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Prdélogo

Esta guia es la primera de una serie sobre el tema “La propiedad
intelectual y las empresas” y esta dedicada a las marcas, en tanto que
elemento central de la estrategia comercial de toda empresa.

En esta gufa se abordan las marcas desde el punto de vista de las
empresas con un enfoque de caracter practico; las explicaciones van
acompanadas de ejemplos e ilustraciones, con objeto de facilitar su
comprension al lector. Se invita a las pequefias y medianas empresas
(Pymes) a utilizar esta guia con el proposito de que integren la estrategia
de marca en su estrategia comercial global. La OMPI agradecera todos
aquellos comentarios y aportaciones que permitan perfeccionar la guia,
asegurandose asf de atender adecuadamente las necesidades de las
pequefias y medianas empresas de todo el mundo.

Cabe contemplar la posibilidad de elaborar versiones de la guia adaptadas
a las necesidades de los diferentes paises, colaborando con ese fin con
instituciones nacionales y entidades locales, a las que se invita a solicitar

a la OMPI un ejemplar de las directrices sobre adaptacion.

Kamil Idris,
Director General, OMPI
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1. Las marcas

:Qué es una marca?

Una marca es un signo que permite diferenciar
los productos o servicios de una empresa de los
de las demés.

Por lo general, las marcas pueden consistir en
palabras, letras, numeros, dibujos, fotos,
formas, colores, logotipos, etiquetas, o
combinacion de estos elementos, que se
empleen para diferenciar productos o servicios.

En algunos paises, los lemas publicitarios también
se consideran marcas y se pueden registrar como
tales en las oficinas nacionales de marcas. Asimismo,
cada vez son mas los paises que permiten el registro
de formas menos tradicionales de marcas, tales
como los colores tnicos, los rasgos tridimensionales
(por ejemplo, la forma de un producto o su
embalaje), los signos sonoros (sonidos), y los signos
olfativos (olores). Sin embargo, muchos paises han
puesto limites a aquello que puede ser registrado
como marca y por lo general admiten Unicamente
los signos que se aprecien visualmente o que
puedan ser representados graficamente.

Ejemplos:

Palabra:

YaHoO!

Cortesia: Yahoo!

Logotipo:

Reproducido con autorizacion
de Penguin Books Limited

Combinacion de letras y logotipo:

WWF

© 1986 WWF-World Wide Fund for Nature
(Formerly World Wildlife Fund)
Propietario de la marca registrada ® WWF

Marca tridimensional (forma del producto):

Monnum

Toblerone® es una marca registrada
por el Kraft Foods Group© 1986
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:Para qué sirven las marcas?

La principal funcién de la marca es permitir a los
consumidores identificar el producto de una
empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a
fin de distinguirlo de los productos idénticos
o similares de la competencia. Los consumidores
que estan satisfechos con un determinado producto
SON MAs propensos a comprar nuevamente o a
volver a usar ese producto. Para ello es necesario
que puedan distinguirlo de otros productos idénticos
o similares.

Dado que permiten diferenciar unas empresas

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. La imagen y la reputacion de
una empresa inspiran confianza, lo que a su vez
constituye la base de una clientela leal y potencia
el valor de la empresa. Con frecuencia, los
consumidores se apegan a Ciertas marcas, sobre la
base de la predileccion por una serie de cualidades
0 caracteristicas inherentes a los productos que
llevan esas marcas.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas

a invertir en el mantenimiento o la mejora de la
calidad de sus productos, ya que garantizan

la buena reputacion de los productos relacionados
con una determinada marca.

El valor de las marcas

Para la mayor parte de las empresas, una marca
elegida y utilizada con esmero representa un valioso
activo comercial; para algunas puede ser incluso
el activo mas valioso que poseen. Se estima que el
valor de marcas tan famosas como Coca-Cola o IBM
supera los 50.000 millones de dolares. Esto se debe
a que los consumidores valoran las marcas, su
reputacion, su imagen y el conjunto de cualidades
que asocian a la marca, y estan dispuestos a pagar
mas por un producto de marca que reconocen y que
responde a sus expectativas. Asf, el mero hecho de
ser titular de una marca cuya imagen y reputacion
sean buenas concede a la empresa una clara ventaja
sobre sus competidores.
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Cortesia: IBM Deutschland GmbH

:Por qué deben protegerse las marcas?

Si bien la mayoria de las empresas comprende

el interés que reviste el uso de las marcas para
diferenciar sus productos de los de sus competidores,
no todas son conscientes de lo importante que es
protegerlas a través del registro.

El registro de una marca otorga 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 la empresa no registra la marca, las inversiones que
realice en la comercializacion de un producto pueden
resultar infructuosas ya que sus rivales podrian utilizar
la misma marca o una tan similar que pueda
confundirse para comercializar productos idénticos o
similares. Si un competidor adopta una marca similar
0 idéntica, los consumidores podrian comprar por error
el producto del competidor. Esto no sélo disminuira
las ganancias de la empresa y confundira a sus clientes,
sino que dafiard su reputacion e imagen, especialmente
si los productos rivales son de calidad inferior.

Dado el valor de las marcas y la importancia que
una marca puede tener para el éxito de un producto
en el mercado, es crucial asegurarse de que esta
registrada en el mercado o los mercados pertinentes.

Ademas, es mucho mas facil de concederse
una licencia sobre una marca registrada a
otras empresas, lo que representarfa una fuente
adicional de ingresos. Las marcas también pueden
ser objeto de acuerdos de franquicia.

Una marca que goce de buena reputacién entre
los consumidores también puede emplearse para
obtener financiacion de instituciones financieras,
que cada vez son mas conscientes de que el éxito
comercial de las empresas depende en gran
medida de las marcas.

Las marcas:

garantizan que 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
a través de regalias;

representan un factor determinante

en los acuerdos de franquicia;

pueden ser importantes activos comerciales;
incitan a las empresas a invertir en el
mantenimiento o la mejora de la calidad

del producto;

pueden ser Utiles para obtener financiamiento.
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2. La proteccion de
las marcas

:Cémo proteger la marca o marcas

de su empresa?

La proteccion de las marcas se obtiene mediante el
registro, y en algunos paises, también a través de
su utilizacién. Aun cuando las marcas puedan
protegerse a través de su uso, es recomendable
registrarlas presentando la solicitud apropiada en
la oficina nacional de marcas (algunas oficinas de
marcas disponen de mecanismos de solicitud de
registro en linea). El registro de una marca
redundard en una mayor proteccion, especialmente
en los casos en que exista un conflicto con una
marca idéntica o tan similar que pueda causar
confusion. Para efectuar el registro suele resultar
muy Util contratar a un agente de marcas, lo que
en algunos paises es obligatorio.

:Basta con registrar el nombre comercial
de la empresa?

Mucha gente cree que registrando la empresa y el
nombre comercial en el registro de comercio, el
nombre quedara automaticamente protegido como
marca. Se trata de un error bastante comun. Es
importante entender la diferencia entre los nombres
comerciales y las marcas.

