UNIDAD 12

PROTECCION DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Las marcas, el nombre comercial y el rótulo del establecimiento son las tres vías de protección de los que se denominan en Propiedad Industrial los signos distintivos de los profesionales, de los comerciantes y, en general, de las empresas 

12.1 LAS MARCAS

Exponemos los aspectos prácticos que interesan conocer a los diseñadores y artistas en general, posibles solicitantes de marcas de productos ó de servicios (diseño de indumentaria, joyería, interiorismo , cerámica ..) y especialmente a los diseñadores gráficos que van a recibir encargos profesionales de identidad corporativa y a los que interesa, indudablemente, conocer la normativa de aplicación.


El panorama legislativo en este momento es cambiante como consecuencia de los numerosos Tratados Internacionales que afectan a la marca, como resultado de las Directivas comunitarias de armonización de esta materia en todos los países y de las Resoluciones de los Tribunales de Justicia, en especial de las Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. Todas estas circunstancias han influido en la necesidad de modificar nuestra actual Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre y a su Reglamento de Ejecución de 18 de Mayo de 1990  normativa a la cual debemos referirnos en este trabajo. Sin perjuicio de ello dedicaremos un breve apartado a comentar la futura Ley de Marcas cuyo Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros, y cuyo Proyecto ya se ha estudiado en el Parlamento  y está en vías de inminente aprobación.


Por otro lado, hay que comentar que en la actualidad cabe realizar una protección de la marca en el territorio nacional, en el territorio comunitario y en el territorio internacional. Ésta es la primera decisión a la que nos enfrentaremos a la hora de ver la implantación nacional, comunitaria o internacional de los productos o servicios.  Vamos a pasar a desarrollar la Marca Nacional, que en principio  interesa a los diseñadores y artistas  y comentaremos los sistemas de Registro Comunitario e Internacional.

12.1.1 GENERALIDADES SOBRE LA MARCA.

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades. 

La ley de Marcas española la define así en su Art. 1:

“Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “

 ¿Cómo actúa una marca?

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas.

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.

¿ Para qué sirven?

· Para individualizar los productos y los servicios. 

· Para indicar a los consumidores el origen empresarial de dichos productos y   servicios. 

· Para informar que todos los productos o servicios identificados por la misma marca, tienen una calidad constante. 

· Para condensar en este signo el prestigio o la buena fama que los productos y los servicios identificados con dicha marca, adquieran en el mercado. 

· Para realizar y reforzar una función publicitaria.

¿ Qué se puede registrar como marca?

Según nuestra ley vigente Artículo 2.  :

Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios: 

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas. 

b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos. 

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. 

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación. 

e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
Esta enumeración responde a la clasificación de marcas denominativas (palabras y cifras) marcas gráficas (imágenes, figuras, símbolos y gráficos, logos) marcas tridimensionales (envases, embalajes , forma del propio producto) marcas mixtas ( todos ó algunos de los anteriores.

Comentar que no se puede registrar como marca lo que no sea susceptible de ser reproducido gráficamente, por tanto que puedan ser perceptibles mediante la vista, pero no por el oído ni el olfato  (olor, melodía..).

¿ Qué no se puede registrar como marca?
Existen determinadas prohibiciones en la ley que se conocen como prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas, que examinamos y comentamos con extensión por su especial interés para el diseñador gráfico (solicitando las disculpas para el resto de los profesionales y artistas y agradeciendo su solidaridad)

· Prohibiciones absolutas Artículo 11.

 No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: 

· Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir

· Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio.

Serán signos genéricos mesa, casa, coche, La marca pretende distinguir, si no le sirva al consumidor para distinguir será nula, Los criterios de fuerza distintiva se aplican al consumidor medio (ciudadano medio) y al consumidor relevante (persona que debe decidir sobre el producto), dependiendo de los productos. Por ejemplo una bebida refrescante (consumidor medio) un medicamento (Consumidor relevante, médico, farmacéutico).

