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Resumen

Con este trabajo se pretence basicamente resaltar la importancia que reviste en el
mundo empresarial actual la proteccion de las marcas, uno de los signos distintivos
objeto de tutela en la Propiedad Intelectual. Este rama del Derecho surgida en la
segunda mitad del siglo 19, le brinda proteccion a las creaciones del intelecto humano'y
dentro ce ellas a aquellas que provienen de la rama industrial, de ahi gue el desarralloy
perfeccionamiento de las actividades comerciales obliguen a intensificar las vias de
proteccion de los signos que identifican a empresas o productos de los similares en el
mercado y asi mismo establece como resolver los conflictos que en ese orden se
produzcan.

Introduccion

La propiedad intelectual es la rama del Derecho que protege las creaciones del intelecto
humano, es la disciplina juridica que tiene por objeto la proteccion de bieres y
materiales de naturaleza intelectual y de contenido creativo, lo cual permite incluir
dentro de este concepto bienes intelectuales de diferentes érdenes como industriales,
comerciales, técnicos, artisticos, literarios y cientificos, dividida en dos grandes grupos:
el derecho de autor y los derechos conexas, Y la Propiedad Industrial. Por supuesto en el
primer grupo se hace la distincidn entre €l autor de una obra (p. €. un programa ce
ordenador, un hallet) y €l intérprete de la obra (p. g. la actuacion de un bailarin). Los
derechos del autor solre su obra no son idénticos a los derechos de los intérpretes sobre
su actuacion. Todos son derechos de propiedad intelectual, y las reglas no son muy
distintas, pero no son identicas. Par un lado estan los “derechos de autor™ y par otro lcs
"derechos conexos” o “afines” o ““vecinos” como también se les reconocen algunas
regiones.

El segundo gran grupo es el de los Derechos de Propiedad Industrial, donde se brinda
proteccion a las invenciores, las marcas, los dibujos y modelos industriales, modelos de
utilidad, topografia de dircuitos integrados, indicaciones de origen, lemas camerciales,
variedades vegetales, asi como la represion a la competencia desleal. Son estcs Ultimaos
los que estén estrechamente relacionados con el sistema empresarial, siendo las marcas
un elemento indispensable sobre todo en la comerdializacion pues es precisamente el
signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras empresas.



De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez
constancia en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de
1883, y en el Convenio de Berna para la Prateccion de las Obras Literarias y Artisticas,
de 1886. De la administracion de uno 'y otro tratado se encarga la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Desarrollo
1-Las Marcas. Generalidades

Las Marcas son signos que se Uutilizan para productos o en relacion con la
comerdalizacion de productas, no solo se aplican a los productos propiamente sino al
embalaje en el que pueden venderse. Pueden consistir en palabras, letras, nlmercs,
dibujos, imégenes, colores, logatipos, 0 combinaciones de estos elementcs. De esta
forma pueden clasificarse en Figurativas: elementos graficos como dibujos, figuras,
simbolos y los colores solos 0 combinados delimitados por una figura especifica;
Mixtas: Combinacion de elementos figurativos y denominativos y estos ditimos con
grafismo especial; Tridimensionales: envoltorios, envases, la forma singular del
producto o su presentacion; Sonaras: sonidos o combinaciones de ellos; Olfatives: Ics
olores.

Dado que su funcidn fundamental es diferenciar unas empresa de otras y los productos
de los de la competencia, las marcas desempefian un papel primordial en las estrategias
de desarrollo y comercializacion, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputacion de
los productos de la empresa ante los consumidores.

2-El valor de las Marcas y por qué deben protegerse

Para la mayor parte de las empresas una marca elegida y utilizada con esmero
representa un valicso activo comerdial; para algunas debe ser incluso el activo més
valioso que paseen.

El registro de una marca atorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que
terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando
una marca tan similar que pueda crear confusion. Si no se registra la marca las
inversiones gue se realicen en la comercializacion de un producto pueden resultar



infructuosas ya gue sus rivales podrian utilizar la misma marca u otra tan similar que
pueda confundirse para comercializar productos idénticos o similares.

