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Descargo de responsabilidad

El presente Manual no sustituye al asesoramiento juridico especializade sing que busca
proporcionar una Introduccion & estos temas de manera simple y metddica. Por lo
tanto, es recomendable buscar el asesoramiento de un profesional competente que
pueda guiar a las empresas a tomar decisiones adecuadas.

En el planc internacional, la evolucidn del entorno empresario, asi como de la legislacidn
y las practicas en materia de propiedad intelectual, es muy rapida.  Se recomienda
verificar la situacidn actual a través de las instituciones nacionales, regionales e
internacionales de propiedad intelectual.

La mencién de nombres de empresas u organizaciones y de sus sitios web ne implica el
respaldo de la OMPL.

Utilizaciéon del material incluido
en el presente Manual

tes:

Se pueden copiar, reimgrimir, distribuir, exhipir o traducir partes o extractos del
Manual para utibzarlos en articulos sin autorizacdn previa. En tal caso, se hara
referencia al Manual en los siguientes téerminos: “Tomado/reimpreso/traducido de
la Guia del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geograficas publicado por la
Organizacion Mundial de |a Propiedad intelectual (OMP)”.  Asimismo, se deberan
enviar copias de os articulos a la OMPI.

« Sin embargo, se deberd obtener autorizacion previa de la OMPI para hacer
cualquier copia o traduccion del Manual con fines comerciales, asi como para
cualguier adaptacion del Manual a las necesidades especificas de un pais.

» En las reimpresiones o traducciones del Manual no se permitirdn cambios de
contenido, disefio grafico, formato, tipo de letra ni colores.

« Para adaptar el Manual a las necesidades especificas de un pais solo se podra
anadir un capitulo separado en el que se proporciane la informacién pertinente.

© Derechos reservados, OMPI, 2006

Salvo que se indigue lo contrario en la Seccion "Utihzacion del materal incluido en et presente Manual”,
ninguna parte de esta publicacion puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion de
datos o transmitida en manera alguna o por ningoun medio, ya sea electrénico, electrostatico, de
grabacion, mecanico o de fotocopia, sin permiso previo de la Qrganizacion Mundial de la Prapiedad
Intetectual.
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GEOGRAFICAS’

* Las opiniones recogidas en el presente Manual pertenecen al Sr. Luis Alonsa Garcia Mufioz-Najar,
Consultor en Propiedad Intelectual, y no reflejan necesariamente las opiniones de la OMPI.
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braloan

PROLOGO

Es para mi una gran satisfaccion presentar esta Guia del empresario sobre marcas e
indicaciones geogréficas, cuya finalidad es explicar como los signos distintivos pueden
contribuir a maximizar los esfuerzos empresariales por ser mas competitivos, mejorando el
reconoamiento vy la aceptacion de productos o servicios, tanto en el mercado nacional,
como en los mercados internacionales.

Esta Guia pone a disposicion de empresarios e instituciones de apoyo al desarrollo
empresarial de América Latina informacion practica sobre los signos distintivos, comao las
marcas de productos o servicios, la marca colectiva, la marca de certificacion y las
indicaciones geograficas — elementos todos que pueden ser de imponante consideracion en
et disefio de una estrategia comercial 0 en el desarrollo de una empresa © asociacién de
productores.

Existen argumentos economicos de peso que militan en favor de un mayor
reconocimiento, valonzacion y utilizacion de tas marcas. En primer tugar, las marcas son un
factor de diferenciacion de productos en el mercado.  Facilitan la identficacion del
respectiva producto por el pablico, y 1a fijacién de una clientela para él. Por la misma razon,
las marcas son instrumentos que facilitan la penetracion de mercados nuevos.

Las marcas son asimismo un medio de promocion de ventas de los productos
oniginanios de un pafs, siendo un poderoso instrumento de promocion de exportaciones de
productos nactonales.

La diferenciactén de productos mediante una dencminacion de origen con base en
sus calidades particulares da a esos productos un valor agregado o plusvalia, permite elevar
la demanda del producto y, consecuentemente, obtener un beneficic mayor en
comparacion ¢on productos alternativos que no lievan la denominacion de origen.

Finalmente, las marcas colectivas, de certificacion y las denominaciones de origen
permiten cristalizar en torno a estas figuras un esfuerzo de promocion colectiva de
productos tradicionales de pequenas y medianas empresas, principalmente agricolas vy
antesanales, gue separadamente no tendrian 10s recursos econdmicos para promover sus
productos.

Confio en que la informacién presentada en esta Guia pueda contnbuir a la mejor
comprensidn de la importancia que tienen los signos distintivos como mecanismos de
diferenciacion, y que éstos puedan ser valiosas herramientas para apoyar los esfuerzos de
los empresarios latincamericanos por ser mas competitivos. Quisiera dar 1as gracias al autor
de la Gula por la calidad del trabajo realizado y por haber sabido presentar este tema de

forma dlara y precisa.

Kamil Idnis
Director General
OMPI
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SECQION T, LOS EMPRESARIOS ¥ LA COMPETENCIA

INTRODUCCION

El objeto de esta guia es proporcionar informacién general sobre los signos
distintivos como mecanismos de diferenciacién que pueden apoyar los esfuerzos
competitivos de los empresancs latincamernicanos.  En particular, la gulfa centra su
atencidn en mecanismos colectivos a través de los cuales grupos de empresas,
as500iaciones, Consorcios 0 cooperativas pueden mejorar el reconocimiento y aceptacion
de sus productos o servicios en el mercado. Las marcas colectivas, las marcas de
certificacion y las indicaciones geograficas o denominaciones de orngen son signos
distintivos que brindan al consumidor informacion sobre los productos en cuestion,
informacion que denota ciertas caracteristicas afines de los productos que lievan esos
signos y permiten que los productos se beneficien de una reputacion comin.

La gula estd dirigida a empresarios, representantes de camaras empresariales,
instituciones de apoyo al desarrollo empresanal v cualquier persona que busgue
entender de qué manera las empresas pueden mejorar su competitividad utilizando fas
marcas y las indicaciones geograficas.

En la secaon 1 se explica la importancia de la diferenciacien de los productos y
Servicios como estrategia competitiva, y como la vinculacion con el territorio y la
"asociatividad” pueden formar la base de una estrategia de diferenciacién efectiva para
grupos de empresas y comunidades. Se identifica a la marca como un instrumento para
“hacerse dueno de la diferenciacion” brindando la necesaria sequridad juridica. En ia
seccion 2 se analiza en detalle a ta marca como figura juridica, explicando sus funciones,
como se protege y qué tipcs de signos pueden ser registrados como marcas. En la
seccion 3 se explican las marcas colectivas, las marcas de certificacion y las indicaciones
geograficas o denominaciones de ortgen, asi como las caracteristicas principales de esos
signos distintives, y como funcionan en la practica, sumsmistrando con ese fin vanos
ejemplos. A lo largo de toda la quia se presentan casos de empresas que han utiizado
alguno de los mecanismos que se mencionan para ilustrar las ventajas que algunos
sectores empresanales latinoamericanos 0 de otras regiones han ottenido de una
utilizacién eficaz de las marcas y las indicaciones geograficas.

En los anexos se incluyen lineas generales para la elaboracion de los reglamentos
de uso para marcas colectivas 0 de contratos de licencia para la marca de certificacion.
Los mismos no deben ser considerados modelos de contratos que pueden ser utilizados
tal y como se presentan. Debe tenerse en cuenta que dichos documentos se incluyen
s¢lo a titulo de ejemplo y que deberdn tomarse en consideracién las circunstancias
especificas de cada caso. También se incduye en los anexos como ilustracién una
declaracion de proteccion de una denominacion de origen realizada por el Instituto
Mexicano de fa Propiedad Industrial.

Para los empresarios © grupos de empresarios que decidan emprender aiguna de
las estrategias competitivas que se describen en esta guia es aconsejable dirigirse a la
oficina nacional competente para el registro de marcas y/o indicaciones geogréficas para
obtener informacién mas detallada sobre los costos y procedimientos. Los
procedimientos pueden variar considerablemente entre los distintos paises y no todo lo
que se dice en la guia se aplica necesariamente a todos los paises. En general se ha
aspirado a presentar la informacidn de manera gue sea aplicable a la realidad
latinoamericana en su conjunto.


stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov


SeCOON T, LOS EMPRESARICONS Y LA COMPETENC|A

Seccidon 1: Los empresarios y la
competencia

“la competencia es percbida en I3
cosmovision tradicional como una agresion
que desordena. En cambio, desde una
perspectiva mdas favorable al desarrollo se
puede decir que, a semejanza de lo que
ocurre con el deporte, la competencia es
una cooperacion implicita que permite
alcanzar la excelencia.”

Mariano Grondona

La empresa en el mercado

Competitividad: Hacer las cosas mejor y de forma
diferente

En ltos paises de economias emergentes, las condictones gue imponen sus
sistemas econdmicos y el propio mercado han determinado una explosién
creciente de pequenos negocios formados a partir de necesidades, carencias y
reahdades palpables, como la falta de trabajo y la urgencia de crear fuentes de
ingrese econdmico. Al mismo tiempo, hay una innegable e intensa voluntad y
mucho mgenio para saiir adelante.

Este impulso de miles de unidades de produccidn merece una adecuada
canalzacion y la creacién de condiciones para potenciarlas, basandose en una
cultura de innovacidn empresarial y esquemas competitivos en los que la calidad
y la eficiencia permitan enfrentar el nuevo orden econémico mundial.

En este contexto, las empresas deben buscar cambiar los métodos tradicionales
de competir. Es necesario desarrollar estrategias distintas y creativas que les
permitan hacer las cosas mejor, porque el mercado exige de las empresas
productividad y calidad.

Una wvision empresanal basada en a3 eficiencia estard condicionada por dos
factores claves: la competencia derivada de la economia global y el desarrollo
tecnologico. Frente a ello, la innovacion es el elemento que permitird lograr la
competitividad para el crecimiento sostenible y economice de las empresas que
concurren en el mercado.
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SECTLIOR 1 {08 EMPRESARICS ¥ LA COMPETENTIA

£l desarrollo empresarnal sustentado en una cultura de fa innovacadn implica una
transformacidn organizativa y estratégica en la que se tengan que ncorporar
conceptos vinculados a la calidad. la normalizacion’ o estandarizacion de
productos y procesos; modernizarse y a su vez vincularse a otras empresas, es
decir buscar la  “asocatvidad” mediante la  especializacon o la
complementariedad.

Los objetivos de la empresa deben estar adaptados a la nocién de competitividad
como factor de subsistencia en el mercado, entendida como un proceso por el
cual una empresa tiene la capacidad de generar valor agregado en sus productos
0 servicios que ingresan al mercado, mediante el aumento de la productividad y
un valor duradero.

Es esa capacidad de poder ofrecer oporiunamente productos y Servicios con
atributos especiales, caracteristicas diferentes, que conllevan una ventaja respecto
de aquellos que {a competenca puede ofrecer en similares condiciones.

Para que pueda darse esa ventaja sera necesario saber qué quiere o necesita el
consumidor, ya que la esencia de la estrategia competitiva reside en la capacidad
de posicionar el negocio en funcion de esas necesidades efectivas, considerando
que hoy en dia el consumidor se ve influenciado por los medics de comunicacion
y por el propioc desarrcllo del mercado, que determinan ciertos patrones en sus
habitos de consumo y preferencias, creandole incluso nuevas necesidades.

Las transformaciones continuas en la produccidon y en la comunicacion hacen que
los individuos se identifiquen mas con los productos que consumen que con las
raices de su cultura o las costumbres de su lugar. La globahzacon permite el
acceso & una gran variedad de productos; el problema surge cuando se tiene gue
hacer la eleccion. ; Cudl conviene? ;Qué diferencia existe entre éste y aquél?’

Los grandes compradores, los socios industnales y los inversionistas potenciales exigen cada vez mas
pruebas de conformidad con las normas internacionales. La “normalizacon” es una herramienta
fundamental de |a que disponen las PYMES para mejorar la calidad y la competitvidad de sus productos vy
servicios y facilitar la conguista de posiciones en el mercado exterior y el mantemmiento y recuperacion
del interior. Mello, Augusto. 2003.

* Pralong, Verdnica Ceclia. La globalizacién y sus efectos.
http/www. gestiopolis.com/frecursos/documentas/fulldocs/eco/globvero htm.
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SECOON 1, LOS EMPRESARIOS ¥ LA COMPETENCIA
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(1) £Qué significa ser competitivo?

ks la capacidad de una organizacén publica o privada, lucrativa o no, de mantener
sistematicamente ventaas comparativas que le permitan alcanzar, sostener vy
mejorar su posicidn de mercado en el entorno soCoecondrmice’.

Ser competitive sigrifica tomar iniciativas como empresanio o empresa, wmplica
lograr una caracteristica especial v diferente, que permita diferenciar los productos
0 servicios de los de la competendia.

Promover la competitividad implica promover una cultura exportadora, crear
estdndares de calidad, mejorar la productividad de las empresas {agregar valor),
faalitar una mejor coordinacién e integracidn de las cadenas productivas, generar
empleo y reducir la pobreza, promover el uso de fa infermacidn v la adopoon de
nuevas tecnologlas, dentro de un marco legal que promuevs la competenda.

Estrategias para competir

Generar valor

Para definir estrategias empresariales, ante todc hay que trazar esquemas
encaminados a agregar valor a los productos o servicos que se lancen al
mercado.

En términos competitivos, el valor es el precia que los clientes estan dispuestas a
pagar por lo que una empresa les proporciona. En ese sentido, “la dnica forma
de producir rigueza es competir para aumentar el valor percibido de los
productos y servicios en la rnente y corazon de nuestros clientes”” Es la capacidad
de trasladar a la mente de mi cliente lo que hay detras de ese producto o ese
servicio que le ofrezco, lo que ha implicado producirio, de dénde viene, gué
contiene y qué puede representar.

Asi, dentro de la identidad de un producto o servicio, valores como su calidad,
orgen, autenticidad, su historia, su forma particular de produccién y otras
caracteristicas propias que puedan atribuirsele, se estan convirtiendo en los mas
relevantes para los consumidores.

Ello determina que en los distintos mercados haya cada vez mas una demanda
orientada hacia productos diferenciados y mejor adaptados a las necesidades de
los consumidores, donde el valor anadido reside en factores psicoldgicos.

Los productos del futuro tendran que apelar a nuestro corazén y no sélo a
nuestra caheza. La preferencia no ird hacia la mejor tecnologia o el productc mas
nuevo, sino hacia la historia que esté detras del producto, lo que genere
diferenciacion

Rojas, Braulio, hitp/Awww monografias.com/trabajosé/cormp/comp shtmt.
A Wilensky citada por Ricardo Bindi. En "Creando Valor” . www agrositio corm/riktagro/principal htrn.
De la Torre de la Piedra, Diego. La economia de los intangibies. Perd Econdmico, tunio 2002
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SECCHON 1° LOS EMPRESARIOS ¥ LA COMPETENCIA

El empresario tendra que buscar los mecanismos necesarios para que su cliente
pueda percibir ese valor adicional, ya que lo que importa no es solo tener un
buen producto, sino gue se percba gue es bueno y pueda aprecarse
adecuadamente esa diferencia respecto de [os productos de la competencia.

iBANANA!
ta hondurefia Inalma muestra ¢cémo el vaior agregado puede salvar un
producto hasico

Para una PYME centroamernicana, el mercado nternacional suele quedar
demasiado lejos. Pera la hondurena “Inversiones Amalgamadas” (lnalma) encontrg
el atajo: con suUs tastones fritos v tajadas hormeadas de platano, no solo agregd
valor a un producto bdsico tradicional de Centroamérica, sing gue desarrollg un
nueve nicho de mercads... (Qué vio Inalma? Que el plétano no es facil de
preparar. Es tan complicado pelarlo cuando estd verde como controlar su
maduracion. Ademds, en las famiitas latinas la mujer trabaja y no tiene tiempo
para cocinar. Asi que sencillamente decidid venderla precocido.

La receta ha dado sabrosos resultados... Bl 100% de las ventas, que llegaran a
5 millones de délares EE.UU. este afa (2003), provienan del exterior.

Laura Suarez Samper
Ameérica Economia
Edicion. 21 noviembre - 3 ditiembre, 2003

Asociatividad empresarial

Las empresas adoptan diferentes alternativas ©  opciones empresariales
dependiendo de las caracteristicas propias del negocio y las oportunidades que se
encuentren en el mercado. En algunos casos, la actuacion va a ser de caracter
individual; en otros, la opcidn estard en la apuesta por acuerdos empresariales,
por lo que se decida unir capacidades y recursos para Incrementar la
competitividad.

Lo cierto es que el proceso de globalizacion influye en la dinamica de los
mercados, y sobre todo, incide en el desarrolto de las empresas y su entorno
competitivo, imponténdose nuevas condiciones y sobre todo, la necesidad de
defimr cambios orientados a la busgueda de rentabilidad en los negocios.

En ese contexto, la costumbre empresarial de trabajar de manera indvidual
tendra que cambiar; muy deprisa, ademads, ya que los competidores son ahora
globales y acostumbrados a entrar y posicionarse en los mercados tanto por
calidad como por precios competitivos”.

Salazar Garcia, Carlos.  integracion empresartal:  alianza para una cooperacion estratégica.  Perl
Econdmico. Octubre 2002.
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SECCION 11 LOS EMPRESARIOS ¥ LA COMPETENCIA

£l problema que se presenta no estd necesariamente en el tamano de las
empresas, sinc en su aislamiento o individualismo. £s innegable esta actitud que
asume el empresario y se extiende en varios sectores economicos de ios paises, lo
cual en muchos casos impide desarrollar estrategias y soluciones mas eficientes.

la "asociatividad” es un medio para colocar productos comunes, también
homogéneos o estandarizados, en funcién de necesidades exigentes y mercados
ampliados, utilizando estrategias conjuntas en un mercado competitivo. En
algunos casos las empresas mantendrdn su independencia, pero siempre
participando en esfuerzos conjuntos para la busqueda de objetivos comunes,
utibzando mstrumentos que fomenten la asociacion entre si y estrategias
colectivas como mecanismaos para desarrollar ventajas competitivas individuales y

conjuntas.

“ . es dificl poder procesar grandes volumenes de cafe para garanbzar una
homogenedad en el producto, ya que el promedio de produccidn nacional esta en
doce guintales por hectdrea, y cada productor tiene un promedio nacignal de una
a dos hectdreas.

Para poder completar un contenedor de 375 guintales, tienes que juntar par o
menos a 20 productores. Esa es la dificultad de poder garantizar volumenes de
producaion estandares y flomogéneos”,

Francisco Boza, comerciante de café en Pera.

El vinculo territorial

En las estrategias empresariales, el cardcter territonal es un factor que puede
aportar fuerza y credibilidad a la identidad de una empresa o una marca.

Un pais, una region o una ciudad pueden ser excelentes medios para provocar y
sugerir un nterés especial en los consumidores respecto a los atributos ©
cualidades de los producto o servicios de las empresas ubicadas en dichas zonas o
lugares, sobre todo cuando resulta muy costoso y complicado posicionar marcas
individuales en mercados competitivos, donde la publicidad desempena una
funcion importante pero de dificil acceso para la mayoria de los empresarios.

En estos casos puede resultar mas facil utilizar el nombre de un lugar geografico,
y basar la estrategia del preducto en su caracter local, aprovechando las ventajas
comparativas que puede ofrecer dicha condicion, como son los aspectos
culturales, historicos e inclusive factores naturales como ef clima y la geografia,
asi comao cualquier otro elemento propio y auténtico del lugar.

11
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SECCION 1; LOS EMPRESARIOS ¥ LA COMPETENCIA

(D En muchas regrones, pueblos e incluso aldeas, el orgullo con que sus habitantes
aman su duro trabajo ha convertido muchos productos, no ya en una forma de
vida 0 en una sena de 1dentidad, sino en una filosefia, en un arte, en una forma de

ser gque modela el paisaje y las gentes.

La tierra da nombre a los lugarefios v éstos a sus producios y viceversa. Se es de la
Alcarria comao la miel o de Jerez, dulces de caracter, los primeros, en contraste con
el duro chma de la zona, secos y sinceras, con la sabiduria de lo maduro con el
tiempo de la cultura antigua, los sequndos.

Las cosas buenas llevan tiempo, y en ello reside el secreto de la calidad, las cosas
hechas sin prisa, poco a poca, artesanalmente, con mimo. S6lo con tiempo se
aprende a distinguir entre 1o auténtico v la imitacidn, entre 10 genuino vy 1a copia:
es un arte, es el arte de vivir.

"Espaia Calidad”
Control Media Comunicacidn

Apoyarse en la diferenciacion

La actuacion de una empresa en el mercado estara basada en la eleccidon scbre si
debe compebir por costos, cuando se cuenta con una relacion de precios
favorable, un entorno competitvo ventajose y un volumen de producio
adecuado, o si canviene competir mediante la diferenciacion, para lo cual se debe
escoger donde y como competir, analizando las capacidades que se tiene frente a
la competencia.

El reto estda en desarrollar y mantener ventajas con respecto a la competencia,
buscando siempre obtener una diferenciacion ventajosa en los bienes que se
producen o los servicios que se prestan, anadiéndoles a éstos mas valor que los
que ofrece la competencia.

Resaltar los elementos de diferenciacion en forma adecuada, creativa vy
estratégica implicard dar valor agregado a los productos y servicios, que
ingresaran asi al mercado en mejores condiciones en busca de una chentela y un
posicienamiento adecuado.

El éxito estard en la posibilidad de crear, desarrollar y mantener en el tiempo la
percepcion de diferenciacdn en la mente de los consumidores, por ia que éstos
se sientan mas identificados con el producto o servicio y estén dispuestos a pagar
un mayor precio por el mismao,

Si bien existe una tendencia a la homogeneizadidn de los productos y servicios,
no se debe perder de vista un importante sector de consumidores que prefieren
lo artesanal, lo localizado, los gustos y olores particulares, lo tradicional.
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SECCHON 1; LOS EMPAESARIDS Y LA {OMPETENCIA

Y en muchos casos, el precio no es el factor fundamental de la decisién de
compra, sing gque tienen peso aspectos como el placer y la atraccion por lo bello,
por lo agradable, por to nutritivo 0 por lo natural, por lo ambientalista y por lo
ex6tico, entre otros ejemplos.

Lo que se debe buscar es la oferta de productos o prestacién de servicios con
identidad.

Como se ha sefialado, es necesario incorporar en la oferta de productos y
servicias, mecanismos que apoyen la percepcién de su diferencia por parte de los
consumidores.

Frente a ello surge la interrogante de cémo hacer para que el consumidor perciba
o aprecie las diferencias en los productos o servicios respecto de la variada oferta
en el mercado, teniendo en cuenta que el valor agregado gue se asocie a ellos
sélo servira de algo si es percibido y considerado como tal por el consumidor.

Un instrumento o herramienta que puede ser utilizado para comunicar al cliente
tal diferenciacién es la propiedad industrial.

Los activos de propiedad industrial, entre otros, los signos distintivos como [3s
marcas colectivas, las marcas de certificactdn y las indicaciones geograficas,
tienen importancia en el nuevo orden de la competencia mundial, y por lo tanto,
forman parte de este cambio de vision de las empresas.

Por naturaleza propia, e! sistema de propiedad intelectual, brinda seguridad
juridica a la diferencia {ongen, calidad, elabaracién, tradicion, etc.), ademas de
permitir que el empresario se apropie en forma exclusiva de la misma. Los
distintos elementos gue componen la propiedad industrial pueden ser valiosos
activos intangibles de los gue el empresario puede obtener beneficios financieros.

13
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SECCION 2. LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INGUSTRIAL
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Seccion 2: Las marcas y la propiedad
industrial

"La marca es la que confiere individualidad
al producto y permite reconoceric de entre
miles de otros anadlogos o parecidos, ahi
reside toda la importancia de fa marca.
Cudnto mas se valore el producto, mas valor
tendra la marca.”

Eugene Pouilfet

Propiedad intelectual

Un sistema para proteger la creacidn intelectual

Desde la era en que et hombre le dio forma a una piedra para que pudiera rodar,
y hasta el INTERNET de nuestros dias, en cada una de las etapas que van
marcando la evolucidn de la humanidad, el fruto del intelecto humano es el
elemento que ha permitido la transformacion y el progreso constantes.

El sisterna de la propiedad intelectual tiene por finalidad controtar la utihizacién de
dichas creaciones, pues es un sistema de proteccion de los bienes no matenales
de contenide creativo, asi como de actividades afines o conexas.

Es, ademas, una herramienta necesaria para fomentar ta actividad creativa, la
industrializacion, 1a inventiva y las actividades comerciales.

Todo esfuerzo encaminado a lograr el recanocimiento efectivo de la propiedad
intelectual no sélo implica beneficios para fos paises desarrollados que realizan
grandes inversiones en investigacion, sine para todos los paises que apuestan por
tal proteccion, no solo en la medida en que politicas de esta naturaleza favorecen
la inversidn extranjera, sino en la medida en que los individuos encuentran
verdaderos incentivos para nvestigar y crear, teniendo la certeza de que los
resultados derivados de su  actividad estan plenamente garantizados vy
respaldados en un verdadero sistema de proteccion.’

En la propia actividad empresarial pueden existir una serte de activos que no sean
tangibles y que se presenten y desarrollen en forma de ideas innovadoras,
métodos de produccién, y estrategias comerciales o de distribuadn.

Semunario sobre patentes en la Comunidad Andina. Pubhcacion de Corporacion de Estudios sobre los
Derechas de Propiedad Intelectual. Medellin (Colombia), 2001,
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SECCION 2 LAS MARCAS Y LA PRQPIERAD INDLISTRIAL

Muchos de estos activos intangibles pueden ser protegidos a través de la
propiedad intelectual.

La propiedad intelectual se divide en dos grandes areas: los derechos de autor (y
derechos conexos} y la propiedad ndustrial.

Derechos de autor

Los derechos de autor constituyen un sistema legal de proteccion de las
creaciones artisticas y literarias que pueden reproducirse o divulgarse por
cualquier forma o medio.

El derecho de autor protege las creaciones del ingenio humane, gue por su
originalidad constituyen obras, es decir, aquellas que son expresidon de la
personalidad o ingenio de sus autares o creadores.

Las obras gozan de proteccién con independencia de su génerp, forma de
expresion, mérito artistico o destino.

Sin ser una lista exhaustiva, sino meramente enunciativa, las obras protegidas por
estos derechos pueden ser:

. Obras expresadas por escrito
Qbras orales

. Composiciones musicales (con o sin letra)

. Obras cinematograficas y demds obras audiovisuales expresadas por
cualquier procedimiento

. Obras de arquitectura

»  QObras de fotografia

. Obras de arte aplicado incorporadas en productos industriales

Programas de ordenador
Bases de datos originales

La proteccidon estard dirigida a la forma de expresion de fas ideas y no a las ideas,
conceptos o datos que la obra pueda contener o representar. Se protege la forma
en que las ideas son expresadas, explicadas o incorporadas a las obras y no las
ideas en si mismas.

Propiedad industrial

La propiedad industrial es una herramienta de especial relevancia para las
actividades econdmicas de las empresas.

Su dmbito de proteccidn abarca ciertas creaciones del espiritu humano vy
determinados elementos de identificacion de las actividades del empresario y su
empresa en el mercado.

Los derechos de propiedad industrial estan orientados a conceder un monopolio
temporal de explotacion y uso exclusive de ciertas creaciones del ingenio

15
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humano, como las invenciones o las nuevas formas {(disefios) de los productos, asf
como Jos signos distintivos de los productos y servicios de las empresas.

Los elementos gue conforman la propiedad industrial pueden dividirse en dos
grupos generales, sin perjuicio de que gracias al desarrollo tecnoldgico se vayan
recanociendo nuevos objetos susceptibies de proteccion mediante ef sistema de
propiedad intelectual.

i) Nuevas creaciones

» las invenciones y otras creaciones técnicas, incluyendo los modelos de
utilidad, las obtenciones vegetales y los esguemas de trazado de circuitos
integrados.

* los disefios {dibujos y modelos) industriates {(aspecto visible de los productos)

ii) Signos distintivos
+ Marcas

» Indicaciones geograficas
» Nombres comerciales y otros identificadores de las empresas

Las marcas

Utilizacién de signos distintivos en el comercio

En el mercade encontramos un gran numero de productos y servicios que, en
terminos generales, satisfacen las necesidades de! puablico consumidor, con
resultados simitares.  Frente a ello, los empresarios tratan de distinguir sus
productos o servicios de aquellos, iguales o similares, que se ofrecen en el
mercado, con el propdsito de gue el consumidor los identifigue en el momento
de tomar una decision de compra

Para lograr esa diferenciacion, el empresario se vale de palabras, frases, dibujos, vy
una diversa gama de elementos distintivos.  Estos signos distintivos son usados
como medias para distinguir en el mercado tanto a la empresa o establecimiento
de comercio como a los productos que se fabrican o comercalizan o los servicios
que se prestan.