Tampoco aquellas denominaciones que con el uso se han convertido en genéricas, celo, termo, aspirina, tampax, por su pérdida de valor distintivo. La marca aspirina de la casa Bayer, fue anulada por genericidad sobrevenida en EU.

· Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica,
· Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco.

Se prohiben lo que se llama marca descriptiva por el mismo motivo por su falta de fuerza distintiva y por poder inducir a error al consumidor sobre el producto.

· Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

· Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

· El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada.

· Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

Aspecto éste importante para los diseñadores gráficos, dado que los clientes piden incluir banderas, distintivos de ciudades, etc. 

· Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial.

· Prohibiciones relativas.

Se regulan en el artículo 12 a 14 de la Ley y hacen referencia a las siguientes:

· Semejanza ó identidad fonética, gráfica ó conceptual con otro signo distintivo ( marca, nombre comercial ó rótulo) ya registrada o que haya solicitado la inscripción, para productos o servicios idénticos o similares que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con el anterior.

Este es el principal motivo de denegación de marcas y signos en general, pus es difícil no coincidir con signos parecidos ó idénticos al acudir al Registro, como es evidente se trata de no confundir al consumidor, pero también de dar protección al titular legítimo de la marca registrada o solicitada y  no facilitar la apropiación  de la marca de otro.


La mayoría de las marcas que diariamente vemos que se parecen o son idénticas a otras ya registradas, son marcas, en la mayoría de los casos no han acudido al registro. ADEDAS ( por ADIDAS), LIRIOS ( por LARIOS), etc, no habrían superado el Registro, lo cual tampoco les interesa. ( Comentaremos en un apartado final el asunto de la piratería de marcas).

· Utilización de nombre apellidos, seudónimo ó cualquier otro medio del solicitante de la marca si tiene identidad ó semejanza con otro signo ( marca, nombre comercial ó rótulo) ya registrado o que haya solicitado la inscripción .

Si me llamo ANTONIO MIRÓ y quiero registrar productos de indumentaria, no podré utilizar mi nombre para designar mi marca porque la marca es una marca ya registrada, pero  tampoco  superaría registro si me llamara ANTONIA MIRO y quisiera registrarla para dicha clase de productos, porque existe riesgo de confusión.

· El nombre o imagen que identifique a una persona distinta del solicitante ú otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta, a menos que exista autorización.

El perfume ANTONIO BANDERAS cuenta con autorización del actor, PALOMA PICASSO, es la propia titular de su marca. Se trata de no violar los derechos de la personalidad de los otros, ni apropiarnos de su imagen, ni confundir al consumidor. Aunque efectivamente me llamara JULIO IGLESIAS ó JORDI PUJOL, no podría utilizar dichas marcas denominativa, porque para la generalidad del público identifican a personas públicas.

· Signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. 

·  Signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización.

No podré utilizar, sin que me autoricen, la imagen de un personaje de comic para productos de juguetería ni siquiera para cabecera de revista infantil, ó reproducir como marca gráfica un tulipán, un corazón o una estrella, de AGHATA RUIZ DE LA PRADA.


Esta es una prohibición importante para garantizar la protección de los autores, que en la normativa anterior no existía. IBAÑEZ tuvo que pleitear por la autoría de sus personajes tan conocidos como  MORTADELO Y FILEMÓN, CARPANTA, contra una Editorial que los tenía registrados como marca. Un caso similar se resolvió favorablemente para el también dibujante JOSE SANCHIS por un Juzgado de Valencia en 1999, autor del gato PUMBY de gran éxito en los Tebeos de los años cincuenta. Cuando una productora de animación Valenciana le solicitó la cesión de derechos para llevar a cabo una serie de dibujos animados, descubrió que  PUMBY había sido registrado como marca por la Editorial donde SANCHIS publicaba y tuvo que reclamar sus derechos sobre el personaje.