El nombre comercial es el nombre completo
de la empresa, por ejemplo, Blackmark
International Srl. e identifica a la empresa. Suele
terminar con Srl., S.A. u otra abreviatura similar que
denota el carécter juridico de la empresa.

Una marca, en cambio, es el signo distintivo
del producto o productos de la empresa. Una
empresa puede ser titular de varias marcas, como

es el caso de Blackmark International Srl., que
puede vender unos productos bajo el nombre de
BLACKMARK y otros bajo el de REDMARK. Las
empresas pueden utilizar una determinada marca
para identificar todos sus productos, una linea

de productos en particular, o un tipo especifico

de producto fabricado por la empresa. Algunas
empresas también usan su nombre comercial o una
parte del mismo como marca, en cuyo caso, deberan
registrarlo como marca para obtener proteccion.

:Quién tiene derecho a solicitar

el registro de la marca?

Por lo general, cualquier persona, fisica o juridica,
que prevea utilizar una marca, o autorizar su uso
por terceros puede solicitar el registro de la misma.

:Es obligatorio registrar las marcas

de la empresa?

Si bien no es obligatorio, si es sumamente

recomendable, dado que el registro otorga

derechos exclusivos que prohiben el uso no
autorizado de la marca.



:Cudles son los principales motivos

por los que se deniega una solicitud?

A'la hora de elegir una marca es (til conocer las
categorias de signos que no suelen aceptarse para
el registro como marca. Las solicitudes de registro
de marca se deniegan sobre la base de los
cominmente denominados “motivos absolutos”
en los siguientes casos:

e Términos genéricos: por ejemplo, si su
empresa trata de registrar la marca SILLA para
vender sillas, la marca sera denegada ya que
“silla" es el término genérico del producto.

e Términos descriptivos: son palabras que
suelen emplearse en el comercio para describir
el producto en cuestién. Por ejemplo, es
probable que la marca DULCE sea denegada
para comercializar chocolates por ser
descriptiva. De hecho, se consideraria injusto
otorgar a un solo fabricante de chocolate
la exclusividad de la palabra "dulce" para
comercializar sus productos. Del mismo modo,
los términos cualitativos o elogiosos, tales como
"RAPIDO", "EL MEJOR", CLASICO" o
"INNOVADOR" son susceptibles de objeciones
similares, a menos que formen parte de una
marca distintiva. En tales casos, sera necesario
adjuntar un descargo de responsabilidad
donde se aclare que no se pretende tener la
exclusividad de esa parte especifica de la marca.

e Marcas que pueden inducir a error:
son marcas susceptibles de engafiar o
confundir a los consumidores respecto a
la naturaleza, calidad u origen geografico
del producto. Por ejemplo, si se trata de
comercializar margarina y se muestra la
imagen de una vaca, es probable que la
solicitud de marca sea denegada, ya que
inducirfa al consumidor a error, al asociar la
marca con productos lacteos (es decir, con
la mantequilla).

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

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

Las solicitudes son denegadas por “motivos
relativos” cuando la marca entra en conflicto
con marcas ya existentes. La coexistencia de
dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas
al mismo tipo de producto puede confundir a los
consumidores. En algunas oficinas de marcas es
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habitual que al tramitar el registro se investigue

la posibilidad de conflicto con marcas existentes,
entre las que figuran las marcas famosas no
registradas, mientras que otras oficinas solo hacen
la comprobacion si la marca es impugnada por
terceros una vez publicada la misma.

En ambos casos, si la oficina de registro considera
que su marca es idéntica a una existente o tan
similar que podria inducir a confusién con productos
idénticos o similares, serd denegada o invalidada,
segun corresponda. Por lo tanto, lo mejor es
abstenerse de utilizar marcas que puedan causar
confusion por su similaridad a marcas existentes.

:Qué debe tenerse en cuenta al elegir

0 crear una marca?

La eleccion o creacion de una marca adecuada es un
factor determinante, ya que constituye un elemento
importante de la estrategia de comercializacion de
su empresa. Por lo tanto, ;cémo ha de procederse
para elegir una marca que sea apropiada para

un producto o productos determinados?
Evidentemente, no hay reglas universales, aunque
los cinco puntos enumerados a continuacion pueden
resultar de utilidad:

Cinco puntos que hay que tener

presentes al elegir una marca

o Compruebe que la marca elegida cumple todos
los requisitos legales de registro (véanse los
motivos de denegacién de solicitud expuestos
en la pagina n° 7).

® Realice una busqueda de marcas
registradas para asegurarse de que la marca
no es idéntica o tan similar a otra que pueda
inducir a confusion (explicado con mayor
detalle en la pagina 11).

o Aseglrese de que la marca sea facil de leer,
escribir, deletrear y recordar y que se
preste a todo tipo de medios publicitarios.

o Aseglrese 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.

o Compruebe la posibilidad de registrar el
nombre de dominio correspondiente, es decir,
la direccion de Internet (en la pagina 19 se
explica en mayor detalle la relacion entre las
marcas y los nombres de dominio)

A la hora de seleccionar las palabras de su
marca, tome también en consideracion las
consecuencias que conllevara la eleccion de
los tipos de palabras siguientes:



o Palabras inventadas o “fantasiosas”:
son palabras sin ningun significado intrinseco
o real. Las palabras inventadas tienen la
ventaja de ser mas faciles de registrar, dado
que es mas probable que se consideren
distintivas. La otra cara de la moneda es que
a los consumidores les resultara mas dificil
recordarlas y que la publicidad de sus
productos exigird mas imaginacion.

Ejemplo:

Kodak es una marca registrada
de la Eastman Kodak Company.

Kodak

Cortesia: Eastman Kodak Company

e Marcas arbitrarias: son palabras cuyo

significado no guarda relacion con el producto.

Aunque estos tipos de marcas también son
faciles de proteger, es probable que requieran
mucha mas publicidad con objeto de que los
consumidores asocien mentalmente la marca
y el producto.

Ejemplo: 1a marca ELEFANTE para
comercializar teléfonos moviles.

o Marcas sugerentes: son marcas que
insindan uno o varios atributos del producto.
El atractivo de las marcas sugerentes es que
actlian como una forma de publicidad. Sin
embargo, entrafian el pequefio riesgo de que
algunos paises consideren que la marca es
demasiado descriptiva y denieguen su registro.

Ejemplo: 1a marca SOLAR para comercializar
radiadores eléctricos insinuaria el hecho que

el producto esta pensado para irradiar calor

y mantener su casa a buena temperatura.

Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos
paises podrian considerar que la marca es muy

descriptiva y ser reacias a registrarla.

Independientemente del tipo de marca que usted
elija, es importante que evite imitar marcas ya
existentes. Es probable que no le permitan registrar
ni una marca que varie ligeramente de la marca
notoriamente conocida o famosa de un competidor,
ni una que esté mal deletreada.

Ejemplo: EASY WEAR es una marca de ropa
para adolescentes. No seria prudente tratar de
vender el mismo tipo o un tipo similar de productos
usando la marca EEZY WARE, ya que podria
considerarse que causa confusion y probablemente
no se admita para el registro.
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Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar
un formulario de solicitud de marca debidamente
cumplimentado donde figuren los datos de su
empresa, una ilustracion grafica de su marca

(a veces se exige un formato especifico), y una
descripcion de los productos y servicios y de la
clase o clases a las que pertenecen (para las que
su empresa desea obtener el registro de la marca),
y pagar las tasas correspondientes.

