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LAS MARCAS Y DESIGNACIONES COMERCIALES DESDE LA OPTICA DEL

MARKETING

Concepto de marca

El concepto de marca juega un papel esencial en la sistematizacion de la rama
del Derecho que nos ocupa y en la aplicacion de la legislacion marcaria a casos

concretos.
Entre las definiciones de marcas tenemos las siguientes:

a. Es el signo caracteristico con que el industrial, comerciante o
agricultordistingue los productos de su industria, comercio o explotacidon

agricola.

b. Es el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las

mercaderias.

c. Son simbolos denominativos o emblematicos que distinguen los artefactos de
una fabrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las

industrias agricolas.

d. Es el simbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse

los productos de un industrial o de un vendedor.

e. Es un signo protegido en virtud de su inscripcion en el registro, que una
empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderias fabricadas o vendidas

por ella o determinadas prestaciones de servicios de otras empresas.
f. Es cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes de una empresa.

La Ley no incluye una definicion explicita de marca. No obstante, tal definicién
puede extraerse de su articulo 1ro que enumera lo que puede registrarse como

marca.
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“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios:
una o0 mas palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los
emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos;
las imagenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un
lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los
envases; las combinaciones de letras y de numeros; las letras y nUmeros
por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad

distintiva y todo otro signo con tal capacidad”

Para empezar a desmembrar el concepto se entiende que la marca es un signo
estimulo: porque causa estimulo en el receptor, ingresa en un sistema

psicologico de asociaciones de ideas.

“La marca es una construccion simbdlica y subjetiva que brota del
didlogo, de la conversaciéon entre la oferta, que es una promesa, y la
demanda, que es una esperanza. La marca es una realidad inventada. La
Empresa vive o muere segun el significado que la merca logra en la mente

del consumidor” Alberto R. Levy

Aspectos generales de las marcas.

La industrializacién acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, y cuya
extension y profundizacién no han cesado desde esa época, han conducido a

una creciente utilizacion y valor de las marcas.

Una situacion similar subsiste aun en las economias modernas respecto de
ciertos productos basicos, particularmente agricolas y minerales, cuyo caracter
fungible presta escasa significacion a la identificacion de su productor; lo
esencial respecto de ellos es que se cumplan las especificaciones de calidad
que permitan incluir al producto en cuestion de una de las categorias
empleadas en la rama comercial de que se trate para la clasificacion de las

mercaderias.
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En la economia industrial, por el contrario, la utilizacion de signos que permitan
determinar la empresa oferente de bienes y servicios pasa a ocupar un papel
relevante. Se acrecienta en el comercio el numero de mercaderias cuya calidad
no puede ser totalmente determinada mediante especificaciones o
descripciones relativamente simples, sino que sélo puede ser precisada con su
uso. Adicionalmente, crece sustancialmente el numero de productos no
dirigidos a la satisfaccion inmediata de necesidades basicas de la poblacion,

sino a atender deseos arbitrarios o suntuarios.

En nuestros dias, en que la propaganda comercial adquiere dimensiones de
enormidad y de obsesion, las marcas pasan a desempefar dos nuevos
papeles. Por una parte, la propaganda lleva a que las marcas no tengan un
mero valor identificario, sino que su mera presencia otorgue cierto placer o
satisfaccion al comprador, o en términos mas precisos econdmicamente, que
ésta esté dispuesto a pagar un mayor precio por los productos acompafados de

las marcas publicitadas.

Funciones que cumplen las marcas.

Funcién de identificacion:

La Marca identifica a los productos y/o Servicios desde el punto de vista de sus
principales caracteristicas y/o atributos. La Marca es un concentrado de

informacion y memoria de los mismos.
Funcion de Referencia:

La Marca reduce en los consumidores el tiempo de busqueda, porque perciben

inmediatamente el abanico de soluciones que les son presentadas.
Funcién de Garantia:

La Marca es un compromiso de calidad y rendimiento. El fabricante esta
obligado por su Marca a garantizar un minimo de nivel de calidad, pues es una
promesa hecha a los consumidores de asegurar la permanencia de buenos

productos y/o servicios.
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Funcién de Personalizacion:

Los consumidores a través de las marcas, manifiestan el deseo de identificarse
con un determinado ambiente social. La Marca es uno de esos elementos por
medio del cual el consumidor comunica quien es el o quien quiere ser ante los

ojos de los demas.
Funcién Ludica:

