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Resumen

El impacto de los profesionales de mercadeo, publicidad, disefio grafico y propiedad
intelectual sobre las marcas comerciales es indiscutible, sin embargo, tradicionalmente
estas profesiones trabajan por separado desarrollando el ambito comercial y ambito legal
de la marca. Estas profesiones estan al servicio del empresario y buscan desarrollar de
la forma mas eficiente sus signos distintivos, por lo tanto, deben trabajar en conjunto y
complementar asi sus estrategias para obtener mayores beneficios. Es por ello que, a
través de la perspectiva de la propiedad intelectual, proponemos distintas practicas
que complementardn las estrategias que planifiquen e implementen los
profesionales de mercadeo, publicidad y disefio grafico a los fines de obtener la

distintividad adquirida y evitar la pérdida de la distintividad por medio de la vulgarizacién.

Linea de Trabajo: Mercadeo, Publicidad, Disefio Grafico, Distintividad Adquirida y

Vulgarizacion.

Palabras clave: [Mercadeo, Publicidad, Disefio Grafico, Distintividad Adquirida,
Vulgarizacion]

Abstract
The impact of marketing, advertising, graphic design and intellectual property
professionals on trademarks is indisputable, however, traditionally these professions
work independently developing the commercial and legal aspects of the trademark.

These professions are at the service of the company and seek to develop in the most



efficient and effective way their trademarks, therefore, they must work together and
complement their strategies to obtain greater benefits. That is why, through the
perspective of intellectual property, we propose different practices that will complement
the strategies planned and implemented by marketing, advertising and graphic design
professionals in order to obtain secondary meaning and avoid the loss of distinctiveness

through vulgarization.

Line of Work: Marketing, Advertising, Graphic Design, Secondary Meaning and

Vulgarization.

Keywords: [Marketing, Advertising, Graphic Design, Secondary Meaning,

Vulgarization].
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Introduccién

En estos ultimos afios, con el aumento de las comunicaciones y la globalizacion,
el intercambio de conocimientos y avances tecnoldgicos se ha vuelto mas rapido y
accesible, por ello, hemos sido participes u observadores, del aumento de la ofertay la

demanda de productos y servicios en el mercado.

Ahora bien, a diario surgen nuevos empresarios que al participar en el mercado
se encuentran en la necesidad imperiosa de competir con otros agentes econémicos que
ofrecen u ofreceran un producto o servicio con caracteristicas similares, y en ese proceso
de competencia necesita una forma de diferenciarse y tratar de individualizar su oferta.
De alli la importancia de la marca comercial, pues le ofrece al empresario esadistintividad

necesaria para su producto o servicio.

En este sentido, en la presente investigacién nos enfocaremos particularmente
en las profesiones del mercadeo, publicidad, disefio grafico y su relaciéon con la
propiedad intelectual frente al negocio del empresario. Por la relevancia de estas
profesiones que buscan la forma mas idénea de desarrollar y comunicar la marca

comercial, a los fines de obtener mayores beneficios para el empresario.

No obstante, las estrategias propuestas por estos profesionales pueden ser
complementadas o reforzadas con la perspectiva juridica que aportaria un profesional
de la propiedad intelectual, a los fines de que una marca comercial que incurra en
algunas de las causales de irregistrabilidad como la genericidad o descriptividad de los
productos o servicios que pretende proteger, (i) obtenga su registro por medio de la

distintividad adquirida, asi como, (ii) defender una marca comercial de ser vulgarizada
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eventualmente.

En los siguientes capitulos desarrollaremos algunos postulados teéricos, practicos
y normativos, relevantes a los efectos de entender la relacidon que existe entrelos
profesionales de mercadeo, publicidad, disefo grafico y propiedad intelectual respecto a
una marca comercial, y a su vez, identificaremos distintas practicas que serviran para la

obtencion de la distintividad adquirida y evitar la vulgarizacion.



Capitulo I.

Relacién entre las areas de mercadeo, publicidad, disefio grafico y
Propiedad Intelectual.

Consideraciones Generales

En el presente capitulo abordaremos el Planteamiento y desarrollo del Problema,
los objetivos de la investigacion y la justificacidn e importancia de la investigacién en
relacion con la obtencion de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarizacion
de la marca comercial, mediante el estudio de casos y estrategias, dirigida a los

especialistas de mercadeo, publicidad y disefio.

Planteamiento del Problema

A nivel internacional la Propiedad Intelectual ha dado pasos agigantados,
sentando las bases para evolucionar, en los ambitos comerciales, tecnoldgicos,
culturales y econdmicos; sin embargo, a casi 140 afos desde que se celebré el Convenio
de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP), 130afios del
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, 72 afos de la
Convencion de Roma sobre la Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion y casi 30 afios de la
adopcion del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), siendo estos algunos de los tratados
internacionales que regulan los estandares minimos para la proteccion de la propiedad
intelectual, el conocimiento sobre el alcance, tutela y explotacién, pero mas importante
aun, las ventajas competitivas de los derechos de propiedad intelectual, parece que

continua resguardado solo para los especialistas de esta area.



Ahora bien, la Propiedad Intelectual generalmente es percibida como una rama
aislada del derecho, cuando en realidad tiene aspectos que la vinculan directamente con
el derecho administrativo, civil, mercantil, penal o el internacional publico y privado. La
Propiedad Intelectual esta dividida en dos grandes areas el Derecho de Autor y los
Derechos Conexos por una parte; y por la otra, la Propiedad Industrial, en esta ultima
hacen vida distintas figuras juridicas, como los signos distintivos, patentes de invencion,
modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, proteccion de las variedades
vegetales, circuitos integrados, entre otras; no obstante en esta en esta investigacion,
nos centraremos en los signos distintivos, especificamente en la obtencion de la

distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarizacién las marcas comerciales.

En este sentido, somos parte de una sociedad que ha evolucionado a pasos
agigantados, que pasamos de la imprenta del afio 1440 a las computadoras a mediados
del siglo pasado; nos referimos a una diferencia que esta cercana a los 500 anos entre
uno y otro. Sin embargo, con el aumento de las comunicaciones y la globalizacién, el
intercambio de conocimientos y avances tecnoldgicos se ha vuelto mas rapido y
accesible, aunado al hecho que, durante el siglo XX, se produjo un aumento significativo
en la inversion en investigacion y desarrollo, en donde los gobiernos, las empresas y las
instituciones académicas dedicaron mas recursos para fomentar la innovacion y el
avance tecnoldgico. Esto ha hecho que en menos de un siglo el crecimiento y avance de
la tecnologia haya sido exponencial y las innovaciones en muchos casos se tratan de
integrar multiples tecnologias, y a través de un celular inteligente se puede hacer uso de
las diversas plataformas de streaming, acceder a musica, series, documentales,

peliculas, a cualquier tipo de entretenimiento einformacion que se desee.



Por todo esto, es que términos como la Cuarta Revolucién Industrial, la Era Del
Conocimiento, o la Sociedad De La Informacion han irrumpido en la actualidad, ahora los
temas que se discuten a diario en las distintas esferas son la inteligencia artificial, la big
data, las impresoras 3D, el metaverso, la blockchain o los videojuegos, todos estos
términos se encuentran relacionados con los avances tecnolégicos que existen hoy en
dia, lo que no solamente ha exponenciado el comercio, sino que ademas, ha implicado
el ingreso de nuevos actores econémicos en los mercados internacionales, en paises que
30 afos atras no aparecian dentro de los principales indicadores de los indices de

competitividad tales como Corea del Sur, Singapur o India. (Sanchez, 2019)

En fin, somos parte de una sociedad que se ha desarrollado alrededor de los
distintos modelos de negocio que se acompafian de activos, de Propiedad Intelectual,
sean signos distintivos, patentes, modelos industriales, derecho de autor, derechos

conexos, entre otros.

No es una simple coincidencia que uno de los principales tratados internacionales
que establece el estandar minimo en Propiedad Intelectual (ADPIC), sea impulsado
desde la Organizacion Mundial del Comercio, pues, se trata de un area vitalpara la

competitividad en el comercio internacional.

Por esta razén, la Propiedad Intelectual busca incentivar a la sociedad a que
constantemente esté evolucionando a través de la innovacion, y lo hace por medio del
otorgamiento de derechos de exclusiva, y el establecimiento de reglas claras para su

adquisicion y defensa.



En este sentido, y particularmente sobre los signos distintivos, el empresario es
quien inicia una cadena de eventos que terminan en la obtencion de una marca
comercial, asi como lo desarrolla de una forma muy grafica el autor Alvaro J. Lépez en
su ponencia de El Rol de la Gerencia Legal Corporativa en la Proteccion Marcaria de la

Empresa en el afio 2004, en los siguientes términos:

“Desde sus inicios, las empresas de bienes y servicios han buscado la forma de
destacar sus productos del resto del mercado, explotando sus bondades y
beneficios a través del uso de signos distintivos, Unicos y particulares,
diferenciandolos de sus competidores y orientando, a su vez, al consumidor a
reconocerlos facilmente en el mercado. Es asi como nacen las marcas como
principales comunicadores de la empresa, destinadas a satisfacer una necesidad

especifica del mercado.” (Lépez Alvaro J, 2004, p. 275)

Por ello, el empresario al participar en el mercado se encontrara en la necesidad
imperiosa de competir con otros agentes econdmicos que ofrecen u ofreceran un
producto o servicio con caracteristicas similares, y en ese proceso de competencia
necesita una forma de diferenciarse y tratar de individualizar su oferta, y de alli la
importancia de la marca comercial, pues le ofrece al empresario esa distintividad
necesaria para su producto o servicio, y también, al origen empresarial del mismo, a su

reputacion.

En este sentido, el empresario ofrece un producto o servicio a cambio de un

beneficio econdmico, es decir, para el empresario la rentabilidad de su negocio es un



aspecto fundamental, cada una de sus acciones, el tiempo y los recursos invertidos,
seran herramientas e instrumentos utilizados en favor de obtener el mayor retorno

posible a su inversion.

Por supuesto, al empresario no le basta con tener una buena idea o identificar una
oportunidad en el mercado, sino que en sus procesos comerciales necesitara hacerusos
de distintas profesiones que le asistan en el desarrollo del modelo de negocios, asique
eventualmente estaran involucrados especialistas en economia, mercadeo, publicidad,

disefo, administracion y el derecho, todos ellos instrumentales al negocio.

En este trabajo nos enfocaremos particularmente en las profesiones del mercadeo,
publicidad, disefio y su relacion con la Propiedad Intelectual frente al negocio del

empresario.

Y es que la relevancia del mercadeo en el desarrollo de los negocios es desde el
punto de vista econdmico irremplazable, pues a grandes rasgos busca desarrollar una
estrategia que contribuya al mayor beneficio econdmico del empresario, es la
herramienta encargada de las ventas y el posicionamiento del empresario en el mercado,
determina si el producto o servicio aprovechara una oferta fugaz, en relacién a una
oportunidad de mercado temporal o si, por el contrario, sera una oferta perdurable en el
tiempo, y se necesite una estrategia mas compleja que solo ofrecer el producto o servicio,

entre muchos otros factores de incidencia en la planificacién comercial.

Pero el mercadeo necesita de otras areas para llevar a cabo la estrategia

desarrollada, como es la publicidad que se encarga de comunicar efectivamente con el
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consumidor; el disefio que se encarga del desarrollo de la imagen visual y estética, y para
ello toma en cuenta diversos aspectos como la psicologia de los colores o la tipografia
para la creacion de una marca comercial, y el departamento legal, que para la relevancia
de esta investigacion, son especificamente los especialistas o profesionales de la
Propiedad Intelectual, que se encargan de los multiples aspectos juridicos relacionados
con la marca comercial, asi como, contratos de licencias, cesiones, franquicias,

distribucion, entre otros aspectos vinculados a los bienes intangibles empresariales.