Algunas oficinas de marcas (por ejemplo, las de
los E.E.U.U. y el Canada) exigen ademés que se
demuestre el uso de la marca, o bien que se
presente una declaracion donde se deje
constancia de que la empresa prevé usar la marca.
Si desea informacion mas precisa sobre el tramite
de solicitud, dirijase a la oficina de marcas

que corresponda.

El proceso de tramitacion de las oficinas de marcas
varfa de un pais a otro pero en términos generales
comprende las siguientes etapas:

Examen de forma: la oficina de marcas examina
la solicitud para asegurarse de que cumple los
requisitos o formalidades de caracter administrativo
(es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y

que el formulario de solicitud esta debidamente
rellenado).

Examen de fondo: en algunos paises, la oficina
de marcas también examina la solicitud para
verificar que cumple todos los requisitos
sustantivos (por ejemplo, que la marca solicitada
no pertenece a una categoria que conforme a la
legislacion de marcas no puede registrarse, y que
no esté en conflicto con una marca ya existente).

Publicacion e impugnacion: en muchos paises
la marca se publica en un boletin con objeto de
conceder un plazo a terceros para impugnar el
registro. En otros paises, la marca se publica
s6lo una vez que ha sido registrada, existiendo
posteriormente un plazo de tiempo para solicitar
la invalidacién del registro.

Registro: una vez que se ha decidido que no hay
motivos para denegar la solicitud, se registra la
marca y se entrega un certificado de registro cuyo
periodo de validez suele ser de 10 afios.

Renovacion: la marca puede ser renovada
indefinidamente pagando las tasas de renovacion
correspondientes, pero si no se usa durante el
periodo de tiempo establecido en la legislacion
nacional de marcas, el registro puede invalidarse en
relacion con la totalidad de los productos y servicios
o0 con algunos de ellos.



:Cudnto tiempo lleva registrar una marca?
El tiempo requerido para registrar una marca varia
considerablemente de un pais a otro; suele oscilar
entre tres meses y dos afios, dependiendo, entre
otras cosas, de si la oficina de marcas realiza un
examen de fondo. Para evitar problemas al momento
de realizar las actividades de publicidad y mercadeo
de su producto, asegurese de que la solicitud de la
marca haya sido presentada con suficiente antelacion
para que la misma sea registrada a tiempo.

:Qué costos entraiia la proteccion

de una marca?

Es importante tener en cuenta y presupuestar
adecuadamente los costos asociados a la creacion
y el registro de la marca.

e Lacreacién de un logotipo o una palabra para
utilizarlos como marca puede entrafiar costos,
ya que algunas empresas contratan servicios
externos para hacerlo.

o Realizar una busqueda de marcas también
puede ocasionar costos (véase mas adelante).

o Elproceso de registro acarrea costos que
varian en funcién del nimero de paises y de
la categoria de los productos o las clases de
marcas (véase mas adelante). La oficina
nacional de marcas puede informarle mas
detalladamente sobre los costos asociados
al registro de marcas en su pais.

e Las empresas que recurran a un agente de
marcas para tramitar el registro incurrirdn en
gastos adicionales, aunque probablemente
ahorraran bastante tiempo y esfuerzos.

;Como se averigua si la marca elegida
puede estar en conflicto con otras
marcas ya registradas? ;Qué es una
bisqueda de marcas?

Antes de presentar una solicitud de registro de
marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo
una bisqueda de marcas para estar sequro de
que la marca que piensa utilizar, 0 una similar,

no ha sido ya registrada por otra empresa para
productos idénticos o similares a los suyos.

Puede realizar la blsqueda usted mismo o contratar
a un agente de marcas. En ambos casos, la
blsqueda se puede efectuar a través de la oficina
nacional de marcas (ya sea gratuitamente o
pagando una tasa) o previo pago, consultando una
base de datos sobre marcas registradas. Sea cual
sea el método elegido, recuerde que esa busqueda
solo es preliminar. Quiza sea dificil asegurarse de
que la marca elegida no es “similar” hasta el punto
de generar confusion con una marca ya existente
cuyo registro sea valido. De ahi la utilidad de contar
con la orientacion de un agente especializado en
marcas que esté familiarizado con los tramites que
exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia
en ese ambito.

Sin embargo, antes de recurrir a un agente conviene
averiguar si su oficina nacional de marcas (o una
empresa de bases de datos) cuenta con una base de
datos en linea y gratuita de marcas registradas que
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pueda utilizar para llevar a cabo una busqueda
preliminar por su cuenta. En el sitio Web de Ia
OMPI www.arbiter.wipo.int/databases/
trademark/index-es.html figura una lista de
bases de datos sobre marcas.

Un sistema de clasificacién adecuado

La mayorfa de los paises exigen que en el formulario
de solicitud de marca se indiquen los productos o
servicios, 0 ambos, para los que desea registrar la
marca y agruparlos con arreglo a “clases”. Por
clases se entienden las que incluye el sistema de
clasificacion de marcas, que permite almacenar
ordenadamente informacion sobre marcas
registradas conforme a los tipos de productos o
servicios. Se facilita asi la busqueda de informacion
en las bases de datos sobre marcas. Es esencial
registrar la marca en todas las clases en las que
se piense usarla.

El sistema de clasificacion mas utilizado es el
sistema internacional de clasificacion de marcas (el
sistema de Niza que rige la clasificacion de marcas
compuestas por palabras), que consta de 34 clases
para productos y de 11 para servicios. En el Anexo
Il encontrard mas informacion sobre el sistema de
clasificacion de Niza. Consulte también la direccion

Las marcas estan agrupadas por “clase” con arreglo
a los productos o servicios que identifican (véase el
sistema internacional de clasificacion en el Anexo |lI).
Por consiguiente, empiece primero por familiarizarse
con las 45 clases diferentes de marcas.

www.wipo.int/classifications/es en el sitio Web
de la OMPI.

Ejemplo:

¢Cdmo se clasifican los productos? Tomemos un
ejemplo: si su empresa fabrica cuchillos y tenedores,
debera solicitar la marca para los productos
correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea
comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como
recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, debera
registrar también la marca en relacion con los productos
de la clase 21. Algunos paises exigen una solicitud
aparte para cada clase de producto, mientras que otros
permiten incluir varias clases en una sola solicitud.




:Es necesario contratar a un agente

de marcas para presentar la solicitud

de marca?

Por lo general, la mayoria de los paises no exigen
la contratacion de un agente de marcas para
presentar la solicitud: usted mismo puede cursarla.
Sin embargo, para ahorrar tiempo puede recurrir a
un agente especializado en la bisqueda de marcas
que esté familiarizado con los detalles del tramite de
registro, asegurandose asi de solicitar proteccion en
la clase o clases de marcas apropiadas y sin correr
el riesgo de que la solicitud sea denegada sobre la
base de motivos absolutos. Si solicita el registro de
una marca en el extranjero, es posible que le exijan
que lo haga por conducto de un agente de marcas
residente en el pais en cuestion.