Esta funcién corresponde al placer que el consumidor experimenta cuando va
de compras. La eleccidn, originada por la presencia de multiples marcas, crea

en ciertos compradores una verdadera fuente de estimulo o de excitacion.
Funcién de Practicidad:

En lugar de recomenzar en cada ocasion el proceso de decisidbn de compra en
forma completa, la Marca permite memorizar el resultado de procesos de
eleccidon anteriores, las conclusiones obtenidas y sus experiencias de consumo.
La Marca, en este sentido, es un concentrado de informaciones pasadas (que
denominamos Imagen de Marca), y por lo tanto reduce el tiempo de busqueda

en el proceso repetitivo de compra.
Funcién Publicitaria:

La funcion publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se
vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su funcion
distintiva. Una segunda faceta de la funcion publicitaria se vincula con la
consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que
constituyen éste. Un tercer aspecto de la funcidon aqui analizada queda
configurado por la utilizacion de las marcas para dar a conocer, por distintos
medios y en forma directa y explicita, informacién respecto de los productos y

servicios marcados.
Funcién de Proteccién:

El uso de las marcas es facultativo; la relacién entre el producto y su indice de
origen o marca es establecida unicamente por el propietario de la ultima, quien

puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o un distinto,
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variar el contenido de los envases, recurrir, en fin, a cuantas maniobras le
aconseje su buena o mala fe, sin que el publico tenga otra defensa contra el
posible engafio que la que a la larga resulta mas eficaz : dejar de comprar. La
propiedad de una marca es susceptible de cuantas desmembraciones admite la
propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de
contratos. La marca es como propiedad una cosa mueble que esta en el
comercio sin restriccion de ninguna naturaleza. En todos los casos expuestos,
puede resultar la marca utilizada en la practica por dos 0 mas comerciantes, sin

que tampoco entonces tenga el consumidor recurso alguno para impedirlo.

Fuentes de derecho, uso vy reqistro.

Otro aspecto que en el este siglo sea motivo de revision, lo constituye el
sistema de registro frente al uso anterior como fuente de derechos, asi como la
exigencia de algunos paises de usar una marca, no como requisito para
solicitarla, puesto esto contraviene las disposiciones de TRIPS, pero si para
otorgar el registro. De igual forma, con la formacion de zonas de libre comercio

y tratados regionales, el principio de territorialidad puede sufrir modificaciones.

Sistema de oposicion.

El aceleramiento del ambito comercial en el Siglo XXI, hara necesario agilizar
los procedimientos de registro, por ello es conveniente revisar el sistema de
oposicion frente al examen de novedad realizado por otros para determinar el
otorgamiento de un registro marcario. Actualmente la gran mayoria de paises

se apoya en el sistema de oposicion con los problemas que éste representa.

Criterios de confusidn y uso de marcas.

En la perspectiva de la industria que se nos presenta mas intensiva en
conocimientos, asi como en informaciéon y comunicaciones, sera necesario
cuestionar los criterios para determinar la confusién de marcas, y pueden
aparecer elementos mas objetivos para determinarla o se acuda a la tecnologia
para ello. De la misma forma, el uso obligatorio de marcas, sera objeto de
revision. Asi como la forma de utilizarlas. Los medios informaticos traeran por

consecuencia modalidades de uso que bien podran considerarse como un uso
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efectivo de la misma, modalidades de uso como el "uso virtual", que junto con el
uso oculto y el uso relevante, podra considerarse como uso efectivo de la
marca. Asimismo, podran surgir formas de uso indebido que conforme a la
legislacion internacional y nacional vigente no estén contempladas. A este
respecto, cabe mencionar los problemas ya existentes que se enfrentan con la
super carretera de la informacion, por el uso de los nombres dominio, Internet
parece ser tierra de nadie, por lo que es necesario una regulacion especifica

que el sistema actual de proteccion no prevé.

Falsificacion e imitacion de marcas.

