinfractora que cese enese uso. Sielinfractornoresponde a suintima-
cion, inicie acciones judiciales.

» Inste a la autoridad aduanera, alli donde exista, a que impida laimportacién o exportacion
delas mercanciasinfractoras.
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Consultelos siguientes sitios web sidesea obtener masinformacion sobre los siguientes temas:

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

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

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

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

index.html

» LaClasificacidon de Niza: https://www.wipo.int/classifications/ nice/es/index.html

» LaClasificacionde Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/ es/index.html

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

» El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas productos o de serviciosy los pro-
cedimientos de solucidn extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio:
WWW.Wipo.int/amc/es/domains/index. html

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

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

» LaBase Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita busque-
das relativas alas marcas en multiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/branddb/

index.html
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