Su oficina de marcas (véase el Anexo Il) podra
asesorarle respecto a la exigencia de estar
representado por un agente, y facilitarle asimismo
una lista oficial de agentes de marcas.

:Durante cudnto tiempo queda
protegida la marca?

Si bien la duracién de la proteccién puede variar, en
muchos paises las marcas estan protegidas durante
10 afios. El registro puede renovarse indefinidamente
(por lo general, durante periodos consecutivos de

10 afios) a condicion de que las tasas de renovacion
se paguen en el plazo estipulado. Aseglrese de
que alguien de su empresa se ocupe de renovar
puntualmente los registros de marcas en todos los
paises donde su empresa siga teniendo intereses.

La contratacién de servicios externos
para crear la marca

El disefio de una marca es un proceso creativo.
En la mayoria de los paises, el creador se convierte
automaticamente en titular del derecho de autor
sobre la obra creativa o artistica, como es la obra
de arte de una marca. Por lo tanto, cuando
confie la creacion de una marca a terceros, sera
conveniente que aclare la cuestion relativa a la
titularidad del derecho de autor en el acuerdo
original, y se asegure de que se ceda oficialmente
a su empresa el derecho de autor sobre la marca.

;Tiene validez internacional la marca
registrada en su pais?

Los derechos que confiere una marca se suelen
limitar al territorio en el que fue registrada,
por lo que generalmente, el registro de una
marca con validez en un pais sélo conferira
derechos en dicho pais, a menos que la marca
se considere "notoriamente conocida”.

(En la pagina 17 hallaré informacion acerca

de las marcas notoriamente conocidas).

:Deberia considerar la posibilidad de
proteger su marca en el extranjero?

Las principales razones por las que debe registrar la
marca en su pais son aplicables a la comercializacion
de sus productos en mercados extranjeros. Por
consiguiente, si efectua operaciones de exportacion o
tiene proyectado hacerlo en un futuro préximo, es
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sumamente recomendable que registre su marca
en el extranjero. Los productos exportados que
llevan una marca registrada distintiva se reconocen
en los mercados extranjeros y por lo tanto permiten
a la empresa labrarse una reputacion y una imagen
entre los consumidores de otros paises, lo que
probablemente redunde en mayores beneficios.

:Cémo se registra la marca

en el extranjero?

Si ya ha registrado la marca de su empresa en su
propio pais existen tres maneras principales de
registrar la marca en otros paises:

La via nacional: la empresa puede solicitar el
registro en las oficinas de marcas de los paises
donde desee obtener proteccién, presentando la
solicitud correspondiente en el idioma que se exija
y pagando las tasas estipuladas. Como ya se ha
indicado, algunos paises podréan exigir que para tal
fin utilice los servicios de un agente local de marcas.

La via regional: si desea solicitar proteccion en
paises que formen parte de un sistema regional de
marcas, puede solicitar un registro que surta efecto
en los territorios de todos los estados miembros,
presentando con ese fin una solicitud en la oficina
regional competente. Las oficinas regionales de
marcas son:
e Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
de la Union Europea

o Oficina de Marcas del Benelux

e Oficina Regional Africana de la Propiedad
Industrial

e Organizacion Africana de la Propiedad
Intelectual

La via internacional: si el pais de origen de su
empresa es miembro del Sistema de Madrid y su
marca ha sido registrada o solicitada con efecto
en ese pais, puede acogerse al Sistema de Madrid
(administrado por la OMPI) para registrar su marca
en los mas de 70 paises que son miembros

del Sistema.

Ventajas del Sistema de Madrid
La principal ventaja que aporta la utilizacion del
Sistema de Madrid es que el titular de la marca
puede registrar su marca en todos los pafses parte
en el Sistema presentando:

@ una Unica solicitud internacional;

e en un solo idioma;

e ycon arreglo a un Unico conjunto de tasas

y plazos.
Una vez hecho esto, el registro internacional se puede
mantener y renovar realizando un solo tramite.
Encontrara mas informacion acerca del registro
internacional de marcas en la oficina nacional de
marcas y en la pagina correspondiente del sitio Web
de la OMPI: www.wipo.int/madrid/es/. En el
Anexo Il figura una lista de paises miembros del
Sistema de Madrid.



3. Tipos de marcas

Marcas de fabrica Marcas que indican que un producto ha sido fabricado
o de comercio por una empresa determinada.
Marcas de servicio Marcas que indican que un servicio es suministrado

por una empresa determinada.

Marcas colectivas Marcas que indican que el producto o servicio ha sido fabricado
0 es suministrado por los miembros de una asociacion.

Marcas de certificacion Marcas que indican que los productos o servicios cumplen un conjunto
de normas y han sido certificados por una autoridad de certificacion.

Marcas notoriamente
conocidas

Marcas que se consideran notoriamente conocidas en el mercado
Yy que gozan, por consiguiente, de mayor proteccion.

:Qué son las marca de servicio?

La marca de servicio es de naturaleza muy similar
a la marca de fabrica o de comercio. Ambas son
signos distintivos; las marcas de fabrica distinguen
los productos de una empresa de los de las demés,
y las marcas de servicio cumplen la misma funcion
en relacion con los servicios. Los servicios pueden
ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios,
de viajes, publicidad, restauracion, etc. Las marcas
de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse
y cederse, y también pueden ser objeto de licencia,
con sujecion a las mismas condiciones que las
marcas de fabrica o comercio.

Ejemplo:

NatWest

Cortesia: National Westminster Bank Plc.

:Qué son las marcas colectivas?
Los titulares de las marcas colectivas
generalmente son asociaciones o cooperativas
cuyos miembros tienen derecho a usar la marca
colectiva para comercializar sus productos. La
asociacion establece criterios que rigen el uso de la
marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y
ofrece a cada una de las empresas la opcion
15
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de usar la marca a condicion de cumplir dichas
normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces
a la hora de comercializar conjuntamente los
productos de un grupo de empresas que por
separado tendrian dificultades para que los
consumidores reconozcan sus marcas y que

los principales minoristas las distribuyan.

Ejemplo: la marca colectiva Melinda es utilizada
por los 5.200 miembros de las 16 cooperativas
productoras de manzanas afincadas en el valle

de Non y en el valle di Sole (Italia), que en 1989
crearon el Consorcio Melinda.

‘r@ .
Melinda

Val di Non

Cortesia del Consorcio Melinda

:Qué son las marcas de certificacién?
Las marcas de certificacion se conceden
cuando un producto o servicio satisface unas
normas definidas, pero no estan restringidas

a un grupo en particular. Puede usarlas todo el
que pueda certificar que sus productos cumplen
ciertas normas establecidas. En la mayoria de
los pafses, la principal diferencia entre las
marcas colectivas y las marcas de certificacion

es que las primeras sélo pueden ser usadas por
un grupo especifico de empresas, por ejemplo,
los miembros de una asociacion, mientras

que las marcas de certificacion puede usarlas
cualquiera que cumpla las normas estipuladas
por el titular de la marca de certificacion.