Las profesiones de mercadeo, publicidad, disefio, y el departamento legal, en
principio, tradicionalmente han tenido una aproximacién distinta a la marca comercial,
siendo el ultimo eslabdn de consulta el abogado, quien evalua la estrategia considerando
los potenciales obstaculos legales, y regularmente creandose una situacion de conflicto.
Este escenario supone un problema inmenso para el empresario, pues como lo
mencionamos antes, probablemente ya haya invertido distintos recursos en del
desarrollo de estrategias, incluso en ocasiones el producto o el servicio puede que ya
esté en el mercado, cuando el abogado apenas tiene la oportunidad depresentar los

riesgos legales involucrados.

Ahora bien, los profesionales de mercadeo, publicidad y disefio buscan la forma
mas idonea de desarrollar y comunicar la marca comercial, a los fines de obtener
mayores beneficios para el empresario; no obstante, las estrategias propuestas por
estos profesionales pueden ser complementadas o reforzadas con la perspectiva
juridica que aportaria un profesional de la Propiedad Intelectual, que a través de su
conocimiento de distintas resoluciones, sentencias y estrategias, pueda presentar

soluciones o alternativas a un tema especifico, como es el caso de la obtencion de la
11



distintividad adquirida y la defensa de una marca comercial, con el objetivo de evitar la
vulgarizacion de la marca. Por lo tanto, estas profesiones pueden desarrollar en
conjunto operaciones y estrategias que permita al empresario obtener mayores

beneficios.

Por esta razén, en esta investigacion enfocaremos nuestros esfuerzos en
desarrollar una guia practica para obtencion de la distintividad adquirida y la defensa
ante la vulgarizacion de la marca comercial, dirigida a los especialistas de mercadeo,
publicidad y disefio grafico, que esclarecera términos o conceptos entre las distintas
profesiones, unificandolos o haciendo el paralelismo de los mismos, para que sea mas
facil el lenguaje y entendimiento entre estas areas; ademas se plantearan estrategias y
buenas practicas respecto a: (i) la adquisicion de la distintividad de la marca, a través
del “secondary meaning” o distintividad adquirida y (ii) a la defensa de la marca comercial

para evitar la pérdida de la distintividad por “vulgarizacion” marcaria.
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Objetivo General:

Elaborar una guia de buenas practicas para la obtencién de la distintividad
adquirida y la defensa ante la vulgarizacion de la marca comercial, mediante el estudio
de casos y estrategias, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y disefo.

Objetivos Especificos:

1. Determinar los parametros relevantes para la creacién, el
posicionamiento y gestion de una marca comercial; mediante entrevistas a
especialistas de mercadeo, publicidad o disefo.

2. Identificar a través de la opinién de especialistas En Propiedad
Intelectual, como estan relacionadas las profesiones de mercadeo, publicidad,

disefio y la Propiedad Intelectual

3. Determinar buenas practicas para el desarrollo de una marca
comercial, especificamente para la obtencién de la distintividad adquirida y evitar

la vulgarizacion de la marca.

4. Identificar mediante el estudio de casos, practicas positivas para la
idonea gestion de una marca comercial, respecto a evitar la vulgarizacion de la
marca y la obtencion del “secondary meaning” o distintividad adquirida.

Justificacion
El presente trabajo se enfocara en las profesiones de mercadeo, publicidad, disefio
y los profesionales en Propiedad Intelectual, las cuales como hemos mencionado

anteriormente, tienen un rol instrumental para el negocio del empresario.
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Estos especialistas pueden pertenecer tanto al organigrama de una empresa,
como fungir de asesores externos de una empresa o persona natural, y estan
relacionados a la gestion del modelo de negocio, para la mayor cantidad de beneficios
posible; de tal manera que el trabajo colaborativo resulta esencial para obtener el

resultado 6ptimo posible.

Ambos grupos de especialistas, tienen como vinculo en comun el desarrollo y
mantenimiento de las marcas comerciales, sin embargo, son pocas las empresas en el
ambito local que cuentan con un departamento de Propiedad Intelectual en su
estructura, o que cuentan internamente con el personal preparado con conocimientos
en la materia, asi que, la mayoria de las veces, deben contratar a un equipo o asesor
externo, y este contacto normalmente surge luego del proceso de creacion y desarrollo
de la marca comercial, elaborado por los profesionales de mercadeo, publicidad y
disefio, como si de diferentes compartimentos se tratara, y no de un equipo

interrelacionado de trabajo colaborativo.

El departamento legal de Propiedad Intelectual puede aportar valor a la operacion
comercial de distintas formas y sobre diferentes aspectos, desde una licencia de uso,
cesion de derechos, pero también contratos de distribucion o de franquicias, entre otros.
Sin embargo, en la mayoria de las oportunidades, el requerimiento se limita a efectos de
registrar una marca comercial y esta limitante puede ocasionar situaciones donde dela
opinidn del especialista se concluya que la marca comercial bien sea que no cumpliria

con los requisitos intrinsecos basicos para ser considerada una marca desde
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el punto de vista legal, o que infringiria derechos de terceros. Asi como lo resena el

diario digital “El Financiero” de la siguiente forma:

“Muchas veces las empresas escogen una marca e invierten una gran
cantidad de dinero en publicidad, empaques, permisos, etc. sin saber si

podran utilizarla y/o protegerla” (Gloriana Picado, 2015)

Ahora bien, esta situacion tendria una solucion a todas vistas muy simple: Trabajar
de forma colaborativa entre todos los equipos involucrados en la marca, lo cualno significa
cruzar a la esfera del otro, sino el trabajar en funcion del negocio. Al tratarsede un area
multidisciplinaria permite, incluso es necesaria, la relacion de estas profesiones para la
creacion, proteccion y desarrollo de una marca comercial, lo que permitiria al empresario

obtener mayores beneficios econdmicos.
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Capitulo 1
Marco Teorico

Consideraciones generales

A lo largo del planteamiento del problema, hemos resaltado la relacion que existe
entre las areas de mercadeo, publicidad, disefio y Propiedad Intelectual, asi como la
aproximacion distinta que tienen sobre una marca comercial, sin embargo, estos
profesionales pueden pertenecer tanto al organigrama de una empresa, como fungir de
asesores externos, pero cualquiera que sea el caso, todos estan relacionados a la gestion
del modelo de negocio del empresario, por lo tanto, son los encargados de desarrollar
aspectos relacionados con la marca comercial, siendo esta el principal elemento

diferenciador que posee el empresario.

En la practica, son los profesionales del mercadeo los que usualmente llevan el
mayor peso en las decisiones comerciales y que impactan el desarrollo y seleccion de
una marca, pues una vez realizado un analisis del mercado, y entendida la oportunidad
de negocios, se analizan las razones principales como un sector que esta desatendido,
un producto o servicio que podria dar una solucion a un problema o mejorar la calidad,
y/o el precio de los ya existentes en el mercado, y todos estos aspectos son estudiados
por los profesionales del mercadeo. Asimismo, los profesionales de la publicidad
ejecutan campafas publicitarias a los fines de dar a conocer y posicionar la marca
comercial, no obstante, el desconocimiento de aspectos juridicos podria convertir esta

actividad en un perijuicio para el empresario.

16



Ademas de estos procesos relacionados al mercado, la publicidad y el
aprovechamiento de las oportunidades comerciales, el empresario debe tomar las
mejores decisiones que le permita distinguirse de su competencia; de tal manera que
destina recursos para lograr individualizar su oferta de productos o servicios, y que el
consumidor perciba e identifique su origen, calidad, beneficios y cualidades, y para ello
desarrolla una marca comercial. En lo que se trata de un error comun dentro de todo este
proceso, es que no es sino cuando se han tomado la mayoria de las decisiones
comerciales alrededor de la marca, cuando se involucra al profesional especializado en
Propiedad Intelectual, y, ademas, la intencidn se limita al ambito del registro de la marca

que ha sido previamente desarrollada.

No obstante, el objeto del presente estudio es demostrar (i) que el departamento
legal y las profesiones de mercadeo, publicidad y disefio estdn mas relacionadas de lo
que comunmente se percibe, y (ii) que el conocimiento juridico y practico sobre la
distintividad adquirida y la vulgarizacion, es esencial para el desarrollo idoneo de una

marca comercial.

Para ello, debemos comprender la definicion, las funciones y la relacion que tienen
con la marca comercial las areas del mercadeo, publicidad y disefio grafico, ademas
realizaremos un esbozo de los conceptos basicos de la marca comercial desdela
perspectiva de la Propiedad Intelectual. Para finalmente explicar la relevancia de las
figuras juridicas de la distintividad adquirida y la vulgarizacion, respecto a los

profesionales de mercadeo, publicidad y disefio grafico.
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1. Mercadeo

En este sentido, nos planteamos la siguiente interrogante: ; Qué es el mercadeo
o marketing? Su concepto ha mutado y evolucionado con los afios, siendo tan amplio
que es relacionado a un compendio de distintas actividades respecto a los

consumidores.

1.1 Definicién:
El marketing o mercadeo abarca todas las operaciones relacionadas al producto
o servicio que ofrece un empresario a sus consumidores, buscando el mayor beneficio

econdmico para el primero, es por ello que, hicimos uso de las siguientes definiciones:

Segun la Real Academia Espanola el mercadeo es “el conjunto de operaciones

por las que ha de pasar una mercancia desde el productor hasta el consumidor”

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong (2013) en su libro: Fundamentos
de Marketing, el mercadeo no debe ser relacionado sélo con una venta, sino entendido

como la satisfaccion de las necesidades de los consumidores.

Para los mencionados autores, en principio el mercadeo es “un proceso social y
directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y

desean, a través de la creacion y el intercambio de valor con los demas.” (Kotler y

Armstrong, 2013, p. 5) (Subrayado nuestro)

Posteriormente dan una segunda definicion mas especifica, entendiendo el

marketing como: “El proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus
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clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor

de sus clientes” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 5) (Subrayado nuestro)

En este sentido, haremos mencién al autor Gino Humberto Arévalo Acosta en su

libro “Fundamentos de Mercadeo”, quien recopilé las siguientes definiciones: “el

marketing busca la satisfaccion de las necesidades de las personas individuales y las

organizaciones que intervienen en la relacion de intercambio teniendo en cuenta, asi

mismo, la responsabilidad ética y social de sus acciones”. (Rodriguez, citado por:

Arévalo, 2019, p. 29) (Subrayado nuestro)

Para la Asociacion Americana de Marketing (AMA) es “el proceso de planificacién
y ejecuciéon en la concepcion, fijacion del precio, promocion y distribucion de ideas,

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos

y de las organizaciones”. (Citado por Arévalo, 2019, p. 29) (Subrayado nuestro)

Luego de analizar cada una de estas definiciones, podemos determinar que
existen elementos en comun y esenciales en el concepto de mercadeo como: (i) la
satisfaccion de necesidades y deseos de los consumidores; (ii) que se da en un escenario

de intercambio, de bienes y servicios, y (iii) a cambio de un valor -monetario-.