Además de todas las prohibiciones legales que hay que tener en cuenta. No es menos importante lo que  todos los especialistas en Marketing recomiendan: que si la marca va a tener implantación internacional, hay realizar un estudio previo para comprobar que en los mercados donde se va a implantar no tenga connotaciones negativas, ni sea difícil de memorizar o pronunciar en los correspondientes idiomas. El éxito o fracaso de una marca puede depender de ello.  

Pablo ARRABAL hace referencia a la marca OB (Orbis Bank) que correspondía a una nueva sociedad financiera integrada por un grupo de bancos americanos, que decidió introducirse en el mercado alemán, la marca era una marca de servicios bancarios. La palabra OB elegida no era la apropiada  porque OB es la marca de tampones higiénicos más conocida en Alemania;  o la marca de tabacos americanos HIGH LIFE que fue un fracaso en el mercado francés por su difícil pronunciación en ese idioma y así  se reveló en un estudio de opinión, ya que era difícil de recordar por el consumidor. 

12.1.2 ¿ CÓMO SE ADQUIERE EL DERECHO SOBRE LA MARCA?

 En la normativa vigente el derecho sobre la marca tanto nacional como comunitaria se adquiere por el Registro válidamente efectuado en la OFICINA ESPAÑOLA  DE PATENTES Y MARCAS  (OEPM) para las marcas nacionales, y en la OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR (OAMI) con sede en Alicante.


En principio quien no registra su marca no tiene protección para utilizarla en exclusiva en el mercado y para impedir que otros la utilicen, éste es el principio general.  Por tanto, si iniciamos una actividad profesional ó empresarial en la que nos proponemos utilizar marca de producto ó de servicio, deberíamos acudir al Registro para evitar futuros problemas si nuestra actividad funciona. Siempre podemos no renovar la marca si cesamos en su uso.


Es importante hacer referencia a que las marcas se deben registrar definiendo las clases de los productos o servicios que se vayan a utilizar. Están agrupadas en 42 epígrafes o clases diferentes, según una clasificación internacionalmente admitida que se denomina Clasificación de Niza, que es un Nomenclátor internacional de Productos y Servicios. Así, la clase 25 es para vestidos, calzado y sombrerería; la clase 27 para alfombras, felpudos, revestimientos de suelos;  la clase 20, muebles; la clase 24, tejidos y productos textiles, ropa de cama y mesa; clase 14, joyería, bisutería, relojería; la clase 11, aparatos de alumbrado, de calefacción (incluimos al final del tema la citada Clasificación de Niza)


Ha de realizarse una solicitud para cada una de las clases para las que solicitamos la inscripción. Ello es importante porque la marca sólo se protege para los servicios de la clase que hemos registrado, sin que se pueda, en principio, atacar el uso que otros hagan de signos que puedan confundirse en relación con productos de otra clase diferente a las registradas

El  principio general de adquisición de la marca por Registro,  no es idéntico en todos los países, existen países sobre todo los de tradición anglosajona  -EU, Nueva Zelanda, Singapur-  donde la marca se adquiere por el uso en el mercado, y el registro es una formalidad con efectos probatorios.

En nuestra legislación el registro es el principio general. Sin perjuicio de ello debemos hablar de las excepciones y principalmente de la marca notoria, materia que reformará nuestra futura Ley de Marcas, según el Proyecto de la misma.


Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada.

 Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión.


Son frecuentes ambos casos y existen multitud de Sentencias que resuelven éste asunto de anulación ó reivindicación del derecho sobre una marca notoria. Uno de los últimos asuntos en nuestro país ha sido el de la marca NIKE, que ha llenado de comentarios jurídicos las revistas especializadas y también las de los periódicos de información general.

¿ QUE CLASES DE MARCAS EXISTEN?.

· Marca de productos o servicios. Según designe unos u otros de la Clasificación Internacional.

· Marca colectiva y de garantía. El titular de la marca colectiva es una Asociación. Tiene como finalidad orientar a los consumidores que los productos o servicios proceden de una agrupación de empresarios, artesanos, etc. Debe existir una reglamentación de uso que concrete su utilización y obligaciones. Aquí si se pueden conceder marcas geográficas. Por ejemplo CERAMISTAS DE LA BISBAL (podría ser una marca colectiva ). 