Uno de los requisitos mas importantes para
obtener una marca de certificacion es que la
entidad que solicite el registro sea "competente
para certificar” que los productos en cuestion
cumplen las normas.

Ejemplo: el simbolo Woolmark es la marca de
certificacién de la Woolmark Company. El logotipo
de Woolmark es un simbolo de garantia de calidad
que denota que los productos a los que se aplica
estan hechos con 100% de pura lana virgen y

son conformes a las estrictas especificaciones
estipuladas por Woolmark. Esté registrado en mas
de 140 paises y se han concedido licencias de uso a
fabricantes de 65 paises que estan en condiciones
de cumplir estas normas de calidad.

®
WOOLMARK

Cortesia: The Woolmark Company



:Qué son las marcas notoriamente
conocidas?

Las “marcas notoriamente conocidas” son
aquéllas que las autoridades competentes de un
pais consideran muy conocidas. Por lo general,

las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor
proteccion. Por ejemplo, en algunos territorios
pueden estar protegidas aungue no estén registradas
(e incluso no se hayan usado). Ademds, mientras
que las marcas estan generalmente protegidas
contra la utilizacion de marcas tan similares que
puedan causar confusion solo si estas Ultimas se
usan en productos idénticos o similares, las marcas
notoriamente conocidas suelen estar protegidas
contra la utilizacion de toda marca similar que
puedan inducir a confusion, incluso si esta Ultima
se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando
se retnan ciertas condiciones. La finalidad
principal de esa proteccion reforzada es impedir
que las empresas se aprovechen de la reputacion
de una marca notoriamente conocida sin ofrecer
contrapartida y dafien su reputacion o renombre.

Ejemplo: supongamos que WONDERCOLA es
una marca famosa de gaseosa. Wondercola Inc.
se beneficiaria automaticamente de proteccion en
aquellos paises donde las marcas notoriamente
conocidas gozan de mayor proteccion y donde la
marca sea muy conocida en lo que respecta a las
bebidas gaseosas. Esta proteccion también seria
aplicable a productos y servicios que no guarden
relacion alguna con la gaseosa. Es decir, si otra
empresa decidiera comercializar productos tan

dispares como camisetas o gafas de sol usando

la marca WONDERCOLA, deberia obtener la
autorizacién de Wondercola Inc. o correria el riesgo de
ser demandada por infringir los derechos de marca.

4. Uso de la marca

:Es posible registrar una marca

sin haberla usado?

Se puede solicitar el registro antes de usar la marca,
pero algunos paises no la registran oficialmente
hasta que no se presenten pruebas de su uso
(como es el caso de los Estados Unidos de América).
Ademas, en la mayoria de los casos, si una

vez registrada, la marca no se usa durante un
determinado periodo de tiempo (que suele oscilar
entre tres y cinco afios), podra ser eliminada del
registro de marcas. Esto significa que se puede
perder los derechos sobre la marca.

sTM o ®2

El uso de ®, MR, TM, SM o simbolos equivalentes
junto a una marca no es obligatorio y generalmente
no aporta mayor proteccion juridica. Sin embargo,
puede servir para informar de que un determinado
signo es una marca y prevenir asf a los posibles
infractores y falsificadores. Los simbolos ® o MR
se usan una vez que la marca ha sido registrada,
mientras que TM denota que un determinado signo
es una marca; SM se utiliza a veces en algunos
paises para las marcas de servicio.

17
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:Cémo deben usarse las marcas

en publicidad?

Si su marca esta registrada con un disefio o tipo
de letra especifico, asegurese de que sea utilizada
conforme a como fue registrada. Es importante
que vigile de cerca su utilizacion, ya que la marca
es un elemento vital de la imagen de los productos
de su empresa. Conviene ademés evitar el uso de
la marca como un verbo o sustantivo para impedir
que los consumidores perciban la marca como un
término genérico.

:Puede utilizar la empresa la misma
marca para productos diferentes?

Es posible utilizar marcas distintas para lineas
diferentes de productos de una misma empresa.
Dependiendo de cudl sea la estrategia de marca
de su empresa, serd libre de decidir si usa la misma
marca para todos sus productos, ampliando asi el
numero de productos de la marca cada vez que se
lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para
cada linea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos
permitird que el nuevo producto se beneficie de la
imagen y reputacion de la marca. Sin embargo,

el uso de una marca nueva, mas especifica y
relacionada con el nuevo producto, ofrece la ventaja
de que la empresa podré dirigir ese producto a un
grupo especifico de consumidores (por ejemplo,
nifios, adolescentes, etc.) o crear una imagen
determinada para la nueva linea de productos.

Muchas empresas optan por usar una marca
nueva conjuntamente con una marca existente
(por ejemplo, NUTELLA® generalmente utilizada
junto con FERRERO).

&

NUTELLA® cortesia de Ferrero S.p.A.

Las estrategias de empresa varian de un caso a otro.
Sea cual sea la opcion elegida, hay que asegurarse de
que la marca esté registrada en todas las clases de
productos o servicios, 0 ambos, a los que se aplique.

:Qué hay que tener presente cuando

se use una marca en Internet?

El uso de las marcas en Internet ha generado una
gran polémica juridica cuya solucion no sera facil de
encontrar ni de adaptar a todos los casos. Uno de
los problemas mas importantes reside en el hecho
de que los derechos de marca son de naturaleza
territorial (es decir, la marca sélo esté protegida en
el pais o region donde se registre o utilice), mientras
que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea
problemas a la hora de dirimir conflictos entre
personas o empresas que son titulares legitimos de
marcas idénticas o extremadamente similares en
paises diferentes. La legislacion en este campo atn
esta en fase de elaboracion y cabe la posibilidad de



que ese asunto no se trate de la misma manera en
todos los paises.

:Qué son los nombres de dominio y qué
relacién guardan con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de
dominio plantea un gran problema. Los nombres
de dominio son direcciones de Internet que
habitualmente se utilizan para hallar sitios Web.
Por ejemplo, el nombre de dominio "ompi.int" se
usa para localizar el sitio Web de la OMPI en la
direccion www.ompi.int. Con el paso del tiempo,
los nombres de dominio han llegado a convertirse
en identificadores comerciales, por lo que a menudo
entran en conflicto con las marcas.

Por consiguiente, es fundamental que elija un
nombre de dominio que no sea una marca de otra
empresa y ain menos una marca notoriamente
conocida, ya que muchas legislaciones o tribunales
nacionales consideran como infraccion el registro
de la marca de otra empresa o0 persona como
nombre de dominio, actividad que popularmente
se conoce por ocupacion ilegal del ciberespacio o
“ciberocupacion”. Si esto sucede, su empresa podria

verse obligada no sélo a transferir o invalidar el
nombre de dominio sino a pagar una indemnizacién
por dafios y perjuicios o una multa elevada.