A lo cual, a efectos de la presente investigacion definiremos el mercadeo como:
el conjunto de actividades u operaciones que buscan satisfacer las necesidades y
deseos de los consumidores; el cual se da en un escenario de intercambio, donde el
consumidor recibe bienes y/o servicios, a cambio de una compensaciéon econémica

para el empresario.
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Por esta razon, el objetivo del profesional de mercadeo es satisfacer las

necesidades y deseos de los consumidores, y el medio son las distintas estrategias que
implementa, siendo la mas importante de estas, la individualizacion de su oferta, a través

del desarrollo de una marca comercial. Entonces, para abarcar la perspectiva del area del

mercadeo, necesitamos comprender los términos de “necesidad” y “deseo”.

1.1.1 Necesidades:
Como hemos mencionado, la definicion de mercadeo no es clara en cuanto a
todos sus componentes, por esta razén, debemos determinar que se entiende por

necesidades y deseos.

Para la autora Bardn Lépez en su libro: Fundamentos de mercadeo (2017),
establece que: “Las necesidades son estados de privacion humana, es decir cuando el

ser humano carece de algo”. (Barén, 2017, p. 13)

Para el autor Arévalo Acosta, la necesidad es:

Una carencia indispensable, esuna fuerza interior que manifiesta que el individuo
requiere algun elemento para estar en armonia o equilibrio. Generalmente, el
concepto de necesidad es asociado a lo vital o absolutamente indispensable, pero
esa apreciacion no es del todo correcta, pues no todas las necesidades tienen esa

caracteristica. (Arévalo, 2019, p. 31)

Por ultimo, para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong: “Las necesidades

humanas son estados de carencia percibida. Incluyen las necesidades fisicas de
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comida, vestido, calor y sequridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y
las necesidades individuales de conocimiento y autoexpresion”. (Kotler y Armstrong,

2013, p. 6)

Por lo tanto, las necesidades son carencias que tenemos los seres humanos

sean estas naturales, fisicas y vitales como comer o respirar, asi como, aquellas que
estan relacionadas a la satisfaccion personal como la seguridad, salud, y

reconocimiento. El profesional de mercadeo requiere conocer las necesidades de sus

potenciales consumidores, para desarrollar una estrategia idonea para que una marca

comercial logre individualizar su oferta y asi, captar la atencién del consumidor.

Finalmente, al comprender la relevancia que tiene para el profesional de
mercadeo, reconocer las necesidades del consumidor, debemos definir qué son los

deseos del consumidor, y evaluar si existen diferencias entre estos términos.

1.1.2 Deseos:

En este sentido, los autores Philip Kotler y Gary Armstrong nos definen los deseos

y nos dan un ejemplo que nos permitira diferenciarlos graficamente de las necesidades:

Los deseos son la forma que toman las necesidades humanas a medida que son
procesadas por la cultura y la personalidad individual. Un estadounidense necesita
comida, pero desea una Big Mac, papas a la francesa y una bebida refrescante...
Los deseos son moldeados por la sociedad y se describen en téerminos delos

objetos que satisfaran esas necesidades. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 6)
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Para la autora Barén Lépez: “los deseos son estas necesidades que buscanser

suplidas segun nuestra personalidad y las imposiciones sociales”. (Baron, 2017, p. 14)

En este sentido, los deseos son necesidades especificas, que estan sujetas a
factores personales y sociales. Estan relacionados a una satisfaccion personal, de

reconocimiento, gustos y placeres.

Por lo tanto, las necesidades y deseos atienden a aspectos diferentes del ser
humano, sin embargo, ambos dan lugar a esos impulsos por adquirir un producto o

servicio identificado por una marca comercial.

Finalmente, las distintas funciones y actividades que realizan los profesionales de
mercadeo giran en torno a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores,lo

que traera como consecuencia el beneficio econdmico del empresario.

1.2 Funciones del Mercadeo:

En este sentido, hemos definido al mercadeo, establecimos su objetivo y su
relacion con la necesidad del empresario de individualizar su oferta de productos o
servicios. Por ello, debemos comprender las funciones de (i) investigacion; (ii)
planificacidn; (iii) ejecuciéon o implementacién; y (iv) control o verificacién; que

tiene el mercadeo y su relacion con el desarrollo idoneo de una marca comercial.

1.2.1 Investigacion del mercado:

Para el autor Pedro Ignacio Moya Espinosa en su obra Funciones y dimensiones
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de la mercadotecnia:

La empresa debe conocer con el mayor detalle posible a sus clientes potenciales
y reales. Hay que saber cuales son sus necesidades y deseos y cuales son sus
habitos de compra, su capacidad de compra. Esto permitira a la empresa ofrecer

los productos mas adecuados a sus clientes. (Moya Espinosa, s/f p. 59)

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong:

La administracion de la funcion de marketing comienza con un analisis completo de
la situacién de la empresa. EI mercaddlogo debe llevar a cabo un analisis FODA,
mediante el cual realiza una evaluacion general de las fortalezas (F), oportunidades
(O), debilidades (D) y amenazas (A) de la empresa... La meta es que las fortalezas
de la empresa se empaten con oportunidades atractivas en el entorno, mientras se
eliminan o superan las debilidades y se minimizan las amenazas. (Kotler y

Armstrong, 2013, p. 54)

Por lo tanto, el mercadeo debe identificar y conocer a sus clientes potenciales y
reales, sus necesidades y deseos, asi como sus tendencias de compra y a su
competencia, lo que permitira determinar oportunidades que se presenten en el
mercado, que seran relevantes para el desarrollo de la marca comercial, y asi logre

individualizar el producto o servicio que se pretende comercializar.

1.2.2 Planificacion:

Ricardo Hoyos Ballesteros comenta tanto del plano estratégico, como del tactico

en los siguientes términos:
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(...) en el plano estratégico su principal funcién es definir o ayudar a definir,
dependiendo del tamafio de la empresa y de su apertura hacia el marketing, los
mercados que va a cubrir, o por lo menos los segmentos especificos que se van
a abordar; debe también definir productos con los cuales se van a cubrir estos
mercados o segmentos... en el plano tactico u operativo debe definir lo que se

conoce como la mezcla de mercadeo para cada producto, es decir las politicas

de producto, de distribucion, de precio y de comunicacion con sus mercados
meta, adicionalmente debe generar procesos de consecucion o captura de
clientes nuevos, fidelizacion de estos, recuperacion de los clientes perdidos.

(Hoyos, 2010, p.7)

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong:

La planeacion de marketing implica elegir estrategias de marketing que ayudena
la empresa a lograr sus objetivos estratégicos generales... consiste en las
estrategias especificas para mercados meta, posicionamiento, mezcla de
marketing y niveles de gasto de marketing. Traza como la empresa pretende
crear valor para los clientes meta a fin de, a cambio, captar su valor. (Kotler y

Armstrong, 2013, p. 55)

Por lo tanto, los profesionales de mercadeo se encargan de hacer uso de la
informacion recopilada en la investigacion del mercado y disefiar las estrategias
dirigidas a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, entre las cuales
tendriamos, determinar el producto o servicio, cualidades y caracteristicas de los
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consumidores objetivos, el precio del producto o servicio, el territorio, los canales de
comercializacion, todos estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la

marca comercial.

1.2.3 Ejecucién o Implementacidn:

Luego de recopilar los datos e informacion necesaria para la planificacion,

continua la ejecucion o implementacion de las estrategias planteadas.

Ricardo Hoyos Ballesteros se refiere directamente al gerente de mercadeo en

los siguientes términos:

(...) ejecutar lo que se ha planeado, significa ejercer el liderazgo necesario para
quelas cosas se hagan, como lider el gerente de mercadeo debe procurar que
todoslos planes que ha disefiado se implementen de acuerdo a los cronogramas
establecidos y respetando los presupuestos, asegurando que se cumplan los
objetivos con eficiencia y efectividad, esto requiere la capacidad de comunicar la
estrategia de una manera muy clara a todos los interesados para que cada cual
conozca que se espera de él y se comprometa con el proceso. (Hoyos, 2010,

p.14)

No obstante, los autores Philip Kotler y Gary Armstrong establecen que: “Mientras

que la planeacion de marketing se ocupa del qué y por qué de las actividades de marketing,

la implementacién se ocupa de quién, donde, cuando y como.” (Kotler y Armstrong, 2013,

p. 55). (Subrayado Nuestro)
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En conclusion, la ejecucién o implementacién se refiere a hacer uso de los
recursos, a los fines de materializar la estrategia en si, en nuestro caso es el desarrollo
idéneo de la marca comercial. Por ello, en la ejecucion debe haber un timing especifico,
llevar correctamente a cabo lo planificado es fundamental para el cumplimiento de las

metas planificadas por parte del empresario.

1.2.4 Control o Verificacion:

La verificacién o control por parte de los profesionales de mercadeo atienden a la
evaluacion de las estrategias planificadas e implementadas, es decir, verificar si se han

cumplido las metas y objetivos propuestos.

Para el autor Ricardo Hoyos Ballesteros este objetivo hace referencia a:
(...) verificarque las actividades de marketing se hagan dentro de los parametros
establecidos por los planes, los procedimientos, las politicas e inclusive por las
leyes mismas, la auditoriade gestion tiene como objetivo verificar que las estrategias
y los recursos utilizados estén arrojando los resultados esperados. (Hoyos, 2010, p.

15)

Como hemos mencionado, los profesionales del mercadeo asisten al empresario
para obtener mayores beneficios sobre la oferta de sus productos o servicios. Asi mismo,
el empresario dirige gran cantidad de sus recursos disponibles, a las distintas estrategias
de mercadeo y publicidad. Por ello, los profesionales de mercadeo deben presentar
informes de resultados periddicamente, y asi, evaluar si las estrategias se desenvuelven

segun lo esperado, o si, por el contrario, deben destinarse de otra forma los recursos.
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Ahora bien, el desarrollo y comunicacion de la marca comercial forma parte
fundamental de las estrategias de mercadeo y publicidad; y estan sujetas a verificacion

de los objetivos propuestos para su desarrollo.

No obstante, la comunicacion de la marca comercial es una actividad transversal
a las funciones de planificacién, implementacién y verificacion por parte del mercadeo,

por ello, debemos analizar la comunicacion con el consumidor.

1.3 Comunicacion con el Consumidor:

Dentro de los distintos objetivos del mercadeo, observamos que se desarrollan
estrategias a los fines de generar mayores beneficios econdmicos para el empresario; a
cambio de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. En este sentido,
dentro de la implementacion o ejecucion de estas estrategias, cobra relevancia la
comunicacién de las cualidades y caracteristicas de los productos o servicios que ofrece

el empresario.
Por ello, Alberto de Duran, nos comenta que:

La comunicacion humana puede tener lugar en tres niveles: el del individuo, el del
grupo organizado y el del gran colectivo no organizado. A nosotros nos interesa la
comunicacion de las organizaciones, o sea, la que surge en el grupo organizado.

(De Duran, s/f, p. 3)

Como en toda forma de comunicacién existe un emisor y uno o mas receptores,

en relacién con la presente investigacion, el empresario es quien busca transmitir las
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cualidades de sus productos o servicios, a los potenciales consumidores, por medio de
diversos canales, como la venta directa al consumidor, relaciones publicas y la
publicidad. No obstante, nos centraremos en la publicidad comercial como principal

herramienta de comunicacién, con la que cuenta el empresario hacia el consumidor.

2. Publicidad:

2.1 Definicion:

Segun la Real Academia Espanola la publicidad es la: “Divulgacion de noticias o
anuncios de caracter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores,

usuarios, etc.”