Sin la presencia de los signos distinfivos en el mercado, los consumidores
difictimente tendrian la posibilidad de elegir, de entre la gran cantidad de
productos y servictos que se ofrecen, el que mejor se adapta a sus necesidades.
Tampoco podrian, de manera inequivoca, volver a adquirir en una nueva compra,
aquél productc o semicio que en una oportunidad anterior satishzo sus
expectativas.

Por su parte, los empresarios no se esforzarian en mantener o mejorar {a calidad
de sus productos dadoc gue éstos no podrian ser identificados por los
consumidores comao  suyos. Sin la presencia de elementos distintivos, el
empresario no podria dar a conocer sus productos 0 Servicios, y por cansiguiente,
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SECCION & LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

le seria muy dificil crear relaciones duraderas con fos consumidores y hacerse asi
un lugar en el mercado.

Entre los signos distintivos, la importancia que las marcas han adquiride en
nuestros dias puede ser apreciada desde dos puntos de vista:

1) desde la perspectiva del consumidor, la marca es un instrumento que
permite diferenciar y elegir productos y servicios en el mercado.

1) desde la perspectiva de la empresa, la marca es un mecanismo de
diferenciacion gue hace posible la publicidad, la creacién de clientela y el
posicionamiento de los producios o serviaos en el mercado.

La marca pasa a ser un elemento indispensable para lograr la transparencia en el
mercado.

('_QUé son las marcas?

Las marcas son signos usados por el empresario para distinguir en el mercado los
productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta.

Dicho llanamente, la marca es todo signo que sirva para wdentificar y diferenciar
productos y servicios en el mercado. Las marcas pueden formarse can palabras,
frases, imagenes, figuras, simbolos, dibujos, letras, cifras, formas de los
productogs, envases ¢ envolturas, y en general, cualquier etemento con capacidad
distintiva’.

La marca sirve para distinguir productos y servicios con el propdsito de que &
consumidor los conozca y distinga sin que pueda confundirlos con otros idénticos
o similares de la misma especie y que puedan provenir de otra persona o
empresa.

Las marcas son la garantia mas eficaz para distinguir |a personalidad industrial o
comercial de gquien las emplea, y constituyen un valor exclusivo y representativo
del crédito, bondad y excelencia de los productos o de los servicios y, por tanto,
de su procedencia empresariai.’

Existen tantos conceptos de marca como autores especialistas en el tema. A
continuacion se citan algunos de ellos:

o "[a marca es un signo utiizado con la finalidad de individualizar los productos
o fos servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos por
el publico consumidor. No identifica un producto o un servicio en su

individualidad, sino como ejemplares de una serie (...)" .

En la mayoria de las legislaciones latinoamericanas, como es el caso de los paises de la Comunidad
Andina y de los paises de Centroaménica, se conternpla también la posibihdad de que las marcas puedan
estar conformadas por sonidos e incluso por olores.

' R.Volart Pons & Cia. S.L. Las Marcas y Et Nombre Comeraial.
Baylos Corroza, Hermeneqgildo. Trataclo de Derecho Industrial. Madnd. Editorial Civitas, 1978,
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e .. Lamarca se nos muestra como el medic mas apto de comunicacion entre
oferta y demanda, por su aptitud para informar acerca de la procedencia,
calidad e imagen. Se erige asi en pieza clave para el favorecimiento de la
transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en
las propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos
y, en definitiva, en los resultados alcanzados por cada operador econdmico” "

e "la marca es el signo que distingue un producto de atro © un servicto de
otro. (...) La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso
competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de
distinguir productos o servicios”.”

En la mayoria de legislaciones de propiedad industrial y en los tratados
internacionales sobre la matena se brinda una definicién fegal de marca con la
finalidad de proporcionar sequridad juridica. Pero sea cual sea la manera en que
se defina legalmente, para que un signo sea consideradoc como marca 1o
importante es gue retna las condiciones necesarias para ser utilizada en el
mercado y que potencialmente sea capaz de cumplir la funcién, inherente a toda
marca, de diferenciar productos o servicios.

Necesidad de proteccion juridica

El intercambio comerdial y el papel que cumplen las marcas en la economia
podran significar para el empresano activos intangibles de mucho valor, incluso
en muchos casos, de mayor valor que los propios actives tangibles de la empresa
(equipos, maquinas, herramientas, etc.).

£l valor que adquiera una marca dependerd del éxito gue pueda tener en el
mercado y de la inversion que se haga para tal fin. Por o tanto, en el mercado
habrd marcas exitosas que atraigan la atencion, y competidores que pretendan
aprovecharse de ese éxite. Una forma muy comun de hacerlo es la falsificacién de
marcas para vincular a los productos o serviaos del falsificador el prestigio y la
preferencia que han logrado los productos o servicios genuings.

Ante esta situacion, el ordenamiento legal ha establecido mecanismos
encaminados a garantizar la proteccion y el uso de las marcas en condiciones
fegales en funcidn de los intereses de quien las cred, desarrollo e invirtid en ellas,
asl como de los propies consumidores.

La mayoria de legislaciones contienen disposiciones que sancionan la copia ¢
imitacion de marcas legalmente protegidas por parte de terceros no autorizados.
Se prohibe no solo el uso sino toda iniciativa de registro de signos que puedan
ser confundidos con marcas de terceros por ser idénticos o semejantes.

Arean Lahn, Manuel Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas. En Revisia de |la Propedad
tndustnal, Namero 4. Direcadn Nacional de 1a Progedad Industnal. Montevideo, Uruguay, 1996,
Otamendi, Jarge. Derecho de Marcas. 4 ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002.
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SECCION 2 LAS MARCAS ¥ LA PROMEDAD INDUSTRIAL

¢ Como proteger una marca?

Frente a la necesidad del empresario de contar con seguridad juridica para usar
sUs marcas sin riesgo de que terceros las copien, en la mayoria de paises se ha
adoptado un sistema de registro constitutivo de derechos, mediante el cual el
derecha al uso exclusivo sobre una marca se adquiere por el registro
correspondiente.

En los paises que han adoptado un sistema de registro constitutivo’, el
mecanismo de inscripcion registral es el sistema mas eficaz para proteger el
Interés economico del propietario de Ja marca, y a su vez, salvaguardar el interés
general de los consumidores.

Para adquirnir derechos exclusivos sobre una marca, el empresario debers acudir a
la oficina de marcas y solicitar que el respectivo signo sea Inscrito a su nombpre.
De este modo, el registro constituye un acto de apropiacién publica por el que se
adquiere el derecho de uso exclusivo sobre el signo de que se trate.

Lo cierto es que el empresario que utilice en el comercio un signo sin haberlo
registrado corre el riesgo de invertir esfuerzos y dinero en una marca que
faclmente puede ser copiada por la competencia sin posibilidad de impedirlo por
carecer de un derecho inscrito en el Registro correspondiente y o que es peor
aun, el competidor puede adelantarse y obtener el registrc de esa marca a su
favor y con ello impedirle que continle utilizandola.

Las funciones de la marca

La importancia que tienen las marcas se comprende mejor s se analizan las
funciones que cumplen, que son esencialmente cinco: 1) distinguir los productas
o servicios, b} indicar la procedencia empresarial de los mismos, ¢ indicar su
calidad; d) condensar la eventual reputacion de los productos o servicios a 1os
que se aplica, vy e) servir como medio de publicidad de dichos productos o
SeTVICios.

A continuacién se analizan cada una de esas funciones:

1} Funcidn distintiva (identificadora)

Lo que confiere caradcter de marca a un signo es la capacidad para distinguir en e
mercado determinados productos y servicios de otros idénticos o similares. De

ahi que la esencia de la marca resida en su aptitud distintiva o diferenciadora.

De cumplirse con esta funcion, la marca pasa a ser susceptible de proteccién por
e! sistema de propiedad industrial.

Esta funcion constituye un mecanismo 1déneo para garantizar la libertad de
competencia y el adecuado funcionamiento del mercado. Y si los empresarios
compiten por captar las preferencias de los consumidores, los resultados sdlo se

Este sistema esta recoqido en la legislacion de la mayoria de os paises latincamencanas.
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padrdn conocer determinando qué producto o servicio prefiere el consumidor, y
ello sélo serd posible en la medida que esos productos 0 servicios se encuentren
marcados.

ii) Funcion indicadora de la procedencia empresarial

Por lo general se ha venido considerando que la marca identifica esencialmente el
origen empresanial del producto a fin de que el publico sepa quién es el
fabricante del mismo.

Eso se ha debido a gue el consumidor prestaba especial interés en conocer la
procedencia y origen del producto, pues la produccidn y venta de bienes se
basaba en el conoamiento personal, y la confianza constituia la razdn principal
de la preferencia del publico consumidor.

Sin embargo, el desarrollo del comercio, tanto nacicnal como internacional, los
tambios que la globalizacion de mercados ha traido y su consecuente
modificacidn de estructuras de produccion y distnbucion hacen gue  los
consumidores se encuentren alejados del fabricante o del productor, hasta tal
punto gue, por o general, el consumidor no sdlo desconoce la identidad del
fabricante, sino que no tiene interés en conocera.

Asl pues, hioy ya no se puede afirmar que la indicacion de la procedencia
empresarial de los productos o servicios, entendida como la vinculacién del
producte a determinada empresa, constituye la funcién esencial de la marca.

St bien esta funcdn se mantiene, lo gue ha cambiado en el tiempo ha sido su
contenido. Es un hecho innegable que si bien el consumidor, por lo general,
ignora la identidad del fabricante o productor, al encontrarse frente a productos
o servictos identificados con marca idénticas o similares, supondra validamente
que han sido elaborados o son prestados, respectivamente, por la misma
empresa, 0 por varias empresas que actuan bajo el control y con el aval del
dueno de la marca, esperando por lo tanto encontrar determinadas
caracteristicas en los mismos.

La marca sigue atestiguando ante los consumidores que todos los productos o
servicios de un mismo tpe portadores de fa misma marca han sido producidos,
distribuidos o prestados por una misma empresa ¢ por un misma grupo de
empresas con fuertes vinculos juridicos o econémicos entre si.'”

iili) Funcién indicadora de calidad

£l consumidor que adquiere un producto {0 servicio) marcado y que satisface sus
expectativas buscard en una préxima compra el mismo producto, esperando
obtener los mismos resultados, pues supondra que la cahdad u otras
caracteristicas de los mismaos se mantienen constantes. Asimismao, ante productos
distintos que lleven la misma marca, supondrd que provienen de una misma

Arean Lalin, Mantel La proteccion de los signos distintivos en el comercio. La funadn econdémica de
las marcas. Su papel en la promocion de los mercados y en la protecaidn al consumidor.
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SECCION 2. LAS MARCAS Y LA PROIFEDAD INDUSTRIAL

empresa y que, por lo tanto presentan las mismas caracteristicas, y sobre todo, el
mismo nive! de calidad.

Dicha de otro modo, se advierte que la marca puede constituir una valiosa fuente
de informacion de la calidad de los productos que distingue.

Dicho de otro modo, se podria afirmar gue la marca proporciona al consurmdor
informacidn scbre una calidad relativamente constante de productos o servicios y
facilitara la entrada y permanencia de dichos productos en el mercado.

La marca informa al consumidor de que el producto o servicio a la gue se aplica
tiene esa ¢calidad ¢ caracteristica que se desea obtener.

iv) Funcidon condensadora de la reputacion

Desde el punto de vista de los empresarios, la principal funcién que la marca
desempena es 1o de condensar o aglutinar la eventual buena reputacion de los
productos o servicios que distingue, como activo intangtble de la empresa.

"Lo que posee el usuario de una marca no es proplamente la marca sinc 1a
reputacion, que se ha forjado en relacion a la marca correspondiente y que se
apifia en torne a fa misma"

Hablando en claro, se puede decir gue la reputacion es la buena fama de que
gozan los productos o servicos distinguidos por la marca.  Esta buena fama
implica la preferencia o el reconocimiento que el pablico consumidor manifiesta
en relactdon con esos productos o servicios marcados. Es decir, que se trata de un
elemento intangible que sélo existe en la mente del consumidor y gue lo induce a
preferir un determinado preducto o servicio de entre los demas.

Para el empresarto, el prestigio adquindo por su marca le ofrece en cierto modo
garantias de que su producto o servicio sea comprado o solicitado nuevamente,
lo que se traducira indudablemente en beneficios econdmicos.

Existen varios factores que contribuyen a forjar una buena reputacién, pero la
buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca es el factor
que reviste mayor importandia. Sin embargo, existen otros factores tales como la
publicidad realizada por el duefio de la marca y el propio potencial publicitario,
que confieren a la marca el prestigio que corresponda.

v) Funcién publicitaria

En las condiciones actuales de mercado, los empresarios buscan no solo
diferenciar sus productas o servicios, sine captar la atencidn y preferencia dei
publico consumidar por diferentes medios. La marca ya no es sélo un elemento
diferenciador e informativo acerca del origen y calidad de los productos o
servicios que distingue, sino que se ha convertido en un mecanismo publicitario
de gran eficacia

Id.
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SECCION 2:

LaS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD HDUSTRIAL

La marca no solo facilita la entrada y permanencia de un producto o servicio en el
mercado, también promueve y fomenta la adquisicidn o contratacion de los
mismos, debido a que genera determinadas asociaciones en la mente del
consumidar: prestigio, estatus social, estilo y otras cualidades que el consumidor
desea adquirir conjuntamente con el producto o servicio.

El éxito que tengan determinados productos en el mercado dependerd en gran
medida de la marca que los identifique, es decir, de la origina! fuerza sugestiva de
los elementos denominativos o graficos que la integren, de las asociaciones de
ideas que se generen en la mente dej consumidor, y de la publicidad que se haga
de la misma'.

(Qué se entiende por “marca susceptible de ser
registrada’?

Signos que pueden constituir una marca

Pueden funcionar como marcas, por ejemplo, las palabras o combinacién de
palabras, las imagenes, figuras, simbolos, graficos, emblemas; las letras y los
numeros'’; un color delimitado por una forma, ¢ una combinacién de colores; 13
forma de los productos, sus envases o envolturas, formas tridimensionales; e
incluso, segun ciertas legislaciones, los sonidos y los olores.

i) Marcas denominativas: son aquellas marcas conformadas por letras,
una pafabra o un conjunto de palabras. Entre elias queda incluida toda
denominacion formada por una secuencia de letras, aun cuando no
logren conformar una palabra perteneciente al idioma del pals en gue se
solicite el registro.

CHAJA BEMBOS ADIDAS

DOROTEA MILKITO BIMBO

1L}

Aredn Lalin, Manuel. £n torno a la funcion publictaria de la marca, p. 60,

En algunas oficinas de marcas no se permite el registro de letras ni numeros aistados; se requiere gue
estén acompanados de otros elementos que les den la suficiente distintividad para poder ser objeto de

registro.
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SECCION 21 LAS MARCAS Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

i)

iii)

Marcas figurativas: son marcas constituidas por la representacion
grafica de diversos elementos. Las marcas figurativas pueden estar
conformadas por un elemento que evoque un concepto determinado en
el consumidor {por ejemplo la representacién de un &rbol), o por una
representacion abstracta, sin contenido conceptual, como puede ser un
conjunto de lineas y formas irregulares.

Marcas mixtas: son aquellas que combinan, en un solo signo, elementos
denominativos y figurativos. Ejemplos de marcas mixtas:

23
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SECCHIN 2. LAS MARCAS ¥ LA PROMEDAD INDUSTREAL

i) Marcas tridimensionales: son signos conformados peor cuerpos de tres
dimensiones. Pueden constituir marcas tridimensionales la forma de los
productos o sus empaques, envases 0 envoltorios, o de una parte de los
mismos, sempre y cuando sean caracterfsticos y suficientemente
distintivos.

g
_

ii} Marcas sonoras: son aguellas confarmadas por un sonido 0 una melodia,
que identifica determinado producto o servicio. Son marcas perceptibles
por el sentido del oido.

iii}  Marcas olfativas: son marcas constituidas por aromas u olores aplicados
a ciertos productos. Son signos que se pueden percibir por el olfato,

Requisitos de registrabilidad

Tal como se ha sefalado, un signo serd susceptible de registro como marca en
funcidén de la estructura que tenga. Sin embargo, el empresario deberé tener en
cuenta que para poder registrar el signo elegido y obtener asi proteccion legal
para el mismo, deberd cumplir necesariamente dos requisitos:

gl que el signo sea “suficientemente distintivo”, es decir apto para
distinguir productos o servicios en el mercado vy,

b) que el signo sea susceptible de representacidn gréfica, condicidn
necesaria para realizar e! tramite de registro.

Aptitud distintiva

Por aptitud distintive se entiende la capacidad de individualizar los productos o
los servicios de una empresa determinada para que sean reconocidos por el
publico consumidor, posibiitando asi la eleccion de los producios o servicios. Se
trata, pues, de un requisito que deriva de la propia funcion de ta marca.
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SECCION 20 LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entre los signos que reunen los requisitos de distintividad estdn los signos de
fantasia, los signos arbitrarios y los signos evocativos.

Hay empresarios que crean signos nuevos, inexistentes en el lenguaje, y por
consiguiente, carentes de significado conceptual. Estos son los llamados signos
de fantasia.

Como se trata de un signo que antes de su adopcidn no existia, no guardara
ningun tipo de vinculacién con el producto o servicio para el cual se destinara.
Ello hard que el signo elegido cuente con un elevado poder distintivo. Ejemplos
de marcas de fantasia son: KODAK, PEPSI, KOLYNQS y FANTA.

Los signos de fantasia exigen mayor esfuerzo por parte de su titular para lograr
que el consumidor logre interiorizarlos, por lo que hay empresarios que prefieren
adoptar una palabra que ya exista en el lenguaje pero que no guarde relacion
con los productos o servicios que pretende distinguir, y gue hasta ese momento a
nadie se le ha ocurrido utilizar en dichas condiciones. Estos son los llamados
signos arbitrarios. Ejemplo de ello lo constituye la marca CISNE para distinguir
prendas de vestir, REY para distinguir cierres o cremalleras y GLORIA para
productos lacteos. También son arbitrarios, por ejemplo:

Para distinguir cervezas

J AG U A R Para distinguir vehiculos

Los signos arbitrarios tienen también aptitudes distintivas y en la practica
funcionan tan bien como los signos de fantasia.

En otras ocasiones y a fin de captar mas facilmente la atencién del consumidor,
los empresarios adoptan signos que, sin constituir la designacion usual del
producto o servicio, ni llegar a ser la descripcion de las caracteristicas de los
mismaos, sugieren o evocan en el consumidor una idea que se asocia al producto
0 servicio en cuestion.

Estos son los signos llamados evocativos o sugestivos, cuyo registro se permite
por considerarse que no constituyen una referencia directa a las cualidades del
producto o servicio, sino que por el contrario es necesario que el consumidor
realice una labor intelectual para percibir la alusion al producto o servicio al que
se aplican.
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SECCION 2! LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ejemplos de signos evocativos son:

Para distinguir servicios de
restaurantes

m Para distingui
e guir productos de
@MQ‘E\E) pasteleria

Cabe precisar que, aun cuando se permite el registro de signas evocativos, éstos
son considerados débites, toda vez que si bien un emgpresario tiene derecho a
evocar con sus marcas las caracteristicas de sus productos, no puede impedir que
los demds empresarios hagan lo mismo, sobre todo respecto de caracteristicas
comunes de los productos o servicios. En ese sentido, el Uitular del registro de una
marca considerada débil por ser evocativa tendrd gue aceptar la coexistencia, en
el Registro y en el mercado, de marcas que evaquen el mismo o similar concepto
0 las mismas caracteristicas.

Representacion grafica

La representacién grafica de un signo es un requisito que exigen las oficinas de
marcas para identificar y delimitar el signo sobre el cual el solicitante aspira a
tener derechos exclusivos derivados del registra . Para cumplir con este requisito,
el signo debe ser susceptible de ser plasmado, a través de cualquier medio, en
una expresion o forma grafica, de modo tal que sea posible su publicacion en las
gacetas o diarios correspondientes, y su posterior archivo en los registros
correspondientes de propiedad industrial.

En el caso de las marcas meramente denominativas, el requisito de
representacion grafica se satisface escribiendo en la solicitud de registro la
denominacion (palabra o conjunto de palabras) que se desea registrar como
marca.

Tratandose de signos figurativos y de signos mixtos, se cumple con el requisito de
representacion grafica adjuntando una reproduccién del signo tal como se
pretende reqistrar.

En el caso de los signos tridimensianales, se exige la representacion de las tres
dimensicnes del objeto gue se va a registrar. Estas tres dimensiones equivalen,
por lo general, a ung vista de frente, una vista lateral y una vista de la parte
superior e inferior del objeto de que se trate. Ejemplo de representacién grafica
de un signo tridimensional:


stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov


SECOIDN 20 LAS MARCAS Y LA PROPIEDAD INOUSTRIAL

27

En relacion con el cumplimiento de este requisito en las solicitudes de registro de
marcas no tradicionales (sonoras y olfativas), v en aguellos palses en que la
legislacion lo permite, cabe mencionar que, tratdndose de marcas constituidas
por melodias, algunas oficinas dan por véalida su representacion a través de un
pentagrama, y en el caso de marcas olfativas, su representacién por medio de fa
formula quimica. Cabe senalar que algunas oficinas de marcas consideran que
en ambos casos bastarla con describir, mediante palabras, el sonido o la melodia
gue conforma la marca o una descripcion del aroma.”

Signos que no pueden ser registrados

En el sistema legal de marcas de unos y otros paises, ademas de ios requisitos de
registrabilidad antes descritos se imponen condiciones para el registro de ciertos
signos. Esto cobra importancia considerando que tal registro concede un derecho
exclusivo, es decir, la posibilidad de impedir que el competidor ¢ cualquier tercero
use con fines comerciales para el mismo tipo de productos o servicios una marca
similar ¢ idéntica a la registrada.

Se prevén, pues, prahibiciones absolutas de registro con el proposito de proteger
el sistema competitivo y, en particular, a los competidores frente al intento de
monopolizar un signo ¢ una denominacién que debiera mantenerse libremente
disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado,”” o
cuyo uso debe quedar prohibido a todos por igual.

Por otro lado, en la Ley se prevén prohibiciones en relacion con drcunstandcias
externas, principalmente cuando el uso de una marca cuyo registro se pretende
pudiera generar en el comercio conflictos con derechos anteriores de terceros.

kk

Respecto al registro de este tipo de marcas (no tradicionales), es preciso senalar que la practica de las
oficinas frente a la representacion grafica varia mucho de un casg a otro.

* Fernandez - Novoa, Carlos. Tratado sobre el Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y
Sociales, 5.A. Madrid 2001,
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SECCION 2. LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDLISTRIAL

Prohibiciones absolutas de registro

Dentro de las prohibiciones que tlenen que ver con el signe mismo cabe destacar
las siguientes:

i} Signos genéricos

Se prohibe el registro como marca de signos que designen el género de
productos o servicios al gue pertenecen.

Se entiende que son genéricos 10s sIgnoOs que semantica o graficamente
identifican el género tipo o categoria 8! que pertenece el producto 0 servicio a
distinguir con la marca asf como sus especies. Por ejemplo, los términos LECHE vy
YOGUR no podran utilizarse como marca para productos lacteos, porque al
confundirse con el nombre de! producto no podran distinguirlos en el mercado.
Ademas, debe tenerse en cuenta que, de otorgarse el registro de estos 5ignos se
estaria dando a un empresaric un medio legal para impedir que los demas
empresarios utilicen dicha expresion para la comercializacion de sus productos.

Es importante sefalar que el cardcter genérico de un signo puede Ser Orginario,
es decir que siempre haya side la designacién de ese producto o servicio, 0 puede
aparecer 1al caracter como consecuencia de su vulgarizacidn, cuando para el
consumidor un determinado bien o servicio evoque su género o caracteristicas,
asi tenemos el caso de CELOFAN™ o TERMOS’', que se originaron como marcas
y luego en varios paises pasaron a constituir el nombre comun del producto
respectivo.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que para que una denommacion sea
considerada genérica no es necesario que figure en los diccionarios de la lengua
correspondiente para describir el producto o servicio de gue se trate. Puede
tratarse de una palabra que exista en el diccionario pero gque en el lenguaje
corriente sea utilizada con un significado que no le corresponda. Tal es el caso,
por ejemplo, del término FRIAS, que se utiliza en Venezuela para designar
cervezas ¢ BIELA, gue en el lenguaje corriente del Ecuador también es utilizada
para designar esos productos. | cardcter genérico de un signo se analiza en
funcién del uso y el lenguaje comuin del pals en el que se solicite el registro.

Se consideran también genéricas aquellas palabras que no figuran en los
diccionarios de la lengua pero han sido acuiadas en el lenguaje corriente para
designar determinados productos o servicios. As{ sucede, por ejemplo, con el
término TABA, que en &l Pery es utilizado comunmente para designar zapatos.

Siguiendo el mismo cnterio, tampoce se podran registrar como marcas las
palabras de otros idiomas cuyo significado sea conocido por el consumidor o
sean utilizadas por un sector de consumidores para designar los productos o
servicios correspondientes.  Para ello se tienen en cuenta factores como las

En algunos paises, CELOFAN ya no es una marca, es el nombre genérico de un envoltorio plastico,
TERMOS es considerade como un tipo de envase que sirve para maniener la temperatura de los
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SECCHIN 20 LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDLISTREAL

caracteristicas del mercado, el pdblico consumidor al gue estan destinados, el
tipa de producto de que se trate, y otras condiciones.

También se consideran genéricas las denominaciones que no designan  af
producto o servicio en si sino que aluden al género, especie o categoria a la que
dicho producto o servicio pertenece. Tal es el caso de palabras como LACTEO,
MAQUINA, ARTEFACTO, METALES, JOYA.

Asimismo se consideran genéncos los nombres técnicos de los productos o
servicias, los cuales si bien muchas veces no son canocidos por la mayoria de fos
consumidores, son de usg necesario para su fabricacién y comercializacion, razon
por la cual no pueden ser objeto de derechos exclusives por un Unico titular. Esto
se presenta frecuentemente en el caso de productos farmacéuticos y productos
qQuimIcos.

Por Ultimo, se debe tener en cuenta gue las prohibiciones de registro de signos
genéricos se refieren también a ios signos que consistan exclusivamente en
denominaciones o representaciones genéricas. Serdn susceptibles de registro las
combinaciones de particulas genéricas siempre gue en conjunto tengan caracter
distintivo.

if) Signos descriptivos

No podran registrarse como marca Ias denominaciones que se limiten a informar
directamente acerca de las cualidades o caracteristicas, funciones, usos, valor,
lugar de origen, época de produccién u otros datos o informacion de los
productos o servicios a3 los cuales se apliquen. Por ejemplo, “de chocolate”,
LIGHT, DOCENA, TINTO.

Sirve de fundamento a esta prohibicdon considerar que las  expresiones
descriptivas deben ser de usc libre por tedos los competidores. Tales expresiones
pueden ser incluso de usc necesaric en la comercializacion de productos o
servicios, en consecuencia, otorgar un derecho exclusivo sebre los mismos a una
sola persona, dificuftaria que terceros la utilicen legitimamente.

Son también objeto de prohibicién para el registro los signos que pudieran estar
compuestos por pequenas variaciones de denominaciones descriptivas. En efecto,
para determinar la distintividad de estos signos se debe atender a las reacciones e
interpretaciones del consumidor. Al tratarse de vanaciones no relevantes, el
consumidor no fo diferenciard de la denominacion descriptiva, en consecuencia el
signo carecera de poder distintivo. Por ejemplo, la denominacion PRESTAPLATA
serfa considerada descriptiva para servicios bancarios o financieros, toda vez que
sI bien se trata de dos palabras diferentes unidas en una sola denominacion, el
consumidor la entenderd como una caracteristica del servicio que se pretende
distinguir.