La globalizacion de mercados, no esta exenta de este fendmeno. Para este
tercer milenio, se incrementaran los mercados, y junto con ellos la falsificacion o
imitacion de marcas, a pesar que TRIPS contiene los mecanismos que se
consideran, hoy dias necesarios para combatirla eficazmente. En TRIPS,
quedaron plasmadas algunas de las inquietudes de la reunién de Canes de
1992. En esta reunion, en la que se pronosticé que para los proximos 25 afios
la pirateria florecera, y se expreso6 que la venta de productos de imitacién o que
deliberadamente se les aplica una marca indebidamente, es una industria
internacional. Este fenbmeno social, no debe verse de manera exclusiva, como
un problema de paises en vias de desarrollo, sino que lamentablemente lo es a
nivel mundial. Es por ello que apoyados en TRIPS, se deben continuar los
trabajos para tomar medidas coordinadas y simultaneas en los diferentes
paises para ello, de nada servira, presionar a las autoridades de soélo unos
cuantos paises, o del pais donde se comercializa el producto, pero no tomar
acciones en los paises donde se fabrican los mismos. La tendencia
internacional fue despenalizar las conductas en materia de propiedad industrial,
tanto en materia de patentes como de marcas, pero tal vez sera necesario
revisar si esta tendencia fue afortunada o no, o seleccionar algunas conductas
para regresarlas al ambito penal, y equipararlas a otro tipo de delitos, como
podrian ser los fiscales, o delitos contra la salud. Por otra parte, las exigencias

del comercio, demandaran una mejor conciencia de consumo, que ojala
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coadyuve a no adquirir al menos conscientemente articulos falsificados o

contratar servicios que se ofrezcan con marcas utilizadas indebidamente.

Proteccién vy registro de marcas notorias.

Entre los multiples temas debatibles, esta el del posible registro nacional o
internacional de marcas notorias. Complejos son los argumentos en pro o en
contra, y no existe consenso al respecto, pero la tendencia es en el sentido de
analizar esta posibilidad, sin olvidar el posible reconocimiento como notorio, a

los nombres comerciales.

La marca como método mnemotécnico.

La marca, en tanto que un signo — estimulo, es un signo de sustitucion, es decir, un

simbolo en el sentido exacto del término.

La condicion asociativa de la marca es un poderoso instrumento mnemotécnico. La
originalidad tematica y formal, el valor simbdlico, y la fuerza de impacto visual y
emocional, contribuyen a la constante de re impregnacion de la marca en la memoria

colectiva.

Si la marca es un signo — estimulo, es decir, un signo asociativo e inductivo que se

incorpora a los sistemas mentales, también al mismo tiempo es signo memorizante.

Factores memorizantes de la Marca

Originalidad: se logra con hacer una investigacioniconica y de la memoria visual
(VALS). Al receptor le permite cierto registro.

Gama Cromatica: a la marca le infiere poder, para generar el signo.

Valor Simbdlico: las denotaciones y connotaciones estan dado por el sistema de
signos que refleja.

Las denotaciones: marcas que se pretenden explicitas, figurativas y analdgicas,
en los primeros niveles de la escala de Iconocidad.

La connotaciones: Investigaciones de valores ¢Cuales son los valores

personales?.
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Pregnancia: se define como la medida de la fuerza con que una forma se impone
en el espiritu. Al tener formas simples lleva a mayor nivel de impacto.

Potencial mnemotécnico: Notoriedad: es el resultado acumulado de dicha
difusién. Es el aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repeticién tiene mayor

registracion.

Toda marca debe poseer cualidades intrinsecos, para ser aceptada y memorizada por

ella misma.
Clasificacion en el contexto comercial

1. Denominacién social: Se convierte en la marca de la empresa. Y su funcién es

distinguir producciones, y posesiones.

2. Marca de Producto: Se adhiere y lo acompania en el ciclo del producto.
3. Paraguas o Breaf de Marca (Marca de linea): Es la marca de lineas de
productos.

El sistema de la Marca
La significancia de "garantia", que es supuestamente inherente en la marca.
Tres Vertientes

Garantia de responsabilidad publica: supone que toda marca como signo de
representacion (como "ente moral y "signatura") que compromete implicitamente
todos sus productos y mensajes.

Garantia de autenticidad que es de creacion original, exclusividad del fabricante.

Garantia de constancia de calidad: cuando la calidad fue aceptada por su

publico, debe tener continuidad, mantenida en el tiempo.

La marca constituye un sistema de atributos

Atributo de "Firma": Valoracién de marca sombrilla. La empresa diversifica y se
extiende amparando sus productos y servicios.