Para averiguar si una marca ya esta protegida,
puede ponerse en contacto directamente con las
oficinas de marcas nacionales o regionales, muchas
de las cuales cuentan con bases de datos sobre
marcas que pueden consultarse por Internet. Enla
direccion http://ecommerce.wipo.int/databases/
trademark/index-es.htm/ del sitio Web de la OMPI
figura una lista de dichas bases de datos.

Por otra parte, si la marca de su empresa esta
siendo usada como nombre de dominio o es objeto
de “ciberocupacion” por otro individuo o empresa,
podra emprender acciones para poner fin a tal uso
ilegitimo o impedir que se vulneren los derechos de
su empresa. En ese caso puede recurrir al conocido
procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en
linea para la solucién de controversias en materia de
nombres de dominio, remitiéndose a la direccion
http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html.

En esa pagina de la OMPI figura una demanda tipo,
asi como un indice juridico de los miles de casos
relativos a nombres de dominio de la OMPI que ya
han sido resueltos.

:Pueden concederse licencias sobre

la marca a otras empresas?

Si, se pueden conceder licencias sobre marcas a
otras empresas. En tal caso, el titular de la marca
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mantiene la titularidad y simplemente autoriza

a una o mas empresas a utilizar la marca.
Habitualmente esto se hace mediante el pago de
regalias y requiere el consentimiento del titular

de la marca, que suele especificarse en el acuerdo
oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza
del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto
control sobre las actividades del licenciatario, a fin
de garantizar que se mantenga la calidad del
producto o servicio.

En la practica, las licencias de marca se conceden
con frecuencia en el marco de acuerdos mas
amplios, como son los acuerdos de franquicia,

0 los acuerdos que incluyen la concesién de una
licencia sobre otros derechos de propiedad
intelectual, como las patentes, los conocimientos
especializados y la asistencia técnica con miras

a producir un determinado producto.

:Qué relacién hay entre los acuerdos

de franquicia y las marcas?

Una de las principales condiciones de los acuerdos
de franquicia es la concesion de una licencia sobre
la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado
de control que ejerce el titular de la marca sobre
el concesionario de la franquicia es generalmente
superior al de los acuerdos estandares de licencia
sobre una marca. En el caso de la franquicia,

la empresa cedente permite a un tercero (el
concesionario de la franquicia) utilizar los medios
de que dispone su empresa (marcas, conocimientos

especializados, servicio al consumidor, programas
informaticos, decoracion del local, etc.) con arreglo
a una serie de normas y a cambio de una
compensacion o de regalias.

Ejemplo: un restaurante especializado en platos
a base de pollo opera bajo la marca registrada
NANDO'S. Ha desarrollado un sistema para preparar
y vender estos productos cuyo volumen de ventas
es elevado y constante. El sistema se basa en una
serie de factores que contribuyen al éxito de los
restaurantes NANDO'S como son las recetas y los
métodos de preparacion de las comidas, que generan
un producto cuya calidad es constante, el disefio
de los uniformes de los empleados, el disefio de

los edificios, el disefio de los envases y los sistemas
de gestion y contabilidad. NANDO'S transmite sus
conocimientos y su experiencia a los concesionarios
locales de las franquicias y se reserva el derecho a
supervisar y controlar su actividad. El acuerdo de
franquicia implica asimismo que se autoriza a los
concesionarios a utilizar la marca NANDO'S, pero
también que éstos se comprometen a utilizarla.

sNando's e«

Yaunt your tastebuds

WW, nandos.com

Cortesia: Nando's Group Holdings Ltd.



:Existen restricciones respecto a la venta
o cesidn de la marca de la empresa a

una tercera?

Cada vez existen mas posibilidades de vender o
ceder una marca. En los casos de venta o cesion de
una marca puede exigirse el deposito de una copia
del acuerdo, o de partes del mismo, en la oficina
de marcas.

:Es obligatorio registrar toda
modificacién, por leve que sea,

que se realice en la marca?

Muchas marcas, incluidas algunas de las mas
famosas, han cambiado ligeramente a lo largo de
los afios con el proposito de modernizar la imagen
de la empresa o adaptarse a los nuevos medios
de publicidad. Aunque estd permitido cambiar o
adaptar las marcas, su empresa deberé actuar
con cautela y consultar a la oficina u oficinas de
marcas pertinentes, 0 a un agente de marcas
competente, para saber si los cambios realizados
exigen que se presente una nueva solicitud

y el pago de las tasas correspondientes.

1900 1909 1930
I LT
1948 1955 1961 1971
Eiyamidi @
1995 1999

®Shell

5. C6mo hacer valer
los derechos
sobre una marca

:Qué medidas debe tomar la empresa
frente al uso no autorizado de su marca
por terceros?

Incumbe ante todo al titular de la marca registrada
velar por que se respeten los derechos que confiere
la misma. Su empresa, en calidad de titular de la
marca, debe esforzarse por detectar toda infraccion
que se cometa y decidir las medidas que han de
adoptarse para hacer valer sus derechos.

Si considera que se han infringido los derechos que
dimanan de su marca, conviene pedir asesoramiento
a un experto. Un abogado especializado en
cuestiones de marcas es la persona indicada para
informarle sobre las opciones que existen en su pais
y, en principio, también en los paises vecinos, para
defender a su empresa en los casos de falsificacion
e infraccion, asi como para asesorarle sobre la
manera de hacer valer sus derechos.

Frente a una violacion de los derechos que
confiere su marca, puede empezar por enviar una
carta (comnmente denominada “intimacion a cesar
en la practica”) al presunto infractor, informandole
de la posible existencia de un conflicto. Para escribir
esta carta, conviene que solicite la ayuda de un
abogado especializado en cuestiones de marcas.
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Si su empresa considera que la infraccion ha sido
deliberada y tiene conocimiento del lugar donde
se lleva a cabo la actividad infractora, quiza
convenga actuar por sorpresa y obtener, con ayuda
de un abogado especializado en cuestiones de
marcas, una orden de allanamiento, registro e
incautacion (generalmente dictada por un tribunal
competente o por la policia) que le permitira
irrumpir sin previo aviso en los locales de la em
presa o persona presuntamente infractora.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor
a informarle sobre la identidad de las personas
involucradas en la produccion y distribucidn de los
productos y servicios objeto de la infraccion, asi
como de sus canales de distribucion. Una eficaz
medida de disuasion contra las infracciones consiste
en que las autoridades judiciales, previa peticion de
su empresa, ordenen que los productos y materiales
infractores sean destruidos o apartados de los
circuitos comerciales sin percibir indemnizacion
alguna a cambio.

Con objeto de impedir la importacién de
productos de marca falsificados, en muchos
paises existen medidas fronterizas a las que pueden
acogerse los titulares de marcas por conducto de las
autoridades aduaneras nacionales. Como titular de
una marca, su empresa puede solicitar la ayuda de
las autoridades aduaneras en la frontera, es decir,
antes de que los productos falsificados sean
distribuidos en el pais en cuestion. La asistencia

prestada por las autoridades aduaneras
generalmente requiere el pago de tasas.