Dentro de los terminos descriptivos también se encuentran los adjetivos
calificativos, y podrian registrarse en la medida que no guarden una relacidn
estrecha y sustancial con el producto y no especfiquen m describan las
caracteristicas esenciales o primordiales de los productos. Por ejemplo,
ABSORBENTE, ETERNO, PREDILECTO .
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SECOON 2 LAY MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDLUSTRIAL

Existen también otros adjetvos calificativos que no se refieren en concreto a
cualidades o caracteristicas de los productos o servicios sino gque se utilizan para
resaltar las caracteristicas o cualidades que pueden predicarse de cualquier
producto o servicio. Estos adyetivos calificativos estan constituidos por palabras o
expresianes que alaban, elogian o destacan de alguna otra manera las cualidades
reales o supuestas de los productos o servicios a los que se aplican. Ejemplos de
estos adjetvos son las denominaciones EXTRA, FINO, FUERTE, MEJOR,
SUPERIOR, PLUS, SUPREMO.

Al iguat que en el caso de los signos genericos, la prohibicion se aplica a los
signos que estén conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas;
en cansecuencia, seran susceptibles de regisiro si van acompanados de alguan
oiro elemento denominative o grafico que les otaergue distintividad en su
conjunto. También podran registrarse Jos signos formados por la combinacion de
términos descriptivos, siempre gue en conjunto logren conformar un signo
suficientemente distintivo.

iif)  Formas usuales de productos

Ademas del caracter genérico o descriptivo, existen otras crcunstancias que
determinan gue un signc no puede cumplir {a funcidn identificadora de la marca.
Tal es el caso de los signos constituidos por formas usuales de ios productos que
pretenden distinguir.

Las formas usuales de los productos © de sus envases no pueden registrarse
como marca, pues son formas que los competidores necesitan poder usar para
desarrollar sus actividades industriales o comerciales normales. Sobre esas formas
de producto no se puede otorgar un derecho de marca a un particular.

La prohibicidn citada impide el registro de formas usuales de los productos o sus
envases, toda vez que aun cuando puedan existir otras presentaciones de los
productos, resulta anticompetitivo otorgar un derecho exclusivo a una persona
sobre una forma del producto que es cominmente utilizada por otros
empresarios, Io que colocarfa a éstos en una situacitn desventajosa.

La posibilidad de registro dependera de que ia forma elegida esté constituida por
una forma particular de los productos a que se refiera, permitiéndole distinguir
los productos en el comerco.

Debe recordarse que las formas originales de los productos tambien pueden ser
objeto de proteccién como disenos industriales e incluso como obra de arte
aplicada, con arreglo a la legislacién especial sobre la matena.

iv)  Formas que responden a una funcién técnica

No puede registrarse como marca la forma o configuracién de un producto, o de
una parte del mismo en la medida en que esa forma responda @ una funcion
técnica. Se entiende que una forma tiene una funcién técnica cuando permite al
producto que lo incorpora realizar mejor cierta funcidn gracias a esa forma, o
permite una produccidn ¢ comercializacién mas economica o eficiente del
progucto.
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SECCION 2° LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Cuando la forma de un producto esté determinada por un cfiteric tecnico o
funcional, debe ser protegida por otras figuras de la propiedad industrial, entre
las que podemos senalar las patentes, 1os modelos de utilidad y los disefios
industriales.

Una forma o configuracion que afecte la funcidn técnica de un producto solo
podria reservarse a favor de una persona si ésta obtuviese una patente de
invencion (o modelo de utilidad) para esa farma o configuracion, cumpliendo las
condiciones que prevé la ley especial sobre esa materia.

Las figuras antes mencionadas se ajustan de mejor manera a la proteccion de las
formas gue tienen una funcon o efeclo técnico, ya que tienen en comun la
temporalidad de la proteccién. En el caso de las patentes, la mayorfa de las
legislaciones establecen un periodo de proteccion de veinte afios contados a
partir de la presentacion de la solicitud, y una vez transcurndo ese plazo, la
tecnologia pasa al dominio publico. Esta temporalidad de (a proteccion se veria
burlada si se permitiera la proteccion por a via de las marcas, ya que el registro
de estas Gitimas puede ser renovado indefinidamente.

v) Signos contrarios a la morai y el orden publico

Las normas de propiedad industnal prohiben el registro de signos contrarios a la
moral, el orden publico y las buenas costumbres,

En ese sentido, esta prohibicion de registro deberd ser analizada en funcidn de la
moral y el orden publico imperante en el pais en el que se desee efectuar ef
reqistro, y tomando en cuenta las reacciones e interpretaciones del consumidor.
Por lo general, no seran aceptables signos que propugnen la disciminadion por
razones de raza, sexo o religion, ni los signos que alienten la violendia o la
comisién de actos delictivos o conductas que no son socialmente aceptadas.

vi) Colores aislados

Generalmente no se admite el registro como marca de un color aislado, es dearr,
sin que esté integrado en una forma o conjunto que lo delimite. En cambio, la
combinacién de colores generalmente si es susceptible de registro, stempre gue
sea distintiva y no se encuentre incursa en alguna otra prohibicién de registro. En
este (aso, la proteccién del signo estaria dada por la particular combinacion de
colores y no por los colores considerados aisladamente, de modo que otra
persona podria utilizar los mismos colares en su marca, siempre que tengan una
disposicion diferente y no generen confusion en el mercado.

vii)  Signos engahosos

Los signos engafosos son aguellos que, de manera directa o indirecta,
proporcionan informacion falsa o erronea sobre las caracteristicas o procedencia
de los productos o servicios que distinguen, impidiendo de este modo que &l
consumidor tome una decision de compra acorde con sus expectativas. En ese
sentido, se prohibe el registro de estos signos con el fin de evitar el engano en el
consurmidor y en los medios comerciales
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SECCION 2 LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El engafio al que puede ser inducido el consumidor puede estar referido a la
caldad, cantidad, modo de fabricacion, destino, valor, procedencta geografica o
cualquier otra caracteristica del producto o servicio.

Por ejemplo, un signo que incluya, entre otros elementos, la figura de olivos, sera
enganoso si pretende distinguir “aceite de malz"”; pero sera evocativo, y por lo
tanto registrable, si identifica “aceite de oliva”.

viii} Signos que incluyen emblemas de Estado o de organizaciones
internacionales.

En la mayoria de las legislaciones de marcas se prohibe el registro de signos que
incluyan simbolos o emblemas de Estados o de organizaciones internacionales.

Esa prohibicidn de reqgistro no se aphica en la medida en que el Estado u
organizacion internacional a la que pertenezca el simbolo o denominacion
proporcione la autorizacion correspondiente.

Prohibiciones relativas de registro

Las prohibiciones relativas que las legislaciones de marcas contemplan estan
orieniadas a proteger intereses objetivos de otros titulares de marcas, y otros
signos distintivos registrados © cuyo registro se haya solicitado con anterionidad, y
los derechos anteriores de otros comerciantes y personas que podrian verse
njustamente perjudicados s se permitiera el registro de la marca.

Las principales prohibiciones relativas al registro de una marca son las siguientes.
1) Confusidn con signos protegidos

Se prohibe el registro comoe marca de signos susceptibles de generar confusion
en el mercado con marcas registradas o cuyo registro haya sido solicitado con
anterionidad por otros empresarios. £n la mayoria de 13s legislaciones tampoco se
permite el registro de una marca que serfa confundible con un lema comercial, o
con un nombre comercial protegide con anterioridad.

Se entiende que una marca es confundible con otro signo cuando al coexistir en
el mercado, el consumidor que se encuentre frente a los productos o servicios
que llevan dichos signos, tome un producto por otro, o contrate un servicio
creyendo gue se trata del otro (confusidn directa), o les atribuya el mismo origen
empresarial (confusidn indirecta). Para que ello suceda, debe tratarse de signos
idénticos o similares, que se encuentren destinados a identificar los mismaos
productos o servicios, o que identifiquen productos o servicios relacionados entre
Si.

Es importante tener en cuenta que si bien para el registro de las marcas se utiliza,
en la mayoria de paises, la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
establecida por el Arreglo de Niza, esta clasificacion no es determinante para
establecer la vinculacion de productos o servicios, toda vez gue es posible
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SECCION 2¢ LAS MARCAS ¥ (A PROMEDAD INDUSTRIAL

verificar que hay productos o servicios que estdn comprendidos dentro de la
misma clase perc no guardan relacion alguna entre si *; y hay productos o
servicios ubicados en distintas clases que se encuentran estrechamente
relacionados por razén de su utilizacién, forma de fabricacién, modo de
distribucién comercial u otros criterios®.

Sobre la base de estas consideraciones, es posible que una misma marca se
encuentre registrada a favor de dos titulares distintos, siempre que estén
destinadas a identificar productos o servicios distintos y no relacionados entre si,
an cuando dichos productos se encuentren en la misma clase de la Clasificacion
Internacional.

Eiemplo de signos confundibles:

Marca objeto de solicitud de registro
para prendas de vestir de la Clase 25

Marca registrada para distinguir
prendas de vestir (C 25)

Marca registrada para distinguir
perfumes (Cl 3)

i} Marcas confundibles con signos notoriamente conocidos

Existen marcas que gozan de gran reconocimiento entre los sectores interesados,
Entendemos por sectores interesados, entre otros, fos consumidores de
productos o servicios, las personas relacionadas con los circuitos comerciales o de
distribucion y otros que deban tener conocimiento de la existencia de una
determinada marca. Ese reconocimiento del signo notorio se debe entre otras
€05as, a la antigliedad en el uso y presencia de la marca en el mercado, a su Uso
intenso, la inversidn en publicidad, la calidad de los productos o servicios que
distinguen, lo que las hace merecedoras de la preferencia y el amplio
reconocimiento del pdblico consumidor.

¥ Coma ejemple, podemos mencionar el caso del “papel higiénico” y los “boligrafos” que se

encuentran ambos en la clase 16 de la Clasificacion Internacional, cuando entre ellos no existe conexitn
alguna.

® Tal es €l caso de las frutas en conserva y los jugos de fruta, productos relacionados, que sin embargo
se encuentran clasificados en clases distintas (29 y 30, respectivamente).
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SECCION 2° LAS MARCAS ¥ LA PROPIEDAD iNOUSTRIAL

La protecadn de las marcas notoriamente conocidas es necesaria no solo para la
buena marcha del mercado, sino para salvaguardar los intereses de sus titulares.
En la mayoria de las legislaciones se les concede un tratamiento espectal; por una
parte, gozan de proteccidon aun cuando no estén registradas en el pais en gue se
reclame la proteccidn, y por otra, su proteccion se da no solamente frente a los
mismos productos o servicios para los que fue registrada {principio de la
especialidad, véase pag. 35), sino frente a otros, aungque no haya relacién entre
ellos, a fin de evitar un aprovechamiento desleal del prestigio de la marca.

iii)  Marcas conformadas por el nombre de una persona

Es muy comun que un empresaric utilice como marca un signo constrituido por el
nombre, el seudonima o la imagen de una persona. Estos elementos, cuya
finalidad es identificar a las personas, también se utilizan para 1dentificar
productos o servicios en el mercado. Por lo general, el nombre, seuddénimo o
imagen elegido para ser utilizado como marca es el de algun personaje famoso, o
que es asociado de manera directa con los productos o servicios de que se trata™.

Esta utilizacion del nombre de una persona famosa con fines comerciales es
susceptible de generar conflictos con la proteccion que en el plano juridico se
confiere al nombre como signo identificador de la personalidad. En ese sentido,
en la mayoria de legislaciones de propedad industnal se prohibe el registro,
como marca, de un signo que incluya el nombre, apellido, seuddnimo, imagen,
retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el
sector pertinente del publico como una persona distinta del solicitante.

El obstaculo que genera esta prohibicion de registro se puede superar
obteniendo el consentimiento de la persona titular del nombre, seuddnimo o
imagen, o el consentimiento de sus herederos, en el caso que tal persona haya
fallecido.

Derechos derivados del registro de una marca

Una vez que la marca ha sido registrada, su titular cuenta con el derecho de
impedir que terceros usen la marca u otro signo idéntico ¢ similar en el mercado
con respecto a los productos o servicios especificados.

Este derecho exclusivo gue la ley otorga al titular det registro se basa en la propia
funcion indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que la
marca desempena, a fin de garantizar que todos los productos o servicios que
tleven el mismo signo y sean de idéntica clase procedan de una misma empresa.

El derecho exclusivo que otarga el registro de una marca se rige por los prinCipios
ge territorialidad y de especialidad.

Il

Por glemplo, el uso de la denominacion “PELE”, para dentificar “calzado deportivo™, o la

denominacidn “PICASSO”, para distinguir "materiales para artistas” {pinceles, pinturas, etc.)
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SECCION 2 LAS MARCAS Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El principio de territorialidad determina que la proteccion que se confiere a las
marcas registradas se extiende unmcamente al terriforic del pais en que se
concedio el registro, y se rige por las leyes de dicho pals.

Bajo el principio de especialidad, las marcas registradas merecen prateccion solo
frente al uso o registro no autonzado para los mismos productos 0 servicios, o
para productos o servicios refacionados con aquellos que distingue la marca
registrada.

Uso exclusivo de la marca

El titular de una marca registrada tiene la facultad de usar en forma exclusiva su
marca para realizar ciertos actos en el comercio. Tales actos incluyen: a) designar
con la marca los correspondientes preductos o servicios, insertandg el signo en el
propio producto o en el envoltorio, envase o presentacién, como  acto
preparatorio del proceso de comercializacion; b) introducir en el mercado los
productos o servicios que llevan la marca, o cual incluye no sélo la oferta,
comeroslizacion o almacenamiento, sino también la importacion, exportacidn o
sometimiento a cualquier 0tro régimen aduanerg como, por ejemplo, el transito
o depdsito; y ¢) emplear la marca en la publicidad y documentacion mercantil
(correspondencia, facturas, listas de precios, circulares, etc.)”

La exciusividad conferida por e! registro de la marca comprende la posibilidad de
oponerse al uso de signos idénticos o similares, susceptibles de crear confusion . E
titular de una marca registrada tene tambien la facultad de opcnerse al registro
de la marca por parte de terceros a fin de evitar la coexistencia de una marca
susceptible de causar riesgo de confusion o asociacion en el publico consumidor.

No solo se trata de la forma o estructura del signo y de los productos o servicios
gue figuran en el Registro, sino de los signos semejantes y los productos o
servicios similares,”

En las legislaciones se contemplan procedimientos legales para que el titular de la
marca impida que terceros regstren un signo idéntico o similar y tengan la
facultad de iniciar un proceso judicial o administrativo contra aquellos que
utilicen sin su autorizacién la marca registrada u otros signgs similares.

El utular del registro de una marca puede transferir el registro o cederlo a
terceros. Para que la transferencia surta efecto frente a terceros, en algunas
legislaciones se establece la obligacién de inscribir la transferencia en el Registro
correspondiente.

Asimismo, la marca podrd ser objeto de licencia de uso para la totalidad o parte
de los productos o servicios para los cuales se registrd; en ese caso, el uso de la
marca se realizaré a través de terceros {licenciatarios). Del mismo modo, el
derecho sobre la marca registrada podrd ser dado en garantia o ser objeto de
Ootros gravamenes.

i

pI8

Arean Lalin, Manuel. Alcance de los derechos exclusivos de las marcas.
Op.at
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SECOIGN 20 LAS MARCAG Y LA PROMEDAD INDUSTRIAL

Uso de la marca

Obligaciéon de usar la marca

En la mayoria de los paises, la legislacon establece, con caracteristicas
particulares en cada caso, una obhgaadn de usar la marca registrada o prevé
ciertas consecuencias en ¢aso que la marca no fuese usada en un cierto plazo.

La falta de uso de una marca puede acarrear su retiro del Registro, su cancelacion
0 su caducidad, a peticion de competidores o de terceros . Ello se deriva de la
funcidn juridica y econdmica que cumplen las marcas en el comercio, buscando
asi eliminar del Registro aguellas marcas que no estén siendo utilizadas y que, por
lo tanto, injustificadamente se mantienen como obstaculo para los competidores.

Requisitos practicos en materia de utilizaciéon

Cualguier uso de la marca no puede dar por satisfecha dicha obligacidn. Existen
determinados requisitos que deben ser abservados por el titular,

i) Modos de uso

Por lo general se considera que una marca ha sido usada para estos efectos
cuande los praductos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio a disposicion del publico consumidor, en cantidades gue correspondan
a la naturaleza del producio o servicio de que se trate.

Si se trata de un signo que identifica productos de consumo masivo, se exigira un
elevado numero de ventas para considerar que la marca ha estado efectivamente
en el mercade; mientras gue si se trata de articulos de lujo o de alto costo, aun
con una cantidad reducida de ventas se puede dar por cumplida ia obligacion de
uso de la marca. Ello es razonable puesto que a un empresano gue se dedica, por
ejemplo, a la fabricacion y venta de automaoviles de |ujo, no se le puede exigir el
mismo nivel de ventas que a ague! que se dedica, por ejemplo, a fabricar y
comerciahizar golosinas.

i) Variaciones de la marca en el uso

En principio la marca debe ser utilizada tal como se encuentre registrada. Por ello
es recomendable que los empresarios vigilen que el signo distintivo gque se usa
corresponda con la marca registrada y en caso de modificaciones importantes,
obtener proteccion a través del registre para la nueva marca, salvo que las
diferencias no sean sustanciales.

iii)  Uso por parte de terceros.

Respecto a quién debe ublizar la marca, en determinadas legislaciones no se
exige que sea el mismo titular quien utilice la marca en el mercado, y admite
como valido el uso efectuado por cualquier persona autorizada por el titular,
pudiendo ser un licenciatario, un distribuidor, etc.
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SECCON 2 LAaS MARCAS Y LA PROPIEDAD INDUSTHIAL

También puede considerarse usada !a marca cuando se importan los productes
(genuinos) que llevan la marca, aun cuando la importacion haya sido efectuada
por un comerciante independiente no vinculado al titular de la marca. Tal uso
beneficia al titular de la marca, pues los productos en cuestion fueron producidos
por él o con su consentimiento.

iv}  Justificacion de no uso

Es )importante tener en cuenta que en determinados casos, la falta de uso de una
marca puede estar justificada y por lo tanto, no acarreard consecuencias
negativas a su titular.

Estas situaciones pueden ser de diversa indole, y seran evaluadas por la autoridad
que decida sobre la cancelacén o caducdad de la marca, y por lo tanto
debidamente probadas por su titular. Entre esas situaciones pueden estar, por
ejemplo, sucesos imprevistos por el titular, por ejemplo, la aplicacén de
disposiciones que restrinjan o impangan condiciones para la produccion o
distribucion de determinados productos, o limitaciones administrativas; causas
derivadas de la negligencta de un tercero que impide la utilizacidn de la marca &
su titular legitimo; circunstancias de fuerza mayor (catdstrofes naturales
incendios).

Las licencias de uso de marca

Contrato de licencia

Mediante el contrato de licencia, el titular del registro de una marca (licenciante)
otorga a un tercero (licenciatario) autorizacion para usar la marca a cambio de un
pago (regalia), en forma gratuita o a cambio de una contraprestacion, bajo
condiciones previamente establecidas.

FI contrato de licencia no traslada la propiedad o titularidad de la marca, a
diferencia de los contratos de cesidn o transferencia de marcas. De lo gue se
trata en este tipo de contrato es de una autorizacion de uso gque concede el
propietaric de la marca a un tercero interesadc en usar ese signo ya reservado
anteriormente por el propio titular.

Derechos y obligaciones derivados del contrato de
licencia

El contrato de licencia implica determinados derechos y obligaciones, tanto para
el licenciante como para el licenciatario. Asi, el licenciante conserva la titularidad
sobre el registro, pero se compromete a permitir que el licenciatario utilice fa
marca para los fines acordados.

En efecto, a traves de esta autorizacion, el licencante se compromete a no
ejercer su derecho de exclusiva frente al uso de la marca, y, por otro lado, asume
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SECCIN 2. LAaS MARCAS ¥ LA PROPIEGAD INDUSTRIAL

la posicidn activa de ofrecer al licenciatario las debidas condiciones para que
pueda realizar un uso adecuado de su signo distintivo.

A cambio de esa autorizacion de uso, el titular puede recibir determinados pagos,
denominados regalias, u otro lipo de prestacidn o compensacion, segun lo
pactado.

El licenciatario goza de la facultad de usar la marca en las condiciones y con el
alcance previstos en el contrato, pudiendo anadirse disposiciones referidas a
prohibiciones de competencia y obligacion de comunicar al licenciante toda
violacion de su derecho, entre otras.

En lo que respecta a ls exclusividad, |a licencia puede pactarse como no exclusiva,
como licencta Unica 0 como exclusiva. En el caso de una licencia no exclusiva , el
licenciatario podra usar la marca en las condiciones pactadas, pero el licenciante
tendrd derecho a conceder otras licencias (mas o menos amplias) a otras
personas. Tratandose de una licencia Unica, el titular de la marca se compromete
a no conceder ninguna otra licencia para el mismo territorio, pero se reserva el
derecho de usar él mismo la marca directamente, en las condiciones gue se
acuerden,

Respecto ai ambito territorial | la licencia puede abarcar la totalidad del territorio
de un pais, 0 sélo una parte de ese terntorio, que quedard definida en el
contrato.

En cuanto al tipo de utifizacién que se dard a la marca, (3 licencia puede ser mas
o menos ampha en cuanto a los productos o servicios respecto de los cuales se
autorice el uso, y en cuanto a los actos de comercio © etapas de la cadena de
produccion y distribucion de los productos o servicios que lleven la marca. Por
ejermplo, puede darse una licencia para fabricar y distributr ciertos productos
usando la marca, pero no autorizar el uso de la marca respecto de otros
productos. También podria, por ejemplo, autorizarse a un licendiatario que
fabrique y embale ciertos preductos con la marca, pero noc conceder autorizacion
para su distribucién por haberse dado ya licencia para la distnbucion a otras
personas.

Es frecuente en la practica que los contratos de licencia de marca no se
concierten de manera aislada, sino como parte de un acuerdo ¢ negocio de
alcance mas amplio, como puede ser un acuerdo de franquica, un contrato de
transferencia de tecnologia, o algun tipo de alianza estratégica con mayor o
menor nivel de vinculacion juridica o empresarial entre las partes. En muchos de
es05 negoctos puede haber licencias tacitas o implicitas, o licencias designadas
con otro nombre. Sin embargo, las reglas los principios que rnigen las licencias
seran aplicables a las marcas involucradas en la medida en que tales acuerdos
permitan que una persona distinta del titular use la marca protegida.

El control ejercido por el titular de la marca

La marca cumple, entre otras funciones, la de indicar el ongen empresarial de los
productos y servicios, asl como la de indicar una calidad constante en los
productos o servicios que identifica. El consumidor puede suponer gue todos los
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SECCION 20 LAS MAACAS ¥ LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

productos gue llevan la marca tienen una misma procedencia empresarial y una
calidad homogénea.

El adecuado cumplimiento de estas funciones puede verse afectado en caso de
que el propietarto de la marca conceda licencias de uso en favor de terceros, pues
en sentido estricto, los productos o servicios ya no tendran el mismo origen
empresanial, y por consiguiente, 1as caracteristicas de los mismos, principalmente
en |o referente a 13 calidad, pueden variar; es0 repercutird tanto en la marca y su
propietario, como en los consumidores, gue no vean satisfechas sus expectativas.

Para evitar esas situaciones, en algunas legislaciones se impone al titular del
registro de la marca la obligacion de adoptar medidas de control para que se
mantenga vigente la asociactén entre el signo y las caracterfsticas del progducto o
servicio, a efectos de mantener a saivoe la funcion indicadora de calidad que
cumpie la marca.

Se impone al titular de la marca esta obligaciéon de control, en la medida en gue
es &l quién responde ante los consumidores de la calidad e idoneidad de los
productos o servicios objeto de licencia, o de la actividad econdmica, segun sea el
caso. Sin embarge, no debemos olvidar que el propio titular también tendra
interés en que sus ficenciatarios mantengan 13s caracterfsticas y el nivel de calidad
de sus productos, por cuanto de ello dependerd que la marca mantenga la
imagen y el posicionamiento togrados en el mercado.
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SECQION 37 SIGNDS QISTINTIVOS PARA (OMPETIR EN EL MERCADRD

Seccidon 3: Signos distintivos para
competir en el mercado

“La propiedad intelectual es una herramienta
de extrema importancia para las empresas en
la economia actual; sin embargo sus beneficios
dependen directamente del correcto uso y
provecho del sistema, en particular, de la
adopcion de un eficaz método de proteccion
que forme parte integrante de la estrategia
global de la empresa”

Lliiany Mata

Signos distintivos para competir en el mercado

Partiendo de la importancia que reviste la propiedad industrial para las empresas
y de la necesidad de diferenciar estratégicamente productos y servicios que
compiten entre sf en el mercado, es evidente que o5 signos distintives pueden
contribuir de forma decisiva a dicha diferenciacion.

A través de los signos distintivos, el consumidor identifica cualidades y
caracter(sticas que el empresario quiere imprimir a sus productos ¢ servicios para
diferenciarlos de los de sus competidores, sean estos valores adicionales o
anadidos (calidad, arigen, tradicién, composicién, etc.), ¢ una identidad particular
(estilo, exclusividad, responsabilidad social o ambiental).

Con este fin existen a disposicion del empresario toda una serie de signos
distintivos cuyo usoc permite estructurar esquemas competitivos, transformando
simples mercancias en productos con identidad propia (mercancias con
determinada especialidad). Esta condicaén muchas veces permitira obtener un
precio superior como efecto de la posibilidad de diferenciarse asi como lograr el
posicionamiento en nuevos nichos de mercade.

La eficacta de esos signos distintvos a la hora de responder a los objetivos
trazados dependerd del cumplimiento de las funciones propias de los mismos, en
definitiva, de que permitan crear y mantener un vinculo entre el producto o
servicio y el consumidor, promoviendo asi la fijacion de una demanda y por lo
tanto de una clientela.

A través de la publicidad y de la experiencia personal del consumidar, el signo
distintivo aplicado a determinados productos o servicios 0 asociado a ellos
transmite determinada informacién al consumidor. La marca le indica de qué
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SECCIGN 3. SIGNDS OISTINTIVOS PARA COMPETIR EM EL MERCADD

producto o servicio se trata, @ fin que pueda identificar el que desea comprar o
recibir. Le indica que ese producto o servicio procede de cierta fuente empresaria
0 de una fuente intermedia avalada o respaldada por cierta persona o empresa.
Le dard una indicacién de la calidad o caracteristicas que tendra el producto (0
servicio) que lleva el signo, pues probablemente se repita su experiencia anterior
con el producto.”’

Marcas de uso colectivo

La marca colectiva
i} Caracteristicas generales

La marca colectiva es un tipo de signo distintive que se reconoce en las
legislaciones de propiedad industrial como una categoria especial distinia a las
marcas individuales; sin embargo, cumple las mismas funciones que éstas.

Este tipo de marca servird para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica
particular de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que la
utibcen bajc el control de un titular (asociacidn, gremio 0 grupo de personas). La
caracteristica particular puede referirse, por ejemplo, al ongen geogréfico de los
productos o servicios, al modo de fabricacion, a los materiales empleados © a su
calidad, 0 a la simple pertenencia a la entidad titular,

La marca colectiva suele adoptarse con el fin de impedir una desvalorizacion
general de la reputacidn de los productos designados, asegurando la presencia
de determinadas caracteristicas de autenticidad, el verdadero ornigen de los
productos y tutelando indirectamente el interés de los consumidores para no ser
enganados sobre la procedencia y la calidad del producto.”

La caracteristica principal es que la titulandad de este tipo de marcas recae en
una asociacion, un gremio © un ente colectivo de empresarios, fabricantes,
comerciantes o productores, siendo el objetivo el de diferenciar en el mercado los
productos © los servicios que pertenecen a aquellos que forman parte de la
asociacion o agremiacién, de los productos o servicios de los competidores que
no forman parte de dicho colectivo empresanial.

Viene a ser una marca que es propledad de una organizacion, una cooperativa
por ejemplo, y que sélo puede ser utilizada por los miembreos de la misma. Este
use podra efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones
establecidas para el uso por esa organizacion.”

Documento OMPITMACCS/98/2. Signos que pueden constitur marcas: visibles, sonoras, olfativas.
Conversatono de Marcas, Caracas, 1998,

Mangini, Vito, citado por Jose Carlos Tinoco Soares, en “Estudic y Régimen de las marcas celectivas,
de certificacion y denominaciones de ongen. Conveniencia de su adopcion " Congreso ASIPI, Montreal,
1984.

* Olamendi, Jorge. Derecho de marcas. 4 ed. Abeledo-Perrot. Buenos Arres, 2002.
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SECCION 3. SIGNCS DISTINTIVOS FARA COMPETIR EN EL MERCADD

(D Las marcas colectivas y la artesania

En la activdad de produccidn de artesanias, las marcas colectivas pueden ser un
medio para preservar el origen, cultura, produccién, matenas primas cualidades y
caracteristicas propias, e indirectamente promover que la actividad artesanal se
mantenga en (05 lugares de origen que corresponden.