La importancia de la obtencion de derechos de marca ha aumentado con la entrada de
un ndmero cada vez mayor de empresas en el mercado internacional y la expansion del
mercado electronico. Las empresas necesitan ser capaces de registrara sus marcas y
gestionar sus carteras de marca de forma agil y economica.

De manera general las Marcas:
» Garantizan gue los consumidores distingan los productos
> Permiten a las empresas diferenciar sus productos

» Son un instrumento de comercializacion y permiten proyectar la imagen y la
reputacion de una empresa

> Pueden ser objeto de concesion de licencias y proporcionar una fuente directa de
ingresos atraves de regalias.

> Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia
> Pueden ser importantes activos comerciales

> Incitan alas enpresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del
producto

> Pueden ser (tiles para obtener financiamiento.
3-La proteccion de las Marcas.

La proteccidn de las marcas se obtiene mediante el registro y en algunos paises también
a través de su utilizacion. La segunda variante es la mas recomendable sobre todo
porque es més facil accionar contra un competidor que use la misma marca u otra muy
similar.

En muchas ocasiones se tiende a confundir el nombre camerdal con la marca y existe

diferencia entre ambos, el primero es el nombre completo de la empresa y la marca en
cambio es el signo distintivo del producto o productos de la empresa, una entidad puede



ser titular de varias marcas, por ejemplo se puede usar una marca para identificar todos
sus productos, una linea de productos en particular, o un tipo especifico de producto.

Existen un grupo de moativeos por los gque se puede denegar una solicitud de registro de
una marca y estos se dividen en dos grupcs:

Motivos absolutos

Términos genéricos: por ejemplo si una entidad pretende regstrar la marca “Silla” para
vender sillas lamarca sera denegacda ya que ese es el término genérico del producto.

Términos descriptivos: son palalras que suelen emplearse en el comercio para describir
el producto en cuestion, por ejemplo usar la palabra Dulce para vender chocolates por
ser descriptiva, incluso seria injusto otargarle a un solo fabricante de chocolate la
exclusividad del uso de la palalra Dulce.

Marcas corsideradas contrarias al orden publico o la moral: por lo general, las palabras
y las ilustraciones que se corsideren contrarias a las nommas cominmente aceptadas de
moral y religion no se pueden registrar como marcas.

Las banderas, escudos de armes, sellos dficiales y emblemas de Estados o ce
organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional
de la OMPI suelen excluirse ce la posibilidad de registro.

Motivos relativos

Cuando la marca entra en conflicto con atras ya existentes. La coexistencia de dos
marcas idénticas o similares asignada al mismo tipo de producto puede confundir a los
consumidores.

4-Puntos que hay que tener en cuenta para elegir unamarca.
» Comprobar que la marca elegida cumple todos las requisitos legales de registro.

> Realizar una bisqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca no
es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusion.

> Asegurarse de que la marca sea facdil de leer, escribir, deletrear y recordar y que
se preste a todo tipo de de medics publicitarics.



> Asegurarse de que la marca no tiene connotaciones negativas ni en su propio
idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportacion potenciales.

» Comprobar la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, 0
sea, la direccion de internet

5- ¢COMoO se registra una marcaen el extranjero?

Existen varias vias para registrar una marca en el extranjero, si ya s ha registrado la
marca en el propio pais y se decide a exportar productos 0 servicics es recamendable
registrar la marca en el extranjero:

v" Lavia nacional: laempresa solicita el registro en las oficinas de lcs paises donde
qQuiere obtener proteccion, en el idioma que se exija y pagando las tarifas que
correspondan.

v" La via regional: se puede obtener prateccion en paises que formen parte de un
sistema regional de marcas, se puede salicitar un registro que surta efecto en
todos los estados miembras.

v" La via Internacional: si el pais de origen de la marca es miembro del Sistema de
Madrid puede acogerse a ese sisterma que es administrado por la OMPI para
registrar la marca en los mas de 70 paises miembras.