Atributo "personalismo" cuando el nombre de la marca es el nombre de una
persona reconocida dentro de un sector o especialidad.

Atributo de procedencia: referido al origen.
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. Atributo psicologico: Antiguedad, modernidad

Identidad de Marca.

Una marca esta configurada por los siguientes elementos:

NOMBRE O FONOTIPO: Constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar.

Es la identidad verbal de la marca.

LOGOTIPO: Es la representaciéon grafica del nombre, la grafia propia con la que éste se

escribe.
ISOTIPO: Es la representacion grafica de un objeto, que es un signo- icono.
GAMA CROMATICA o CROMATISMO: es empleo y distribucién de los colores.

DISENO GRAFICO O GRAFISMO: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que

forma parte de la identidad visual de marca.

A la totalidad de la marca, cuando consta de los tres elementos anteriormente

nombrados, también se le denomina.

Puede que quizas el nombre de la marca sea la parte mas importante de la misma
puesto que es por esa denominacion por la cual va a preguntar el consumidora la hora

de la compra.
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Integracion de los signos de Identidad

Signos de Naturaleza Cualidad Funcion Nivel de

Identidad Percepcion

Logotipo Linguistico Denotativo Designacion Semantico
Grafico Connotado Referente Estético

Simbolo Grafico Connotado Referente Estético
Signico Connotativo Impacto Sensacion

Cromatismo |Signico Connotativo Impacto Sensacion
Fisico Abstracto Seduccién Senalitico

El logotipo

Tiene naturaleza lingulistica, debido al empleo de un determinado lenguaje para la
comprensiéon de los receptores. Y grafica debido al procedimiento de representacion

que toma el objeto.

Tiene cualidad denotativa: es comprendido por los componentes representativos
intrinsecos. Y connotado, el receptor asiente una especifica ideologia del objeto.

Tiene funciones como en la designacion: permite designar el objeto para un fin
determinado. Y el referente, indica una asociacion de ideas que tiene el receptor sobre

el objeto.

En el nivel de percepcion primero es semantico: porque ha de poseer un significado
determinado, y que a su vez permite llevar una cadena de significados. Y el segundo es

estético: estaria hablando de la forma que tome el logotipo.
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El simbolo

Tiene naturaleza grafica debido al medio de representacion que toma el objeto. Y
significa se refiere a que existe por convenio o ajuste indica un pensamiento sobre el

objeto.

Tiene cualidad, primero connotado ya que el receptor asiente una especifica ideologia
del objetivo, y connotativo permite al receptor a reinterpretar la ideologia del objeto, y

esa reinterpretacion esta medida por los conocimientos que le evoque el objeto.

Tiene funcion primero de referente indica una asociacion que tiene el receptor sobre el
objeto y de impacto, permite romper barreras emocionales que tiene el receptor sobre el

objeto.

En tanto los niveles de percepcion el primero el estético estaria dado de la forma que
tome el simbolo, y de sensacion se da en el receptor, evaluando al objeto, condicionado

por sus emociones.
Cromatismo

Naturaleza primero significa se refiere a que existe por convenio indica una idea sobre
el objeto. Y fisica por poseer una constitucion especifica, que esta asociado al estudio

del empleo y distribucion de los colores.

Cualidad primero es connotativo permite al receptor a reinterpretar la ideologia del
objeto, y esa reinterpretacion esta medida por los conocimientos que le evoque el
objeto. Y abstracto ya que denota alguna condicion considerada con exclusién del

sujeto.

Funcion de impacto permite romper barreras emocionales que tiene el receptor sobre el
objeto. Y impregnar en la mente del sujeto. Y de seduccion ejerce en el animo del

receptor

En el nivel de percepcion, sensacidon se da en el receptor, evaluando al objeto,
condicionado por sus emociones. Y sefalitico, refiere a que obtiene una clara distincion

del receptor.
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Imagen de Marca.

La imagen de marca (su personalidad o caracter) resulta de combinacion de factores
fisicos y emocionales que rodean de un aura que la diferencia de y la deseable que
otros productos de naturaleza basicamente igual. Aunque el producto debe tener
calidad suficientemente alta como para soportar la comparacion con los de la
competencia, son las caracteristicas emotivas, no funcionales, creadas por el hombre,
el envase, la publicidad y el precio las que determinan el valor de una marca. Es ese
"valor anadido" el que permite a una empresa justificar para un producto un precio

superior a la media.