Marca:

Titutar: Asociacion Civil Cansejo Jahisciense Regulador y Promotor del Prteado de
Colotlan y Zona Norte

Usuarios de la marca: Talabartero artesano del piteado, con participacién, interés
y presencia en la zona de ongen, siempre que produzca de acuerdo con normas
gue garanticen la conservacion del piteado.

Zona de origen: Region geografica del Estado de Jalisco (México), de cuyos
municipios es caracteristica desde antano la actividad artesanal de! piteado.

Piteada: Actividad artesanal que por su transtormacién basandose en técnicas y
métogos tragdicionales, hechos @ mano con la fibra de la pita y su perfecla
elaboracién, hace que sea una actividad arlistica y reconocida a nivel nacional e
internacional.

Fuente: Institutoe Mexicano de la Propiedad tndustrial- IMPI.

La marca colectiva es adoptada frente a una necesidad concreta, a saber,
asociarse ¢ agruparse para la oferta de productos o la prestacion de servicios
comunes, de modo que éstos sean percibidos como provenientes no de una
empresa en si misma considerada, sino de una empresa como miembro o parte
de una asociacién o ente colectivo de la que también forman parte otras
empresas.

La marca colectiva permite orientar esfuerzos competitivos hacia objetivos vy
metas comunes, creandose en muchos casos los vinculos de asociacidn necesarios
para poder cubrir las expectativas de mercados exigentes, tanto desde el punto
de vista de la homogeneizacion de productos sustentada en la calidad, ongen u
otra cualidad propia, como por el cumplimento de la oferta, en cuanto a
cantidad, tiempo de entrega y demas condiciones comerciales.

Ademas, permite reducir y compartir costos de acceso a los mercados {(campanas
de comercializacion y publicidad) y facilita la proteccion de la diferenciacion que
se quiere establecer, aprovechando economias de escala y desarrollando un
concepto e Imagen comun entre la marca y el producto o servicio que va a
distinguir.
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Las marcas colectivas y los productos originarios

Las marcas colectivas constituyen un importante mecanismo de proteccion de la
designacion de productos originanios, pues teniendo en cuenta su naturaleza, el
derecho exclusivo que su registro otorga es ejercido por una colectividad o grupo
de persanas bajo determinadas reglas aprobadas por ellos mismos.

Marca:

Titular: Pueblo de Santo Toribio de Cumbe.

Usuarios de la marca: Comuneros empadronados productores de Chirimoya
cuya produccién se realiza en Santo Toribio de Cumbe, distrito de San Mateo de
Otao, provinoa de Huarochiri, departamento de Lima (Perd),

Producto: La chirimoya (Annona cherimola Mill} tiene su origen en los valles
interandinos de Perd y Ecuador, situados entre las 1 500 y 2 000 msnm. La
Chinmoya producida en Cumbe tiene caracteristicas particulares (consistencia,
textura y sabor de la pulpa y reducido namero de semillas), de gran aceptacion por
el consumidor.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa de la Caompetencia y la Proteccion de la Propiedad
Intelectual INDECQPI), Perd.

ii} Titularidad de la marca cofectiva

La titulandad de la marca colectiva recae en la persona juridica que aglutina, bajo
alguna modalidad societaria o colectivo legatmente constituido - sea una
asociacidn, cooperativa, gremio entre otros - a productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios;, organizaciones o grupos de personas
legalmente establecidos.

La titularidad se verificara una vez que la asociacion solicite y chtenga el registro de
la marca ante la autoridad nacional competente.

El registro correspondiente concede las facultades, derechos y obligaciones
previstas para la marca individual, salvo restricciones particulares que se presentan
en algunas legislaciones nacionales con relacion a la libertad de transferencia o
cesion y licencia de la marca en favor de terceros.

iii) Uso de la marca colectiva

Es importante tener en cuenta que el titular del registro de una marca colectiva es
una persona juridica distinta a los miembros que integran dicha entidad. Y por lo
tanto, hay una clara distincién entre el titular y las personas (fisicas y juridicas)
que estaran en posibilidad de usar la marca.
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SECCION 37 SIGNOS DISTINTIVOS FARA COMPETIR EN EL MERCADD

Normalmente, el titular de la marca no usa directamente™ la marca en el
mercado para distinguir sus propios productos o servicios, sino que el uso de la
marca estara en manos de aquellos empresarios o empresas que formen parte del
colectivo o asociacion, coma una facultad que emana de la Ley y no bajo la figura
de una licencia.

Al respecto, Fernandez-Noévoa senala gue la legitimacion de los empresarios
miembros para usar la marca colectiva se basa — de manera inmediata - en el
status socir, esto es, en la posicion juridica que ccupan como miembros de la
Asociacion.™

Sin embargo, el acceso al uso de la marca colectiva estara condicionado
necesartamente al cumplimiento de dos requisitos hasicos:

a)  Afiliaciéon. Es una condicidon de caracter subjetivo, a saber, sera
necesarto ser miembro de 3 asocacion titular de la marca, y someterse a los
condicionamientos societarios establecidos para dichos fines.

b) Cumplimiento de normas y reglas para el uso de la marca. El uso
de la marca estara sujeto a una serie de disposiciones y reglas impuestas par el
colectivo y que seran cumplidas por los afibados como requisito para estar
autorizados al uso.

iv) La importancia del reglamento de uso

Dado que la marca colectiva informa acerca de la existencia de ciertas
condiciones {calidad, origen, métodos de produccién, etc) de los productos o
servicios gue son comunes entre los usuarios de la marca, se reguiere
necesariamente establecer parametros y normas que permitan preservar o
mantener estas condiciones.

Por otro lado, se hace indispensable adoptar normas que regulen adecuadamente
el uso mismo de la marca, considerando la multiplicidad de usuarios y su
influencia en el desarrollo de la identidad de !'a marca, el prestigio y el
consecuente posicionamiento en ef mercado.

Por “reglamento de uso”” de la marca colectiva se entiende un conjunto de
normas impuestas a los afilados o asociados para el uso de la marca con el
proposito de ofrecer garantias al consumidor en cuanto a la infermacidn sobre
los productos y servicios, y a su vez preservar la homogeneidad en la introduccion
de los mismos en el mercado bajo una marca comun.

El reglamento de uso es establecido y adoptado por la entidad titular de la marca
a fin de regir la relacion de la marca colectiva con los afiliados o asodiados,

n

£n la legislacon de algunos paises se preve la posibitidad de que el titular de la marca colectva pueda
usar por si Mismo fa marca, siempre que sea usada también por las personas que estan autorizadas para
hacerlo

" Op.Cit.

¥ Enalgunos pafses se le denomina “reglamento de empleo™ de la marca.
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estableciendo mecanismos de acceso societario (condiciones de afiliacion),
normas de control y sanciones por incumplimiento.

Asimismo, establece las condiciones para mantener un uso uniforme de la marca
en el mercado.

Un aspecto importante que debe tenerse en consideracion es el hecho de que si
el reglamenta de uso no dispone lo contrario, los usuarios autornzades podran
hacer uso de sus marcas propias (marcas individuales) conjuntamente con la
marca colectiva.

£l reglamento de uso es un instrumento fundamental para el desarrollo y éxito de
la marca colectiva y debe elaborarse sobre la base de los abjetivos comunes vy el
interés de los usuarios de la marca.

v) Requisitos generales para constituir una marca colectiva

a. Nacimiento del derecho. Con respecto al naamiento del derecho
exclusivo sobre una marca colectiva, éste se da con el registro correspondiente,
siendo aplicables las disposiciones dispensadas para las marcas individuales.

Una marca colectiva podra estar constituida por elementos denominativos,
graficos o mixtos, y su registro estard sujetc a las prohibiciones absclutas vy
relativas gue prevea |a legislacidon de propiedad industnal de cada pais.

Cabe tener en cuenta que, por la naturaleza de ese tipo de marcas, la prohibicion
existente para las marcas individuales no se aplica a las marcas colectivas, que
podran registrarse aun cuando estén compuestas por signes o ndicaciones que
puedan servir en el comercio para sefnalar la procedencia geografica de los
productos o servicios,” siempre gue ello sea veraz y no induzca al pablico a error
0 confusion.

Es decrr, cuande la marca colectiva esté integrada por una denominacian
geografica, cumplird la funcion de denoiar diche origen geografico.™ Sin
embargo, el titular de la marca colectiva no podra impedir a terceros el uso de tal
denominacién geografica, siempre que se haga de buena fe y a titvlo informativo
respecto de tal origen.

b. Reglamento de uso. Dentro de los requisitos generales para solicitar
el registro de una marca colectiva no puede faltar el reglamento de uso.

" “En el sistema italiano, cualquier signo distintivo o denominacitn cuya finalidad ses asegurar el origen,

la naturateza © la calidad de determinados productos o servicios podra ser registrado como marca
colectiva”. De Sousa Borda, Ana Lucia. Estudio de las indicaciones geograficas, marcas de certificacian y
las marcas colectivas. Derechos intelectuales. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003

" “En efecto, la marca colectiva consistente en un signa geogréfico informa al publico acerca de un
doble origen de los correspondientes productos o servicios: el arigen empresanal (esto es, que el producto
o servicio procede de una empresa perteneciente a la asociacidn titular de 1a marca) y el ongen geagrafico
{esto es, que el producto o servicio procede de la regidn o zana cuyg nombre constituye la marca
colectiva).” Fernandez-Novoa, Carlos. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Marcial Pons, Ediciones
Jurfdicas y Sooales, S.A. Madnd, 2001,

45
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La inscripcidn registral de la marca se hara conjuntamente con su reglamento de
uso o en algunos paises con la especificacién de las condiciones y forma en que
la marca colectiva debe utilizarse. Toda madificacion o cambio posterior gue se
efectle al mismo debera ser puesto en conocimiento de la oficina de marcas™.

El contenido del reglamento de uso estard fijado por la legislacién propia de cada
pais y podra incluir los siguientes elementos:

- Caracteristicas o cualidades comunes a los productos o servicios distinguidos
con la marca,

- Condiciones y modalidades de uso de la marca.
— Personas autorizadas a usar la marca.
- Condiciones de afiliacién.

- Disposiciones para asegurar y controlar que la marca se use conforme a su
reglamento.

- Sanciones por incumplimiento del reglamento.

¢. Otros requisitos para el registro. En algunos paises fa solicitud de
registro de la marca colectiva deberd ir acompafiada de (i} una copia de los
estatutos de la asociacion, organizacién o grupo de personas gue solicite el
registro de la marca colectiva; y (i) una lista de integrantes,

* En algunas legislaciones se establece que las modificaciones al reglamento surtirdn efecto a partir de la

respectiva inscripcion,
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Aprender de la experiencia: marcas colectivas

MELINDA: Manzanas con estilo

MELINDA es una marca colectiva italiana que hace
valer la calidad y el prestigio de productos del campo
originarios de una zona geogrdfica.

Fuente: www.melinda.it

La produccién de fruta en los valles de Trentino en el norte de ltalia (Valles del
Noce, Non y Sole) comenzd a mediados del siglo XiX reemplazando
gradualmente la produccion original de cereales.

De las caracteristicas geograficas de esta zona y de la division de la tierra por
transferencia hereditaria nacieron varias sociedades de pequerios productores en
estos valles.

Con la evolucion de los mercados de fruta, las sociedades de pequefos
productores tuvieron que buscar nuevas formas de comerciar sus productos y
para hacerlo se dieron cuenta de la necesidad de mantenerse unidos con el fin de
poder crear una fuerza de mayor tamano en los nuevos mercados.

Con la desaparicion de las fronteras en Europa y la aparicién de nuevos mercados
se hizo necesaria la creacién de una organizacidn que reuniera a todos los
productores de los valtes del Non y del Sote. Esta organizacion (Consorco) junto a
16 cooperativas (mds de 5000 productores) qué compartian las mismas técnicas
de produccién y empague.

A mediados de los anos ochenta, los productores de manzanas de estos valles se
percatarcn de un hecho curioso en el mercado de frutas de Iltalia. Habia en el
mercado tres veces mas manzanas del valle del Non de las que ellos producian.
Entonces nacié la idea entre los productores de crear una marca que sirviera de
distintivo a todos estos pequenos productores y que ayudara a corregir este
desequilibric en el mercado de frutas.

Acordaron asi crear una marca colectiva, MELINDA, cuyo uso estaria restringido
para distinguir Unicamente las manzanas producidas por el consorcio de
productores y a su vez que tuvieran determinadas caracteristicas de calidad vy
estética.

El resultado de esta estrategia determind la creacién de una identidad Gnica para
tas manzanas producidas por el consorcio, lo que permitié también regularizar la
cantidad de manzanas producidas y comercializadas en el mercado,
incrementando asf el valor de las manzanas MELINDA.
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SECCHIN 3. SIGMOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADIO

Cada productor o cooperativa de productores trabaja bajo la supervision del
consorcio, siguiendo las pautas establecidas para los métodos de sembrado,
cosecha, almacenaje y empaque.

Actualmente, la produccidn de manzanas MELINDA representa aproximadamente
el 60% de la produccion de manzanas de Trentino, el 10% de la produccion
nacicnal y el 5% de la produccion europea.

A la marca MELINDA siguieron otras marcas creadas por los productores, entre
las que cabe destacar la marca MELASI, creada en noviembre de 2000 para
promover ia venta de manzanas que se vieron afectadas por las heladas. Ese afio
una gran helada arruind la cosecha de las manzanas MELINDA doradas y que no
podian ser comercializadas bajo diche nombre ya que no cumplian los estandares
fijados (las manzanas MELINDA doradas deben ser perfectas y deliciosas): de ahi
la creacidn de esta nueva marca colectiva.

Sin embargo, las cosas no quedarcen ahi. Gracias al trabajo de los productores de
manzanas MELINDA, dichas manzanas son objeto de una Denominacion de
Qrigen Protegida (DOP), “"VAL DI NON”. Asi MELINDA es |3 primera manzana
del Val di Non con Denominacion de Crigen Protegida italiana.

"Melinda es unica porque Val di Non solo hay ung”

Se trata de un importante reconocimiento del esfuerzo y la determinacion de los
agricultores gue han trabajado para garantizar un producto de altisima calidad y
satubridad.

“La manzana del Val di Non es un producto anico y tipica cultivado por millares

de pequefos productores respetando las reglas tradicionales que han hecho
famosa este Valle en el mundo por sus manzanas.”

Arroz de armas tomar

*MORELOS”

Una marca colectiva mexicana que es utilizada para competir en
el mercado del arroz.

La estrategia comercial se centra en lograr que el consumidor
distinga el origen geaografico y la calidad del producto con la

TRADICION marca colectiva, detras de la cual hay todo un sistema que
AGRICOLA sustenta dicha oferta.

Mecanismo para controlar la apropiacién y el uso indebido de la
DE denominacion “Morelos”.

Fuente: nitp www.edomaorelos gob my/e-noticiavholetnes/2002/5eptiembres

3118020325 htm

http/hwww qro itesm. my/agranomma 2extensivos/C arrozindicedequltivo kit

hitp twww edomarelos gob mefe-gabierno/DuSGA/condiones_arroz him#iNTRO
hitpfhwww e -marelos.gab mede-gobierno/dirsdashnversion_sectanal htm

hitp:/revistatortuna com mu/opaones/archivo/? 004/agostoshtml/suplementg/agromdustnia ntm
Instituto Mexicano de la Progedad industnal. Exg. 540800, 26 marzo de 2002
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En México, el arroz constituye uno de tos alimentos principales que forman parte
de la dieta basica del pueblo junto con el maiz, el frijol y el trigo, estimandose un
consumo per capita de 6 kg. al ano. En el territorio mexicano se producen
basicamente tres tipos de variedad de arroz, que a su vez se comercializan en el
mercado nacional: el Sinaloa, el Milagro Filipino y ef Morelos

Los estados de Veracruz, Campeche, Sinaloa y Morelos destacan en la produccidn
de arroz nacional, siendo el dltimo de ellos el Estade que produce el grano
procesado de mejor calidad y de mayor valor en el mercado.

En los dltimos anos, los productores de arroz Morelos se han visto afectados por
una competencia desleal en el mercado nacional, al haber aparecido otras
variedades de arroz que ostemtan injustificadamente en su envase la leyenda
“Arroz Morelos" © "Arroz Tipo Morelos”. Esta situacién ha significado para los
productores de arroz del Estado de Morelos una pérdida de mercado, con las
consecuencias economicas correspondientes y una creciente desconfianza en el
producto.

Para hacer frente a este problema, los productores, envasadores vy
comercializadores de arroz de 1a region convencieron al Gobierno del Estado de
Marelos para crear un signo distintive para el arroz de la region. Surgid asi la
marca colectiva TRADICION AGRICOLA DE MORELOS.

El titular de la marca colectiva es el Gobierno del Estade de Morelos, que puede
otorgar el permiso de uso de la misma a los productores, envasadores vy
comercializadores de arroz “Oryza satia L.” de la serie de variedades Morelos,
producidas por el Campo Experimental Zacatepec del Instituto Nacional de
investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP), cultivadas y cosechadas
en la region ecolégica Maorelos.

Los productores, envasadores y comercializadores que sohciten el permiso de uso
de la marca colectiva deben probar en forma fehaciente gue el grano
corresponde a las variedades y especificaciones detalladas en el correspondiente
"Reglamento de operacion para el usp de la marca colectiva mixta ‘Arroz
Tradicién Agricola de Marelos”.

La utilizacion de la marca colectiva TRADICION AGRICOLA DE MORELQS solo
se autonza st los estandares establecidos se cumplen en la produccién y que en el
acondicionamiento del producto se utilizan materias primas de calidad sanitaria,
s1 se aplican buenas técnicas de elaboracion y proceso y la produccion se realiza
en instalaciones que cumplen las debidas condiciones higiénicas y se ajustan a las
buenas practicas de! sector.

Caon 1a marca colectiva se busca diferenciar el grano como un producto de
calidad superior que asegura al consumidor que el producto que estd
adquiriendo es auténtico.

Asimismo, la utilizacién de la marca colectiva TRADICION AGRICOLA DE
MORELOS tiene por objetivo incrementar la comerciabizacion y el consumo, y
competr en el mercado nacional e incluso frente al grano asiatico, con la ventaja

4%


stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov


50

SECCION 3. SIGNOS DISTINTIVOS FARA COMPETIR EN EL MERCADD

de que la calidad del arroz morelense es recenocida como una de las mejores del
mundo.

Quesos de altura

Una marca colectiva que permite afrontar la
necesidad de homogenetzar productos  bajo
estandares de calidad, con el propdsito de tngresar a
nuevos mercados mas exigentes) preservando,
ademas, el prestigio de un nombre geografico
ligado 3 la actividad productiva de derivados lacteos
en el Per.

Fuente; www.wipo ntismefen/case_studies/apdi him

El departamento del Cajamarca se encuentra ubicado en la zona norte del Perd,
en la cadena occidental de los Andes y abarca zonas de sierra y selva. Su capital
es la ciudad de Cajamarca, situada sobre los 2.719 msnm.

Su ubicactén geografica y atributos naturales le ha permitido desarrollar una
importante actividad de produccion ganadera. Son famaosos su queso, yoghurt,
manjar blanco y mantequilla, entre otros. El nombre Cajamarca se asocia con esa
actividad.

El problema que se plantea es que las actividades productivas estan en manos de
pequefios agricultores y ganaderos que no aplican un enfoque empresarial
adecuado en materia de gestion.

Sus productos son vendidos en la misma zona, en “mercadillos” y a través de
vendedores ambulantes. Sin embargo, muchos de los productos son de muy
buena calidad y tiene buena reputacion.

El prestigio que tienen esta haciende que productores de otras ciudades del pals
utilicen  la  designacion  "Cajamarca” para comercializar  productos,
aprovechandose indebidamente del nombre y en muchos casos desprestigiandolo
cuando se trata de productos de muy baja calidad.

Han sido necesarios muchos esfuerzos para convocar a los principales
productores de derivados 1acteos de la zona, que han constituido una asociacién
para aplicar la siguiente estrategia comun:

a) Introducir sus productos en mercados mas grandes, buscando
comercializarlos en las principales cadenas de distribucién del pais.

b)  Elaborar planes de exportacion.

¢)  Preservar la calidad ligada al origen (Cajamarca) e impedir que otros se
aprovechen del nombre.
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La estrategia adoptada fue {a de trabajar bajo el esquema de una marca colectiva,
distinguiendo sus productos bajo un elemento distintivo comun, sin necestdad de
dejar de usar sus marcas individuales.

El uso colectivo de la marca se sujeta a las disposiciones del reglamento de uso,
que los propios asociados han elaborado, y en el que se establecen las
condiciones de produccion y caracteristicas comunes de los productos, que estan
basadas en las normas técnicas vigentes. Ademads, se aplica un estricto sistema
de verificacidn, contro! de niveles y condiciones comunes y un mecanisma interno
de sanciones por incumplimiento de normas.

La finalidad de crear esa marca colectiva es formar un frente unido en el mercado
y adoptar una estrategia comuin. La marca serd explotada y promoconads poer
varias personas.

Lo interesante es que los productores reunidos en el marco de su asociacion han
tomado conciencia de que la propiedad industnal les ha side de mucha ayuda, ya
que se han mvolucrado en el tema y estan trabajando juntos en torno a aspectos
como la calidad y la homogeneizacion del producto para lograr fos cbjetivos que
se han trazado.

No es oro todo lo que reluce

“" EMAGOLD es una marca gue garantiza al cliente, por encoma de las

fronteras, la veracidad, la autenticidad y la certeza de las
‘ Fuente: www . garzi.itfemagold_UK. himi,

caracteristicas de la joya de oro que esta adquiriendo.
http://jck.polygon net/archives/19%6/03g/0396gema htrml;
EMAG OLD htto.www vicenzafiera it 9080/ponfl1/get _attachlidcomunicato=151 3&tpoallegato=pdf

Ef oro siempre ha ido unido a la historia de la humanidad y ha estado presente en
sus mitos como simbolo de avaricia y de conquista, perc también de belleza y de
abundancia.

El oro ha movido el mundo durante siglos y es simbolo de valor inapreciable
permanente.

Ademas, las joyas han impreso en nuestra mente distintos valores que juegan un
papel importante en nuestras vidas. A los ganadores en las competiciones se les
entrega una medalla de oro y un anillo de oro sella una uniéGn matrimenial.

Ni siquiera el mercado del oro esta libre de competencia y, mas concretamente,
de la competencia desleal.
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Hoy por hoy, la globalizacion hace posible comprar joyas italianas, francesas,
inglesas, americanas, indonesias o chinas desde cualguier tugar del mundo.

¢Como saber si la brillante joya dorada de alguna prestigiosa tienda de Milan es
de oro y procede reatmente de ese tugar? Este problema se ha agudizado con la
gran cantidad de productores, joyeros y vendedores de |os Cinco continentes gue
participan en la batalla por el mercado.

Para hacer frente a esta situacion 120 fabricantes europeos se juntaron en 1991
para crear la European Gold Manufacturers Association (EMAGOLD} y adoptar
una marca colectiva que ayudara al consumidor a distinguir sus productos vy
promover la calidad de los mismos. De esta forma nacio la marca colectiva
EMAGOLD.

Para poder pertenecer a EMAGOLD las empresas fabricantes deben someterse a
una estricta auditoria, derivada de la Norma ISC 9000, para certificar ios
estdndares de las técnicas de fabricacidn utilizadas y del servicio ofrecido,
debiendo cumplir ias disposiciones del reglamento de uso correspondiente.

Para mantener la calidad, todos los anos se llevan a cabo auditorias en forma
aleatoriz entre los miembros, asi como pruebas de calidad de determinados
productos.

En la actualidad la marca EMAGOLD es sinanimo de calidad e innovacidon en el
mercado ternacional de joyas. Cada joya es perfectamente reconocida por el
simbolo solar (simbolo del oro usado por los alquimistas), que es solicitade por
los consumidores pues saben que detrds de esa marca existen la garantia y la
segundad de adqutrir una joya de oro de ley.

Garantizar al consumidor el valor anadido

La marcas de certificacion o de garantia
i) Caracteristicas generales

Se entiende por marca de certificacién un signo distintivo destinado a ser
aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras caracteristicas han sido
controladas, venficadas o certificadas por el titular de la marca.

Se trata de una marca que podra ser utilizada por varias personas, previo control
y autarizacion del titular, guien certificard que los productos o servicios a los que
se aplica la marca cumplen determinados requisitos o condiciones de calidad,
composicidn, origen geografico, caracteristicas técnicas, modos de elaboracién y
produccion o prestacion de servicios, entre otros.™

"kl desafio de la calidad consiste sobre todo en que los productores se pongan de acuerdo sobre una
estrategia comun y fomenten alianzas estratégicas para existir en el mercado. £sto supone una revolucion
en la mentalidad del productor al convertise en empresano con una wsion global de su trabajo, cuye

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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SECOON 3. SIGNGS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADD

Se trata de marcas cuya funcon es certificar o garantizar que los productos o
servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estandares
preestablecidos por el titular, que los somete a un control previo y constante.

En este tipo de marcas deja de ser relevante la funcidn indicadora del origen
empresarial, mientras que la funcidon indicadora de la calidad {funcdn de
garantia) y de ciertas caracteristicas o condiciones de los productos y servicios
tiene mayor importancia en la relacion existente entre el consumidor y la mar¢a.

Desde el punto de vista funcional, estas marcas tienen como fin inmediato, pero
no unico, servir de nstrumento de tutela de los intereses de los consumidores a
través de la informacion que les suministran en el momento en que éstos tienen
que elegir entre varios productos © servicios del mismo generc que van
acompanados de la marca de una empresa. La marca de garanha sirve para
fortalecer la tutela de los intereses econémicos de los consumidores.

q) Las marcas de certificacion y los servicios portuarios
A traveés del sistema de marcas de certificacion se busca la promocién y meyjora de
la cahdad y competitvidad de los servicios prestados por fa comunidad portuaria
de Valencia en Espana,

El usa de la marca por parte de las ernpresas autorizadas para tal fin les permite:

"La diferenciacian de sus competidores dandose a conocer coma integrantes
de un proyecto de calidad que contribuird a acrecentar la confianza que los
clientes depositan en dichas empresas y a reforzar su reputacion y solvencia
profesional
« La garantia para sus clientes de una determinada calidad para sus servigios,
La mencionada calidad la pueden prometer en tanto forman parte de una
cadena logistica que, como si de una sola empresa se iratara, garantza el
buen fin de un conunto de actuaciones que permiten alcanzar el resultado
final prometido.
e La Marca de Garantia realizare actividades de promocon comercisl que
contribuirdn a ampliar e mercado potencial de sus usuarios”.

[Conbnuacion de fa nota de la pagina antenor]

aspecto fundamental es la excelencia de sus prestacones. de las labores del campo a la cesta del
consumidor”. Balié, Jean. En “Papel, nmvel y mecanismos de intervencion del sector pubbco en el sistemna
francés de los sellos oficiales de calidad de Ios alimentos™. liaba, 2001,

37

L.argo Gil, Rita. Las marcas de garantia. Editonal Civitas, 5.A. Madrid, 1993.
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Las marcas de certificacidn y los servicios portuarios
{continuacién)

Marca:

Titular: Fundacién Marca de Garantia Puerto de Valencia, entidad creada por el
Gobrerna de la Generalitat Valenciana de Espana.

Usuarios de la marca: Las empresas que aceptan adecuar sus procedimientos a
lo establecido en el Reglamento de uso. Podran ser los proveedores del servicio
garantizado por la marca, consignatanos de buques, agentes de aduanas,
transitarios, empresas estibadoras, transportistas terrestres, etc.

Fuente: www.marcagarantia-ptovic com

La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificactdon o de garantia
radica en la cportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio,
generado por el titular de la marca de certificacién, que afade valor a la marca
individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantias.

Asimismo, es una herramienta muy Gtil que va a permitir tecnificar los
procedimientos de produccidn y de elaboracion, y la utilizacién de la tecnologia
que el titular de la marca cede a sus usuarios. De este modo, se estandarizan los
productos, y en su case los servicios, en funcion de una calidad determinada vy
constante, bajo la supervision y el control del titular, que velard por gue no se
desprestigie la marca.

Mediante este sistema el titular - quien con arreglo a la legislacidn no puede
utilizarla directamente - y las empresas que utilizan la marca de certificacidn
certifican que los productos y servicios que llevan la marca cumplen los requisitos
o condiciones fijados.

Bajo estas consideraciones la funcion indicadora de la calidad dependerd de una
adecuada publicidad y de la difusion entre el piblico consumidor de las
caracteristicas que conlleva esa marca de certificacion.