Los autores Wells, Burnett y Moriarty (1992) se refieren a la publicidad como:
“Aquella comunicacion impersonal pagada por un patrocinador identificado, que utiliza
los medios de comunicacion masivos para persuadir o informar a una audiencia”. (Wells,

Burnett y Moriarty, citados por, Cabrejos, 2002, p. 37)

En este sentido, podemos establecer que la publicidad es la comunicacion de
informacion a los fines de convencer o persuadir al receptor de esta. Existen distintos
tipos de publicidad, sin embargo, no toda publicidad esta relacionada con el mercadeo,
ni la marca comercial. Por ello, en la presente investigacion, nos enfocaremos en la

publicidad comercial.

2.2 Publicidad Comercial:

Para el autor Enrique Ortega citado por De Duran es: “el proceso de
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comunicacion de caracter impersonal y controlado que, a través de medios masivos,
pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institucion con objeto de informar

o de influir en su compra oaceptacion”. (De Duran, s/f, p. 4)

En este sentido, es cominmente confundido o relacionado los términos de
publicidad y propaganda, por ello, Mendiz Noguero diferencia los términos de

publicidad comercial y propaganda en los siguientes términos:

a) Publicidad comercial: referida a productos (bienes o servicios), a marcas o
empresas, 0 a otros asuntos de promocién econémica, como pueden ser las
personas (cantantes, p. ej.), los lugares (ciudades), etc. ... ¢) Propaganda:
referida a ideas que afectan a un grupo social o politico, con un caracter mas

partidista, argumentativo y exclusivista. (Mendiz, 2007, p. 58)

Finalmente, para el autor Alberto de Duran: “La publicidad es comunicacion al
servicio del marketing: una de las posibilidades de la empresa para comunicarse con el

mercado y apoyar los servicios del marketing”. (De Duran, s/f, p. 7)

Luego de analizar cada una de estas definiciones, podemos determinar, que la
propaganda no esta relacionada con un aspecto comercial, mas bien busca convencer
de ideas politicas, partidistas o hasta religiosas. No obstante, la publicidad comercial
esta al servicio del mercadeo y busca trasmitir a los consumidores las cualidades del
producto o servicio, a través de campafas publicitarias que involucran la marca

comercial.

Anteriormente comentamos sobre las funciones que tienen los profesionales de

29



mercadeo y asi observar su relacion con la marca comercial. Por ello, también

comentaremos sobre las funciones de la publicidad comercial.

2.3Funciones de la Publicidad Comercial:

Como hemos desarrollado a lo largo de esta investigacion, la publicidad se
encuentra dentro de la implementacién de estrategias por parte del mercadeo. La
publicidad comercial busca comunicar las propiedades que contiene su producto o las
cualidades del servicio que se oferta, es decir, pretende influir en la decision de
adquisicion por parte del potencial consumidor, a través de campanas publicitarias que
involucran a la marca comercial. Por esta razon, los objetivos principales de la publicidad

serian (i) investigar; (ii) comunicar y (iii) persuadir.

2.3.1 Investigacién:

Por lo general, el profesional de la publicidad recibe |la estrategia desarrollada por
parte del profesional de mercadeo. En este sentido, este ultimo ya ha realizado un
proceso de investigacion y planificacion previo, y es el publicista quien ejecuta la

estrategia de comunicacion.

Sin embargo, el publicista necesita estar en conocimiento de una serie de
elementos para implementar la publicidad, como: los objetivos de la campafa publicitaria,
conocer al consumidor objetivo, caracteristicas del producto, como debe serpercibido el

producto, presupuesto e informacion de la competencia.

2.3.2 Comunicacion:
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El objetivo de comunicar o informar se refiere a transmitir al potencial consumidor
sobre las bondades, beneficios, cualidades o caracteristicas de los productos o servicios

que ofrece el empresario.

El profesional de la publicidad busca de hacer uso de esta informacion para
distinguir la oferta del empresario de su competencia. Por lo tanto, no puede ir dirigida a

un universo inmenso de personas, sino al consumidor objetivo previamente determinado.

2.3.3 Persuasion:

Por ultimo, el profesional de la publicidad luego de realizar labores investigativas
desarrolla el contenido que va a comunicar, sin embargo, esta informacion tiene como
objetivo persuadir al consumidor. El publicista por medio de una campafa publicitaria
hace uso de la marca para captar la atencion del consumidor y convencerlo de adquirir

el producto o servicio ofertado.

Finalmente, luego de comprender las profesiones de mercadeo y publicidad,
analizaremos al disefo grafico y la relacion que estas tres profesiones guardan con las

marcas comerciales.

3. Diseno Grafico:

3.1 Definicién:

En 1920 el autor Dwiggins citado por Davila lo definié como:

Una actividad intelectual, técnica y creativa involucrada no solamente con la

produccion de imagenes sino con el analisis, la organizacion y los métodos de
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presentacion de soluciones visuales a los problemas de comunicacion, acotando
de esta manera la tarea del disefiador grafico hacia proveerlas respuestas
correctas a los problemas de comunicacion visual de cualquier orden encualquier

sector de la sociedad. (Davila Urrutia, 2015, p. 125)

Para Josep Antoni Rom:

(...) la mayor virtud del disefio grafico como técnica es su capacidad de organizar
el discurso visual gracias a una profunda comprension de los lenguajes visuales,
el color, la tipografia y el espacio de la composicion. El disefiador grafico
publicitario ni es pintor, ni fotégrafo, ni ilustrador, ni tipégrafo, ni impresor, ni
informatico, ni realizador audiovisual, pero podriamos resumir diciendo que nada
le es ajeno. La virtud del disefio gréfico es el caracter “regulador” de esta actividad
que permite al disefiador gestionar cualquier lenguaje visual en la realizacion de

un artefacto grafico. (Rom, 2018, p. 44)

Por lo tanto, el disefador grafico realiza una actividad intelectual, la cual organiza
de forma creativa elementos visuales en una composicién, con el objetivo de captar la

atencion del consumidor.

En este sentido, comentaremos brevemente sobre la funcién del disefio grafico

que esta relacionada con la marca comercial.

3.2 Funcion del Diseio Grafico.

3.2.1 Comunicacién Visual:
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El disefio gréfico sigue siendo un medio de comunicacion a disposicion del
anpresario hacia el consumidor, asi como, es la publicidad. Sin embargo, esta
especializado en la comunicacién visual, por medio de los colores, la tipografia,
imagenes, formas geométricas, el lenguaje y demas componentes visuales, el
disefiador grafico crea la marca comercial, a los fines de captar la atencion del

consumidor.

A lo largo de esta investigacion, hemos analizado a las profesiones de mercadeo,
publicidad y disefio grafico, exponiendo que son instrumentales al negocio del empresario
y a la marca comercial, sin embargo, en el préximo punto desarrollaremos mejor su

relacion.

4. Relacién entre los profesionales de Mercadeo, Publicidad y Diseio Grafico.

Los profesionales del mercadeo, publicidad y disefio grafico estan al servicio del
empresario, siendo fundamentales en la labor investigativa, desarrollo, planificacion e
implementacion de estrategias comerciales que tienen impacto directo en el negocio del
empresario. Las actividades de estas profesiones se desarrollan bajo un objetivo en

comun, generar mayor beneficio econémico para la empresa.

El profesional en mercadeo lo alcanza a través de la satisfaccion de las
necesidades y deseos del consumidor; el profesional de la publicidad por medio del
convencimiento del consumidor de adquirir los productos o servicios que ofrece el
empresario; y el disefio grafico captando la atencién del consumidor objetivo. Por esta
razon, el empresario destina gran cantidad de recursos para lograr alcanzar este

objetivo.
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No obstante, para alcanzar este objetivo, es necesario individualizar la oferta de
los productos o servicios, y que el consumidor perciba e identifique su origen
empresarial, para ello se desarrolla una estrategia comercial alrededor de la
presentacion comunicacion del producto o servicio. La marca comercial, el lema
comercial, el empaquetado y los colores que estan relacionados a estos, son sus

principales elementos individualizadores.

5. Marca Comercial desde la perspectiva del Mercadeo, la Publicidad y
el DisenoGrafico:

5.1 Definicidn:

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong una marca es:

(...) un nombre, término, senal, simbolo o disefio, o0 una combinacion de ellos, que
identifican al fabricante o vendedor de un producto o servicio... Los clientes asocian
significados a las marcas y desarrollan relaciones con la marca. Como resultado,
las marcas tienen unsignificado que va mucho mas alla de los atributos fisicos de

un producto. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 203)

Para Alberto de Duran:
La marca es el nombre, simbolo o disefio asignado a un producto o servicio que
lo da a conocer, lo identifica y lo diferencia de lacompetencia, garantiza su calidad
y asegura su mejora... la marca es lo que los consumidores compran, yendo mas

alla de la materialidad del producto. (De Duran, s/f, p. 11)

Por lo tanto, para estos profesionales la marca esta compuesta de una serie de
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elementos que identifican tanto a un producto o servicio, como a su fabricante (origen
empresarial). No obstante, la marca comercial no se limita a esa labor individualizadora
del producto o servicio en si mismo, también genera una relacién, un vinculo con el

consumidor.

5.2 Caracteristicas:

La parte denominativa o fonética de la marca es el principal elemento por lo que

el consumidor identificara o recordara el producto o servicio.

Los profesionales de mercadeo, publicidad y disefio desarrollan la marca
comercial con la intencion que cumpla con ciertas caracteristicas: que sea breve, de facil
lectura, y facil pronunciacién, permitiran al consumidor recordarlo e ir generando un
vinculo con él. Por otro lado, para crear la marca estos profesionales pueden hacer uso
de distintas técnicas como: la analogia respecto a la similitud o semejanza de algun
término, producto o servicio, que exista contraste y originalidad, que sea evocativo, que
esté relacionado a un estatus, combinacién de elementos, letras o numeros, incluso
pueden tener un significado mitoldgico, literario u otro simbolo. Todas estas formas de
crear una marca son validas, siempre y cuando se cumpla con la investigacion previa y

esté dirigida a mantenerse en la mente del consumidor. (De Duran, s/f)

Por lo tanto, el profesional de mercadeo busca satisfacer las necesidades y
deseos del consumidor a través de distintas estrategias que incluyen el desarrollo de una

marca comercial; debe de investigar previamente estos factores que influyen en el
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consumidor, en la oferta del producto o servicio, su competencia y como influyen estos

en el mercado.

Asimismo, el profesional de la publicidad implementa las estrategias que ha
elaborado junto al profesional de mercadeo y comunica informacion del producto o
servicio, a través de la marca comercial y campanas publicitarias, a los fines de convencer

al consumidor de adquirir los productos o servicios que ofrece el empresario.

Por otro lado, el disefador grafico crea el aspecto de la comunicacién grafica de
la marca comercial, teniendo en cuenta los colores, letras, figuras y aquellos elementos
visuales que quiere el profesional de mercadeo que se transmita con la marca, a los

fines de captar la atencién del consumidor objetivo.

Finalmente, es necesario para el empresario validar si la marca comercial
propuesta infringiria los derechos de terceros a través de su uso en el mercado, es
decir, si podra usarla de forma pacifica, como también analizar si podra obtener su
registro para su proteccion legal, y asi tener el derecho exclusivo de uso sobre ella, e

impedir el uso no autorizado de terceros, incluso sobre signos que sean similares.

6. Marca Comercial desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual:

La Propiedad Intelectual es la rama del derecho que regula lo relacionado con los
bienes intangibles que son fruto del intelecto humano y esta dividida principalmente en

dos ramas: (i) la Propiedad Industrial que a su vez se divide en signos distintivos, patentes

de invencién, modelos de utilidad, disefios y modelos industriales, y (ii) el derecho de

autor junto a los derechos conexos. (Maravi, 2014)
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Asimismo, los signos distintivos son una composicion que contienen elementos
individualizadores, entre ellos estan las marcas comerciales, lemas comerciales,
nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geograficas y las

indicaciones de procedencia.