La Publicidad influye decisivamente en la Imagen de Marca.

Tipologias de Marcas.

De Marca comercial a nombre genérico

La fuerza determinante del sustantivo en el panorama multicolor de las marcas
comerciales tiene una manifestacion que ha pasado de ser objetivo a un riesgo: su
metamorfosis en nombre genérico. La definicibn metaférica de que la marca es un
nombre propio que se hace comun, alcanza valor literal. La marca antonomasica del
producto, favorecida no soélo por la repeticidon del uso o de la demanda, sino por factores
naturalmente propicios, como el de ser nombres inaugurales de mercadoso consumos
nuevos. Ej: Martini y Campari, Vermouth, Curita, Maizena, Chiclets, Vaselina,

Mentolado, Blue jeans, bikini, Celuloide, Celofan, Video, Margarita, Gillete, Nylon, teflon.

Hay casos de marcas que se convirtieron en genéricos, desapareciendo posteriormente

del mercado, como es el caso del insecticida Flit.

Marcas con nombres raros
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Asi como hay nombres personales raros o estramboéticas: Camila, Agosto, Villano,
Patrocinio, Rogaciana, Tancredo, Torticulo, Camaleodn, etc., existen nombres de marcas
que se caracterizan por su fealdad, negativismo o mal gusto. La diferencia es que
mientras los nombres personales de este tipo son vergonzantes o pudorosos, los

nombres comerciales de marca son ostensibles o desafiantes.

Ej: Putbilandia centro nocturno, en México, Vendetta, perfume en lItalia, Petalo, papel

higiénico. Apache, jabdn de tocador.

Las Marcas Adjetivas

El apartado de las marcas adjetivas nos lleva a nuevas ejemplificaciones, en su
conexion con otro mundo, el de los adjetivos, sin el cual no se concibe, tampoco, el
lenguajepublicitario. Es de observar como hay en él adjetivos sustantivados para los
nombres de las marcas: Superior, Supremo, Magno, Primero, Famoso, Total, Rapido,
Real, Gigante, Ideal, Bueno, Grande, Maravilla... Adjetivos no solo de afirmacion
positiva, sino de tendencia contraria, que desafian la norma y aspiran a reforzar, por la
via dramatica o de la contradiccion, la fuerza apelativa del nombre, como hemos visto
en ejemplos anteriores. Cuando se busca el misterio, que es uno de los sentimientos
mas detestables del ser humano, el riesgo lleva a confundir al publico, convirtiendo la

sorpresa en factor negativo.

Marcas identificadas con animales

En numero de marcas identificados con animales es abundante., El perro es el simbolo
de Bagley, el tigre de Esso, el camello de Camel, cocodrillo de Lacoste,, el murciélago

de Bacardi.

Marcas que son también nombres geograficos

Los nombres de marcas abarcan los mas diversos sustantivos y origenes. Sin salirnos
del mercado automovilistico tenemos los nombres geograficos: Toledo, Sevilla,

Cérdoba, Pontiac, Caribe, Atlantic, Riviera, El dorado, Newyorker, Eurosport. La
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geografia debe nombres famosos a la inventiva comercial y publicitaria que los ha
convertido en sinénimos famosos de marcas genéricas de productos: Colonia, en
perfumeria, Cognac y Tequila, en bebidas espirituosas, Champagne, en el vino blanco

espumoso, elevado a la maxima categoria social, Jerez y Oporto en vinos generosos.

Marcas comerciales con hombres propios

Una sucesion de nombres propios domina el mundo de las marcas, Star, en electrénica,
Catedral en pantalones masculinos, Bull en comunicacion, Rhodia, en telas. Corona en

papeles, Ego en automoviles, Samurai, Topaz.

Marcas con nombres famosos

Las marcas ruedan por el mundo, entre el crédito y la leyenda, En automodviles Henry
Ford y Harvey Firestone. Con nombre y apellidos: Helena Rubinstein, Cristian Dior,

Ralph Lauren, Pancho villa, Paco Rabanne, Kike Sacarni.

Los nombres de las marcas superponen sobre de las gentes, que lucen sus simbolos

como si fueran signos de identidad, deslizandose en zapatos, ropa interior en trajes...