SI tien, en principio, la promocion de la marca estard en manos del propio
titutar, el uso que hagan los terceros autorizados vinculandola a sus propias
marcas {individuales) tes permitira adoptar posiciones conjuntas.
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(1) Las marcas de certificacion y la tecnologia

La Wireless Ethernet Compatibility Aliance (WECA) es un consorcio industrial de
fabricantes de equipos de redes de drea local inalambrica (WLAN) fundado para
promover la adopcion y el uso de productos bajo la Norma WLAN IEEE 802.11b,
para lo cual establecieron como estrategia el uso de una marca de certificacion
para aquellos fabricantes que hayan lograda gue sus equipas sean compatibles e
"interoperables” conforme a la Norma indicada.

Marca:

" CERTIFIED

Titular:  Wireless Ethernet Compatibility Alfiance, inc. de Estados Unidos de
Norteamérica.

Usuarios de la marca: Fabricantes de equinos de redes de drea local inaldmbrnca
con tecnologia basada en la Norma (EEE 80211k, que hayan aprobado la
evaluacion y certificacon correspondiente,

Fuente: www wirelessethernet org

i}  Titularidad de 1a marca de certificacion o de garantia

De conformidad con la mayoria de las legislaciones latinoamencanas de
propiedad industrial, el titular de la marca de certficacidn o de garantia puede
ser una empresa o institucién de derecho privade o publice, o un organismo
estatal, regional o internacional que haya obtenido el registro correspondiente
ante la oficina de marcas.

En algunos paises se exige que el titular de la marca tenga competencia para
realizar actividades de "certificacion de calidad”, entendiéndose por ello que se
encuentre debidamente acreditado para cumplir dicha funcidn ante el organismo
correspondiente de su respectivo pais.

En otros casos, solo podra ser titular de una marca de certificacidon un organismo
estatal o paraestatal que esté facultado para realizar actividades de certificacion
de calidad por cuenta del Estado.™

En todo caso, es el titular de fa marca guien asume la responsabilidad de la
certificacién, con arreglo a sus propics criterios de evaluacion y de auditoria (ej.
Norma IEEE 802.11b de la Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.) o
adoptados conforme a acreditaciones internacionales {ej. 1SO 9000, 150 14000,
las normas del sistema de gestidon de calidad y de la gestion ambiental,
respectivamente).

¥ Ley 17.011 del Uruguay (art. 44).
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SECCION 31 SIGH0S DISTINFIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADD

iti)  El uso de la marca de certificaciéon o de garantia

Lla marca de certificacion no padré usarse en relacién con productos o servicios
producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca. E
titular de la marca de certificacion no podra usarla directamente, por lo gue tiene
lugar un sistema de licencias o autorizaciones de usc a favor de terceros que
cumplan  con las exigencias impuestas vy basadas en el reglamento
correspondiente.

De esta relacion entre el titular y el uso musmo de la marca, dispuesta por la ley,
se determina una caracteristica esencial que viene impuesta por la propia
naturaleza y funcion de las marcas de garantia. Es necesaria la imparcialidad del
titular de la marca para que éste pueda cumplir con las cargas particulares que la
ley le impone {concesién de autorizaciones de usc y supervisién continuada del
uso de las mismas); s6lo asi la marca servira para certificar la calidad a los
consumidores y a los usuarios, que confiaran en ella.™

Al igual que las marcas colectivas, las de certificacién también son utilizadas por
nuMerosos usuarios, con la diferencia de que el vinculo existente entre el usuario
y el titular no viene dado por la afiliacién o a la asociacién, sino que es mas bien
de caracter contractual.

En las marcas de certificacion la relacian entre el titular y el usuario no se rige por
un estatuto societario, sino mas bien por un vinculo legal generado por el
contrato de licencia de use de la marca y, en todo caso, por las disposiciones
propias del reglamento de uso que el titular establece y que deben ser cumplidas.

Por o tanto, cualquier persona podra utilizar la marca, siempre gue acredite su
capacidad para cumplir con 10s reguisitos y condiciones fijadas previamente por el
titular y que se verificaran en el reglamento de uso de la marca y en el contrato
de licencia respectivo (véanse la Seccion 2 y el Anexo B).

iv}  Control de calidad y credibilidad del sistema

El titwlar de la marca estd obligade a fijar y a poner en practica las medidas de
control de calidad y de verificacion de las condiciones de los productos y servicios
gue ostenten Ja marca de certificacion y que sean introducidos en el mercado.

La forma de garantizar que este tipo de marcas cumplen con la funcidn
indicadora de la calidad consiste en verificar gue se cumplen las reglas impuestas
por el reglamento de uso.

El reglamento de uso es el conjunto de normas y disposiciones orientadas a un
uso adecuado de la marca de certificacién por parte de terceros autorizados a taf
fin.

I

Largo Gil, Rita. Op.cit.
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SECCION 3. SIGNGS CISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADC

El éxito que pueda tener la marca (credibilidad, garantia y constancia) depende
de los sistemas de control que establezca el titular y que deberan formar parte de
dicho conjunto de normas.

Para ello, muchas veces et sistema de normalizacién constituye una herramienta
muy utit que permite desarrollar actividades productivas y de servicios definidas
por procedimientos sistematicos, basados en normas técnicas, tanto nacionales
como internacionales, y que estan destinadas a un usc comun y repetido.

v) Requisitos para constituir una marca de certificacion o de garantia

a. Nacimiento del derecho. El derecho al uso exclusivo de una marca
generalmente estd sujeto a su inscripcién en el registro correspendiente, y su
titular tendra los mismos derechos que el titular de una marca individual de
productos o de servicios, salvo algunas limitaciones derivadas de la naturaleza
misma de éste tipo de marcas.

Al gual gue en el caso de las marcas colectivas, también les son aplicables,
cuando proceda, las disposioones de proptedad industrial dispensadas para las
marcas (individuales) en el régimen general.

Por lo tanto, las marcas de certificacion podran estar constitutdas por elementos
denominativos, graficos o mixtos y estaran sujetas a las prohibiciones absolutas v
relativas aplicables a su registro.

b. Reglamento de uso. Este conjunto de normas impuestas por el titular de
la marca para ser cumplidas por quienes pretendan hacer uso de la misma
constituye la base sobre la cual se sustenta el sistema de las marcas de
certificacion.

En este sentido, serd necesario gque el titular, responsable de la verificacion vy
control, cuente con los medios adecuados para llevar a cabo dichas tareas o
delegarlas a terceros. En efecto, el titular puede delegar en terceras personas
clertos serviaos de control, medicidén o conformidad con las normas técnicas.

El reglamento de uso de una marca de certificacidn puede incluir lo siguiente:

- Los productos y servicios que podran ser objeto de certificacion
- La calidad y las caracteristicas que son garantizadas y la manera en gue se
verificaran
- Los requisitos y especificaciones técnicas gue deben cumplir los productos vy
servicios para los cuales se usara la marca. Por ejemplo:
e Los componentes utilizados, las matenas primas
e La metodologia empleada, el proceso de produccion, las técnicas de
fabricacion
Los estandares de calidad y estética
El cumplimiento de normas técnicas, si procede
Las condiciones técnicas
£l ongen geografico, si esta caracteristica es el objeto de la certificacion
Las condiciones para el uso de la marca de certificacién

57
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QECOIGH T SIGNOS DISTINTIVOS FARA £OMPBETIR EN EL MERCALD

Los mecanismos para ejercer el control y la vigilancia
- las sanciones por el incumplimiento del reglamento por parte de los
usuarnos de la marca.

El control previsto por el titular puede ser de distinto grado. Asi, el control serd
mas débil cuando el titular de la marca de garantia se imite a impartir a los
usuarios instrucciones acerca de las caracteristicas y el nivel de calidad de los
carrespondientes productos o servicios. En cambio, el control serd mayor cuando
el titular imponga a los usuarios la oblfigacion de presentar periddicamente
muestras de los productos portadores de la marca de garantia. El control serd
todavia mayor en los casos en gue el titular establezca la medida consistente en
visitar de manera imprevista las dependencias empresatiales de 105 usuarios.40

A los fines de solicitar el registro de la marca, se exige presentar necesariamente
el correspondiente reglamento de usa, que debe quedar inscrito junte con la
marca.

Toda modificacion de las normas de uso debera ser puesta en conocmiento de la
oficina de marcas y surtira efecto a parur de la respectiva inscrnpcion, por su
condicidn de ptblica.

C. Aprobacion previa. En algunas legislaciones existe {a obligacién, previa al
registro, de contar con la aprobacién de las condiciones de usc y demas
disposiciones del reglamento por parte de organos administrativos distintos a la
oficina de marcas, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios de
que se trate.

d. Limitaciones. Por otro lado, dada la naturaleza misma de las marcas de
certificacidn, algunas legislaciones establecen ciertos controles y limitaciones al
libre ejercicio de los derechos del titular, como la libre transferencia o cesion de
los derechos sobre la marca; asi como la imposibilidad de constituir una <arga o
gravamen sobre el registro.

Asimismo, puede tener lugar la prohibicion temporal de registrar [a marca de
certificacion, por parte de terceros, en caso de haber caducado el registro. Para
ello, se deberéd esperar un tiempo prudencial, con el propasito de salvaguardar el
interés general de los consurmidores, ™

an

<1

Fernandez-Noévoa, Carlos, Op. Cit.
Esta disposicion estd prevista en algunos paises, como la Repuiblica Dominicana.
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SECCION 37 SIGNOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADG 59

Aprender de la experiencia: las marcas de certificacion
o de garantia

¢Es tu canguro australiano?

Esta marca de certificacién qarantiza la  onginalidad,

buscando preservar aspectos cuiturales y artisticos originarios

de los aborigenes australianos. A su vez, promueve e impulsa
e creativamente el negocio de la artesania en dicho pais.

e
iy
' V Fuente;
Www niada. com.auflabel himl

WIWW.0ZC0 . goV.au/atsia

wyww faira.org.auArg/archives/200102/storiessloa_fag_story.html
Aww rainbowserpent.com.au

Mww faira org.au/lrg/archives/200102/stories/niaaa_label.html

AN B
ANTRENTH

A fines de los afios noventa mientras gue todo el mundo se preparaba para ver
los Juegos Olimpicos de Sydney de 2000, los aborigenes ausiralianos se
dedicaban a otro tipo de juego.

£l mercado del arte y la cultura australianos aporta unos 200 miliones de dolares
australianos por afo a la economia del pafs. Sin embargo, durante muchos afos
personas ajenas a la cultura australiana han explotado el arte indigena a través de
la produccion y comercializacion de arte aborigen y de productos culturales que
no tienen su origen en los aborigenes mismos.

Esta situacién no sélo afecta a los aborigenes y a las comunidades nativas, sino
que también influye en la imagen australiana ante el turismo internacional.

Los aborigenes, las organizaciones de arte y las comunidades nativas se estan
preparando para proteger su patnmonio con la ayuda de la Asociacion de Ayuda
al Arte Nacional Indigena (NIAAA)} vy otras organizaciones afines.

Para ello han creadc una marca de certificacion o de garantia (marca de
autenticidad) y un sistema nacional de certificacién para la autenticacion de los
productos culturales y artisticos de las diversas comunidades aborigenes e
indigenas.

Bajo este sistema, cualquier individuo que se considere aborigen u originario de
Australia y que cumpla con la reglamentacion establecida, podrd solicitar su
certificacion y obtener el derecho a usar la marca en sus productos.

Se espera que la marca de certificacion ayude a impedir y frenar la venta vy
comercializacion de productos con disefios copiados ilegalmente, convirtiéndose
a2 la vez, en sinénimo de autenticidad y originalidad. Esto permitird a los
consumidores de artesania y arte nativo dentficar con facilidad si estan
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SECCIOM 3. SIGNDS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO

adquiriendo un producto cultural originario de Australia y de los pueblos
aborigenes de dicho pas.

Ademas, fa marca se constituye en wuna Iimportante herramienta de
comercializacién que permitird un incremento en la participacién de artistas
aborigenes e indigenas en el mercado de! arte australiano, con los beneficios
econdmicos que ello acarrea.

Paralelamente se ha creado una “marca de colaboracién” para aquellas personas
no aborigenes ni indigenas que deseen participar en el mercado de éste tipo de
productos. Esta marca estd vinculada a la marca de certificacion y certifica que el
comerctante o productor ha firmado un acuerdo o contrato de licencia justo y
legitimo con el creador original de los productos.

La "marca de colaboracion” ha tenido gran éxito con importantes empresas
australianas como Gooses T-Shirts y Rainbow Serpent, que han firmado acuerdos
de reproduccién con artistas aborfgenes certificados con la marca de certificacién.

Una ciudad que ma®ca la diferencia.

El concepto de "marca — ciudad” puede ser un factor de éxito
que permita fomentar la credibilidad y fortalecer la identidad
de una empresa establecida en dicha localidad, asi como de fos
praductos o servicios que ofrezca.

La marca de certificacian MADRID EXCELENTE busca promover
las economias de la regidn recurriendo a valores como la
excelencia en la gestion, en los que deben estar presentes la
calidad y la responsabilidad social de las empresas.

Fuente: www.madridexcelente.com

Este nuevo siglo trae consigo nueves campos y perspectivas tanto para el mundo
empresarial como para las regiones, los paises y las ciudades.

La globalizacion hace posible que los consumidores puedan contar con 1os
mejores productos del planeta en las mejores condiciones posibles en sus propios
mercados. De este modo, solo las empresas, los productos y los servicios que
puedan ofrecer unos niveles de calidad necesarios podrdn competir eficazmente,
y el desemperio se medira con arreglo a la satisfacciéon del cliente.

(Como puede salir adelante una empresa en este escenario con fronteras ¢asi
imperceptibles y con abierta competencia? (Comao pueden lograr ese objetivo
varias empresas? ;Y una region, un pais o una ciudad?
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SECCION 3. SIGNOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADD

Un excelente ejernplo de como lograrlo 1o ofrece la Comunidad de Madnd, gue
reconocio la importancia de entender el concepto de calidad para poder surgir y
mantenerse en este mundo globalizado.

La Comunidad de Madnd llevo a la Exposicion Universal de Hannover 2000, la
altima del sigle XX, la imagen de una ciudad que en los dltimos anos ha sido
uno de los impulsares del desarrollo econémico de Espana.

La ciudad de Madrid decidid diferenciarse del resto de las ciudades de Espana y
de Europa con la creacion de su propia marca, "MADRID EXCELENTE”.

Esta marca de promocién exterior no solo distingue a la ciudad sino que ademas
fe imprime un compromiso de futuro, una proyeccién de la realidad competitiva,
compromiso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estd contribuyendo a
generar en la reqion.

MADRID EXCELENTE es una marca de certificacién que se otorga a la gestion
empresarial de una organizacion tras superar todas las fases de un riguroso
procesoc. No se trata de un premio, sino de un centificado que reconoce la
apuesta por la calidad de las empresas cuyo nucleo principal estd en Madrnid, bajo
la farmula juridica de marca de garantia.

Para este fin se cred Madrid Excelente, S.A, una empresa publica de la
Comunidad de Madrid, cuya finalidad es fomentar en las empresas de la region la
cultura de la calidad y la excelencia y a través de la marca MADRID EXCELENTE,
una herramienta de competitividad para las empresas madrilefas, que ademas
sirve para transmitir el potencial de la regién como alternativa apetecible para la
inversién, el desarrolle y la innovacion.

La empresa esta regulada de conformidad con la legislacian nacienal de Espana y
cuenta como toda empresa con 6rganos de gobierno (Direccion y Gerendia),
organos de asesoramiento en temas de calidad (encargados de evaluar los
modelos de calidad de las empresas que solicitan obtener 1a licencia de uso de la
marca MADRID EXCELENTE) y consultorias (colaboracidn de profesionales
independientes de reconoqdo prestigio, pertenecientes a importantes empresas
consultoras ubicadas en Madnd y que ayudan en las evaluaciones de las
empresas que solicitan la hcencia).

Esta entidad, de conformidad con un Reglamento de concesién, otorga a las
empresas una licencia de uso de la marca, garantizando que los valores que |a
marca representa son ciertos, y que la empresa gue la usa ha cumplido con los
requisitos de ese Reglamento.

"Bl prototipo de empresa "MADRID EXCELENTE"* es aquella que ha demostrado
su calidad, que estd habituada a la obtencién de certificados, que obtiene
resultados, que tiene una buena imagen empresarial, que cumple
escrupulosamente con lo que la sociedad exige a cualquier organizacion, gue

Az

Memoria 2002, MADRID EXCELENTE S.A.
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SECCION 3. SIGNDS QISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADD

satisface las expectativas de sus clientes o consumidores, y que, ademds
manifiesta también en su actividad empresarial un comportamiento intachable
con todas agquellas cuestiones que preccupan a los ciudadanos, como son la
formacién de sus trabajadores o la preocupacion por el medio ambiente. En
definitiva, que tiene una determinada sensibilidad social”.

La marca MADRID EXCELENTE no sélo se convierte en un iman que atrae la
inversién, sino en un agresivo caballo de batalla para las empresas instaladas en
la reqidn y que les permite prosperar e incrementar su capacidad para competir
en los mercados nacignales e internacionales.

Se trata de ofrecer una nueva imagen de Madrid, que resalte el atractivo para los
inversores y que pueda atraer a ia vez al turismo.

(Es tu diente feliz?

Transmitir al consumidor valores de calidad y de salud en los
l \ productos alimenticios es una ardua tarea. Sin embargo,

pueden lograrse resultados satisfactorios, ganando
consumidores y emgpresarios, alrededor de una simple
imagen y de un sistema que garantiza la presencia de dichos
valores en los productos ofertados.

Fuente: www.zahnmaennchen. de; www.zahnireundlich.ch/tontent/defautt. asp

La Organizacién Mundial de la Salud ya ha advertido que la ingesta de azucares
libres tiene efectos negativos en [a salud y especificamente en la salud dental, y
en 1983 se recomendaba por primera vez el consumo de alimentos bajos en
azucares libres.

En el anc 2003 la OMS emitid el informe 916, juntoe con la FAQ, donde se
exponen ios resultados de muchos estudios gue demuestran la influenca
negativa de las dietas altas en azucar en las enfermedades dentales.

Ante este panorama y frente a la creciente preocupacién de los consumidores por
la atencidon a la salud en general, nace AKTION ZAHNFREUNDLICH o
Toothfriendly Sweets International, de Suiza.

Esta organizacion sin fines de lucro fue fundada en 1989 con el objetivo de
fomentar la toma de conciencia en el publico en general sobre la relacidn
existente entre una dieta saiudable y la higiene y la salud dental. Esta
organizacién agrupa a una serie de asociaciones y profesicnales de la salud
dental as/ como a fabricantes de golosinas, proveedores de materias primas de la

43

hitp:/iwww.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf.
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SECCION 3 SIGNOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO

industria y a una serie de instituciones interesadas en el curdado y la profilaxis
dental.

Para lograr el objetvo de llegar al publico consumidor de una manera
generalizada, la organizacion cred y desarrolio la marca de certificacién
compuesta por {a figura de un molar gue esboza una sonrisa bajo una sombriila,
a la que denomina EL DIENTE FELIZ.

Se trata de una marca de certificacién, cuyo fin es difundir programas de
prevencion de la caries, con el fin de ensefar al consumidor a identificar aquellas
golosinas seguras para los dientes, a través del simbolo de calidad EL DIENTE
FELIZ. Con éste esquema no se promociona una marca determinada {(individual}
de golosinas o ingredientes especificos, sino que se certifica y se garantiza que el
producto es seguro para los dientes.

El mensaje que recibe el consumidor es que esos productos no contribuyen a fa
formacién de caries ni erosionan la superficie dentai.

Los productos distinguidos con EL DIENTE FELIZ en el envoltorio han superado
las pruebas a las gue han sido sometidos por laboratorios universitarios
independientes, a saber, una ngurosa prueba telemétrica del pH, en la cual se
mide el caracter erosivo de los ingredientes y el nivel de acido en la placa, que es
el principal causante de la caries. Sole los productos cuya cantidad de acido estd
por debajo de los niveles ¢riticos pueden llevar la marca.

Esta marca anade valor al producto en cuya envoltura aparece, ya que nforma al
consumidor acerca de los atrnibutos especificos del producto e indica que detras
de é| hay asociaciones de salud dental que lo recomiendan.

La marca fue disefiada de manera que sirva como herramienta de comunicacion
eficiente para la industria alimenticia y para dentistas, nutricionistas y maestros ya
que es faal de entender tanto por adultas como por nifos en cualguier pais e
independientemente del idioma.

;. Qué beneficios ofrece la marca de certificacion EL DIENTE FELIZ?

Para el consumidor:
» ofrece medios de informacion sencillos y eficaces acerca de las
caracteristicas del producto; vy
e garantiza que el producto esta aprobado cientificamente y gue es
5equro.
Para el empresano:
¢ puede ser utilizado en una gran variedad de productos alimenticios,
= o5 un signo independiente de las recetas, de ios ingredientes o de Ios
suministradores;
» puede ser utiizado internacionalmente, segun tas condiciones de la
licencia,
e tiene un mensaje positive comparado con mensajes como “libre de
azucar” o "sugar free",;
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SECCHON 3. SIGNOS ISTINTIVOS PARA CTIMPETIR EN FL IMERCADD

¢ puede transmitir una variedad de mensajes gue van de la “"salud" a
"estilo” de vida; y
o aumenta la percepcidn de la calidad del producto.

Apelar al origen para hacer competitivas las
actividades economicas

La indicacion del origen geografico

Desde una wision empresanal de |3 propiedad industnal, a la luz de las nuevas
tendencias de consumo existe una demanda creciente por productos que
ofrezcan garantias sobre su calidad, que sean singulares y que tengan un mayor
valor afiadido con respecto a su proceso de elaboracién y produccdn, el uso de
materias primas, su ongen geografico y su tradicion.

Esta identidad particular adquirida por determinados productos se constituye en
activo intangible reconocido y por lo tanto remunerable por el consumidor,
obteniéndose asi beneficios econdmicos como resuftado del esfuerzo de
transformar simples productos en productos especiales.

Pero la experiencia internacional pone de manifiesto que los heneficios no solo se
presentan para los responsables de ofrecer este tipo de productos al mercado, es
decir, los empresarios, productares, fabricantes, agricultores o artesanos; sino
que también se benefician indirectamente de elle los pueblos, las localidades, las
ciudades e incluso los paises en que estan asentadas todas estas actividades
econcmicas basadas en esqiuemas competitivos ligados a un origen geografico, a
una tradicion y a la especializacion en la elaboracién (garantia agroalimentaria o
ambiental, bienestar animal) asi como a los factores climaticos y humanos que
puede aportar el origen geografico.

Bajc estas consideraciones, el uso de una indicacion de origen geografico, con
SUS respectivos sistemas y mecanismas de certificacion y control, se constituye en
una herramienta interesante gque la propiedad industnal brinda al empresaric.

La eleccidn de la estrategia basada en el uso de una mdicacion o designacion de
origen geografico se hara en funcién de que pueda haber, real y efectivamente,
un sistema de produccién gue transmita al consumidor la caracteristica natural de
dicho sisterma. Pero ademas el producto debera tener una estrecha relacion con
las caracteristicas que son atrbuibles al ambiente; hay que demostrar
técnicamente lo que se estd diciendo: gue el ambiente produce en el producto o
en el proceso caracteristicas especiales que pueden ser transferidas y que pueden
ser garantizadas. En caso contrario, no se puede vincular un producto al arigen
geogréfico, dicendo que proviene de una zona especial, mitada, y que ese
producto tiene caracteristicas propias de la zona.™

1

Thomas, June. En e! Seminario sobre aseguramiento de calidad en tambos. Uruguay., 2000.

www infoleche.com/fepale/fepale/Ongen.
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SECCION 3 SIONCSH DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO 65

En los instrumentos juridicos vigentes en el plano internacional se emplean tres
conceptos diferentes pero relacionados entre si que conviene examinar:

- las indicaciones de procedencia,
- las denominaciones de origen, y
- las indicaciones geograficas.

Las indicaciones geograficas, las denominaciones de origen y las indicactones de
procedencia cumplen una funcién distintiva de productos en el comercio. Por
ello, dentro de |3 tipologia general de la propiedad industrial, se les cuenta entre
los signos distintivos junto con las marcas, los nombres comerciales, los rétulos y
los emblemas, entre otros.*

Las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas tienen en comun el
ser designaciones geograficas aplicadas a productos procedentes del lugar
indicado por la designacidn. Sin embargo, 1a fuerza del vinculo o el nexo entre el
producto y el lugar varia segun la institucion y ia manera en gue se define en los
Instrumentos internacionales y en las legislaciones nacionales y regionales.

45

P. Mathély, Le droit frangais des signes distinctifs, Libraine du Journal des Notaires et des Avocats,
Paris, 1984, pp. 3, 865; A. Chavanne y ).-). Burst, Droit de la propriété industrielle, Editions Dalloz, Parfs,
1993, pp. 441, 791, V. de Fontbrune, La denominacidn de origen y su infraccidn:  impacto sobre las
politicas de produccion y la proteccién del consurmidor, dacumento OMPIYMAQ/CTG/89/3, julio de 1991,
0.4,
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SECCION 3: SIGNDS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCAQQ

(I) Pagar mas por diferenciar los productos con arreglo a su origen

Los productos vinculados a denominaciones de ongen o a indicaciones gepgraficas
tienen la posibilidad de ser mejor remunerados que los productos comunes, aguellos que
no tienen éste elemento de valor que es la garantia de un onigen geografico, gue les
puede aportar una histona, una tradicion, un cirna y una forma especial de produccion.

“{..} Esa diferencia de precio es variable, dependiendo del valor (calidad y reconocimento)
que tienen para el consumidor, Negando @ duphcario en algunos casos y superandolo en
ofros. Asi en Espana, el precio del gqueso "Hpo manchego”, es de 5,71 USSikg. mientras
que ef gueso manchego cort "DO" cuesta 10 UESkg., ef Aceite de Qliva Virgen con DO, es
84% mas caro gue ef comun, ef Pimiento del Piquiifo es 175% mds caro, 1as pudias secas se
venden a un 114.41% mds caro. En ef caso de productes forticolas fos precios tambign
difieren segun se comertalicen con DO o sin ella, asi las judias secas con DO, cuestan
3,07 US3/kg. contra 1,42 USS/kg., lo haba asturiana 7,14 USSikyg. contra 2 USSikg., ef
arroz blanco 0,67 USS/kg. contra 0,30 US$fkg.

En el caso de Franca, el sector de alimentos con Denominacion de Onigen (Apefacion de
Origen) ocupa ef primer puesto en los excedentes de la balanza comercial del pals,
abarca 890.000 explotaciones agricolas y 5.000 empresas, e 50% de la superficie de
produccion de vinos v se desting mds de la mitad de la produccidn total a fa exportacion.

Las zanas de mayor produccion del pais son Bordeaux (6.286.000 HI) v Champagne
(2.000.000 Hi), en tercer lugar fe sigue la produccion de Cognac. En un supermercado
francés se encuentra un ving comun -sin DO- gue cuesta alrededor de 3 U$S5/botella,
mientras que uno con DO se vende entre 10 USS v 100 USS en promedio, v algunos
fegan a cotizarse hasta 200 USS Ia botella™ *

Fuente: Jaub, Maria Inés. Argentina lene ley de denominaciones de ongen, .y ahora qué?
Buenos Awes. mayo 2002 www.cinterac.com.ar/informes2.asp? 1=c8u=561

Las indicaciones de procedencia

Se entiende por indicacidon de procedencia un nombre, expresidn, Imagen 0 signo
que designe o evogue un pais, region, localidad o lugar determinado,como
lugar de procedencia de un progducto.

Sobre las indicaciones de procedencia no recae ningun derecho exclusivo de
propiedad industrnal, ya que su usc es necesanc con el fin de gue se pueda
indicar la procedencia de un producto, pudiendo ser cualguier nombre
geografico (pals, regién, localidad, el indicativo de "Hecho en..”), asi como
cualquier elemento grafico, denominativo o presentacidn de un producto gque
indirectamente evogue en el consumidor |a procedencia geogréfica. (ejemplo:. La
estatua de la Libertad, !a Torre Eiffel, una combinacion de colores alusives a la
bandera de un pais).

Dentro de este concepto no estd considerada necesaria la presencia de una
determinada calidad, una reputacidén u otra caracteristica del producto como
imputable al origen geografico, pues constituyen una simple designacidn del
lugar donde el producto ha sido producido o fabricado.