A continuacion, analizaremos brevemente la marca comercial, su definicion y sus
funciones mas relevantes para los profesionales de mercadeo, publicidad y disefio
grafico. Finalmente, haremos énfasis en el elemento fundamental de la marca, su
distintividad, asi como, dos figuras juridicas especialmente relevantes para esta

investigacion: la primera de ellas es la distintividad adquirida que permite la obtencion

del registro marcario a términos que inicialmente se encontraban dentro de una de las

exclusiones absolutas para ello, y la segunda, la vulgarizacion marcaria, que es el

riesgo que tiene una marca comercial de perder su distintividad en el mercado.

6.1 Definicion de Marca comercial:

Para la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual: “Una marca es un signo

que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otfra” (Subrayado

Nuestro)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organizacién Mundial de Comercio (OMC)

establece en su articulo 15:
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Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion

de signos que sean capaces de distinquir los bienes o servicios de una empresa de

los de otras empresas. Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica o

de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras,
los numeros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como

cualquier combinacion de estos signos. (Subrayado Nuestro)

Por lo tanto, para la Propiedad Intelectual la marca comercial esta compuesta de
cualquier palabra, numero, signo, imagen, combinacién de estos o combinacion de
colores que individualicen los productos o servicios que pretende distinguir un

empresario respecto a los demas productos o servicios del mercado.

En este sentido, coinciden las definiciones de la marca comercial dadas por los
profesionales de mercadeo, publicidad, disefio grafico y de la Propiedad Intelectual. No

obstante, ahora analizaremos brevemente sus funciones mas importantes.

6.2 Funciones de la Marca Comercial

6.2.1 Funcion Distintiva:

Para el autor Otamendi: “la verdadera y unica funcién esencial de la marca es
distinguir un producto o un servicio de otros”. (Otamendi citado por Christian Schmitz,

2012, p.3)

En este sentido, la funcidon de distintividad es el elemento fundamental de toda

marca comercial, es la capacidad intrinseca de la marca para individualizar los
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productos o servicios respecto a los demas. Asimismo, le permite al consumidor

determinar cual es el producto o servicio que desea adquirir.

6.2.2 Funcioén ldentificadora del Origen Empresarial:

Para el autor Pablo Ayuso Llorente la funcién de procedencia empresarial:

(...) consiste en poner de manifiesto ante el publico o los consumidores que los
productos o servicios portadores de la marca provienen de una determinada
empresa. Esta funcion se deriva de la propia estructura del derecho sobre la
marca, por el cual se confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a

los productos o servicios de determinadas clases. (Ayuso, s/f, p. 11)

Por lo tanto, es fundamental que la marca tenga la capacidad de identificar el origen
empresarial del producto o servicio que busca proteger. Esta funcion, permite al
consumidor identificar qué empresario es quien realiza la oferta del producto o servicioque

encuentra en el mercado.

6.2.3 Funcion Indicadora de Calidad:

Resulta inevitable que el consumidor compare productos dentro de la misma clase,
y los organizan mentalmente segun sus preferencias y las caracteristicas de cadauno de
ellos. Por ello, la marca tiene la capacidad de indicar al consumidor la calidad desu

producto o servicio.

6.2.4 Funciéon Condensadora del Goodwill o Reputacién:
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Las funciones de la marca comercial estan intimamente relacionadas, y por ello,
dependiendo de las distintas experiencias de los consumidores, se genera una

reputacion tanto del producto o servicio en si mismo, como del empresario que la ofrece.

Alfredo Maravi comenta que:

(...) debido a que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener
una buena reputacion que les ayude a incrementar sus ventas, existe la Funcion
condensadora de eventual goodwill o reputacion, segun la cual todo el prestigio del

producto o servicio se recoge en la marcaque lo identifica. (Maravi, 2014, p.3)

Por lo tanto, la marca comercial tiene la capacidad de generar en el consumidor

la preferencia o reconocimiento tanto del producto o servicio, como de su origen

empresarial.

Finalmente, los profesionales en el area de mercadeo, publicidad y disefo, al
momento de desarrollar una marca comercial, deben tener en cuenta que las marcas
deben ser distintivas, individualizar sus productos o servicios frente a su competencia,
identificar su origen empresarial, indicar su calidad y, por lo tanto, condensar la

reputacion tanto del producto o servicio, como del empresario.

6.3 Principios Marcarios de Registrabilidad. Especialidad y Territorialidad:

Los signos distintivos se rigen por una serie de principios marcarios; no obstante,
a los fines de la presente investigacion comentaremos brevemente los principios de
registrabilidad, especialidad y territorialidad, siendo fundamental su comprension para

los profesionales de mercadeo, publicidad y disefio grafico.
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El primero de ellos dependera del pais y su legislacion, debido a que la marca
comercial debe estar registrada para que surtan los efectos de exclusividad, y asi poder
impedir el uso no autorizado de terceros; sin embargo, existen legislaciones donde el uso

de la marca comercial es muy relevante y ya surte efectos juridicos para su titular.

El segundo de los principios debemos comentar que existe un clasificador de los
productos o servicios, y el derecho de exclusividad otorgado al titular de la marca a
través de su registro abarca la clase en que fue otorgada; no obstante, esta proteccion
también abarca las categorias analogas a su clase. Por su parte, el principio de
territorialidad se refiere al alcance espacial que tiene el registro de la marca comercial,

limitandose al territorio o pais en el que fue otorgado el derecho.

Finalmente, existen dos categorias de marcas que por su nivel de distintividad
rompen los principios de territorialidad y especialidad, estas son las marcas notorias y

las marcas renombradas.

6.4 Distintividad de la Marca Comercial:

Como mencionamos anteriormente, la distintividad es el elemento esencial de una
marca comercial, y debemos comprenderla para posteriormente analizar las figurasde

distintividad adquirida y la vulgarizacion.

Como mencionamos anteriormente: “la verdadera y unica funcién esencial de la
marca es distinguir un producto o un servicio de otros”. (Otamendi citado por Christian

Schmitz, 2012, p.3)
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La distintividad es la capacidad intrinseca de la marca para individualizar los
productos o servicios, respecto a los demas. Por ello, es el elemento fundamental del
empresario para diferenciarse y tratar de individualizar su oferta, frente a su

competencia en el mercado.

Ahora bien, como su figura juridica lo establece, la propiedad intelectual regula y
protege los signos distintivos, entre ellos las marcas comerciales; es decir, la legislacion

parte de la premisa que el signo cuenta con la capacidad de distinguir producto oservicios.

6.4.1 Causales de Irregistrabilidad que se refieren a la Distintividad de la

Marca:

Se han establecidos causales de irregistrabilidad absolutas y relativas respecto a
las marcas comerciales; entre ellas, son causales de irregistrabilidad absoluta referidas

a la distintividad:

(i) Los signos genéricos, que son aquellas marcas que utilizan el término comun

para referirse al producto o servicio; por ejemplo, el signo “Restaurante” para distinguir

servicios de expendio de alimentos. (ii) Los signos descriptivos, son aquellos que

transmiten al consumidor informacién sobre las caracteristicas y cualidades esenciales
del producto o servicio; por ejemplo, el signo “Acido” para pretender identificar a un

caramelo. Y (iii) los signos de uso comun, que son términos que habitualmente se usan

para referirse al producto o servicio, incluyendo las traducciones de idiomas extranjeros

que sean transparentes al consumidor- (Schmitz, 2012)
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Ejemplo de ello, “Hot-Dog” o “Donut’ e incluso, podriamos incorporar a esta causal los
colores y simbolos que por si solos no posean capacidad distintiva como el verde para
productos derivados del tabaco mentolados. Estas causales de irregistrabilidad se

refieren directamente a la falta de distintividad dela marca comercial.

En este sentido, es relevante comentar que el registro marcario otorga derechosde
exclusiva a su titular, es decir que este ultimo puede impedir el uso no autorizado de
terceros de su marca comercial. No obstante, la norma por medio de estas causales de
irregistrabilidad busca impedir que exista exclusividad sobre términos que son de uso
comun para los productos o servicios que se pretenden proteger, porque significaria una

ventaja competitiva y comercial injusta para quien sea titular de estos términos.

6.4.2 Dinamismo de la Distintividad:

No obstante, la distintividad no es un concepto estatico en el tiempo y el espacio,
mas bien varia con el tiempo y dependiendo del territorio donde se pretendael registro

o uso de la marca comercial. (Schmitz, 2012)

Por ello, un signo que carece de distintividad puede adquirirla con el paso del
tiempo y su uso en el comercio; pues la distintividad, como ya hemos definido, es la
capacidad intrinseca de la marca para individualizar los productos o servicios, respecto
a los demas. A este fendbmeno se le reconoce como distintividad adquirida o
secondary meaning, que viene siendo una excepcion al registro de un signo genérico,

descriptivo o de uso comun, porque ha logrado adquirir distintividad en el mercado,
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requisito indispensable para la obtencidn de su registro.

Asimismo, como si de una linea de tiempo se tratara, un_signo que en principio no

era reqistrable por su carencia de distintividad, puede adquirir distintividad y ser apto para

su registro, por una parte; y por la otra, una marca registrada puede ser tan reconocida en

el mercado, que seria susceptible de perder su distintividad, por el uso habitual y reiterado

por los consumidores para referirse al producto o servicio; por ejemplo, “Rimmel”, “Teflon”

0 “Thermos”. A este segundo fenbmeno se le reconocecomo vulgarizacion de la marca.

7. Distintividad Adquirida:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) permite que los estados Miembros puedan
regular a través de sus normas nacionales, el registro de signos que adquieran

distintividad mediante su uso, en los siguientes términos:

Articulo 15.1: Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signoo
combinacioén de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una

empresa de los de ofras empresas... Cuando los signos no sean intrinsecamente

capaces de distinquir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podran

supeditar la posibilidad de reqistro de los mismos al caracter distintivo que hayan

adquirido mediante su uso. (Subrayado Nuestro)

7.1 Definicién de Distintividad Adquirida o Secondary Meaning:

Para Nidia Osorio: “El secondary meaning consiste en la posibilidad que tiene un
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término o una expresion de adquirir un significado nuevo y diferente del que originalmente

tenia para el publico consumidor y, por consiguiente, de adquirir aptitud para ser reqistrado

como marca”. (Osorio, 2001, p. 195) (Subrayado Nuestro)

Para la autora Daniela Cifuentes Hidalgo: “es una figura que permite registrar
aquellas marcas o signos distintivos que en un inicio no poseian, la capacidad de distinguir
los productos o servicios que representan de los demas existentes en el mercado”.

(Cifuentes, 2013, p. 87)

Por otra parte, Fernandez — Novoa (2017) citado por Bustamante comenta que:

La adquisicion de un caracter distintivo como consecuencia del uso de un signo
es un fenomeno que entrafia un cambio del significado del correspondiente signo

(...) la_adquisicion de un caracter distintivo presupone el uso de un signo que

desemboca en un resultado: la difusion del signo entre el publico, el cual le

atribuye el significado de denotar el origen empresarial de un producto o

servicio. (Bustamante, 2019, p. 44). (Subrayado Nuestro)

Asimismo, el autor Pazos citado por Bustamante establece que:

Para poder hablar de Secondary Meaning debe existir una primera forma de preciar

el signo en cuestion, esto es, un significado primario (...) En un sequndo momento,

el consumidor entendera que dicha palabra es utilizada como una marca (...) Asi,

surge una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la denominacion que

viene a acompanar al significado secundario primario ya existente. (Bustamante,

2019, p.45) (Subrayado Nuestro)
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De estas definiciones, podemos identificar algunos elementos de la distintividad
adquirida: (i) estamos en presencia de un signo que esta incurso en una causal de
irregistrabilidad absoluta; (ii) este signo, por medio del uso en el comercio ha logrado
que los consumidores individualicen los productos o servicios que ofrece el empresario;
y (iii) ha adquirido la capacidad de que el consumidor identifique el origen empresarial

del producto o servicio.