Hay jovenes de hoy que los llevan como tatuajes en algunas partes de su cuerpo:

seguramente para justificar la advertencia de un hombre de otro siglo.

Los nombres parecen desprenderse de las personas para quedar como marcas: Nestlée,
Chanel, Bacardi, Osborne, Maggi, Olivetti.

Hay apellidos que ocultan nombres: Packard (James), Kellog (Will Keith), Benneton

(Luciano); Dunlop (john), Gillete (King), Cinzano (Francesco), Philips (Gerard)

Hay marcas que no corresponden ni a nombres ni apellidos, aunque se desempefien
como tales: Cadillac, Corona, Arrow, Carta Blanca, Sapolio, General Electric, General

Motors, General Foods.

Segun Willian P. Aston: Las palabras, por naturaleza tan bien adaptadas a su fin,

vienen a ser empleadas por los hombres para que sirvan de signos a sus ideas en una
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voluntaria imposicion, por la cual un nombre dado se convierte arbitrariamente en marca

de una idea determinada.

Nueve Decisiones para crear una marca.

Episode 7 (1999) empresa de consultoria britAnica maneja unos conceptos interesantes
para considerarse cuando se toma la decision de realizar un proceso de creacion de

marcas.

Hemos estado viendo diferentes aspectos necesarios para apoyar las decisiones que
uno debe tomar al estar trabajando en la creacidén o bien el desarrollo de una marca.

Quise tomar estas recomendaciones que Episode 7 comparte con nosotros.

La marca, logotipo, nombre, de una empresa, debera considerar los siguientes

aspectos:

- Simpleza.- Limpio, facil de escribir. Algo complicado o profundo es mas apropiado

para una ejecucion de la comunicacién mas que la identidad de la marca.

- Practico.- Va de la mano con la simplicidad. La vista/logo debe ser apropiado para ser

utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, etc.

- Consistente.- Un buen proceso de creacion de marcas debe ser reflejado en cada
una de las piezas de comunicacion hechas por la compaiia, asi como cada uno de los
elementos en el disefio: logo, copy, fotografia, paleta de colores usada, etc. Nunca vera

un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un tipo de letra diferente en McDonalds.

- Unico.- No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, que
vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se ve muy similar al de

alguien mas, especialmente si la otra marca tiene mas presupuesto de publicidad.

Memorable.- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea
memorable. La coloracidn es un elemento importante, por lo general es mas facil dentro
de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de simbolos o cédigos
pueden ayudar a activar la recordacién de marcas, por ejemplo McDonalds que utiliza la

combinacién rojo/ amarillo, la "M" en forma de arcos, Ronald, etc.
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- Reflejo.- Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la compania
representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografia deben reflejar esto. Si la
compainiia representa Caridad, pues el logo no es tan complicado, ya que muchos logos
que representan esto tienen algun elemento del ser humano. ;Cuales son los valores
de la marca? ;Seria usted capaz de adivinarlos al ver los elementos visuales? Un buen

proceso de creacion de marcas no solo refleja los valores, los promueve.

Encaja.-Encaja con el mercado meta. No muy moderno para consumidores

conservadores, no muy conservador para mercados modernos.

- Flexible.-No sélo encaja con los lineamientos centrales de la marca, sino también con

nuevos productos o extensiones de linea.

- Sustentable.- Idealmente contemporaneo, pero algo clasico. Una gran cantidad de
marcas actualiza sus logotipos cada 20 afos, por tanto es importante tener un concepto

que no se vuelva obsoleto pronto.
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Reqgistro de marcas.

Como es el tramite de registro de una marca?

TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA (Argentina)

| BUSQUEDA
PREVIA

Permite detectar la existencia de
marcas  publicadas idénticas o
similares, que puedan bloquear el

registro de la marca pretendida

| PRESENTACION

EXAMEN
DE
ADMISION

0

| PUBLICACION

|ETAPA o/
OPOSICIONES

Inicia el tramite y otorga el derecho de
prelacion.

El registro se solicita en una o mas
CLASES,segun cuales sean los
productos y/o servicios para los que se

usara la marca

Si eventualmente es objeto
de objeciones formales del
INPI  estas deben ser

contestadas.

Abre el plazo de 30 dias para
olloposicion de terceros.

Si eventualmente es objeto de
oposiciones  por parte de
terceros, se debe obtener el

retiro de las mismas.