AL

Decisién 486 de la Comunidad Andina. {Art. 221).
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SECOCH 30 SIGNCS DISTINTIVOS FARA COMPETIR EN EL MERCADO

Sin embargo, una indicacién de procedencia no podrd usarse en el comercio en
relacidn con un producto cuandeo fuese falsa 0 enganosa con respecto a su
origen 0 cuando su uso pudiera inducr al publico a confusién con respecto al
origen o procedencia geografica del producto.

Una indicacdn de procedencia no esta constituida necesariamente por una
denominacion, perc hace referencia o permite ser asociada a un determinado
lugar geografico {(por ejemplo, una bandera, un monumento, un emblema tipico,
un traje tipico, e incluso la utilizacién de un idioma extranjerc en la descripcion
del producto).”’

Las denominaciones de origen
)} Caracteristicas generales

En muchas ocasicnes el preshgio de certos productos, especalmente
alimentarios, estd ligado a una determinada procedencia y origen geografico.

Asi se ha reconocido desde hace mucho tiempo en el comercio que ciertos vinos,
quesos, aceites ¢ jamones, por pener algunos ejemplos, procedentes de
determinadas regiones 0 comarcas trenen unas caracteristicas especiales o al
menos mas reconocidas por los consumidores, y que estas caracteristicas pueden
ser atribuidas precisamente a su ongen geografico, reconaociendo que en éste se
dan unas circunstancias especiales de producciéon y elaboracion que les confieren
un sello pecubiar.®

Las denominaciones de oarigen son designaciones de origen  geografico
constituidas en sentido estricto por nombres gecgréaficos {(de un pais, de una
regién, de una ciudad, de una localidad, etc), es decir, por nombres que
identifican una zona geogréfica, independiente de cual sea su extension.*

Se trata de la denominacidon geografica de un pals, de una regién o de una
localidad que sirve para designar un producto onginaric del mismo y cuya calidad
o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico,
comprendidos los factores naturales y humanos.™

Sin embargo, una denominacion de crigen tampién puede estar constituida por
una "denomuinacion tradicional”, es decir una denominacidn gue, sin ser
propiamente el nombre geografico de una regién o localidad, denota una
procedencia geografica cierta e inequivoca cuando se aplica a determinado
producto. Las denominaciones tradicionales pueden asimilarse a las
denominaciones de origen para efectos legales, y se les puede reconocer y

Gomez Lozano, Ma. Del Mar. Denominacones de ongen y olras indicaciones geograficas. Editonal
Aranzadi, SA. Navarra. 2004,
* Herrero, Luis. La Proteccion de las denomnacianes de origen en Espafia. Seminanio Nacional de la
OMPI sobre |3 proteccisn legal de 1as denominaciones de ongen. OMPVAG/LIM/A7/3 . Lima, 1997,
*  Gemez Lozana, Ma. Del Mar.Op.cit.

Concepto tomado del articulo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a 1 Protecaidn de las Denominaciones
de Onigen y su Registro Internacional.
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SECCION 37 SIGNOS DISTINTIVOS RARA COMPETIA EN EL MERCARD

proteger de la misma manera.” Ejemplos de denominaciones tradicionales son:
“Feta” para quesosy "Cava” para vino espumoso.

Con arreglo a esta definiadn, una denominacién de origen puede considerarse
como un tipo especial de indicaciéon de procedencia, puesto que el producto para
el que se utiliza la denominacién debe poseer una calidad y unas caracteristicas
imputables exclusiva ¢ esencialmente a su origen geografico. Algunos ejemplos
de denominaciones de origen protegidas son Bordeaux para vino, Noix de
Grenoble para nueces, Tequila para licores o Jjaffa para naranjas.”

Existe una estrecha conexién entre el origen geografico mismo vy las
caracteristicas del producte designado por la denominacion (aspectos
cualitativos), v tales caracteristicas estan representadas por dos tipos de factores:
uno humano y otro natural A esta conexion se le llama el "vinculo de calidad”
o "vinculo cualitativo” entre las caracteristicas del producto y su origen
geografico.

Los factores humanos se refieren a aquellos sobre los cuales el hombre tiene
influencia directa, como las técnicas y conocimientos tradicionales aplicados a
productos o procedimientos en ia elaboracion, el cultivo, 1a conservacion, etc;
las practicas culturales del lugar de origen de los productos, entre otros.

Por otro lado, los factores naturales estan representados principalmente por la
composicion del suelo o fa tierra, el clima, la altitud, el declive, los vientos, la
presencia animal y vegetal, los aspectos hidrograficos y topograficos, entre otros.

ii) Reconocimiento y proteccion de las denominaciones de origen

En la normativa de varios paises latinoamericanos, una vez identificada una
denominacion de ongen o habiéndose generado la necesidad de proteger la
mismad, se van a delimitar dos etapas administrativas que podran estar a cargo de
ta oficina de marcas o de la entidad que por ley sea designada.

a. Declaracion de proteccion

La declaracion de proteccién es un acto formal de caracter administrative
mediante el cual un Estado va a reconocer que una designacion geogréfica
adquiere la categoria de “denominacién de origen”, luego de haberse cumplida
con los requisitos previstos para tal fin.

o La solicitud de declaracion de proteccion. Podrad ser promovida de
oficio, de acuerdo a los intereses de cada Estado 0 a pedido de parte
interesada, cuando lo soliciten aquellas personas (fisicas o juridicas) que
directamente se dediquen a la extraccién, produccidn o elaboracion del
producto o productos que se pretendan amparar con la denominacian de
origen. Se incluye como parte interesada, de conformidad con cada

Asi estd previsto, por ejemplo, en el Reglamento del Consejo (urmon Europea) N°.2081/92. Articulo 2
arrafo 3, y en ta Decision 486 de la Comunidad Andina, Articulo 201
* Documento OMP) SCT/8/4 del 2 de abri de 2002,
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SECCION 3 SIGNOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERLADD

legislacion sobre la materia, a las autoridades  departamentales,
provinciales @ municipales, cuando se trate de denominaciones de origen
de sus respectivas Circunscripciones.

o Condiciones para ser una denominacién de origen. Las condiciones
badsicas para poder lograr la protecadn dependeran de que la
denominacion pueda estar enmarcada dentro de la definiaén de
denominacién de origen.

No podran recibir proteccién como denominacién de orgen aquelias
indicaciones que sean Ccomunes 0 geneéricas, porque sirven para designar
al producto de que se trate y no puede haber apropiacién individual sobre
tales denominaciones.

Tampoco tienen derecho a la proteccion aguetlas que sean contrarias a las
buenas costumbres o al orden publico, y las que puedan inducir a error al
publico sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el mode de
fabricacion o la calidad, la reputacidn u otras caracteristicas de los
respectivas productos.

o Contenido de la declaracion de proteccion. El reconocimiento deberd
estar sustentado en los siguientes aspectos basicos, que son sometidos a
la autondad con la solicitud respectiva :

- Nombre de la denominacién. Es el nombre del lugar al cual esta
ligado el producto, condicién gue es percibida o reconocida por el
consumidor.

- Definicién del producto o productos para los que se podrd usar la
denominacion de origen. Es necesario establecer claramente cuales
son los preoductos que podran  utilizar la  denominacion,
considerando gue en algunos c¢asos se buscaria amparar a [a
materia prima (e|. pifas), y en otros, podria alcanzar al producto
elaborado {(e]. lalea de pifas). Incluso una misma denominacion
podria abarcar a dos productos distintos en un mismo territorio {e).
Mangos de Chulucanas™ y artesania Chulucanas).

- Delimitacion de la zona geografica de produccion, extraccidon o
elaboracion del producto que se designa con la denominacion de
origen. Este punte es tal vez uno de los mas importantes y dificiles
de conciliar, pues con la delimitacion geogréfica se puede dejar
fuera del alcance de la proteccion a territorios, productos vy
productores que tengan las mismas condiciones que los gue se
enicuentran en el territorio delimitado. £n este sentido, es
recomendable que la delimitacion sea exhaustiva {debidamente
sustentada en los factores humanos y naturales) y no abarque

' Chulucanas es una ciudad ubicada en la provincia de Morropén, a 60 km. de Piura en 1a costa norte

del Pery, lugar de ongen de la afamada ceramica artesanal del mismo nombre, siendo tambén
caracteristicos los mangos producidos en dicha zona.
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grandes extensiones de territorio, con el propésito de poder
administrar adecuadamente la denominacion de origen. Ahora
bien, la delimitacion puede variar en el tiempo, haciéndose mas
extensa o reducéndose, dependiendo de las circunstancias que
puedan presentarse en las caracteristicas y atributos diferenciales
de la zona geogréfica de que se trate.

- Caracteristicas esenciales de los productos. Es necesario definir las
caracterfsticas particulares del producto que lleva fa denominacion.
Se hace tmprescindible establecer clara y detalladamente los
métodos y procesos de produccion y/o elaboracion invelucrados y
la particutaridad de los mismos, las caracteristicas de los
ingredientes o materias primas, y otros factores determinantes de
esas caracterfsticas. Asimismo, se deberd establecer claramente la
vinculaoén de la materia prima o los insumos con la zona
geogréafica delimitada, ya que podria darse el caso que el producto
protegido sea producido o elaborado en hase a ciertos insumos
que no necesariamente provengan de la zona geografica aprobada.

La reputacion estd estrechamente vinculada a la historia y al origen
del producto. Por consigutente, convendrd describir fa historia del
producto a fin de demostrar su existencta tradicional en la zona
geografica y, por ende, su reputacion. Mediante la elaboracion de
un expediente en el gue se presenten los elementos claves de la
historia de! producto, podran aportarse las pruebas de la utilizacion
de la denominacion y de la notoriedad del producto.™

El reconocimiento de las denominaciones de origen no debe entenderse solo
como un medio de defensa contra la usurpacion de nombres y la reputacion de
productos originarios. El reconocimiento debe fluir de la propia naturaleza del
producto y el medio geografico donde se desarrolla.

En virtud de la declaracion de proteccién, el Estado asume ciertas
responsabilidades de uso sobre fa denominacion de origen, autorizando y
promoviende su uso leal en el mercado, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la propia declaracién de proteccion.

54

Dacumento OMPISCT/10/4.
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Denominacién de origen para cerdos bien alimentados

Detras de la denominacion de origen DEHESA DE EXTREMADURA hay todo un
sisterna que busca la excelencia en los productos alimenticios provenientes del
cerdo Ibérica extremeno, “que se crla en montes y sierras, en dehesas prietas de
encinares en perfecta simbtosis con su habitat, suporendo un ejemplo mas de
pervivencia de una raza que cuidada por el hombre logra que dé a cambio uno de
los productos alimenticios mas apetecidos del mundo: el jamén. Toda una cultura
gastronomica nace, pervive y se cuida celosamente en torno al “pata negra’: este
cerdo ibérica que se alimenta y vive desde hace siglos en estas tierras extremenas y
que goza de fama mundial gracias al exquisito jamoén vy a sus afamados
embutidos”.

En 1al sentido, son dos los factores que determinan el éxito de estas productos: 13
raza ibérica pura del porcing y su alimentacién con bellota en el ecosisterna de la
Dehesa. Ademés de |os métodos de control de la calidad del cerdo en el campo y
de los jamones en las mndustrias

La dencminacion de origen DEHESA DE EXTREMADURA delimita como zona
productora de ganado a toda la regién extremena, y como zona de elaboracion y
maduracion de jamones y paletas a las comarcas extrernenas de las sierras del
sudoeste de Badajoz, Ibor-Villuercas, Caceres-Gredos Sur, Sierra de Montdnchez y
Sierra de San Pedro, en Espana.

Fuente: www extremaduravista com/dehesa htm#;
www . jUntaex esfconsejerias/eic/consejos/criaman/home. htrnl

b. Autorizacion de uso

Una vez declarado el reconocimiento de la denominacidn de origen, tiene lugar la
siguiente etapa del proceso, que es la obtencion de la autorizaciéon de uso de la
denaminacién por parte de quienes realicen actividades vinculadas al producto
dentro de la zona geografica delimitada seguin la declaracién de proteccion.

Esta etapa es muy importante ya que se genera el vinculo directo o indirecto,
dependiendo de la participacédn de entidades privadas, entre ia denominaciéon de
origen y aquellas personas gque se encuentren aptas legalmente para el uso
correspandiente.

La concesion formal de la autonzacion de uso es administrada por entidades
publicas {por ejemplo, la autoridad de agricultura o de propiedad industrnial) o
privadas (por ejemplo, asociaciones o consejos reguladores de productores),
segun lo prevea la legislacion aplicable. Generalmente, se reconoce que todos los
productores que operan dentro de la zona delimitada al establecerse la
denominacion de origen tienen derecho a usar fa denominacién, siempre que
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cumplan con las disposiciones y condiciones estipuladas para el uso de la
. 4+
misma.’

La expenencia en distintos paises indica que el éxito de las denommaciones de
origen se presenta en la medida que exista el compromiso vy la voluntad de
impulsar y prestigiar a la denominacion, no sélo por parte del Estado, sino de sus
mismaos beneficiarios.

Con estos fines, instituciones como los Consejos Reguladores™ en Espana vy
México o las asociaciones de beneficiarios de las denominaciones de origen,
conformados a partir de un interés comun, el Estado y tos particulares tratan de
que el sistema funcione correctamente. Por otra pante, hay que tener en cuenta
que en esta etapa se presenta la necesidad de venficar el cumplimiento de los
requisitos para autorizar el uso y que, una vez obtenida la autorizacion, se deberd
hacer un control y un seguimiento constantes, a efectos de mantener las
condiciones de la denominacién.

o Verificacion y certificacion ex ante. Para obtener la autorizacion de
uso se sometera a verificacion el cumplimente de las condiciones
establecidas en la declaracion de protecadn. Dependiendo del producto
seran necesarias las venficaciones técnicas, incluso por parte de los
laboratorios.

o Verificacion y certificacion ex post. Una vez obtenida la autonzacidn
de uso, serd necesanio que el Estado, los Consejos Reguladores o las
asoclaciones de productores, realicen un contral continuo y permanente
de los productos y del cumplimiento de la normativa de la denominacion
de origen.

El uso de una denominacién de origen sin autorizaciéon constifuye una
infraccion sancionable.

Las indicaciones geograficas

La propiedad industrial reconoce el uso y proteccidon de denominaciones
geograficas para designar preductos que efectivamente provienen del lugar
indicado por tal denominacién.

La normativa Internacional de propiedad industrial considera 183 indicaciones
geogréaficas como indicaciones que identifican un producto como originario del
terntorio de un pais o de una regidn o localidad de ese terntorio, cuando

Documento OMPIAO/LINM/ST7/T1, agosto de 15997,

Son odrganos desconcentrados de la Administracién gue forman su voluntad, como los 6rganos
colegiados, vy fa expresan por medio de acuerdos mavyoritenos. Tienen un cardcter interprofesional con
control del ornigen de la cahidad, capacidad de cervficacion, facultades de inspeccidn y sancion, asi como
de promooidn y propaganda {(www.jijona.com/ETCRDE) html).

b
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determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable
fundamentaimente a su origen geografico.”

Este concepto trae como condicion gue exista un nexo causal entre el origen
geografico y las caracteristicas del producto identificado por Ja indicacion
geografica. Aligual que con las denominaciones de ongen, existe un “vinculo de
calidad”, “cualitativo” o “geografico” entre e! origen y el producto designado.

Tomado en un sentido mas lato, el concepto de indicacion geografica también
puede entenderse que comprende las denominaciones de origen, figura legal
que también forma parte del sistema de la propiedad industrial, y que responde a
una naturaleza juridica clara.™

Entendido en ese sentido, la definicidn de indicacién geografica puede en
algunos casas ser mas amplia que 2 de denominacién de origen. Dicho de otro
modo, todas las denominaciones de origen son indicaciones geograficas, pero
algunas indicaciones geogréficas no sen denominaciones de origen.  Sin
embargo, algunas normas asimilan Jas denominaciones de origen a las
indicaciones, y se observa que las legistaciones de varios paises latinoamericanos
adoptan el sistema por el cual se distinguen las figuras juridicas de indicacion de
procedencia y de denominacién de origen.

¥ Concepto tomado del articulo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspecto de los Derechas de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), parte integrante del Acuerdo gue establece la
Crganizacion Mundial del Comercio.

*® Resolucién No.1351-2000/TPLINDECCQPI (10 de noviembre de 2000). Sala de Propiedad Intelectual de
Tribunal del INDECOPI, Lima Perd. Pracedimiento sequido entre Bodegas Vista Alegre S.A. y et Institut
National Des Appellations D'Origine, Véase también el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industnal, articulo 1 parrafo 2}.
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Un erigen unice a la hora del té

V4

El t& de Darjeeling unicamente crece y se produce en las accidentadas areas del
distrito de Darjeeling, al oeste de Bengala (India), desde hace mas de 150 anos.

Gracias a una combinacién tnica y compleja del agroclirna de esa zona geografica
y a una produccion dehdamente regulada, el t¢ de Darjeeling tiene una calidad
distintiva y un sabor caracteristico que le han permitido obtener el reconocimiento
de los coansumidores de todo el mundo.

La mayor parte de la produccion anual del te de Darjeeling, que asciende a cerca
de 9.5 millones de kilagramos, es exportada.

Debido a ellg, ha sido necesarnio buscar mecanismos de proteccion frente al use
indebido de la denominacion Darjeeling y garantizar al consumidar un praducto
original y de calidad reconacida. El Estade, [0s empresarios y quienes tomar parte
en el negocio del té, a través del “Tea Board”, han venido realizando acciones
para proteger la denominacidén Darjeehng como indicacidon geografica y asimismo
proteger la denominacion y su carrespondiente logotipe como marca de
certificacian en distintas paises del mundo.

Fuente: Basudeb Banerjee. Geographical Indications: The expenence of Indian Tea
Producers: Protection of Dareeling Tea. Ginebra 2002,

Aprender de la experiencia: las denominaciones de
origen

¢Pagaria 300 ddlares por una botella de vino quemado?

De este modo se resalta el origen geogrifico de un
aguardiente de vino, al que el propio “terrufie” y los métodos
de produccion tradicionales le conceden un importante valor
anadido, que es al final reconocido y remunerado por los
consumidores.

Fuente: http//www.cognac.friweb_bnic/htm/cognac_definition. htm
http:/Awww bnic fr/
http-/fwww cagnac-france com
http:/hwww le-cognac.com
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La historia del COGNAC se remonta hacia el siglo Il cuando el emperador
romano Probus dio a los pueblos galos la autorizacion necesaria para poseer
vifiedos y producir vino.

Los comerciantes holandeses que atracaban en los puertos franceses para
comerciar, empezaron a transportar este vino de notable calidad, y ya en el
sigio XIV el vino producido en Vignoble de Poitou era bastante conocido vy
apreciado en otros paises de Europa.

Con el tiempo, el area original de los primeros videdos de la zona se fue
extendiendo tierra adentro, hacia las zonas de Saintogne y Angoumois; la ciudad
de Conac se convirti® en un centro comercial importante vy, en consecuencia,
también el vino de toda la zona.

Sin embarge, no todo eran buenas notictas para el vino. Debide a la larga
travesia de los barcos de la época y a su bajo volumen de alcohol, estos vines se
descomponian y avinagraban para cuando fiegaban a su destino. Fue entonces
cuando los holandeses comenzaron a destilar el vino, (al que llamaron vino
quemado o brandwiin (Brandywine), lo que ahara conocemos coma brandy.

En el siglo XVI los propios productores de la zona empezaron a hacer una doble
destilacion de este vino lo que le daba una mayor resistencia en el transporte. E
praceso de carga de los buques y el comercio de la época en general era lento y
este licor destilado de uva que se envasaba en grandes barnles de roble para su
transporte era almacenado durante mucho tiempo. Con el tiempo se dieron
cuenta de que este almacenamiento prolongado mejoraba la calidad de! "brandy”
producido en la zona de Conac.

Durante los siglos siguientes, el COGNAC gand la fama y el reconocimiento que
hasta hoy perduran.

A tines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la ayuda del gohierno francés,
los productores de la zona, junto con la industria del Cognac en general,
empezaron a delinear los estandares de dicha industria en toda la cadena
productiva y de comercializacion.

Su intencién era clara: la proteccion de la industria mediante la preservacion de
la calidad y Ia identidad del COGNAC. Asi, en 1909 se emite un decreto para
proteger y delimitar el area de produccion. Ademas, se establece que solo podria
llevar la denominacion COGNAC como denominacién de origen controlada el
licor destilado de uvas autorizadas de la zona delimitada en un proceso de doble
destilacién en alambigues de cobre y guardado per un tiempo minimo en barriles
de roble.

Se crea para estos fines la “Bureau Nationai Interprofessionel du Cognac” (BNIC),
cuya mision es justamente defender y promover la calidad y reputacion del
COGNAC. Se trata de una crganizacion formada y financada por todos aquellos
vinculados al negocio del COGNAC.
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El COGNAC” es una denominacién de origen y procede exclusivamente de la
destilacon de los vinos blancos procedentes de variedades seleccionadas {(Ugni
blan¢, sobre todo, Colombar, Folie blanche), destilados segun el método
charentés, en un alambique charentés de “repasse” {de doble destilacion} y
sometidos a dos destilaciones sucesivas. Del primer calentamiento se obtiene el
“brouillis”, de 27° a 30°, que se vuelve a pasar por el alambigue y se calienta de
forma muy regular durante doce horas. A continuacion, se aislan los alcahoies del
principio {"cabezas”) y del final (“"colas”) de la destilacibn y se conserva
unicamente el “corazén”. Tan solo este aguardiente, con una graduacion de 69°
a 72°, envejecera.

La region productora de COGNAC cubre aproximadamente los departamentos
de Charente-Maritima y Carente, en Francia.

Su produccién estd definida estrictamente y controlada rigurosamente y se
reparte entre los seis terrufos o comarcas siquientes: Grande Champagne, Petite
Champagne, Borderies, Fins bois, Bon hois, Bois ordinaires.

Los COGNACS se presentan al consumidor en distintas categorias segun los
aguardientes que los componen:

—~ el "Tres Estreltas” es un COGNAC en que el aguardiente mas joven de los
que entran en las mezclas que la forman tiene una edad minima de treinta
meses;

- el "VO" yel “VSOP” ("very superior old pale”) contienen aguardientes cuya
edad minima es de cuatro afos y medio;

- los “Extra”, “XO", "Napoléon”, “Gran Reserva” contienen aguardientes
muy viejos cuya edad puede alcanzar los cincuenta afios o mas.

Ahora si gue estard dispuesto a pagar 300 délares por una botella de vino
guemado.

* Vinos y Espirituosos de Francia. SOPEXA 1989, Francia.
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El toro es de Pamplona como el Piquillo de Lodosa

El éxito de un producto que debe su nombre al fugar donde

PIQUILLO DE y genere nqueza.

se produce, una zona delimitada de Espana; y que
cutdadosamente es producido siguiendo estandares de
calidad y en condiciones debidamente supervisadas, hacen
que el beneficio de una denominacidon de origen se extienda

Fuepte: hiip iwww cInavarra eso/bon/965/96531005 him
hitp:/Aww. micronoja.es/pedroluis/pdenormna. hitm
http:/Awww. denominacionesnavarra. com/pimiento/cuno him

Este pimiento de reconocido prestigio entre los paladares mas finos del mundo,
tiene una histonia pecular dentro de las historias de las denominaciones de
origen,

El pimiento tiene su origen en América y fue introducido en Espana por Cristébal
Colén tras su primer viaje. Una vez en suelo espanol, diversas variedades de
pimiento comenzaron a producirse en distintas zonas, entre ellas Navarra.

Al principio, este cultivo estaba destinado al consumo familiar en la zona y asi se
mantuvo la producadn hasta los afos sesenta, en que la localidad de Lodosa, en
Navarra, se populanzé como lugar de vacaciones y se convirtid en el sitic ideal
para saborear el “piguillo” de la zona. Era tanto el gusto por estos pimientos
que muchos turistas empezaron a llevarselos a casa.

En muy corto tiempo, estos pimientos comenzaron a ser famosos en toda
Espana. La fama adquirida por los Piquillos de Lodosa no fue ignorada por sus
pobladeres ni por el gobierno local, quienes en 1987 lagraron su reconocimiento
como denominacion de ongen, quedando aprobado su reglamento y la creacién
de su Consejo Regulador.

La denominacion recae sobre un tipo especial de pimiente producido desde hace
afios por los agricultores de la comarca de Lodosa (de ahi su nombre} y cuyo
prestigic y diferenciacion se deben, ademas, a sus caracteristicas propias, que 1o
hacen especial™.

- Color: rojo fuerte

~ Sabor: dulce

- longitud: corto, no mas de 10 ¢m. en general
~  Diametro: medio de 4 5 cm.

Ed

En:

“Dencminacianes de Origen y Especificas de Productos Agroalimentarios de Origen Animal”

Tomao | Ministerio de Agnculiura, Pesca y Alimentacion de Espana. Madrid, 1996, Textos elaborados por
Luis Herrero Alamo y Pilar de las Heras Martinez, con la colaboracion de los Consejos Reguladores
correspondientes,

17
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SECCION 31 SIGNGS DISTIRTIVOS FARA COMPETIR £0 EL MEAIZABL

-  Forma: triangular, dpice agudo

- Peso medio del fruto: entre 35y 50 gr.
—  Espesor de la carne: fina, unos 0,3 ¢m.
- Numero de léculos: 2-3

- Porte del fruto: colgante

Los pimientos deberdn presentar las siguientes caracteristica de calidad:

- Sanos; se excluiran los frutos afectados de podredumbre o con alteraciones
gue los hagan impropios para el consumao

~  Frescos y enteros

- Limpios. Practicamente exentos de materias extrafias

- Bien desarrollados

- Exentos de darios, heridas, quemaduras, olor y/o sabar extraios.

La zona de produccién estd constituida por los terrenos ubicados en ocho
municipios situados en la “Ribera Baja” navarra a orillas de los rios Ebro y Ega.
Los términos municipales que constituyen esta zona son: Andosilla, Azagra,
Cércar, Lerin, Lodosa, Mendivia, San Adridn y Sartaguda, todos de la provincia de
Navarra.

Los elementos que prueban que el producto es originario de la zona delimitada
son:

-  Caracteristicas del producto:  las mismas que han sido descritas
anteriormente. Sin embargo, no son suficientes para garantizar su origen
ya que sélo los consumidores de la zona o los mas habituados a su
consumo identificarian el producto y lo relacionarian con ese origen, por lo
que éste ha de ir “avalado”.

- Control y certificacién, son los elementos fundamentales que avalan el
origen del producto:

1 Procederan de plantaciones inscritas, situadas en la zona de
produccién y de las variedades autorizadas.

2. Llas practicas de cultivo, en las plantaciones inscritas, serdn las
autorizadas por el Consejo Regulador.

3. Los pimientos se manipulardn en industrias inscritas y bajo el control
de tos inspectores autenizados por el Consejo.

4. El producto se almacenard en industrias situadas en la zona de
produccién, que reunan las condiciones establecidas y que
previamente hayan sido inscritas.

5. El producto se sometera a andlisis fisico-quimicos y organolépticos gue
garanticen su cahidad.

6. Solo se envasardn y saldran al mercado con la garantfa de su origen,
avalada con la contraetiqueta numerada del Consejo Regulador, los
pimientos que superen todos los controles durante el proceso.

Ha sido tan exitosa la proteccién del “piquillo” como denominacién de origen,
que ahora lo llaman popularmente “oro rojo”, por los muchos beneficios que sin
duda ha aportado a la localidad.
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La Quinua Real casi pierde su corona

Experiencia reciente en Bolivia en lo relativo a la proteccion
de un producto ancestral originario de los Andes mediante su

QUINUA reconocimiento como denominacion de origen.

REAL Fuente:
bttp:/www bolpress.com/economia php?Cod=2002053346
htip /Awww desarrollo gov bo/mindeco/prensaljun% 2002/boletin_371 html
http /Awww comcosur.com uy/edi_anter_Recosur/2002/29-07/recosur _bol_bol
http:/Awww.planeta.com/planeta/89/t 183quinoca. html

La quinua {(cereal) fue el alimento basico de los incas y de las culturas preincaicas
durante varios siglos y esta estrechamente vinculada a su religién y su cultura.

Segun la FAQ (http://iwww . fao.org/inpho/compend/text/ch11.htm), 1a QUINUA es
uno de los pocos alimentos de origen vegetal gue contienen las proteinas, los
carbohidratos y los minerales necesarios para la vida humana.

Existen diversas variedades de QUINUA, pero hay una en especial, la QUINUA
REAL, que se produce entre la Cordillera Real y la Cordillera Occidental de Los
Andes, donde se extiende la zona del Altiplano Sur de Bolivia, en los
departamento de Qrurc y Potos, alrededor de los salares de Uyuni y Coypaza.