Por lo tanto, la distintividad adquirida es la capacidad que tiene un signo, que
en principio no es apto para el registro, de individualizar los productos o servicios frente
al consumidor por medio de su uso en el comercio. En este sentido, logra que el

consumidor identifique el origen empresarial del mismo.

7.2 Distintividad Adquirida con relacién al Reqistro y el Uso:

Como mencionamos anteriormente, las marcas comerciales se rigen por una serie
de principios, siendo el primero de ellos el principio de registrabilidad, e hicimos alusion
a que dependeria de la legislacion de cada pais, puesto que algunos paises estan
basados en el sistema del common law y establecen como requisito previo el uso en el
comercio de la marca; sin embargo, en los paises basados en el sistema del derecho
latino o continental el uso no es exigido para el registro de la marca. Por ello, en el caso
del derecho latino o continental la distintividad adquirida presupone la necesidad de que

el signo sea usado previamente en el comercio, para que adquiera distintividad.

No obstante, para ambos sistemas, la distintividad adquirida se constituye como
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una excepcion a algunas de las causales absolutas de irregistrabilidad, debido a que el

sigho mediante el uso comercial real, prolongado y constante ha adquirido capacidad

distintiva. Asimismo, la legislacion y jurisprudencia interna de cada pais, desarrolla una
serie de criterios para que considerar que el signo ha adquirido un segundo significado

en ese territorio.

7.3 Distintividad Adquirida en relacién con los Profesionales del Mercadeo.

Publicidad y Diseio Grafico:

A lo largo de la presente investigacion se ha hecho referencia a la relacion de
estos profesionales con el negocio del empresario. En este sentido, estos profesionales
deben de tomar en cuenta la figura de la distintividad adquirida dentro de las distintas
estrategias relacionadas al desarrollo de la marca comercial. Puesto que, un signo que

en principio no seria registrable, podria obtener su registro por medio de esta figura.

La distintividad adquirida entonces, pasa a ser un tema probatorio, el titular debe
demostrar que su signo ha adquirido tal distintividad frente al consumidor, que este ultimo
puede individualizar sus productos o servicios e identificar su origen empresarial a través

del signo, y asi, constituirse como una marca comercial.

De esta forma, el factor relevante es el consumidor; por ello, en caso de que el
empresario se encuentre con esta limitante, debe invertir recursos a los fines de probar
la distintividad del signo frente a los consumidores, y ellos idealmente deber una
estrategia desarrollada en conjunto entre los profesionales de mercadeo, publicidad,

disefio grafico y Propiedad Intelectual.
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8. Vulgarizacién Marcaria:

Como hemos comentado anteriormente, la distintividad no es un concepto
estatico, es variable en el tiempo y el espacio. Es asi, que podemos con un signo que
en principio no posee aptitud distintiva y luego la puede adquirir o por otro lado,
encontrarnos ante una marca comercial registrada que, en principio gozaba de

distintividad para el momento de su concesion.

Una marca puede llegar a ser tan popular y alcanzar un nivel de distintividad de tal
magnitud, que el consumidor haga uso de este signo para referirse al producto o servicio
en si mismo, convirtiendo la marca en la denominacion genérica del mismo e implica la
pérdida de su distintividad. Este fendmeno conocido como vulgarizaciéon de la marca,
significa para el empresario, el riesgo de perder los derechos exclusivos derivados de su
registro marcario. Histéricamente, este proceso ha ocurrido en términostan relevantes
comercialmente como “Rimmel”, “Teflon” y “Thermos”; asi como, “Nylon”,“Trampolin”,

“Cellophane” o “Tipp-EX”.

8.1 Definicién de Vulqgarizacion de la Marca:

Para Fernandez- Novoa citado por Ayuso:

La vulgarizacion de la marca tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba

el origen empresarial de un producto o un servicio pierde este significado, y adquiere

unho nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del

mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado

por el correspondiente signo en atencion a su origen empresaria. (Ayuso,s/f, p.16)
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Por lo tanto, la vulgarizacién de la marca recae sobre un signo registrado que
inicialmente poseia capacidad distintiva, sin embargo, pierde dicha distintividad cuando
los consumidores hacen uso reiterado de la marca, a tal punto, que no pueden disociar

el signo del producto o servicio.

8.2 Sistemas de Caducidad Marcaria por Vulgarizacién:

En lo que respecta a la caducidad de la marca por su vulgarizacion o genericidad
sobrevenida, estara regulado por las normas internas de cada legislacion. No obstante,
es relevante comentar que existen dos percepciones de la vulgarizacién marcaria, la

objetiva y la subjetiva, que influyen directamente en el sistema de caducidad aplicado.

Elena Artajo Belenguer comenta que:

En el sistema objetivo se da una vulgarizacion per se, es decir, si objetivamente
se da el hecho de que los consumidores perciban o usen la marca como una
denominacion genérica y no como la marca en cuestion, la marca dejara de ser
marca. En este sistema es irrelevante que este hecho se produzca por la conducta
inadecuada del titular marcario... En el sistema mixto, que es el que seutiliza en
Espana, para que concurra la causa de caducidad por vulgarizacion ademas de
producirse el hecho objetivo es necesario que exista negligencia en las

actuaciones del titular marcario. (Artajo, 2018, p.18)
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En este sentido, dependera de la legislacion nacional de donde esté registrada la
marca, la aplicacion de un sistema u otro. En caso de que se concrete la caducidad de la
marca por vulgarizacion, el signo pasara a formar parte del dominio publico y podra ser

utilizado por terceros. (Ayuso, s/f).

Esto influye en el empresario titular de la marca para la defensa de sus marcas y
evitar que su vulgarizacién, podra ser suficiente en algunos paises la conducta activa por
parte del titular, sin embargo, en otros debe de atenderse con suficiente tiempo e
intensidad para evitar entonces que la marca sea usada como eltérmino comun para

referirse al producto o servicio.

8.3 Vulgarizacién Marcaria en relacion con los Profesionales del Mercadeo.

Publicidad y Disefio Grafico:

Finalmente, para estos profesionales es importante conocer las implicaciones que
tendria la vulgarizacion sobre la marca comercial del empresario, significaria la extincién
de los derechos exclusivos sobre esta y las ventajas competitivas asociadas. No implica
que no pueda utilizarse el signo en el mercado, pero el empresario no podriaimpedir el

uso del mismo por terceros no autorizados.

Asimismo, hacemos uso de los comentarios de los autores Luis Baz Baz y Reynol
Sampedro:

En efecto, en no pocas ocasiones el uso intenso de la marca derivara -para

satisfaccion de su titular- en un elevado grado de conocimiento enel publico

relevante, como paso previo a sSu reconocimiento como marca notoria o

renombrada. Pero tambien puede conducir -si no se adoptan las medidas oportunas
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a que la marca se convierta en la designacion usual de los productos o servicios
que protege; a que devenga ineficaz para distinguir el origen empresarial de los

productos oservicios que identifica. (Baz Baz y Sampedro, ASIPI, p.5)

En este sentido, es el empresario el principal interesado en preservar su marca,
por ello, debe de hacer lo que esté a su alcance para evitar su vulgarizacion, estrategias
que son disefiadas e implementadas por medio de los profesionales de mercadeo,
publicidad, disefio grafico y Propiedad Intelectual, a través de campafias publicitarias, el
uso correcto del signo, entre otras medidas de defensa que desarrollaremos mas

adelante.

9. Consideraciones Finales de la Perspectiva de la Marca Comercial por
parte de los Profesionales de Mercadeo. Publicidad, Diseiio Grafico y

Propiedad Intelectual:

Como puede apreciarse en este capitulo, las profesiones de mercadeo, publicidad,
disefno grafico y Propiedad Intelectual estdan mas relacionadas de lo que comunmente se

piensa.

En este sentido, las profesiones de mercadeo, publicidad y disefio grafico tienen
una aproximacion respecto de la marca desde su aspecto comercial, es decir, desarrollar
estrategias a los fines de aumentar ventas del producto o servicio, y generar una relacion
o vinculo con el consumidor; en cambio, los profesionales del derecho, especificamente
de la propiedad intelectual tienen una aproximacion juridica, por lo tanto, buscan
resguardar y proteger la marca comercial, que su titular pueda explotar econémicamente

la misma y que pueda disfrutar de los derechos de exclusiva que le fueron conferidos.
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Por lo tanto, estas profesiones pueden trabajar de forma colaborativa en sus
estrategias desde el inicio del proceso de creacion de la marca, pues en principio (i) el
signo distintivo debe de cumplir con todos los requisitos de registrabilidad, no obstante,
de tomar la decision de desarrollar una marca comercial que sea genérica,descriptiva o
de uso comun en referencia a los productos que busca proteger, se puede disefiar una
estrategia basada en el concepto juridico de la distintividad adquirida, y asi que la marca

sea apta para el registro.

Asimismo, estos profesionales deben tener en cuenta (ii) la figura juridica de la

vulgarizacion, para el desarrollo idoneo de la marcacomercial, para realizar las acciones

necesarias para preservar la distintividad de la marca.
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Capitulo Il

Marco Metodolégico
Consideraciones Generales

En el presente capitulo se desarrolla la linea y tipo de investigacion a seguir para
dar luces sobre la relacion entre las distintas profesiones que son instrumentales al
negocio de los empresarios, especificamente mercadeo, publicidad, disefio y Propiedad
Intelectual. Para ello, se realizé un analisis documental y comparativo de casos donde
las mencionadas profesiones han tenido un rol activo y relevante, particularmente

respecto a la distintividad adquirida y la vulgarizacion de una marca comercial.

Adicionalmente, se entrevistaron a profesionales en el area de mercadeo,
publicidad,disefio y Propiedad Intelectual para conocer su opinion respecto de la

problematica seleccionada.

Descripcion del Marco Metodolégico

Linea de Investigacion:

A lo largo del presente trabajo hemos descrito el impacto que ha tenido el
comercio y los avances tecnoldgicos asociados a este en la sociedad actual, asi como,
la necesidad del empresario de distinguirse en el mercado de tal manera que el
consumidor identifique el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos. Por
esta razén, el empresario hace uso de distintas profesiones que le asistan en estos

procesos, particularmente en la creacidn y registro de una marca comercial.
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Ahora bien, estas profesiones instrumentales ofrecen perspectivas distintas que
en ocasiones difieren entre ellas; no obstante, eso no impide que puedan trabajar en

equipo en busqueda de un beneficio econdmico del empresario.

Tipo de Investigacion

Documental y de Campo; Descriptivo y reflexivo.

En aras del desarrollo de una investigacion cuyo objeto de estudio requiere de la
aplicacién de técnicas de exploracién y analisis en relacion con la incidencia que tienen
las profesiones de Mercadeo, Publicidad, Disefio y Propiedad Intelectual, sobre la
creacion, alcance y desarrollo de una marca comercial como herramienta principal de

distincion para un empresario.