] Si eventualmente es objeto
EXAMEN o

de objeciones de fondo del
DE 0

INPI  esta deben  ser
FONDO

contestadas.

Si la solicitud de marca atraviesa

exitosamente las etapas

REGISTRO ]| anteriores y se obtiene su registro,

hay que solicitar y retirar del INPI

el titulo de propiedad.
[

Se vigila permanentemente el

Boletin de Marcas y mediante la
‘VIGILANCIA Y . oposicion, se impide el registro de
RENOVACION marcas similares/confundibles.

Las marcas deben renovarse cada

10 anos.

JURISPRUDENCIA.

JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL
Solana Tile Argentina SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
s/denegatoria de registro

Sumario: Marca: Designacion de un Servicio — Descriptivo y/o Necesario - No
Constituye Marca Registrable.

Empleo: Libertad - Dominio Publico. Registracion de Marca - Procedencia.

Caso: Solana Tile Argentina SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/

denegatoria de registro



Fallo: CNCIV Y COMFED - SALA Il - Octubre/2005

En Buenos Aires, a los dias del mes de octubre del ano dos mil cinco, hallandose
reunidos en Acuerdo los Sefiores Vocales de la Sala Ill de la Excma. Camara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos
“SOLANA TILE ARGENTINA SA ¢/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo
dijo:

I. La actora solicitd el registro de la marca “HIDROLAQUEADOQO” (acta n°® 1.997.218)),
para distinguir productos de la clase 40 (conf. fs. 7). El 30-7-99 el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial (en adelante el INPI) desestimé el pedido (Disposicion n° [-218)
por considerar que el signo solicitado resulta ser la designacion habitual de los
productos a distinguir, a saber “un tratamiento para la proteccion de pisos de madera”
(art 2, inc a) de la ley marcaria).

A fin de remover el obstaculo, la firma Solana Tile Argentina SA inici6 el presente juicio,
requiriendo que se declarara improcedente la negativa oficial al registro de la marca
solicitada (conf. fs. 28/31 vta.).

Corrido el traslado de ley, el senor Juez resolvid hacer lugar a la demanda vy, en
consecuencia, dej6 sin efecto la resolucion administrativa n° I-218 dictada por el INPI,
distribuyendo las costas por el orden causado (conf fs.

411/415).

Apel6 la demandada (fs. 418 -concedido a fs. 419-) y expreso agravios a fs. 431/444,
los que fueron contestados a fs. 446/459 vta. Median también recursos por los
honorarios regulados, los que seran tratados por la Sala en

conjunto al final del acuerdo.-

II. El Juez estimd que la voz “HIDROLAQUEADO” no encuadraba en la prohibicién legal
del art 2, inc a) de la legislacion marcaria, pues la palabra que la integra es un vocablo
respecto del cual podria admitirse que tan solo es evocativa de algunos de los
productos utilizados para llevar a cabo uno de los servicios comprendidos en la clase
40.

El INPI afirmd que “HIDROQUELADO?” constituye la designacién necesaria y habitual de

un servicio destinado al tratamiento para la proteccion de pisos de madera. Y, que es



descriptiva de la naturaleza, funcién, cualidades o caracteristicas de los servicios
comprendidos en la clase 40. Al ser de libre uso, nadie puede invocar un derecho de
apropiacion exclusiva sobre ella.

Solana Tile Argentina SA sostiene, en cambio, que la voz antedicha es novedosa, que
no figura en ningun diccionario técnico ni en el nomenclador internacional. Y agregd que
viene siendo utilizada por dicha empresa para distinguir sus servicios y productos desde
hace tiempo.

lll. Esta Camara ha sostenido anteriormente que una expresion es la designacion usual
de un producto o servicio cuando, en el habla corriente de la gente de nuestro pais, la
expresion usada designe el producto o servicio, con total independencia de criterios
linguisticos vigentes en un organismo espanol (conf esta Sala, causa 121/00 del
00-04-05;; Sala Il, causa 4827/95 del 25-4-03).

Cierto es que “Hidrolaqueado” no esta incluido en ningun diccionario de la lengua
espafola ni en obras técnicas.