El cultivo y la comercializacion de la QUINUA REAL por las comunidades del
Altiplano Sur de Bolivia son de gran impertancia en su economia. Bolivia es uno
de los primeros productores mundiales de QUINUA, con el 46%; le siguen Perd
con el42% vy Estados Unmidos con el 6.3%. Este ultimo pais consume
aproximadamente 1,5 millones de toneladas de QUINUA al afo.

Pero la QUINUA REAL estuvo a punto de perder su corona cuando en 1994 se
concedid en Estados Unidos una patente sobre la "Apelawa”, una varnedad
tradicional boliviana, y sobire una técnica para producir guinua hibrida.  Esta
patente no se limitaba a una sola variedad hibrida, sino que cubria cualquier
variedad de guinua hibrida derivada de la Apelawa, entre ellas, 1a QUINUA REAL,

Después de una Intensa campana reahzada por la Asociacion Nacional de
Productores de Quinua (ANAPQUI), de Bolivia, y el Gobierno de ese pais, se
consiguio que la patente sea abandonada en el ano 1998,

De esta experiencia surge la inquietud de buscar mecanismos alternativos de
proteccion para productos locales y de gran contenido cultural y econdmico. La
denominacion de origen permite designar un producto y vincularlo a una zona
geografica determinada, cbteniendo proteccidon para esa designacion en relacion
con el medio geografico en el que se produce.


stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov


80

SECCION 3: SIGNDS DSTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MEACADQ

En el afo 2002, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia elevd® el
nombre QUINUA REAL a la categoria de denominacion de origen para la
variedad producida por comunidades de diversas provincias de los
Departamentos de Potosi y Oruro en el Altiplano Sur de Bolivia.

Mexicanos al grito de guerra con Tequila

La experiencia del TEQUILA como denominacién de origen,
permite observar los distintos dngulos de una estrategia
nacional que ha llevado al aguardiente de dgave mexicano
por distintos caminos; juridicos, administrativas, técnicos,
comerciales y de negociacién internacional, haciendo
finalmente de wun producto local un gran negocio
internacional.

Fuente; www impi.gob.mx

(Podria alguien imaginarse a un mariachi o a un charro toméandose un ron?
Imposible. También seria imposible imaginar hoy en dia que el TEQUILA es
japonés, inglés o ruso. El TEQUILA es sinénimo de México.

Esta asociacién de ideas con respecto al TEQUILA no es cuestidon de azar o de
haber visto muchas peliculas en las que el bandolero, que se llama Carrancho, se
embriaga con un botella de TEQUILA.

Actualmente, en la mayor parte del mercado de licores se hace claramente la
asociacion TEQUILA-México; ello se debe a un gran esfuerzo de los productores
de este licor por resguardar su producto tanto en el mercado local como en el
internacional.

El TEQUILA es producido desde tiempos ancestrales, pero recién con la
Revolucion Mexicana (1910-1920) adquiere su tradicion nacionalista, al
reemplazar a licores extranjeros y en especial a los licores franceses.

En México existen muchas variedades de dgave que se producen en distintas
regiones y dan origen a distintas variedades de “mezcal” (proceso previo a la
destilacion para lograr el TEQUILA). Las variedades de "mezcal” suelen llevar el
nombre de la zona donde se producen, por ejemplo el mezcal de Tonaya, el de
Cotija o el de Oaxaca.

La declaracién correspondiente se basd en el Inferme denominado “Documentos de solicitud para la
declaracién de la denominacién de origen “Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia“”, elaborado por
Oscar Mendieta Chavez, La Paz, 20071.
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Entre todos estos tipos de mezcal, el mas renombrado es el TEQUILA gue
conocemcs, que se produce a partir de la destilacion de una variedad de agave
azul y cuya produccion se limita a un zona gecgrafica claramente deltmitada,
originalmente el pueblo del mismo nombre, ubicado al norte de la ciudad de
Guadalajara.

Ya desde 1943 hay referencias (segun el Consejo Regulador del TEQUILA) que
indican la existencia de una preocupacion de los productores de la zona para
proteger el nombre y lograr cierta exclusividad en su uso. En los anos sesenta,
cuando el TEQUILA ya se lanzaba al estrellato, aparecieron licores hechos en
Inglaterra, Japon y Espafia con la misma denominacion.

El himno nacional mexicang comienza con el verso "Mexicanos al grite de
guerra”, y no es coincidencia desde el momento en gue los productores de
TEQUILA se vieron amenazados hayan salido al grito de guerra para proteger su
producto.

En 1973, la Camara Regional de |a Industria Teguilera, ya formada en esa época
(luego se llamaria Camara Nacional de la Industria Tequilera), presenta la solicitud
al organismo competente para que emita la Dedaracién General de Proteccion
de la Denominacién de Origen TEQUILA, solicitud atendida al ano siguiente.

Otros logros contribuyeron a la proteccion de la mdustria tequilera. Se firma con
Estados Unidos un converito por el cual se prohibe en Meéxico el uso de fa
denorminacion "Bourbon" y a cambio el TEQUILA recibe protectién como
producto distintivo y exclusivo de México.  En 1997 se logra que la
Unién Europea reconozca a! TEQUILA come deneminacion de origen protegida.

Un aspecto importante en el desarrollo del TEQUILA como denominacion de
origen, ha sido {a creacion del Consejo Regulador, una organizacién que reune a
productores de agave, industriales y comercializadores con el fin de promover la
cultura y la calidad de esta bebida. Los principales objetivos de esta organizacion
SON:

1. Controlar y certificar el cumplimiente de la Norma Oficial Mexicana para el
TEQUILA, salvaguardando la denominacion de ongen en México y en el
extranjero.

2. Garantizar al consumidor la autenticidad del producto

Asl todos los interesados en producr o comercializar 3gave con el nombre
TEQUILA deben obtener un Dictamen Técnico emitido por la Unidad de
Verificacidn del Consejo Requlador, para luego obtener la Autorizacion de Uso de
la Denominacion de Origen por parte del institutc Mexicano de la Propiedad
Industnal, IMPI.
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Vino de joyeria

AST!, un vino dulce de calidad originario de una zona
geografica rica en tradicion vitivinicola y elaborado por
manos expertas, con vision de futuro y trabajo
mancomunado gracias a la denominacion de origen.

Fuente: http:/www astidocg.itenghsh/home htm
hitp:/Awww ilgelato. net/numero17/sp-storia. html

Cuando vemos en una botella de vino blanco o vino espumante italianc el
nombre de ASTI, sabemos que cada botella fue producida bajo estrictas reglas,
por tratarse de una Denominacién de Origen Controlada y Garantizada
(D.0.C.G.).

¢Pero cdmo es que este vino se convierte en una joya de los vinedos italianos?

La historia se remonta hasta el Imperic Romano cuando la uva moscatel se
cosechaba para hacer vino, tres siglos antes de Cristo. Pero fue durante el
Renacmiento que fas técnicas vinicolas, en la zona de Asti, comenzaron a
diferenciarse y definirse como propias de la reqion.

Lo increible es que este desarrollo de las técnicas vinicolas no se dio gracias a los
productores, sino al joyero det Dugque Carlos Manuel de Saboya, cuyoc nombre era
Giovanni Battista Croce. Este artesano de renombre en las cortes de la época,
era ademas un entusiasta de la cultura del vino.

Giovanni Battista logré cosechar y producir un vino dulce con las uvas de la
variedad moscatel, vino que es considerado el precursor del actual vino con
denominacion de ornigen ASTI. Su vino se lograba medisnte un proceso de
fermentacién mds lento que el normal para la época, lo que permitia que
conservara su dulzura durante un tiempo mas preolongado. Cabe destacar que en
esa £poca aun no se conocian las causas del proceso quimico de la fermentacion,

E! joyero también fue precursor del espiritu de la excelencia y calidad que estd
detras de las denominaciones de origen actuales, al escribir en 1606 la obra,
"Excelencia y diversidad de los vinos elaborados en la montana de Turin y su
modo de elaboracion”.

Muchos continuaron mejorando el proceso del joyero, pero a mediados del
siglo XIX Carlo Gancia desarrollo el proceso para canvertir este vino de calidad en
espumante, valiéndose de las técnicas utilizadas en la regidn de Champana
(Francia). Este nuevo vino espumante tuvo un éxito inmediato y comenzo a ser
producido por varios vifiedos de la zona.

El vino se convirtid en uno de los productos mas caracteristicos de la zona. Pero
como siempre sucede, cuando todos quieren elaborar el producto de éxito en
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SECCION 37 SIGNDS BISTINTIVOS PARA COMPETIR EN Eu MERCADO

forma individual, se corre el riesgo de perder Ia calidad y con ella la fama y el
mercado ganados.

Es asi gue en el ano 1932 los productores, las cooperativas y los
comercializadaores de la zona decidieran unirse en el “Consorcio para la tutela del
Asti”, un organismo interprofesional creado para promover y defender la uva
moscatel blanca y con ello el ASTI. En 1934 fue reconocda oficalmente esta
0rganizaciGén gue en sus Comienzos se concentrs en la producaién del vino con ia
denominacion “Asti”.  Para ello delimitd la zona de produccion de la uva
moscatel blanca, delimité los vinedos y definid 1as técnicas de produccidn.

Pero recién en 1993 el ASTI logra el reconocimiento de Denominacién de Origen
Controlada y Garantizada (D.0.C.G.) y la imagen de San Sequndo se convierte en
el simbolo distintive del Consorcio y en simbolo de calidad de este vino.

La produccion, que pasé de 2 millones de botellas en los afos cincuenta a 80
millones aproximadamente en la actualidad, es controlada por el Consorcio.

Este aumento tan significativo en la produccion, y en consecuencia del mercado,
ha sido el fruto de la labor del Consoroo, gue garantiza un producto de altisima
calidad, y de la ampliacion de la zona de origen controlado, a expensas de otras
variedades de uva menos prestigiosas.  Las édreas controladas totalizan
aproximadamente 9.343 hectareas, divididas en 52 ayuntamientos pertenecientes
a las provincias de Asti, Caneo y Alejandria. Se encargan de la produccion 7.000
vitivinicultares.

ASTI es una denominacion de origen reservada para los vinos que cumplan con
las normas del Consercio relativas al tipo de uva, la zona de produccion, las
condiciones medicambientales en los videdos, el volumen de produccédn por
hectdrea, etcétera.

Por todo ello, hoy en dia el nombre ASTI en una botella de este fino ving es sindnimo de
excelenia y calidad italianas.

La relacion entre las denominaciones de origen
(indicaciones geograficas) y las marcas

Son wvarios los factores que influyen en las estrategias empresarigles destinadas a colocar
productos en el mercada basandose en los mecanismos que el sistema de la propiedad industria!
ofrece, resaltando el origen geografico, empresanal, las calidades especificas, las cualidades y
caracteristicas de los productos.

o De o expuesto en el presente trabajo se puede tener en cuenta que una actividad
productiva o de servicics, en la gue prevalece el cardcter individual, el uso de las
marcas (individuales) para los respectivos productos o servicios podriz sec lo mas
adecuado. Por el contrario, una produccion colectiva en la gue participan diversos
actores e integrada por elementos uniformes, con una misma calidad, reputacion o
caracteristicas, y procedente de una misma zona geografica, estara vinculada con
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SECOION 31 SIGNOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN £L MERCADD

84

estrategias orientadas al uso de marcas colectivas, marcas de certificacion  y
denominaciones de origen®.

En cuanto a la eleccion de signos distintivos en funcién de quién estd facultado a
usarios, debe considerarse que en el casc de una marca individual, es el titular, una
persona natural ¢ juridica, quien tendrd pleno derecho a su uso™. En el caso de las
marcas colectivas, estaran facultados a utilizarlas quienes formen parte del ente
colectivo (persona juridica), se sometan a un estatuto social y a determinadas reglas de
uso. Podrdn utilizar las marcas de certificacén las personas naturales o juridicas que
cuenten con la correspoandiente autorizacidn del titular de la marca mediante un
contrato de licencia y previa certificacidn del cumplimiento de determinados requisitos.
Podran utilizar las denominaciones de origen, previa autorizacion, los productores que
pertenecen a la localidad de ongen de la indicacién gecgrafica.

]

o Gomez lozanoc™ explica que en el mercado pueden encontrarse indicaciones
geograficas reconocidas que distinguen productos concretos y gue han sido protegidas
como marcas. Anade que normatmente el registro de la indicacion geografica como
marca responde a otras necesidades y tiene por objeto no sélo la proteccion del
elemento denominative {(constituido como es evidente por la propia indicacion
geografica}, sino la de la grafia utilizada para configurar ¢! elemento denominativo y,
sabre todo, el elemento grafico que se puede anadir a la denominacidn geografica. £
sistema de marcas presenta ventajas para las denominaciones de arigen al permitir que
los elementos diferenciadores puedan estar compuestos a su vez por otros elementos,
ademas del denominativo.

La indicacion geografica Darjeeling™ ha sido registrada en distintos paises
del mundo como marca, protegiéndose de esa forma tanto s
denominacién como el logotipo caracteristico.

“La situacion actual del registro internacional del té Daneeling y del
w &6

logotipo de Darjeeling se resumen en el siguiente cuadro”.

® Escudero, Sergio. International Protection of Geographical Indications and Developing Countries.

Trade-Related Agenda, Development and Equity (TRADE). South Centre, Julio de 2001,
® £n la mayoria de las legislaciones el derecho al uso exclusivo de una marca nace mediante su registro o
inscripcion, en otras legislaciones el nacimiento del derecho se da mediante su simple uso.
2] O -
p.cit.
®  Ver Recuadro: Un origen unico a la hora del té.
www wipo.int/sme/es/case_studies/darjeeling_tea.htm.
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QECCTION 31 SIGNDS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADC

N.° Pais

Naturaleza y objeto del
registro

Numero del
registro

Validez

1 | Canada Marca de certificacidn 0903697 Valido hasta que sea
abandonado o suprmido
voluntanamente por orden
judicial

2 Eqipto Marca 103072 abnil de 2009

3 Registro internacional: Marca colectiva 528696 septiernbre de 2007

Alemania, Austria, Espana,
Francia, Portugal, 1talia,
Suiza y la ex Yugostavia
4 | Regusiro en el Benelux: Marca caolectiva 444511 marzo de 2007
Bélgica, Paises Bajos,
Luxembirgo

5 | India Marca de certfication para el | 532240 9 de octubre de 2007

logotipo de DARJEELING

6 | India Marca de certificacion parala | 831599 10 de diciembre de 2005

palabra DARJEELING

7 |Japén Marca para el ingotipo de 21537113 julic de 2007

DARJEELING

g8 | Raino Unido Marca de certificacidn para el | 1307518 abnl de 2008

logetipn de Darjeeling

9 | Reino Unido Marca de certificacion para la | 2162741 30 de marzo de 2008

palabra Darjeeling

10 | Estados Unidos de América Marca de certificacidn para el | 1632726 energ de 2007

iogotipoe de Darjeeling
11 | Estados Uridos de Aménica Marca de certificacidn para la | 2685923 1 de ortubre de 2012

palabra Daneeling en si

12 | Rusla

Logotipo de Darjeeling
Palabra Darjeeling

Solicitud pendiente presentada
en abril de 1999, Se ha
aceptado recientemente el
registra de la palabra

"Ademas de fo mencionado, 1a Junta del Te estd presentando actualmente otras soficitudes para induir la
palabra “Darjeeling” yio el logotipo de Darpeehng como marca de certificacon o marca colectiva en
Austratia, el Canada, Alemania y otros pa/ses.”

o Como se puede observar, 1a decisidn de proteger una denominacion de origen coma
marca, sea ésta colectiva, de certificacidn e incluso un marca individua!, obedece a que
ias marcas son més faciles de proteger en el planc nternacional que las indicacones
geograficas, ya gue existe una mayor uniformidad en e! tratamiento de astas figuras

juridicas.

o Sin embargo, no debe dejarse de lado el hecho de gque los Estados cumplen un papel
mdas activa en la protecaidn de las indicaciones geograficas, mientras que con respecto
a las marcas es el propio titular guien debe realizar los tramites necesanos, tenendo en
cuenta el interés pablico inherente a las indicaciones geograficas.

85
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SeCCiON 3: SIGNOS OISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO

o La proteccion de las indicaciones geograficas como marcas colectivas o de certificacion
es atra opcidn, habida cuenta de la facilidad para obtener 1a proteccidn, aungue eflo
dependerd de 1os sistemas v la legislacién de cada pais®.

o  Asimisma, no es extrafio que una denominacién de origen reconocida como tal en un
pais determinado, pueda obtener proteccién como denominacion de ofigen en otro
pals.

> Una marca colectiva puede ser un excelente mecanismo para estructurar 1as
condiciones necesarias para que en el futuro esa denominacidn, que distingue un
producto de calidad y con caracteristicas atribuibles a una zona geogréafica
determinada, pueda transfarmarse en denominacién de origen™, siempre que se
cumplan los requisitos legales correspondientes™.

&7

En algunos paises como el Reino Unido, Estados Unidos de América, el Canadé, entre otros, las

respectivas legistaciones disponen la proteccion de Jas indicaciones geogréficas como marcas colectivas o
de certificacion.
* MELINDA: Las ocho reglas de oro para un mardisco de calidad. {(www.melinda.it}

1

Respetc de la plantacion frutal como ecosisterna, favoretiendo los procesos naturales de los
arboles.

2 Preparacion y profesionalidad de los cultivadores.
3 Seleccién de las variedades a cultivar sequn las caracteristicas microcimaticas de la zona productiva.
4 Gestion de la plantacion frutal a fin de garantizar la maxima exposicion al sol y al are.
5 Uso de fertilizantes naturales como estiércol y hierba cortada.
6 Proteccion de los arboles con métodos de bajo impacto ambiental.
7 Recoleccidn diversificada por caracteristicas de la plantacion frutal, seleccion y acondicionamuento
manual de las manzanas,
& Renpistro, por parte de los cultivadores, de Jos trabajos agricolas en un cuaderno de campo.
® Gomez Lozano.  “Esta conexion entre indicaciones geograficas y marcas puede abordarse

fundamentalmente desde dos puntos de vista, En primer lugar, en cuanto a la forma en la que la
normativa marcaria puede evitar que accedan al registro nuevas marcas que puedan crear confusidn con
las indicaciones geocgréficas. Y en segundo lugar, en qué medida permiten estas normas gue una
indicacidn geografica reconoada como tal pueda ser registrada como marca, al objeto de conseguir una
nueva proteccion”.
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SECCION 47 ANEXOS

Seccion 4: Anexos

A. Lineas generales:
Reglamento de uso de marca colectiva

1. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo Primero.- £l presente Reglamento contiene las disposiciones gue deben
cumplir los socios de la Asociacién {en adelante la ASQCIACION)

para el uso y la administracién de la Marca Colectiva !
{en adelante la MARCA COLECTIVA).

Articulo Segundo.- La MARCA COLECTIVA es otorgada exclusivamente en uso per 1a
ASOCIACION a solicitud de los socios interesados, en concordancia con los requisitos del
presente Reglamento.

Articulo Tercero.- Durante la fase de examen previa al otorgamiento, asi como en el
uso de la MARCA COLECTIVA, el socio solicitante debera facilitar a los profesionales o
personas designadas por la ASQCIACION el acceso a sus fabricas, laboratorios y demas
instalaciones, con el fin de que realicen los estudios y supervisiones a gue hubiere lugar.

Articulo Cuarto.- El socic que haya obtenido la autorizacion de uso correspondiente,
tendrd derecho a wusar la MARCA COLECTIVA para distinguir sus productos y a
mencionar en su propaganda o publicidad el hecho de gue sus productos ostentan la
MARCA COLECTIVA,

. DE LA MARCA COLECTIVA

Articulo Quinto.- La MARCA COLECTIVA es un signo distintivo de la ASOCIACION, y
su uso por parte de sus socios autorizados certifica y garantiza que los productos {indicar
los productos) cumplen con las especificaciones establecidas por las normas técnicas
vigentes para dichos productos, asi como las condiciones y caracterfsticas dispuestas por
el presente Reglamento.

Articulo Sexto.- La MARCA COLECTIVA esta constituida por {describir la marca
colectiva) , y serd aplicada, adherida o incorporada a cada unidad o
conjunto de unidades, de acuerdo con las caracteristicas y la naturaleza del producto
que corresponde distinguir, canfarme a las disposiciones del presente Reglamento.
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SECOWON 40 ANEXOS

l. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE USO

Articulo Séptimo.- El socio deberd manifestar por escrito al Presidente del Consejo
Directivo de ta ASOCIACION su interés en el uso de la MARCA COLECTIVA,

Articulo Octavo.- Recibida ia solicitud, el Consejo Directivo de la ASCCIACION
conformara un Comité Técnico que procederd a realizar una evaluacon sumamente
detallada de! sistema de control de caltdad y demas faclores que inciden en la calidad
del producto. Ademds, el Comité Técnico debera evaluar st el producto cumple con los
siguientes requisitos (detallar los requisitos que deben cumplir los productos, las normas
técnicas u otras especificaciones técnicas).

Articulo Noveno.- £l socio debera realizar en su planta industnal los ensayos que exya
el estudio de evaluacion y sufragar los gastos de los ensayos de comparacién necesarios
que se efectuen en fos laboratorios escogidos de comun acuerdo, asi como sufragar los
gastos de la evaluacidn tecnica que efectie el Comité Técnico.

Articulo Décimo.- Si el resultado de la evaluacidn pormenorizada del sistema de control
de calidad y demas factores que inciden en la calidad del producto es favorable, segun
la conclusién del informe final pertinente emitido por el Comité Técnico nombrado, el
Consejo Directive autonzard el uso de la MARCA COLECTIVA para el producto
solicitado, dejandose expresa constancia de elto en el acta de sesiones de dicho drgano.

Articulo Decimoprimero.- De no ser satisfactono el resuliado de la evaluacion, el
Consejo Directivo comunicara por escrito ese hecho al socio solicitante, entregandole el
informe correspondiente.

El socio solicitante tendrd un plazo maximo de (indicar el plazo) para
subsanar los defectos senalados en el Informe.

Una vez vencido dicho plazo maximo, el Consejo Directivo dispondra, en el plazo de
{indicar el plazo) dias y de comin acuerdo con el socio solicitante, la
realizacion de una nueva inspeccion de evaluacion.

Si fa inspeccidn de evaluacion es favorable, se procederd conforme lo dispuesto en el
articulo Décimo del presente Reglamento.

Si la inspeccion es desfavorable, la soliitud sera desestimada.

Articulo Decimosegundo.- El socio cuya solicitud ha guedado sin efecto podra solicitar
nuevamente el uso de la MARCA COLECTIVA.

Articulo Decimotercero.- £l derecho al usc de la MARCA COLECTIVA es gratuito para
el socio autarizado, quien sola estard obligado a sufragar los costos de las supervisiones
penddicas que serdn programadas de comun acuerdo.
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SecaonN 4 ANEXDS

IV. ELUSO DE LA MARCA COLECTIVA

Articulo Decimocuarto.- £l soco autorizado se obliga a mantener y prestigiar la
MARCA COLECTIVA.  El socio autorizado queda obligade a aplicar la MARCA
COLECTIVA en un lugar visible, conforme a lo establecido en el presente Reglamento, a
todas las unidades o conjuntos de unidades del productc para el que el uso de Ia
MARCA COLECTIVA ha sido aprobadc.

Articulo Decimogquinto.- (Detallar en qué forma debe aparecer la MARCA COLECTIVA
en cada etiqueta y envase del producto; descripcion de la etiqueta)

Articulo Decimosexto.- En los casos en que el socio decida hacer usoc en forma
conjunta de la MARCA COLECTIVA y de su marca individual, serd necesario gue ésta
sitima se encuentre debidamente registrada ante ;Y su uso deberd
cumplir con las siguientes especificaciones:

L]

L ]

» .
(detallar en qué forma deben aparecer en la etiqueta o el envase la MARCA COLECTIVA
y la marca individual).

Articulo Decimoséptimo.- El socio autorizado sera responsable de que la produccion
destinada al mercado y que ostente la MARCA COLECTIVA cumpla permanentemente
con las normas técnicas y demdas especificaciones establecidas en el presente
Reglamento. Asimismo estd obligado a poner a disposicidn dei Consejo Directivo de la
ASQCIACION los datos de sus registros de contro! de calidad cuande ello le sea
solicrtado.

Articulo Decimoctavo.- Si durante el periodo de vigencia de la autorizacién de use de
la MARCA COLECTIVA, el socic autorizado efectuare cualquier cambio o modificacién
en su producto o en las materias primas y en su sistema de control de calidad, debera
informar por escrito al Consejo Directivo de la ASOCIACION, que dispondra verificar si
esos cambios afectan al producio.

Articulo Decimonoveno.- Las inspecciones de supervision al socio autonzado tendran
una frecuencia de . $in perjuicio de que se realicen otras inspecciones cuando
5ea necesario.

V. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo Vigésimo.- La MARCA COLECTIVA es de interés de todos los asociados, por lo
gue la ASQCIACION velard por su prestigio y buen uso, constituyendo infraccion toda
accién u omisién gue suponga una violacion de los articulos del presente Reglamento y
demas normas en la materia.

Articulo Vigésimo Primero.- La infraccidn serd verificada y calificada por el Consejo
Directivo de la ASOCIACION, que determinard la sancidn correspondiente.
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Son infracciones:

a. El incumplimiento de fo establecido en las normas técnicas vigentes y demas
especificaciones técnicas, en virtud de las cuales se ha autorizade el uso de la
MARCA COLECTIVA.

b Negarse a facilitar la supervision y el contral adecuados de uso de la MARCA
COLECTIVA.

¢. la publicidad, relativa al uso de la MARCA COLECTIVA, que pueda resultar
engafosa para el publico.

d. £l uso de la MARCA COLECTIVA sin la debida autonizacion.

e. Infringir 135 normas de propiedad industrial, competencia desleal, publicidad,
proteccion al consumidor y demas normas pertinentes.

Articulo Vigésimo Segundo.- Las infracciones, sin perjuicio de las acciones wviles y
penales a que hubiere lugar, seran sancionadas con:

3. Suspension temporal del uso de la MARCA COLECTIVA
b. Cancelacion del uso de la MARCA COLECTIVA

C. Multa de

Articulo Vigésimo Tercero.- Las sanciones seran impuestas por el Consejo Directive de
la ASOCIACION, informando de ello a la Asamblea General.

Articulo Vigésimo Cuarto.- £En 05 casos de sancidn, el socio quedard impedide de usar
la MARCA COLECTIVA en su produccion y en toda forma de propaganda, guedando
asimismo obligado a retirar del mercado los productos que se encuentren marcados con
la MARCA COLECTIVA

£l incumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo, constituye una infraccion
sancionada por las normas de propiedad industrial y competencia desleal, sin perjuicio
de que el socio pueda ser separado de la ASOCIACION conforme a las disposiciones de
su Estatuto.

lgualmente constituye infracaén contra las normas de propiedad industnal y
competencia desleal el uso de la MARCA COLECTIVA sin la debida autorizacion.

Articulo Vigésimo Quinto.- La proteccion de ta MARCA COLECTIVA contra las
infracciones cometidas por terceros en el mercade sera responsablidad de la
ASOCIACION, gue tendra a su carge la facultad, por conducto del Consejo Directivo, de
iniciar las acciones correspondientes.

A tal efecto, los socios autorizados se obligan a prestar la ayuda y suministrar la
informacién necesarias para las acciones judiciales que hubieran de iniciarse.
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SECCION 47 ANEXDS

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo Vigésimo Sexto.- Las cuestiones no contempladas en ! presente Reglamento,
asi como las cuestiones de interpretacién que surjan de su aplicacidn serdn resueltas por
la Asamblea General de conformidad con su Estatuto.

Articulo Vigésimo Séptimo.- Este Reglamento entrard en vigencia una vez que la

MARCA COLECTIVA quede debidamente registrada ante la Oficina de Propiedad
Industrial.
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SECCION 4. ANEXOS

10.

B. Lineas generales:
Licencia de uso de marca de certificacion

El licenciatario utilizard la marca solo en relacion con los productos
que respondan a los criterios del licenciante, segun lo especificado en el Anexo

Podra usarse la marca en el envoltorio de los productos, en la publicidad relativa
a uno o varios productos para los que esté autorizado el uso de la marca. Sin
embargo, el licenciatario no tomard ninguna medida gue sugiera ¢ indigue que la
marca tambien puede aplicarse a otros productos que no hayan sido certificados
o que no respondan a los criterios del Anexo ,

El licenciatanio llevard a cabo pruebas, a su propio cargo y en el __
aprobado por el licenciante, para cada producto al que se aplique ta marca, antes
del primer uso de la marca y en caso de introducirse cualguier cambio de formula
en el producte.