En este sentido, debemos realizar una revision de fuentes primarias de
documentacion como los casos que involucran los aspectos objeto de estudio de la
presente investigacion, esto es, la distintividad adquirida y la vulgarizacion de la marca
comercial, asi como sentencias e informes que emanan de las distintas Oficinas de
Propiedad Intelectual del mundo sobre la materia. Ademas, se realiza una investigacion
de fuentes secundarias, comprendidas en la bibliografia alrededor de las distintas areas
de estudio, las cuales nos permitiran realizar comparaciones entre los términos utilizados
en cada una de ellas al aproximarse a una marca comercial, y asi poder realizar un

glosario unificado de las distintas figuras.
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Finalmente, a efectos de cumplir con los objetivos involucrados se aplicaran
entrevistas a fin de explorar cualitativamente la relacidén y acercamiento que pueda

existir entre estas profesiones.

Disefio de la Investigacion

En el marco de la investigacion planteada, referida al estudio y analisis de la
relacion entre las profesiones de Mercadeo, Publicidad, Diseio Y Propiedad Intelectual
en relacion a una marca comercial, se define el disefio de investigacibn como
bibliografico, de aplicacion de técnicas documentales como libros, informes de otras
investigaciones, y diversas fuentes documentales, asi como la recoleccion de criterios
por parte de profesionales en estas areas, con el fin de recoleccion de datos para el
posterior andlisis e interpretacion de los mismos en funcion de los objetivos definidos en

la presente investigacion.

Selecciéon de informantes

Aplicacion de Entrevista Semi-Estructurada a un grupo selecto que consta de
seis (06) de profesionales, dado su conocimiento particular en cada area, a efectos de
recolectar algunos criterios y opiniones sobre la influencia que cada uno de ellos

presenta en el desarrollo de una marca comercial.

Instrumentos y herramientas de investigacion.
En lo que respecta a la presente investigacion se ha planteado el disefio
bibliografico a través del estudio de casos para recabar informacion sobre el tema objeto

que luego sera analizada e interpretada a fines de obtener una guia de buenas
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practicas sobre la creacion, proteccion y desarrollo de una marca comercial; asi mismo,
se recabaran datos a través de entrevistas semi-estructuradas a profesionales en el area
de mercadeo, Publicidad, Disefio Y Propiedad Intelectual, con el fin de fijar los aspectos

que, de ser tratados de forma conjunta, traeria mayores beneficios al empresario.

Instrumento Metodolégico aplicado para la obtencion del Objetivo
Especifico N°1: Entrevista Semi-Estructurada dirigida a profesionales en Mercadeo,

Publicidad y Disefio.

A los fines de aplicacion de instrumentos metodoldgicos para la presente
investigacion, hicimos uso de una entrevista semi-estructurada dirigida a los

profesionales de mercadeo, publicidad y disefio.

La entrevista planteada se realiza a los fines de obtener criterios y
recomendaciones sobre los parametros relevantes para la creacion, el posicionamiento
y gestibn de una marca comercial desde la perspectiva de los profesionales en

mercadeo, publicidad o disefio.

En este sentido, al hacer uso de una entrevista semi-estructurada, partiremos del
siguiente catalogo de preguntas establecidas, no obstante, hemos podido agregar otras

preguntas de acuerdo con el tipo de entrevistado.

Catalogo de preguntas base para realizar entrevista dirigida a un especialista de

mercadeo, publicidad o diseno:
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- ¢ Cuantos afos de experiencia tiene usted en el area?

- ¢ Como diria usted que es su proceso creativo para crear una marca?

- ¢ Qué parametros evalua para la creacién de una marca comercial?

- ¢ Qué estrategias recomendaria para posicionar una marca en el mercado?

- ¢ Conoce usted el término “top of mind”? En caso positivo, ¢podria explicarlo?

- ¢ Tiene usted conocimientos de propiedad intelectual?

- ¢ Qué experiencias ha tenido con los especialistas de propiedad intelectual?

- ¢ Sabe usted que significan los términos (i) vulgarizacién de la marca, (i)
Distintividad Adquirida o “secondary meaning”?

- ¢ Considera usted, que seria beneficioso que los especialistas de mercadeo,
publicidad y disefio obtengan conocimientos de propiedad intelectual?

- ¢ Considera usted que, tener una guia de estrategias o de buenas practicas
desde la perspectiva de la propiedad intelectual, facilitaria la "gestion" de la

marca comercial?

Instrumento Metodolégico aplicado para la obtencién del Objetivo
Especifico N°2: Entrevista Semi-Estructurada dirigida a especialistas en Propiedad

Intelectual

La presente entrevista semi-estructurada, se realiza a los fines de obtener
informacion, criterios y recomendaciones de los especialistas en propiedad intelectual,
que sirva para establecer la relacion entre las profesiones de mercadeo, publicidad,

disefio y propiedad intelectual, y en qué aspectos podria servir una guia de buenas
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practicas para el desarrollo de una marca comercial, especificamente para la obtencién

de la distintividad adquirida y evitar la vulgarizacion de la marca.

En este sentido, al hacer uso de una entrevista semi-estructurada, partiremos del
siguiente catalogo de preguntas establecidas, no obstante, podrian variar dependiendo

de la dinamica y conversacién con el entrevistado.

Catalogo de preguntas base para realizar entrevista dirigida a especialistas en

propiedad intelectual:

- ¢ Ha tenido contacto con especialistas en el area de mercadeo, publicidad o
disefio, respecto al desarrollo de una marca comercial?

- Partiendo de la pregunta anterior, ;Algun especialista de mercadeo,
publicidad o disefio, le ha presentado una marca para registrarla y que
incurra en una causal de irregistrabilidad absoluta? En caso positivo, ¢Cual
ha sido su recomendacion en ese caso?

- ¢Algun especialista de mercadeo, publicidad o disefio, le ha presentado una
marca para registrarla y que incurra en una causal de irregistrabilidad
relativa? En caso positivo, ¢ Cual ha sido su recomendacion en ese caso?

- De estas recomendaciones, ¢Ha tenido experiencias en que insistan en
continuar con esa solicitud, aunque incurran en una causal de
irregistrabilidad? En caso positivo, ¢ Como las resolvid?

- ¢ Qué estrategias podria aplicar o recomendar, a alguien que su marca

pueda ser considerada genérica?
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- Ademas del registro marcario y la proteccion de este, ¢ Considera usted el
area de Propiedad Intelectual relevante en “la gestion” de un signo
distintivo? En caso positivo, ;Cémo?

- ¢ Conoce usted los términos vulgarizacion de la marca y distintividad
adquirida?

- En caso positivo. ¢ Qué estrategias considera usted, se podrian aplicar para
evitar que una marca sea vulgarizada?

- ¢ Considera usted relevante la implicacién de un especialista de Propiedad
Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de evitar la
vulgarizacion de la marca? ¢ Por qué?

- ¢ Considera usted relevante la implicacion de un especialista de Propiedad
Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de buscar que
una marca obtenga “secondary meaning” o distintividad adquirida? ;Por

qué?

Instrumento Metodolégico aplicado para la obtencién del Objetivo
Especifico N°3: Anadlisis de Casos de (i) Secondary Meaning o Distintividad Adquirida y

(if) Vulgarizacion de la Marca Comercial.

Para la obtencién del objetivo especifico N° 3, hemos hecho uso del analisis de
casos que estan directa o indirectamente relacionados a la distintividad adquirida o a la

vulgarizacion de la marca comercial.
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En este sentido, los casos que han sido objeto de analisis respecto a la

distintividad adquirida son:

(i)

(ii)

(iii)

Adidas, y el registro por distintividad adquirida de sus marcas graficas
representadas por tres rayas y que se encuentran al costado de los

suéteres y pantalones deportivos de Adidas, en la Republica del Peru;

Booking.com, y la decision de la Corte Suprema de los Estados Unidos
de América, respecto a la registrabilidad de su marca Booking.com, por

haber adquirido distintividad;

Telefénica, y la decision de la Corte Suprema de la Republica de Chile,
respecto a la distintividad adquirida de la marca Telefonica, permitiendo

asi su registro.

Asi mismo, hemos analizado un caso complejo e interesante que abarca aspectos

tanto de la distintividad adquirida, como de la vulgarizacién marcaria, este

es el caso de la marca:

(iv)

John Deere, que obtuvo sentencia favorable del Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos de América para el Distrito Oeste de Kentucky, respecto al
registro marcario y el uso exclusivo de los colores verde y amarillo por parte
de John Deere en las maquinas agricolas, reconociendo la distintividad
adquirida de estos colores para identificar maquinas agricolas;y que

también nos permite analizarlo desde la perspectiva de la
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vulgarizacion marcaria, pues, con esta sentencia ha defendido
efectivamente su marca, evitando asi, el continuo uso de los colores verde
y amarillo para distinguir maquinas agricolas, lo que hubiese provocado la

vulgarizacion de su medio de identificacion en el mercado.

Finalmente, analizamos casos que han evitado la pérdida de su distintividad a

través de la vulgarizacién marcaria por la defensa activa de sus signos:

(v)

(vi)

Donut/ Donuts / Doghnuts, que obtuvo fallo a favor por parte del Tribunal
Supremo de Espafa, de la demanda interpuesta en contra de
EUROPASTRY, por la utilizacion del término “doughnuts”, que en el
idioma inglés se usa comunmente para los bollos esponjosos fritos,
cubiertos de azucar, crema o chocolate, sin embargo, en aplicacién del
principio de territorialidad que rige al derecho de los signos distintivos, en
el fallo el Tribunal determiné que en Espafia, no era reconocido este
término para referirse al producto, por lo tanto, no es un término
vulgarizado y no han perdido distincion las marcas Donut / Donuts /

Doghnuts.

Coca-Cola, y sus maquinas de dispensar su producto al granel. Debido a
su popularidad, bares y restaurantes comenzaron a utilizarlas para

dispensar al consumidor cualquier tipo de bebida gaseosa con

independencia de su origen empresarial, por lo que identificé el riesgo de
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(vii)

la posible vulgarizacion de la marca para maquinas que dispensen

gaseosas.

Heinz, y sus envases para salsa de tomate. La empresa Heinz North
America detectd que sus envases de salsa de tomate eran utilizados
incorrectamente en distintos establecimientos de comida, pues estos
recargaban los envases de la marca Heinz de salsa de tomate genérica o
de otra marca para abaratar sus costos. Por ello, profesionales de
mercadeo y publicidad han realizado una campafa para evitar este uso
impropio, debido a que estaria en riesgo de perder distintividad su marca

Heinz.
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Capitulo IV

Resultados
Consideraciones Generales

En este capitulo se describen y analizan los resultados obtenidos por los distintos
instrumentos empleados para la recoleccion de datos y opiniones necesarios para
abordar la relacion entre las distintas profesiones que son instrumentales al negocio del
empresario, que se encargan de desarrollar la marca comercial, desde las ideas iniciales,
su tipografia, sus colores, los valores que se busca transmitir a través de ella, la forma de
comunicarla y su proteccion legal, de acuerdo a la metodologia propuesta en el capitulo

anterior.

Instrumentos aplicados
a) Entrevista Semi-Estructurada dirigida a profesionales en Mercadeo,

Publicidad y Diseiio (Ver Anexo 1)

La entrevista planteada tal y como se mencion6 en el capitulo anterior, tiene el
objetivo de obtener criterios y recomendaciones sobre el desarrollo de una marca

comercial, desde la perspectiva de los profesionales en mercadeo, publicidad o disefo.

Aproximacion de los profesionales en Mercadeo, Publicidad y Disefo, a una

Marca Comercial.