Sin embargo, ello no es 6bice para que un vocablo cumpla la funcién de designar a un
producto o servicio, desde que es un hecho al alcance de todos que la existencia de
una palabra no depende de su inclusion en aquél. Hay un proceso de “sedimentacién”
del término en el lenguaje corriente que una vez cumplido posibilita su inclusion
oficialmente (asi por ejemplo: Electromecanica, Cyber, chatear, etc...: conf Diccionario
de la Real Academia

Espafola: www.rae.es).

Desde esa perspectiva, tengo para mi que la palabra hidrolaqueado tiene su significado
perfectamente definido en nuestro pais: Alude a un material a base de agua que deja
un acabado natural en los pisos de madera, casi sin brillo, dando la apariencia de un
encerado (definicion similar a la remitida por la RAE por intermedio de su servicio de
consultas. Instituto de Lexicografia).

Por lo pronto si desmembramos el signo vemos que el mismo esta compuesto por las
palabras “HIDRO” y

‘LAQUEADQ?”. La primera de las nombradas sugiere “agua”, mientras que la restante
significa “cubierto o barnizado con lacar. Accion y efecto de lacar’ (conf RAE, 23

edicion).



También constituye un elemento de juicio apto para formar la conviccién del Magistrado
el hecho de que la revista “Las Paginas Amarillas”, publicite dentro de su completa
informacion comercial, distintas empresas que ofrecen el servicio de hidrolagueado
como un método al que pueden ser sometidos los pisos de madera (conf ediciéon 2005,
pag. 824/832).-

En el mimo orden de ideas, pongo de relieve los numerosos sitios de internet de los
cuales se desprende con claridad que el vocablo hidrolaqueado, es el término con que
se describe usualmente un tratamiento para proteger la madera, popularizado bajo
distintas marcas comerciales (por ejemplo:
www.construirydecorar.com;plastificadora.com;estarinformado.com.ar/mix/rjg/a5;
decorandoweb.com.ar, etc.).

Con arreglo a lo expuesto, compruébase que hidrolaqueado es una expresion que la
gente asocia con un tratamiento -distinto al plastificado- para el cuidado vy brillo de los
pisos de madera, por lo cual su registro esta prohibido por la ley marcaria. Si Solana
Tile Argentina SA pudiera monopolizar esa designacion, sus competidores no podrian
servirse del unico término conocido y comprendido por el publico para definir dicha
actividad.

Encuentro util sefialar que: 1- para saber si se esta frente a una designacion necesaria
o descriptiva de un servicio, no se requiere prueba especifica alguna, pues es un hecho
al alcance de todos o de una buena mayoria de la gente; 2- el uso -por prolongado que
fuere- de una designacién necesaria de un producto, realizada como

“‘marca de hecho”, por un comerciante, no le confiere monopolio, privilegio ni mejor
derecho que el que puede asistir a cualquier otro. Porque, no tratdndose de una marca
registrable, la designacidén necesaria, genérica o descriptiva es de libre empleo, esto es,
pertenece al dominio publico y nadie puede perturbar de ningin modo su uso por
terceros y 3- en el supuesto de que la solucién se prestara a reflexiva duda en torno a si
determinada expresion es registrable o no, el Tribunal se ha inclinado -desde antiguo-
por vedar el registro, a fin de no dar proteccion -y por lo tanto un privilegio monopdlico-
a una situacion que no se presenta dotada de perfiles nitidos, compatibles con una
adecuada tutela de los fines esenciales de la Ley de Marcas (confr. Sala Il, causas
1831/94 del 14-11-96;19.904/96 del 17-12-96, 22466/96 del 13-02-03).



Por ello, voto porque se revoque la sentencia apelada, con costas, en ambas instancia,
a la vencida (art 68,Codigo Procesal).-

Los Dres. Medina y Recondo, por analogos fundamentos adhieren al voto precedente.
Con lo que termind el acto firmando los Sefiores Vocales por ante mi que doy fe.-

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

Buenos Aires, de octubre de 2005.-

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente,
el Tribunal RESUELVE: revocar la resolucién apelada, con costas en ambas instancias
a la vencida (arts. 68 y 279, Cddigo Procesal).-

Registrese, notifiquese y devuélvase.//-

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

Aranceles.

Solicitud de Marcas por Clase $760
Solicitud de Renovacion de Marcas $960
Oposicion a Terceros $760
Busqueda Fonética por cada Clase $100
Respuesta a Vistas $110
Transferencias de Marcas $396

Cambio de Rubro $396
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