La marca de garantía, será  una marca colectiva que certifique que los productos o servicios fabricados o distribuidos han sido controlados por la asociación, implica un importante control de supervisión y calidad. Por ejemplo  ISO 9000, AENOR.

· Marcas derivadas. Es como se conoce al “rediseño” de marca, el titular de una marca puede modificarla, siempre que no suponga alteración de los productos o servicios designados por la marca original y afecte a elementos accesorios del distintivo, ésta será la marca derivada.

Si la modificación es sustancial deberá tramitar un nuevo registro.

· Marcas Internacionales, comunitarias y nacionales, dependiendo de su ámbito territorial.

¿ QUÉ DERECHOS OTORGA LA MARCA REGISTRADA?
El registro de una  marca tiene dos efectos para su titular

· Uno positivo, utilizar la marca de forma exclusiva en el tráfico comercial para designar los productos y servicios en los cuales figura registrada y utilizarla a efectos publicitarios. 

· Uno negativo, una facultad de prohibición, puede impedir su utilización por otros y puede ejercer, delante de los órganos judiciales y administrativos, las acciones que le correspondan contra quienes la utilicen o pretendan registrar signos susceptibles de crear errores ó confusión en el mercado, y puede solicitar judicialmente las medidas que pongan fin a la violación de su derecho, y pedir indemnizaciones por los daños y perjuicios que haya podido sufrir.

Hay que decir que en el caso de accesorios o recambios, cuando es necesario para indicar el destino del producto se puede utilizar.(  Retrovisores de SEAT IBIZA).

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA?


Se conceden por 10 años, contados desde su solicitud, pero pueden renovarse indefinidamente por periodos de 10 años cada uno.

12.1.3 ¿ QUE CONTRATOS Y ACTOS SE PUEDEN REALIZAR SOBRE LA MARCA?.


La marca registrada y la solicitud de registro de marca podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce ya son bienes del activo empresarial y profesional, y como tales bienes son susceptibles de valoración económica y pueden ser objeto de contratos y negocios jurídicos. 


La marca puede ser vendida, hipotecada, embargada y transmitida por cualquier tipo de contrato. Para que la cesión de la marca surta efectos frente a los otros (terceros) debe ser inscrita en el Registro de marcas, pero no es obligatoria su inscripción 


Por su interés sobre todo para los diseñadores de indumentaria y joyería  preferentemente, pero también para los Ilustradores, y diseñadores en general, decir que existen multitud de contratos sobre la marca, que tiene gran éxito en este sector y que vamos a analizar brevemente:

· CESIÓN:  La marca puede transmitirse o cederse, con independencia de la empresa o actividad profesional y siempre para todo el territorio para el que ha sido concedida, así lo establece la L.M. y permite también la cesión de la solicitud de la marca (todavía no concedida), pero siempre para todos los productos y servicios. En el sistema comunitario, al contrario se admite la cesión sólo en determinado territorio y también se admite para determinados productos o servicios y no para la totalidad. En principio, si se transmite la totalidad de la Empresa se presume la cesión de marca, a no ser que expresamente se haya excluido. 

· LICENCIA.-  Por el contrato de licencia el titular de la marca autoriza a un tercero a usar la marca, a cambio de un precio pactado. A diferencia de la cesión, la licencia no supone la venta de la marca, sino una autorización de uso. 

Las licencias pueden ser:

· Totales o parciales en cuanto al número de productos o servicios que se autorizan, 

· limitadas ó ilimitadas, en cuanto al ámbito territorial pactado, y al tiempo de duración y

·  simples ó exclusivas, en cuanto a que puedan ser utilizadas también por el titular y más de un licenciatario. 