En algunos casos, las infracciones pueden tratarse
recurriendo a la mediacion o el arbitraje. El
arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento
menos formal, més breve y mas barato que los
procedimientos judiciales y ademas, a nivel
internacional es més facil exigir el cumplimiento del
laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediacion
es que las partes siguen muy de cerca el proceso
de solucién del litigio, lo que puede contribuir a
mantener buenas relaciones comerciales con la
parte infractora por si se desea establecer una
colaboracion en el futuro. Para mas informacion
sobre el procedimiento de arbitraje y mediacion,
véase el sitio Web del Centro de Arbitraje y
Mediacion de la OMPI en
http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html.



Anexo | - Sitios web utiles

Para mayor informacion:

e Acerca de otras cuestiones relativas a la propiedad intelectual desde la perspectiva de las empresas:
WwWw.wipo.int/smeles/

e Sobre las marcas en general:
www.wipo.int/about-ip/es/
www.inta.org (Asociacion Internacional de Marcas)

e Enrelacion con aspectos practicos del registro de marcas, véase el Anexo Il o en:
www.wipo.int/directoryles/urls.jsp

e Acerca del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:
www.wipo.int/madrid/es/

e Acerca de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en Virtud
del Arreglo de Niza, véase el Anexo lll o en:
www.wipo.int/classifications/es
www.wipo.int/classifications/nice/es

e Acerca de la Clasificacion International de Elementos Figurativos de las Marcas en Virtud del Acuerdo
de Viena:
www.wipo.int/classifications/viennales

e Acerca del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio los procedimientos alternativos de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio:
http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.htm/
www.icann.org

Para consultar una lista de bases de datos en linea sobre las marcas que mantienen las oficinas de propiedad
industrial: www.arbiter.wipo.int/trademark/index-es.htm/ 23
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Anexo Il - Sitios Web

Oficinas de propiedad intelectual nacionales y regionales

Argelia
Albania
Alemania
Andorra
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bahrein
Barbados
Belarus
Bélgica
Belice
Benelux
Benin
Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerun
Canada
Colombia
Congo
Costa Rica
Cote d'lvoire
Croacia
Cuba
Chad
Chile
China

WWW.Inapi.org
www.alpto.gov.al
www.dpma.de
www.ompa.ad
www.gulf-patent-office.org.sa
WWW.Inpi.gov.ar
www.armpatent.org
www.jpaustralia.gov.au
www.patent.bmvit.gv.at
www.gulf-patent-office.org.sa/bahrainframe.htm
WWW.Caipo.0rg
www.belgospatent.orglenglish/about/history. htm/
www.mineco.fgov.be
www.belipo.bz
www.boip.int
WWW.0api.wipo.net
www.senapi.gov.bo
WWW.aripo.org
www.inpi.gov.br
www.bpo.bg
WWW.0api.wipo.net
WWW.0api.wipo.net
www.moc.gov.kh
WWW.0api.wipo.net
WWW.0pIC.gC.ca
WWW.SIC.gOV.CO
WWW.0api.wipo.net
www.registronacional.go.cr
WWW.0api.wipo.net
Www.dziv.hr

WWW.OCPI.CU
WWW.0api.wipo.net
www.dpi.cl
WWW.S|PO.gov.cn



China (Hong Kong — SAR)
China (Macao)

China (Marcas)

Chipre

Dinamarca

Egipto

El Salvador

Emiratos Arabes Unidos (los)
Eslovaquia

Eslovenia

Espaia

Estados Unidos de América (los)
Estonia

Ex-Republica Yugoslava de Macedonia
Federacion de Rusia
Filipinas

Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Grecia

Honduras

Hungria

India

Indonesia

Irlanda

Islandia

Israel

Italia

Jamaica

Japén

Jordania

Kazajstan

Kenya

Kuwait

Lesotho

www.ipd.gov.hk
WWW.economia.gov.mo
WWW.Saic.gov.cn
www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf
www.dkpto.dk
WWW.egypo.gov.eq
Www.cnr.gobs.sv
www.gulf-patent-office.org.sa
www.indjprop.gov.sk
www.uil-sipo.si/Default.htm
WWW.0epm.es

www.uspto.gov

Www.epa.ee

WWW.ippo.gov.mk

WWW.rupto.ru
www.ipophil.gov.ph

www.prh. fi

WWW.inpi.fr

WWW.0api.wipo.net
WWW.aripo.org
www.sakpatenti.org.ge
WWW.aripo.org

www.obi.gr

www.sic.gob. hn/pintelec/indice.htm
www.mszh.hulenglish/index. htm/
www.ipindia.nic.in
www.dgip.go.id
www.patentsoffice.ie
www.patent.is/focaliwebguard.nsflkey2/indexeng.htm/
www.justice.gov.il
www.uibm.gov.it
WWW.jipo.gov,jm

WWW.jp0.go.jo

WWW.mit.gov.jo
www.kazpatent.orglenglish/
WWW.aripo.org
www.gulf-patent-office.org.sa

WWW.aripo.org
25
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Letonia

Libano

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malasia

Malawi

Mali

Marruecos

México

Madnaco

Montenegro

Mozambique

Namibia

Nepal

Niger (el)

Noruega

Nueva Zelandia

Oficina de Armonizacion
del Mercado Interior (OAMI)

Oficina Eurasitica de Patentes

Oman

Organizacion Africana
de la Propiedad Intelectual

Paises Bajos (los)

Panama

Per(i

Polonia

Portugal

Qatar

Reino Unido

Republica Arabe Siria (la)

Republica Centroafricana

RepUblica Checa

RepUblica de Corea (la)

Republica de Moldova

WwWw.lrpv.lv
www..economy.gov.lb
www.european-patent-office.org
www.vpb. It

www.etat.lufec
Www.mipc.gov.my
WWW.aripo.org
WWW.0api.wipo.net
WWw.ompic.org.ma
Www.impi.gob.mx
www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
WWW.yupat.sv.gov.yu
WWW.aripo.org

WWW.aripo.org
WWW.ip.np.wipo.net
WWW.0api.wipo.net
www.patentstyret.no
Www.jponz.govt.nz

www.oami.eu.int/
WWW.eapo.org
www.gulf-patent-office.org.sa

WWW.0api.wipo.net
www.octrooicentrum.n/
www.digerpi.gob.pa
www.indecopi.gob.pe

www.business.gov.plintellectual, property, protection, 90.htm/

www.inpi.pt
www.gulf-patent-office.org.sa
www.patent.gov.uk
www.himaya.net
WWW.0api.wipo.net
WWW.UpV.CZ

WWW.Kipo.go.kr
www.agepi.md



RepUblica Democratica Popular Lao
Republica Democratica del Congo
Republica Dominicana
Republica Unida de Tanzania (la)
Rumania

San Vincente y las Granadinas
Senegal

Serbia y Montenegro

Sierra Leona

Singapur

Somalia

Sudafrica

Sudan

Suecia

Suiza

Swazilandia

Tailandia

Tayikistan

Togo

Trinidad y Tobago

Tlnez

Turkmenistan

Turquia

Ucrania

Uganda

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Nota:

Www.Stea.la.wipo.net
WWW.0api.wipo.net
www.seic.gov.do/onapi
WWW.aripo.org
WWW.0SIm.ro
196.1.161.62/govt/cipo/index.asp
WWW.0api.wipo.net
WWW.yupat.sv.gov.yu
WWW.aripo.org
WWW.ip0S.goV.5q
WWW.aripo.org
WWW.Cipro.gov.za
WWW.aripo.org
WWW.prv.se
www.ige.ch
WWW.aripo.org
www.ipthailand.org
www.tipat.org
WWW.0api.wipo.net
www.ipo.gov.tt/home.asp
www.inorpi.ind.tn
WWW.eapo.org
www.turkpatent.gov.tr
www.sdip.gov.ua
WWW.aripo.org
www.dnpi.gub.uy
Wwww.patent.uz
WWW.sapi.gov.ve
WWW.most.org.ye
WWW.aripo.org
WWW.aripo.org

Para mas informacion, le rogamos consultar las siguientes direcciones:
www. wipo.int/members/es/ y www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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Anexo lll - Clasificacion de Niza

Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para

el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza
Productos

1. Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, asi como a la agricultura, horticultura
y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plasticas en estado bruto; abono para las tierras;
composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos quimicos
destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

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

3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumerfa, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello; dentifricos.

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

5. Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas
para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apositos; material para empastar los
dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales dafiinos;
fungicidas, herbicidas.

6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccion metdlicos; construcciones transportables
metalicas; materiales metalicos para vias férreas; cables e hilos metélicos no eléctricos; cerrajeria y
ferreteria metalica; tubos metalicos; cajas de caudales; productos metalicos no comprendidos en otras
clases; minerales.

7. Méquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehiculos terrestres); acoplamientos y
6rganos de transmision (excepto aquellos para vehiculos terrestres); instrumentos agricolas que no sean
manuales; incubadoras de huevos.

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



10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesar,
de medida, de sefializacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos
para la conduccién, distribucion, transformacién, acumulacion, regulacion o control de la electricidad;
aparatos para el registro, transmision, reproduccion del sonido o imagenes; soportes de registro
magnéticos, discos acUsticos; distribuidores automéaticos y mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacién y
ordenadores; extintores.

Aparatos e instrumentos quirlrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales;
articulos ortopédicos; material de sutura.

Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccion de vapor, de coccion, de refrigeracion, de secado,
de ventilacion, de distribucion de agua e instalaciones sanitarias.

Vehiculos; aparatos de locomocidn terrestre, aérea o acuatica.

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

Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras
clases; joyeria, bisuterfa, piedras preciosas; relojerfa e instrumentos cronométricos.

Instrumentos de musica.

Papel, cartdn y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta;
articulos de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa;
material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de
instruccién o de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no comprendidas en
otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

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

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 guarnicioneria.

Materiales de construccion no metalicos; tubos rigidos no metdlicos para la construccién; asfalto, pez y
betln; construcciones transportables no metalicas; monumentos no metalicos.

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, cafia, junco,
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, dmbar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas
materias o de materias plasticas.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

32.

33.
34.

35.
36.
37.

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

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campafia, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases);
materias de relleno (con excepcion del caucho o materias plasticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Hilos para uso textil.

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

Vestidos, calzados, sombrererfa.

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros revestimientos de suelos; tapicerias murales que no sean de
materias textiles.

Juegos, juguetes; articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para
arboles de Navidad.

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

Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, pastelerfa y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para
esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 31.Productos agricolas, horticolas,
forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas,
plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

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

Bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas).

Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.

Servicios
Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina.

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Construccidn; reparacion; servicios de instalacion.



38.
39.
40.

4

43.
44.

45.

En enero de 2006, el nimero de Estados parte en el Arreglo de Niza era de 73. Esos Estados han adoptado y

Telecomunicaciones.
Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacion de viajes.
Tratamiento de materiales.

. Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
42.

Servicios cientificos y tecnologicos asi como servicios de investigacion y disefio relativos a ellos; servicios

de anélisis y de investigacion industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y software; servicios juridicos.

Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales;
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales;
servicios de sequridad para la proteccion de bienes y de personas.

aplican la clasificacion de Niza a los fines del registro de marcas.

Nota:
Para més informacién, le rogamos consultar las siguientes direcciones:

www.wipo.int/madrid/es/contact.htm/

www. wipo.int/classifications/fulltext/nice8/enmain.htm
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Anexo IV

Miembros de la Uniéon de Madrid

(valido al 1 de enero de 2006)

Albania (Ay P)
Alemania (Ay P)

Argelia (A)

Antigua y Barbuda (P)
Armenia (A y P)
Australia (P)

Austria (A'y P)
Azerbaiyan (A)

Bahrein (P)

Belarus (A y P)

Bélgica™ (Ay P)

Bhutan (A y P)

Bosnia y Herzegovina (A)
Bulgaria (A y P)
Comunidad Europea (P)
Croacia (Ay P)

Cuba (Ay P)

China (Ay P)

Chipre (Ay P)

Dinamarca (P)

Egipto (A)

Eslovaquia (A y P)
Eslovenia (Ay P)

Espafia (Ay P)

Estados Unidos de América (los) (P)
Estonia (P)

Ex Republica Yugoslava de Macedonia (A y P)

Federacion de Rusia(A y P)
Finlandia (P)

Francia (Ay P)
Georgia (P)

Grecia (P)

Hungria (A'y P)
Islandia (P)

Iran (Republica Islamica del) (A'y P)
Irlanda (P)

ltalia (A'y P)

Japon (P)

Kazajstan (A)

Kenya (Ay P)
Kirguistan (A)
Letonia (A 'y P)
Lesotho (A 'y P)
Liberia (A)
Liechtenstein (Ay P)
Lituania (P)
Luxemburgo* (A 'y P)
Marruecos (A 'y P)
Manaco (Ay P)
Mongolia (A 'y P)
Montenegro (A y P)
Mozambique (A y P)
Namibia (P)

Noruega (P)



Paises Bajos* (Ay P)

Polonia (A y P)

Portugal (A y P)

Reino Unido (P)

Republica Arabe Siria (A y P)
Republica Checa (A y P)
Reptblica de Moldova (A y P)
Republica de Corea (P)
Republica Popular Democratica de Corea (A y P)
Rumania (A y P)

San Marino (A)

Serbia (A y P)

Sierra Leona (A y P)

Nota:

Singapur (P)
Sudan (A)
Suecia (P)

Suiza (A y P)
Swazilandia (A y P)
Tayikistan (A)
Turkmenistan (P)
Turquia (P)
Ucrania (Ay P)
Uzbekistan (A)
Viet Nam (A)
Zambia (P)

(A) indica que es Estado parte en el Arreglo
(P) indica que es Estado parte en el Protocolo

* No se puede solicitar proteccion por separado para
Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos sino para los
tres paises en conjunto (Benelux), previo pago de un

Unico complemento de tasa o tasa individual.

Para mas informacion, le rogamos consultar la siguiente direccion: www.wipo.int/madrid/es/members/



Para mayor informacion, sirvase contactar a la

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
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Teléfono:
+1 212 963 6813

Fax:
+1 212 963 4801

Correo electrénico:
wipo@un.org
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