Ef icenciatario suministrara por escrito al licenciante los resultados de las pruebas
que se hubiesen llevado a cabo.

El usuario autorizade o licenciatario indicaréd al licenciante todos fos productos a
los gue se aplicard la marca. El licenciatario informara al licenciante por escrito
acerca de cualquier producto adicional al que se aplique la marca, después de ia
firma del Contrato.

El licenciatario se harad cargo del costo de las pruebas de control posteriores a la
comercializacion, en la medida en que tales pruebas sean exigidas por las
autoridades oficiales o par el licenciante, con arreglo a los criterios especificados
en el Anexo

El icenciante pagara regalias por el uso de la marca en los productos aprobados,
segun se detalla a continuacion

Las regalias para el uso de la marca podran ajustarse penddicamente mediante
una nobtficacién escrita cursadas al licenciatario con meses de antictpacion.
Los gjustes en las regalias no serdn retroactivos y solo podran efectuarse respecto
de ventas futuras. Las regalias validas a la fecha de entrada en vigor del Contrato
estaran debidamente especificadas.

El licenciatario llevara registros fieles y exactos de todas las ventas de sus
productos que lleven la marca y presentard un informe de dichas ventas al
licenciante o a una persona designada por el licenciante, dentro de los

dias previos a la finalizacidn de cada ano.

El licenciatario se obliga a mantener en reserva toda la informacion contable y
técnica que reciba y que se genere como consecuencia del presente Contrato.
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SECCION 40 ANEXOS

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

El ficenciatarioc no tendra derecho 3 conceder sublicencias para el uso de la
marca.

Bl licenciatario reconoce que el licentiante es proptetario de todos los derechos
sobre la marca, y no cuestionara la validez de la misma.

£1 licenciatario no adquirird ni reclamara derecho sobre marca alguna en contra
del licenciante, incluyendo la adquisicién o uso de cualquier marca que sea similar
al punto de poder confundirse con la marca. Se reconoce especificamente que
todos los usos de la marca por el licenciatario permanecen a exclusivo beneficio
del licenciante.

El licenaiatano no hard modificacidn alguna de la marca en su aplicacion, en los
embalajes de sus productos ni en la publicidad.

Las especificaciones de la marca para su uso seran las siguientes:
El presente Contrato de Licencia de Uso sera de y Se prorrogara

por periodos similares salvo que una de las partes solicite a la otra la rescisién con
meses de anticipacion.

El presente Contrato quedard terminado de inmediato cuando el licenciatario

A la terminacion det presente Contrato el licenciatario se obliga a dejar de usar la
marca en los productos y en la publicidad. Sin embargo el material de embalaje
ya impreso con la marca puede ser usado hasta que se agoten las existencias,
pero por un plazo no mayor a . No obstante deberd pagar regalias por
tales ventas aun después de la terminacion del Contrato.

Bl licenciatario se obliga a realizar las acciones necesarias para resquardar y
prestigiar la Marca, informando oportunamente al licenciante acerca de posibles
infracctones que puedan cometer terceros respecto de la Marca.
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SECOION 4 ANEXOS

C. Ejemplo de declaracion de proteccion:
Denominacion de origen “SOTOL”

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los articulos ©
fraccion N, 157, 158, 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley de la Propiedad Industrial,
procede a la publicacién de 1a Declaracion de Proteccion de la Denominacion de Onigen
SOTOL, de acuerdo a lo siguiente:

l. Antecedentes

1.- Por escrito presentado el 11 de enero de 2001, en la oficina de la Delegacion Federal
de la Secretaria de Economia del Estado de Chihuahua y recibido en este Instituto el
1 de febrero de! aflo 2001, se solcité formalmente por el C.P. José Luis Garcia
Mayagoitia, Secretario de Desarrclio Rural del Estado de Chihuahua, en nombre y
representacion del Gobierno del Estado, la Declaracion de Proteccidon de la designacion
Sotol como Denominacién de Crigen.

2 - Con fundamenta en el articulo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto
Mexicano de la Propiedad industrial publicé en el Diario Oficial de la Federacién el
Extracto de la Solicitud de Deciaracion de Proteccion a la Denominacidn de Origen Sotol,
el dia 29 de noviembre de 2001.

3.- Por escrito presentado el 14 de enero de 2002, en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, se solicité formalmente por el doctor Enrique Salinas Aguilera,
Secretario de Fomento Agropecuaric del Fstado de Coahuila, en nombre vy
representacion del Gobierno del £stado, 1a Declaracién de Proteccion de la designacion
Sotol como Denominacion de Origen. Asimismo, mediante escrito de fecha 15 de enero
de 2002, solicita sea incluido el Estado de Coahuila en la solicitud de declaratoria,
previamente presentada por el Gobierno de Chihuahua.

4.- Por escritc presentado el 23 de enero de 2002, en el instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, se solicitd formalmente por el docter Fernando Ulises Adame de
Ledn, Secretario de Agricultura y Ganaderia y Desarrollo Rural del Estado de Durango y
el licenciado Jorge Andrade Cansino, Secretario de Desarrolio Econémico del Estado de
Durango, en nombre y representacion del Gobierno del Estado, la adhesién a la solicitud
de Declaracion de Proteccion de la designacion Sotel como Denceminacion de Origen,
previamente presentada por el Gobierno de Chihuahua.

l. Considerandos
1.- Nombre, nacicnalidad y domicilio de los solicitantes: La Secretaria de Desarrolto Rural

del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en avenida Venustiano Carranza
numero 803, Chihuahua, Chih. La Secretaria de Fomento Agropecuaria del Gobierno
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SECCION A, ANEXDS

del Estado de Coahutla, ubicada en bulevar Isidro Lopez Zertuche nimero 2791, 2 piso,
colonia Los Maestros Saltilo, Coahuila, Coah. Las secretarias de Agricultura, Ganaderia y
Desarrollo Rural y de Desarrollo Econdmico del Gobierne del Estado de Durango, con
domicilic coman ubicado en 5 de Febrero nimero 913 Poniente, zona Centro, Durango,
Dgo.

2.~ Interés juridico de los solicitantes: Fundamentaron su interés juridico en ser fas tres
dependencias de los gobiernos estatales de los estados de Chihuahua, Coahuila y
Durango y que dentro de sus funciones, estd ia de procurar el mejoramiento de las
industrias productoras de Dasylirion y la destilacion de la bebida alcohdlica denominada
Sotol, asi como el fomento y el aprovechamiento integral de los recursos naturales, y el
impuiso a las actividades economicas tradicionales.

3.- Sefalamiento de la denominacidén de origen: El nombre de la Denominacion de
Origen es Sotol y el producto gue ampara es una bebida alcoholica originaria de 1a zona
geografica que abarcara todos y cada uno de los municipios que confarman los estados
de Chihuahua, Coahuila y Durango.,

4.- Descripcion del producto que abarcard la  denominacion inctuyendo  sus
caracteristicas, componentes, forma de extraccion y procesos de produccion o
elaboracion

El Sotol es la bebida alcohdlica que se obtiene de las plantas conocidas cominmente
como Sotol o sereque, obtemdas de pobiaciones naturales y cultivadas en los estados de
Chihuahua, Coahuila y Durango.

El Dasylinon es la planta cuye nombre comun es Sotol o sereque y pertenece a la familia
de las lilidceas, de hojas largas y fibrosas, de forma lanceolada, de color verde, cuya
parte aprovechable para la elaboracién del Sotol, es la pina o cabeza.

Su descripadn botanica es la siguiente:

Clase:  Anglosperma.
Subclase: Monocotiledénea.
Farmilia: Lilidceas.
Género: Dasylirion.

Las caracteristicas, componentes, formas de extraccion, procesos de produccion ©
elaboracion del producto, y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, seran
siempre las que se fijen en la Norma Oficial Mexicana, que en su momento sea emitida
por la autoridad competente, en los térmings establecidos en la ley de la matenia.

5.- Lugares de extraccion

Todos los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

6.- Vinculos entre la denominacion, el producto y el territorio

La zona de produccion natural del Dasylirion esta ubicada en la provincia fisiografica de

la Meseta Central, la cual se encuentra en un promedio de 1,000 a 2,000 metros de
altura sobre el nivel del mar, entre la Sierra Madre Oniental y la Sierra Madre Occidental,
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SECCION &: ANEXOS

misma que es compartida por los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, con
caracteristicas comunes fitogeograficas.

Los factares geogréficos estan determinados en un drea de sierras calizas del Mesczoico
que se elevan en los extensos valles aluviales, con cuencas hidrolégicas cerradas en su
mayor parte, compartida por las tres entidades federativas mencionadas.

En cuanto a ios factores climaticos, la Meseta Central tiene un bajo conterido de
humedad, de los tipos desértico y estepario, con prolongadas sequias, apto para el
desarrollo de las plantas xerofilas, el clima es extremoso, con mucho calor en verano y
heladas severas en invierno, y cuenta con grandes periodos de luz solar que demanda
esta especie.

Por lo que se refiere a los factores edaficos, la contirmacién de los suelos de esta zona es
de gran rigueza en carbonatos de calcio, cuyos tipos correspanden a los xerosales y
castanozem.

Los factores bioldgicos, poco alterados por la presencia del ser humano por las
adversidades del medio ambiente, hacen que la reproduccién natural, con la
partiopacion edlica y zoologica, se mantenga fundamentalmente en esta regidn.

Asimismo, con la documentacién aportada por los solicitantes, por 1o que se refiere a la
tradicion en la elaboracién o produccion del Sotol en los estados de Chihuahua,
Coahutla y Durango, se desprende lo siguiente:

La bebida de Sotol es extraida y producida en el Estado de Chihuahua, cada municipio
presenta caracteristicas propias, derivadas de la variedad de Dasylirion y del proceso
utilizado, lo que permite su identificacion y distinadn con otras bebidas nacionales y
extranjeras. Existen vestigios que el Sotol han sido fabricados en dicho estado desde
hace mas de 800 anos por los pobladores del Paguime, después de las diferentes tribus
de indigenas y apaches, siguiéndolos los esparioles quienes implantaron métodos de
destilacion mas eficaces y desde entonces a la fecha por los pobladores de dicho
territono, han rodeado este producto de histornias, mitos y leyendas.

Se han encontrado restos de la planta del Sotol, en la Cueva de la Olla, cuya antigle
dad data de la fase Buena Fe que va del 1060 at 1205 D.C., dichos restos fueron
encontrados en el granero de la citada Cueva de la Olla en el Municipio de Madera.

En Paguimé, gue data del 205 al 1260 D.C. se encuentran ya vestigios de hornos
sotoleros, lo que indica que algunas de las tribus habitaban lo que hoy es el Estado de
Chihuahua, como son los anasazis, los tarahumaras, los tobosos y los apaches.

En este pericdo debe haber surgido el origen de la palabra Sotol, el cual proviene del
nahuat! TZOTOLLIN.

La tradicton sotolera del Estado de Chihuahua se remonta a mas de 1000 anas, &l 1gual
que el aprovechamiento de 1a planta del Sotol ¢ seregue.

En la época colonial se introduce el proceso de destilacién en la elaboracién del Sotol
que se elaboraba en la Nueva Vizcaya, proceso que introdujeron los espafioles y en
particular los franciscanos, durante los siglos XVI, XVIl y XVII. Fue hasta entonces gue
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SECCION 4 ANEXDS

comenzaron a fabricarse y beberse alcoholes destilados, ya que con anterioridad el uso
de Sotol era con fines alimenticios, religiosos, medicinales o para elaborar cesteria.

En el siglo XIX los apaches siguieron usando Sotol, y a principios del siglo XX ya se
comercializaba el Setol en barril con un precio determinado.

En los tiempos de la revolucidon se utilizd el Sotol de nueva cuenta para prevenir
enfermedades reconaciéndose propiedades curativas.

Asimismo, el Congreso del Estado en su Quincuagésima Novena Legislatura autorizé la
reforma de la Constitucidn Politica del Estado, asf como del Cédigo Municipal a efecto
de que el Municipio de Coyame de dicho Estado, se llamara Coyame de Sotol.

A la fecha, el Sotol estd citado dentro de la cultura autoctona de dicho estado en la
musica, poesia, literatura y refranes.

Por otro lado, en todos los municipios del Estado de Coahuila el Sotol crece de manera
silvestre, ya que existe una extension considerable de Sotol que comprende la zona de
los Charcos de Figueroa, del Municipio de Ocampo, Coahuila, misma que se prolonga al
Este y al Sur de la Sierra Hermosa de Santa Rosa y hasta Puerto Aura. De la Hacienda de
Carnzalejo, situada al Norte de El Berrendo, Coahulla, se extiende otra zona de Sotof
que continua hasta La Presita, al Norte del Puerto del Aire. También se extiende una
gran drea de Sotol a 25 kilometros al Este de Castanos, Coahuila, costeando la Sierra
Madre Oniental de la que ocupa extensos lomerios. En algunas de estas regiones se le ha
explotado en vinatas.

Los nativos de Arizona, usaban los corazones de las plantas obtentendo un alimento
similar al que se obtiene del maguey y ademas una bebida conocida como Sotol. Los
habitantes de las cuevas de los rios Grande y Pecos y en el area de la cultura Lipdn,
cocinaban en pozos con piedras calientes, a manera de tatema, y del centro ya cocido
hacian una harina para preparar panecillos o tortas. Los mezcaleros y los chiricahuas
utiizaban el Sotol en la misma forma que la planta del maguey comiendo las partes mas
tiernas.

Los apaches comian los tallos tiernos de las flores como una lequmbre. En el Rio Grande

y el Rio Pecos usaban las hojas los nativos para hacer sandalias y canastas, al igual que
los tarahumaras.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal. www impi.gob mx
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a8

D. Ejemplo de descripcion técnica:
Denominacion de origen “Queso Manchego”

QUESO MANCHEGO (Espana)

NOMBRE DEL PRODUCTO

Denominacién de Origen “Queso Manchego”

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de !a raza manchega, exenta de
calostros y productos medicamentosos gue puedan incidir negativamente en la
elaboracidn, maduracidn y conservacién del queso.

Las caracteristicas analiticas de la teche son:

Materia grasa: 6,5%.

Lactosa: 4% minimo.

Proteinas: 4,5% minimo.

Extracto seco dtil: 11% minimo.

Impurezas macroscopicas: Inferior al grado 3 de la norma UNE 34.100.
Acidez (DORNIC) 25% maximo

Prueba de reductasa con azul de metileno: 3 h. minimo.

Cenizas: 0,8% maximo.

El "Queso manchego” es un queso graso (minimo 45% materia grasa/extractc seco)
con una maduracién minima de 60 dias.

Las caracteristicas fisicas del queso al término de su maduracion son {as siguientes:

Forma: cilindrica con caras sensiblemente planas.

Altura: de7a12 cm.

Peso: entre 1y 3,5 Kg.

Corteza: dura, de color amarillo, presentando las impresiones de los moldes o
pleitas en la superficie lateral y de la flor en las caras planas.

Pasta: firme y compacta, de color variable desde el blanco hasta el marfii
amarillento; puede presentar ojos pequenos desigualmente repartidos.

Sabor y aroma caracteristicos.
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SECCION 4: ANEXOS

Las caracteristicas fisico quimicas del queso son:

PH: 4,535,8.

Extracto Seco: mimimo 55%

Grasa: minimo del 50% sobre Extracto Seco.
[ndice de refraccién a 40° C; de 1,4530 a 1,4557.
Proteina total sobre £S: minimo 30%

Cloruro Sédico; maximo 2,3% .

Para la deteccidon de leches extrafias se aplicard la normativa contemplads en el Real
Decreto 1533/1991, de 18 de octubre.

ZONA GEOGRAFICA

La zona de produccién estd constituida por términos municipales de las provincias de
Albacete, Ctudad Real, Cuenca y Toledo, gue constituyen la comarca de La Mancha

(articulo 4° del Reglamento).

La zona de elaboracién y maduracion del queso manchego coincide con la zona de
produccién.

La supeirficie territoriai amparada por la Denominacién de Origen “Queso manchego” es
de 34.280 Km’ de la siguiente forma:

Extension % de la comarca
Albacete 5612 kim’ 16,26
Ciudad real 11.412 ki”n2 33,33
Cuenca 8.129 km’ 23,75
Toledo 0127 kv’ 26,66

ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORIGINARIO DE LA ZONA

Los elementos que prueban que el “Queso Manchego” es originario de la zona son:

a) Caracteristicas del producto

E! queso presenta unas caracteristicas organolépticas, fisicas y quimicas, mencionadas en
el apartado correspondiente a la descripaén del producto, y que le relacionan con su
medio natural, produccién y elaboracion.

Pero estas caracteristicas no son suficientes para garantizar su origen, ya gue tan s6lo fos

consumidores de la zona o los méas habituados a su consumo lo identificarian con el
mismo, por ello, el origen debe ir avalado.
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b} Controles y certificacion
Son requisitos fundamentales que avalan el arigen det producto:

1. La leche procedera exclusivamente de ovejas de raza manchega de ganaderias
inscritas, situadas en la zona de produccidn.

2. El ordefo, enfriamiento, conservacion, recogida y transporte de la leche estarén
controlados por el Consejo Regulador.

3. El queso se elabora en gueserias inscritas dentro de la zona de elaboracién,
controladas por el Consejo Regulador.

4. La maduracidn y conservacion se realiza igualmente en locales inscritos vy
controlados por el Consejo Regulador.

S. El producto final se somete a los analisis fisico — quimicos y organolépticos
correspondientes para poder garantizar su calidad.

6.  Finalizados todos los controles aitados antenormente, el producto sale al mercado
con la garantia de su origen, materializada en la contraetiqueta numerada del Consejo
Regulador.

OBTENCION DEL PRODUCTO

La leche destinada a la elaboracion del "Queso Manchego” procede de ganaderlas
inscritas y con las condiciones que se indican en el apartado 3).

La caagulacién de la leche se provoca con cuajo amimal u otras enzimas coagulantes que
estén autorizados por el Consejo Regulador. La leche se calienta a 28-32° C durante 45
a 60 minutos.

La cuajada obtenida se somete a cortes sucesivos hasta conseguir granos de tamafio de
5a 10 mm. A continuacién se agtta la masa, recalentandose hasta alcanzar 40° C.

En el moldeado se imprimen en las caras del queso la caracteristica “flor” y en los lados
la “pleita” .

Una vez moldeados los quesos, se procede al prensado, en prensas adecuadas para este
fin.

Ei salado puede realizarse de dos formas; humedo o seco, utilizando cloruro sddico,
siendo la duracidn maxima de 48 horas en caso de inmersién en salmuera.

La maduracién de los quesos tiene una duracion no inferior a 60 dias, contados a partir
de la fecha del moldeado, aplicdndose durante este periodo las practicas de volteo y
limpieza necesarias hasta que el queso alcanza sus caracteristicas peculiares.
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SECLION 1 ANFROS

VINCULACION CON EL MEDIO
1. Historico

Desde tiempos muy remotos ios habitantes de esta comarca se dedicaban al pastoreo y
elaboracion de queso, tal como hicieron todas las poblaciones primitivas.

Prueba de ello son los restos de cuencos, vasijas perforadas, queseras y otros utensilios
que se encuentran en los museos de estas cuatro provindias.

El quesc manchego aparece en algunas citas de documentos historicos y literarios, asi,
en el "Ingenioso Hidalgo Don Quiote de La mancha” de Don Miguel de Cervantes,
vincula claramente el queso con La Mancha.

En 1878, en la obra de Balaguer y Primo titulada "Explotacion y fabncacion de las
leches, mantecas y quesos de diferentes clases”, en uno de sus capituios dedicado a los
“prncipales quesos espanoles”, hace referencia en primer lugar al quese manchego.

En 1892, en el "Diccionario general de la cocina”, de Angel Muro, relaciona los quesos
espafoles de leche de oveja con el manchego. Ef mismo autor habla del queso
manchego en “El Practicdn”, tratado completo de cocing, publicado en el ano 1898,

En 1909 el libro de Buenaventura Arag¢ denominado "Fabricacion de quesos y
mantecas de todas clases”, cita en una de sus paginas al queso manchego, apareciendo
también en la "Guia de!l buen comer espanol”, de Dionisio Pérez, publicado en el ano
1929.

Esta denommacion fue reconocida con caracter provisional por la Orden de 2 de julio de
1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion.

2. Natural
a)  Orografia

La comarca natural de La mancha esta enclavada en la Submeseta Sur peninsular y se
caracteriza por un relieve llano que desciende hacia el Atlantico en un perfil sin cambios
en el gue solo rompen la uniformidad del paisaje pequenas elevaciones en el extremo
occdental de fa region junto con la presencia de peguenos cerros debida a nucleos
rocosos resistentes a la erosion.

by  Suelos

La Mancha es una elevada llanura situada en la meseta central de la peninsula Ibérica
que se asienta sobre suelos calizos-arcillosos del Mioceno {tercer periodo de la Era
tercana), los terrenos destinados a pastos estan farmados por substratos ricos en calizas
0 margas, cuya vegetacion potencial es un bosque cuyos arboles y arbustos se conservan
verdes tado el afio, como 1as encinas y carrascos, que ocupan buena extension

101


stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov

stefanov
Sticky Note
None set by stefanov

stefanov
Sticky Note
MigrationNone set by stefanov

stefanov
Sticky Note
Unmarked set by stefanov


102

SECCION 4. ANEXES

¢y Clima

La climatologia de la regidn ofrece un caracter extremado, con grandes oscilaciones, tal
como corresponde al tipo continental, con inviernas muy duros y veranos calurosos, que
alcanzan en ocasiones los 40° C, con unas variaciones térmicas dianas a veces de 20° C
y anuales de 50° C. Las precipitaciones son escasas, |0 que situa a la region en la
llamada Espafa arida, con un ambiente de extremada sequedad, con una humedad
relativa de un 65%.

d)  Hidrografia

El territorio regional esta surcado por cuatro rios principales: el Tajo y el Guadiana, que
vierten sus aguas al Atlantico, y el Jdcar y el Segura, pertenecientes a la cuenca
mediterranea.

Cabe también sedalar gran cantidad de embalses y pozos; estes ultimos afloran aguas
freaticas. La red hidrogréfica se completa con los afiuentes de los rios principales, Tajo y
Guadiana, y numerosos embalses que se hallan en explotacidn, tanto para el riego como
para el aprovechamiento hidroeléctrico.

e}  Flora

La Mancha es una comarca de gran extension donde coexisten la sierra y la llanura,
siendo practicamente imposible que existan zonas que de una forma u otra no sean
aprovechadas para el pastorea del ovino manchego. Las tierras cultivadas aportan los
restos de cosechas,; en el cereal las ovejas pastan la paja y las espigas de granc gue han
quedado como resto de la recoleccton. A tener en cuenta son ltos rastrojos de
leguminosas con sus pajas de alto contenido proteico, de veza, de garbanzo y scbre
todo de lenteja. De no menos importancia resultan los aprovechamientos otofales de
los pampanos de las abundantes vides.

Los terrenos incultos destinados a pastoreo estan formados por substratos ricos en
cabzas o margas, teniendc como vegetacon potencial un bosque perennifolio de
encinas ¢ carrascas (Quercus llex) En las pendientes crece el monte bajo de coscoja
(Quercus Coccifera) y espine negro (Rhamnus Lycitoides) y a o largo de los cursos de
agua, las alamedas y las clmedas representan la vegetacion de las riberas manchegas.

Desde el punto de vista ganadero cabe destacar los pastizales que ocupan los claros de
los matorrales, asi tenemos los pastos anuales, siendo las plantas presentes en estos
pastos: Medicago Minima, Scorpirus Subillosa, Astrafalus Sesameus, etcétera.

Los madajales forman los mas interesantes pastos para el ovino; en ellos esta la Poa
Bulbosa acompanada de su importante nicleo de lequminosas, tal como: Medicago
Rigidula, Medicago Lupulina, Medicago Trunculata, trigonella Polyderata, Coronilla
Scorpioides, etcétera.

En suelos profundos y frescos pueden darse “fenelares” que son densos pastizales con
predominio de plantas vivaces y bianuales, cuya fisonomia estd dada por ta graminea
Bracnypodium Phoenicoides.
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3. Sistemas de produccion y elaboracion
a}  Produccidn

La raza Manchega es de las razas ovinas que han sabido mantener su pureza, exenta de
cruzamientos, adaptandose a lo largo del tiempo a la explotacion del pastorec en zonas
aridas.

La oveja manchega se explota en pastoreo a o largo de todo el afo, aprovechando los
recursos naturales; en aprisco es ayudada con racion de concentrados, henos vy
subproductos.  Su pesc oscila entre los 55y 70 Kg. Y su apariencia corporal varia
dependiendo de las condiciones de explotacion.

Su aclo ovdrico es continuo, por lo que los corderos pueden obtenerse a lo largo de
todo el ano; entran en gestacian, por primera vez, entre los diez y trece meses de edad.
La fertilidad es del 100%.

h)  Elaboracion

El aprovechamiento de la leche en la elaboracidn del quesc ha sido una practica habitual
en las ganaderias de la zona. Dentro de la fase de elaboracion destacaremos el empleo
de la pleita, que en su origen era de esparto. Sin duda fueron los romanos los que
aportaron esta peculiar caracterfstica al queso, conservandose a través de los anos, pues
segun algunas citas biblicgraficas. La Mancha era considerada como el antiguo camgo
espartario de los romanos. Actualmente se utilizan moldes mas higiénicos (de plastico)
imitando el dibujo.

El hecho de que sea un queso de pasta prensada es una caracteristica que contribuye a
la mejor conservacion del gqueso en este Hipo de cimas.
ESTRUCTURA DE CONTROL

El control de la denominacidn de origen corresponde al Consejo Requlador, drgano
profesional formado por representantes del sector productor y elaborador.

£sté constituido por:

- Un Presidente

—~ Un Vicepresidente

- Ocho Vacales en representacion de! sector ganadero

- Ocho Vocales en representaciaon del sector elaborador y exportador

- Un Vocal Técnico con conocimientos en ganaderia e industrias lacteas.
Ambito de Competencias

En lo terntonal: en la zona de producciédn, elaboracion y maduracion.

En razén del producto: los proteqidos por la denominacidn de origen en cualgutera de
sus fases de producaidn, elaboracion, maduracién, circulacion y comercializacién.
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SECCION 4; ANEXOS

En razdn de las personas: por las inscritas en los diferentes registros.

Funciones

-~ Elaborar y controlar los diferentes registros.

- Onentar, vigilar y controlar la produccion, acondicionamiento y calidad de los
quesos protegidos. Los servicios de Control y Vigilancia se realizan por Inspectores
habilitados por la Administracidn correspondiente, gque actdan de forma imparcial
respecto de los productores y transformadores.

- Calificar el producto.

- Promocicnar y defender ta dencminacion de origen.

- Resclver los expedientes sancionadares por incumplimientc de! Reglamenta.

- Actuar con plena responsabilidad y capacidad juridica para obligarse y comparecer
en [uicio, ejerciendo las acciones que le ¢correspondan en su misién de representar
y defender los intereses generales de la denominacion de origen.

ETIQUETADO

Las etiquetas comerciaies, propias de cada firma inscrita, deben ser aprobadas por el
Consejo Regulador.

Figurara obligatoriamente en ellas la mencion: Denommnacion de origen “Queso
Manchego”.

El producto destinado al consumo ird provisto de contraetiquetas numeradas vy
expedidas por el Consejo Regulador, que seran colocadas en la industria inscrita y
siempre de forma que no permita una nueva utilizacion de las mismas, ademas, cada
pleza de queso manchego en una de sus caras llevard una placa de caseina numerada y
serada gue se coloca en la fase de moldeo de las piezas.

REQUISITOS LEGISLATIVOS NACTIONALES

- Ley 25/1970 e 2 de diciembre, Estatuto de fa Vife, del Vino y de los Alcoholes.

- Orden de 2 de julio de 1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
por la que se reconoce con caracter provisional la Denominacidn de Qrnigen
"Queso Mancheqgo”.

~ QOrden de 23 de noviembre de 1995, del Ministenio de Agricultura, Pesca vy
Alimentacién, por la que se ratifica el reglamento de la Denominacion de Origen
"Queso Manchego”.

Fuente: "Denominaciones de Origen y Especificas de Productos Agroalimentarios de Origen Ammal”
Tomo | Mimsterio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn de Espafia. Madnd, 1996, Textos elaborados por
Luis Herrero Alamo y Pilar de las Heras Martinez. con la colaboracion de los Consejos Reguladores
correspondientes.
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