Son, sin duda,  los contratos  más frecuentes para explotar una marca fuerte (conocida y prestigiada). Existen muchas empresas que cubren toda la clasificación internacional, las 42 clases y otorgan licencias de uso a otros fabricantes para aquellos productos que no fabrican directamente. Sería el caso de CALVIN KLEIN, que comercializa productos muy diferentes, perfumes, gafas, relojes, bolsos, accesorios diversos. Igualmente en este sector ADOLFO DOMINGUEZ, ARMANI, ANTONIO MIRÓ serían licenciantes de marcas y los fabricantes de los distintos productos (licenciatarios). La forma habitual de compensación económica suele ser el royalty, un porcentaje del precio de venta. 

Advertir que es esencial registrar todas las clases de, productos susceptibles de utilización para evitar futuros problemas. Este ha sido el caso de VITORIO Y LUCHINO en nuestro país, que han tenido problemas para su marca de perfumes, al haberse registrado previamente por el fabricante de los mismos.

· FRANQUICIA.-   Es un contrato que se ha extendido a multitud de sectores en los últimos 40 años. En esencia el titular de la marca es una empresa especializada en el sector correspondiente, e impone las condiciones de calidad en todo el territorio y dirige la publicidad sobre la marca. El franquiciado dispone de esa imagen de marca que, en su caso, le facilita una rentabilidad asociada al prestigio y calidad de la marca y en compensación se establece un pago al titular de la marca, que suele consistir en una cantidad inicial y un porcentaje sobre las ventas.

La Comisión Europea ha elaborado un Reglamento sobre Acuerdos de Franquicia que regula esta materia en la UE, estableciendo las cláusulas contractuales que deben incluirse en los contratos y que, en general, son: 

· Empleo de una marca, 

· nombre comercial ó rótulo común, 

· presentación uniforme de instalaciones, 

· comunicación por el franquiciador de un Know- how  sustancial que pueda conferir a este una ventaja competitiva y 

· prestación continua de asistencia técnica y comercial .

· MERCHANDISING.- Que no  es exclusivo de la marca, también existe en la Propiedad Intelectual (personaje de comic, fotograma de película) y de derechos de la personalidad como el derecho de imagen (muy frecuentes en el mundo del deporte, de la música), se trata de la cesión del derecho de uso de la marca, en exclusiva ó no, para un territorio y  para fabricar, distribuir y vender productos que incorporen la marca. La contraprestación suele ser por royalties. 

PABLO ARRABAL
 facilita los datos de la revista francesa “Tertiel”. En la que se compararon las condiciones de uso de diversas marcas de personaje: TINTIN, LUCKY LUKE, ASTERIX. Para la mayoría, según el autor, se pide un 10% del presupuesto de la campaña de publicidad, un royalty del 3% sobre las ventas y un mínimo garantizado que se suele pagar al inicio.

·  PRODUCT PLACEMENT (colocación de producto). Cada vez son más frecuentes en nuestro país sobre todo en el mundo audiovisual, series de televisión, obras cinematográficas, pero también en la obra literaria, vídeo. Se trata de un fenómeno publicitario por el que se emplaza un producto, cuya publicidad se busca, llegando incluso a integrarse con la trama  y fuera del espacio propiamente publicitario. En un estudio de 1998 realizado por la empresa INVESTGROUP un 72 % de los encuestados admitían recordar haber visto publicidad en las series de televisión frente a un 28, 3 % que no. 

En nuestro país ejemplos serían  la serie PERIODISTAS, COMPAÑEROS; EL SUPER y en EU REGRESO AL FUTURO de Spielberg,  20001 Odisea en el espacio y IBM (Hal), BLADE RUNNER y COCA COLA, TERMINATOR y PEPSI, EL SANTO Y NOKIA, JAMES BOND y BMW. 

· MECENAZGO o SPONSORING.- Contrato publicitario de promoción de marca, habitual en el mundo del deporte y de la música. El titular prestigia su marca y lo une al espectáculo con éxito y a cambio financia el evento  en los términos que se establezca. La marca olímpica obtiene importantes ingresos a través del cobro de royalties a los patrocinadores que asocian su marca a la de los aros Olímpicos .