Cuba es miembro del Sistema de Madrid, cuéles son las ventajas que este presenta:

1. Hl titular de la marca puede registrarla en todos los paises parte en el Sistema
presentando una Unica solicitud internacional, en un solo idioma, y con arreglo a
un Unico conjunto de tasas y plazos.

2. Ayuda a administrar eficientemente la cartera de marcas de una empresa, ya gue
ofrece la posibilidad de renovar el registro cada 10 afios por un procedimiento
agil y sercillo.

En un momento econamico dificil como el actual, la gestion inteligente y estratégica
de los derechos de marca es mas importante gue nunca. El Sistema de Madrid para
el registro internacional de marcas es una solucion practica para las empresas que
buscuen un modo eficiente y econdmico de enriguecer su cartera de marcas.




6-¢ QUé es la coexistencia de marcas?... Blsqueda de alternativas.

La expresion coexistencia de marcas describe una situacion en la que dos empresas
diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin
que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la atra. Esto no tiere
por que llevar a ningln conflicto o litigio, siempre y cuando las marcas en cuestion
sigan cumpliendo su funcidn principal, que consiste en diferenciar los productos o
servicios para los que se usan de los de la competencia.

Los problemas surgen cuando esta funcion de distincion se anula porgue las actividades
de las empresas para las que se empezd a usar la marca determinada comierzan a
solaparse. De este modo marcas gue hayan coexistido sin problemas en un momento
dado pueden entra en conflicto de repente.

Cuando dos empresas son concientes de estar usando marcas identicas o similares, tiene
que tomar la decision de establecer un acuerdo formal de coexistencia para evitar el uso
futuro de ambas marcas se superponga de tal forma que sea perjudicial o infrinja los
respectivos derechos.

En un acuerdo formal de coexistencia de marcas, ambas partes reconocen el derecho de
la otra sobre sumarca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el
mercado. Esta coexistencia puede basarse en una division de los territorios donde cada
uno de las titulares puede ejercer sus actividades, 0 en una delimitacion de sus ambitos
de uso respectivos, por ejemplo, en lo que respecta a los productos para los que va a
usarse. Si la mejor solucidn es un acuerdo de coexistencia, el primer paso es que ambas
entidades definan sus esferas de actividad y acuerden cefiirse a esos parametres.

Una cuestion importante gue hay gue terer en cuenta antes de negociar un acuerdo ce
coexistencia es la del interés pdblico. Un tribunal puede invalidar un acuerdo si
considera gue, en un cacs conareto, la coexistencia de marcas similares iria en contra
del interés publico si dos productos médicos diferentes llevasen la misma marca, incluso
en el caso de gue las empresas operasen en zonas geograficas distintas.

El proceso de elegir una marca debe llevarse a cabo con cuidado Y vision de futuro,
realizando una blsqueda lo més exhaustiva posible. S a pesar de estos esfuerzos, surge
un conflicto con una marca igual o similar gue esté en el mercado, puede resultar mas
€condmico recurrir a un acuerdo de coexistencia que un enfrentamiento judicial. Les



corresponde a los propietarios de las marcas decidir en casa cual es la mejor alternativa
en funcion de su situacion particular.

Conclusiones
Todo lo expuesto permite llegar a las siguientes conclusiones:

o Las marcas ademés de identificar productos y servicios son un instrumento
de comercializacion.

o El registro de la marca proporciona un facil accionar contra un competidor
que use lamisma marca u otra muy similar.

o Lacoexistencia de marcas no necesariamente genera conflicto siempre que
las marcas sigan cumpliendo la funcién principal, diferenciar los productos
y servicios de los de lacompetencia.

o El acuerdo de coexistencia de marcas facilita definir los términas en los que
las marcas similares van a coexistir en el mercado.
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