Es el único título que puede durar indefinidamente, por ello en la medida que sea posible conviene registrar los títulos de propiedad intelectual como marcas, siempre y cuando se comercialicen en el mercado.  El uso de la marca es obligatorio para solicitar su renovación 

12.1.4 ¿ CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA?


Se puede registrar por todo español - bien sea persona natural o jurídica- y todo extranjero que resida habitualmente o tenga un establecimiento, industrial o comercial, efectivo y real en España; o que, no teniéndolo, sea nacional de un Estado que permita a los españoles el registro de marcas en su territorio.


Se registra en modelos de impresos normalizados de la OFICINA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM), que se pueden solicitar en dicha oficina en Madrid (C/ Panamá, 1),  y en los Servicios de Industria de las respectivas Comunidades Autónomas. En Cataluña  en el CIDEM (Centre d´ Informació i Desenvolupament Empresarial) en Barcelona ( Provença, 339).


 Conviene solicitar en estas Entidades un INFORME PREVIO, de identidades y semejanzas, que permite valorar las semejanzas comentadas como Prohibiciones con marcas ya registradas y conocer las posibilidades de concesión.

Con la nueva Ley de Marcas, se descentralizará a las Comunidades Autónomas determinadas funciones de Registro y se admitirán las presentaciones telemáticas por Internet.

El Trámite es el siguiente:  

· PRESENTACION DE LA SOLICITUD  (datos del solicitante, clases solicitadas, y diseño en el caso de que sea gráfica, mixta ó tridimensional (38 copias del diseño en blanco y negro, en papel de 5x5) Pago de tasas. 

· PRIMER EXAMEN DE FORMA (si existieran claras prohibiciones o marca idéntica se deniega. Si supera este primer examen se continúa el procedimiento.

· PUBLICACION EN  BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en el plazo de  2 meses desde la solicitud se pueden presentar OPOSICIONES por los que se sientan perjudicados.

· SEGUNDO EXAMEN DE OFICIO POR LA OEPM. Se examina de nuevo por  si puede estar afectada por prohibiciones y si no está afectada y no se han presentado oposiciones se concede.

· En el caso de que haya OPOSICIONES se estudian las mismas y se concede al solicitante un periodo de un mes para realizar  ALEGACIONES, en defensa de su marca.

· CONCESIÓN O DENEGACIÓN. Contra esta Resoluciones pueden interponerse los correspondientes recursos.

En la práctica la duración de este trámite es de 8 a 10 meses pero se concede protección desde la solicitud.

12.1.5 ¿CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA EN EL EXTRANJERO? 

1. DIRECTAMENTE país por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca. 

2. Mediante una MARCA INTERNACIONAL. Por este procedimiento, regulado por el Arreglo de Madrid y en su Protocolo, se puede obtener protección en hasta 64 países depositando una única solicitud, en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país puede conceder o denegar la protección.

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente. 

3. Mediante una MARCA COMUNITARIA.

Procedimiento regulado por el Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC) que entró en vigor el día 15 de marzo de 1994 y  que establece la posibilidad de obtener mediante una única solicitud, que podrá presentarse a elección del solicitante ante la OEPM o la OAMI de Alicante, protección en la totalidad de los países comunitarios.

La Marca Comunitaria tiene un carácter unitario y produce el mismo efecto en todo el territorio de la Comunidad. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro, se registran en relación con productos y servicios. La clasificación es la ya vista, Clasificación Internacional de Niza, pero a diferencia de la normativa española cada solicitud de registro puede comprender más de una clase de productos y servicios.

El trámite es similar al visto para la marca nacional, e igual su duración por 10 años con renovación indefinida. La defensa de la marca comunitaria les encomienda a Tribunales específicos de la marca comunitaria que establece el “Convenio de Bruselas en lo relativo a competencia de los Tribunales y ejecución de las resoluciones judiciales. 

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.
¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL TITULAR DE UNA MARCA?.


Tiene que usarla efectivamente en el mercado y debe pagar las tasa correspondientes de solicitud, concesión y mantenimiento.


La marca puede anularse por sentencia firme de los Tribunales, por no uso durante periodos ininterrumpidos de 5 años, por resultar genérica, y por resultar incompatible con otros derechos prioritarios, y también se puede renunciar a ella.


La marca caducará cuando termine el periodo y no se renueve o por falta de pago de las tasas de mantenimiento.

12.2. QUÉ ES UN NOMBRE COMERCIAL

Un Nombre Comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad profesional o empresarial. Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles. 

Puede registrarse como nombre comercial cualquier signo o denominación que distinga una actividad empresarial de las actividades idénticas o similares. Basta con que tenga fuerza distintiva y no esté incursa en ninguna de las prohibiciones legales (prohibiciones absolutas y relativas estudiadas aplicables a los nombres comerciales) para que un signo o denominación pueda acceder al registro como nombre comercial.

La regulación del nombre comercial prevista en le LM podría obscurecer las diferencias reales entre este signo distintivo y la marca de servicios nacional. Por este motivo, la Ley establece una serie de requisitos o medidas tendentes a diferenciar ambos signos.

Entre estos requisitos destacan los siguientes: 

· el nombre comercial debe ir acompañado de la licencia fiscal

· si el nombre comercial quiere utilizarse como marca deberán efectuarse registros distintos

· el nombre comercial sólo puede ser cedido con la totalidad de la empresa.
El registro del nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas es potestativo  (voluntario), pero una vez efectuado confiere a su titular un derecho exclusivo de contenido y alcance similar al de las marcas nacionales.

12.3. QUÉ ES UN RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

Un rótulo de establecimiento es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de una determinada identificación de un establecimiento comercial en un determinado ámbito territorial. 

Pueden ser rótulos de establecimiento los apellidos de una persona, firmas sociales, denominaciones de fantasía, descriptivas, anagramas, etc. 

La duración de la protección conferida por los Signos Distintivos es de diez años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados indefinidamente. Para el mantenimiento en vigor de los Signos Distintivos es preciso el pago de tasas quinquenales. 

Todos los derechos de propiedad industrial concedidos por la OEPM (salvo los rótulos de establecimiento) son aplicables en todo el territorio nacional. 

12.4. FUTURA LEY DE MARCAS.- 


Las principales novedades según la Memoria de la propia OEPM del año 2000, serían entre otras, las siguientes:

· Reconocimiento de la importancia de la marca notoria para elevar la imagen de España en el exterior.

· Ampliación del contenido y el alcance del derecho de marca, reforzando la posición del titular.

· Adaptación a la Sociedad de la Información, presentación, trámites y notificaciones por vías telemáticas. Fortalecimiento de la posición del titular en Internet frente a vulneraciones de su derecho por medio de nombre de dominio (ciberocupación y ciberpiratería), aspectos éstos que trataremos más adelante.

· Mayor protección de los consumidores. Se reconoce a los órganos públicos, asociaciones u organizaciones de consumidores una legitimación para señalar las marcas que, a su juicio, deben de ser denegadas. Se trata de evitar la proliferación de marcas que induzcan al consumidor a error acerca de la naturaleza, la calidad, las propiedades, o el origen de los productos.
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CLASE 1
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2
Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4
Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.

CLASE 5
Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7
Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8
Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. 

CLASE 11
Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

CLASE 13
Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio. 

CLASE 14
Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15
Instrumentos de música.

CLASE 16
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17
Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18
Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19
Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20
Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21
Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22
Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23
Hilos para uso textil.

CLASE 24
Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25
Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26
Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27
Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28
Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29
Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33
Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.





SERVICIOS




CLASE 35
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

CLASE 36
Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37
Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38
Telecomunicaciones.

CLASE 39
Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40
Tratamiento de materiales.

CLASE 41
Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42
Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase.

� PABLO ARRABAL “ La propiedad Intelectual e Industrial. Edic. ,Gestión, 200, S.A. Barcelona, 1991.


� Datos facilitados por HUGO ECIJA BERNAL Curso  Obra audiovisual y propiedad intelectual Instituto de Empresa, Madrid.
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