Al hacer uso de una entrevista semi-estructurada, obtuvimos como resultado que,
la aproximacion del mercadeo a una marca comercial es estratégica, debido a que son
las distintas actividades que se generan desde que se concibe la idea, hasta que se
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satisface las necesidades de los consumidores, a cambio de un beneficio econdmico

para el empresario.

En cambio, la perspectiva de la publicidad es respecto a la comunicacion de la
marca comercial hacia los consumidores, como pudimos extraer de la Entrevista N° 1 a
especialista en mercadeo y publicidad: “Publicidad es un conjunto de estrategias

comunicacionales que tienen la finalidad de informar, difundir y persuadir al consumidor”

Por otro lado, el disefio grafico tiene una aproximacién mas de ejecucion y
expresion visual, como nos comenta el especialista en disefio grafico o comunicacién
visual en la Entrevista N°2: “Disefio grafico: es quien ejecuta la forma de transmitir al

consumidor el producto”.

Que se complementa con los comentarios de la Entrevista N° 1 a especialista en
mercadeo: “El disefio se encarga de dar vida a mensajes e ideas que deben ser
comunicadas a una audiencia, y lo hace a través de dibujos, bocetos, folletos, libros u

otros soportes, entre otros.”

En este sentido, podemos observar, de acuerdo con la opinién de los expertos
aentrevistados, que estas tres profesiones son complementarias, son parte de una
misma linea de actividades, que realizan operaciones para que el consumidor
reconozca la marca comercial, se sienta satisfecho con su experiencia con el bien o

servicio y desee reiterar en la oferta.
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Desarrollo y Gestién de una Marca Comercial desde la perspectiva del

Mercadeo, Publicidad y Diseno.

Como hemos mencionado, a través de los entrevistados, las profesiones de
mercadeo, publicidad y disefo tienen como objetivo comun desarrollar y ejecutar
estrategias alrededor de una marca comercial, desde que se concibe, se materializa, se

comunica y su gestion en el mercado.

Ahora bien, estas estrategias se deben fundamentar en una exhaustiva
investigacion previa, en conocer al cliente, sus valores, qué busca transmitir y la
experiencia que ofrece, asi como, conocer las caracteristicas, beneficios y cualidades
del bien o servicio que se oferta y aun mas importante, conocer y entender al publico
objetivo, su edad y geografia no resulta suficiente, sino que ademas, se debe
dimensionar su generacion y comportamientos grupales, sus gustos, su forma de
pensar, con cuales valores se asocian y cuales reprochan, si hacen uso o no de
determinadas redes sociales; con todos estos datos que se recopilan y analizan, se
realiza una estrategia que debe ser flexible a los cambios, pues estamos en evolucion

constante.

En cuanto al proceso creativo, la opinion de los entrevistados no es homogénea,
parafraseando a la respuesta dada en la Entrevista N° 1, entendemos que su proceso
creativo consta de dos fases, la primera es determinar si el proyecto sera a largo plazo,
para luego buscar informacion que le permita desarrollar y disefar la marca; sin

embargo, en la Entrevista N° 2 nos comenta que es una mixtura entre lo que obtengan
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de la informacion del producto, cliente (empresario) y el consumidor, que pueden iniciar
desde el nombre de la marca al producto, o desde el producto al disefio de la marca,
hace énfasis en entender que emociones transmite cada color, que cada color esta
asociado a la psicologia, asi como la tipografia que se selecciona para el diseno, y nos

da ejemplos:

(... )si es una marca de ropa y el cliente quiere que sea mas elegante, estaria
relacionado a tonalidades rojos, 0 mas claros como el blanco; en caso de que sea
un producto o servicio médico, seria el color azul, o incluso dentro de un mismo
producto podria haber distintas vertientes; una heladeria si esta dirigida a nifios,
seria apropiado colores que transmitan diversion, sin embargo, si es una heladeria
como la “4D” es mas sobria, como mas para adultos, entonces un colorcomo

dorado se adapta mas.

Asi mismo en la Entrevista N° 1, respecto a que estrategias recomendaria para
posicionar una marca en el mercado, su respuesta fue que (...) las marcas deben
asociarse a un atributo tnico y relevante. De lo contrario, seran marcas carentes de

significado.

Ahora bien, respecto al término “top of mind”, pudimos obtener de la Entrevista
N° 1 que “es cuando nuestra mente tiene grabados nombres de marcas y productos
que facilmente asociamos con una industria en especifico.” Lo cual, se complementa

con los comentarios de la Entrevista N° 2:
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(...) para mantener la marca en la mente del consumidor, en el “top of mind”, se
debe comunicar al menos por siete (07) canales la marca al consumidor, (i) redes
sociales, (ii) Vallas Publicitarias (iii) Radio (iv) Television (v) Email (vi) Promotores

(vii) Ads o anuncios son algunos de esos canales.

Respecto a este ultimo punto, podriamos agregar que, el concepto de “top of mind”
llevado a circunstancias extremas, podria implicar un obstaculo o perjuicio para lamarca

a nivel juridico, pues podria llevar a la vulgarizacion de la marca.

Asi mismo, como hemos comentado a lo largo de la presente investigacion, los
profesionales de mercadeo, publicidad y disefio, requieren de una visidon
complementaria y juridica para el idoneo desarrollo de la marca comercial, por lo tanto,
la guia de buenas practicas que hemos desarrollado contiene estrategias que tienen
como objetivo la obtencién de la distintividad de un signo que a priori no esta apto para
el registro, asi como, estrategias para la defensa de la marca comercial a los fines de

evitar la vulgarizacion marcaria.

b) Entrevista Semi-Estructurada dirigida a especialistas en Propiedad

Intelectual (Ver Anexo 2)

La entrevista dirigida a especialistas en el area de propiedad intelectual tiene el
objetivo de esclarecer la relacién entre las profesiones de mercadeo, publicidad, disefio
y propiedad intelectual, determinar buenas practicas que deben ser tomadas en cuenta

por los profesionales de mercadeo, publicidad y disefo, para el desarrollo de una marca
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comercial, especificamente para la obtencion de la distintividad adquirida y evitar la

vulgarizacion de la marca.

En este sentido, se pudo extraer de estas entrevistas que es necesaria y
frecuente la interaccion entre los profesionales de mercadeo, publicidad, disefio y
propiedad intelectual, sobre todo entre mercadeo y propiedad intelectual, ya que como
lo hemos manifestado a lo largo de esta investigacion, son los profesionales en
mercadeo quienes establecen las estrategias a seguir para la gestion y desarrollo de la

marca comercial.

No obstante, algunas veces, esta interaccion no se desenvuelve como todos
quisieran, pues en oportunidades los profesionales en propiedad intelectual pueden
considerar que la marca que se quiere registrar se encuentra incursa en alguna de las
causales de irregistrabilidad, habiéndose invertido ya considerables horas/hombres en
el desarrollo de esta marca, en un entorno en el que el tiempo es uno de los mas

preciados recursos.

Ahora bien, en la Entrevista N° 1 a los especialistas de propiedad intelectual, nos
comenta como ha resuelto de forma general esta situacion: “se le advierte al titular de la
marca que esta incurriendo en un riesgo calculado de posibilidad de que su marca sea
negada u objeto de oposicion por un tercero. No obstante, siempre hay mecanismos que

permitan minimizar este riesgo”.

Este caso muestra que los profesionales de mercadeo, publicidad y disefno
requieren conocer a profundidad aspectos claves de la propiedad industrial,
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particularmente las condiciones de registrabilidad y las causales de prohibicion relativas
y absolutas. En vista de esto consideramos importante el uso de una guia practica para

obtencion de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarizaciéon de la

marca comercial, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y disefo.

Entre las estrategias que se pueden aplicar para evitar la vulgarizacion marcaria,
en la Entrevista N° 1 dirigida a un especialista de propiedad intelectual, nos comenta

que:

“Es muy importante que en el proceso de publicidad de la marca se estructure de

manera tal que la marca no se convierta en descriptiva (vulgarizada). Hace algin

”

tiempo la marca de productos lacteos “PAISA” se estaba convirtiendo en
descriptiva, para identificar el queso blanco pasteurizado, de modo que se ide6 un
comercial en el que el usuario (comprador) solicitaba que se le vendiera cierta
cantidad de queso blanco pasteurizado “marca paisa”, de manera de evitar que el

nombre del producto se confundiera con la marca. En conclusion, es la estrategia

de publicidad.

Asi mismo, en la Entrevista N° 3 dirigida a un especialista de propiedad
intelectual, nos propone: “Colocar siempre el simbolo R. El titular debe hacer distintos

esfuerzos, pero entre ellos dejar siempre constancia que esa marca se encuentra

registrada”. Estas estrategias son solo dos, dentro muchas actividades que se pueden
poner en practica para aumentar las posibilidades de adquirir distintividad y defender

lamarca ante una posible vulgarizacién marcaria.
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c) Analisis de Casos de (i) Secondary Meaning o Distintividad Adquirida y

(ii) Vulgarizacion de la Marca Comercial

Como se mencion6 previamente en el Capitulo Ill de esta investigacién, hicimos
uso del analisis de casos, para determinar buenas practicas a los fines de obtener el
registro marcario mediante la distintividad adquirida, asi como, de casos que nos
permitan detectar acciones para la defensa de la marca comercial, respecto a evitar la

vulgarizacion marcaria.

Entre los casos analizados respecto a la distintividad adquirida tenemos: (i)
Adidas en la Republica del Peru; (ii) Booking.com en la Corte Suprema de los Estados

Unidos de América; y (iii) Telefénica en la Corte Suprema de la Republica de Chile.

Caso del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida de Adidas

En fecha 08 de septiembre del afio 2008, la empresa Adidas AG presento las
solicitudes de registro N°365810-2008 y N°365811-2008, ante la oficina de propiedad
intelectual de la Republica del Peru (INDECOPI), de marcas graficas compuestas por
una chaqueta y un pantalén deportivo que estaban con la silueta punteada, como si se
tratara de un boceto y al costado tres rayas negras de forma paralela, en el costado

externo de las mangas en el caso de la chaqueta y en el costado externo del pantalén
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deportivo. Sin embargo, el unico elemento que Adidas reivindicd para la obtencion de

derechos exclusivos eran las tres rayas- (Bustamante, 2019)

AN

adidas

Ante esta solicitud, el INDECOPI toma la decisién de negarlas a través de las
Resoluciones N° 13555-2009/DSD-INDECOPI y N° 13556-2009/DSD-INDECOPI,
debido a que carecian de capacidad distintiva, segun lo establecido en el literal b) del

articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En este sentido, la empresa Adidas, interpuso Recurso de Reconsideraciéon para
las negativas de registro, alegando Secondary Meaning o Distintividad Adquirida,
presentando pruebas como publicidad de los signos desde los anos 70, Registros de las
marcas tanto en Ecuador como en Bolivia -que junto a Colombia y Perd componen los
miembros de la Comunidad Andina de Naciones-, y un estudio de mercadeo realizado
por la empresa Mercadeo & Opinidn S.A. —una de las principales empresas de estudio de
mercados con una cobertura total de Peru, y también tienen presencia en paises como
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, el Caribe, Centro América y

Estados Unidos-, en relacion con las tres rayas y su origen empresarial
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Adidas. No obstante, los mencionados Recursos de Reconsideracion fueron declarados

como infundados, ratificando asi su resolucion originaria.

Luego de la resolucién del recurso de reconsideraciéon del INDECOPI, la empresa
Adidas apel6 ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, alegando
que esa oficina no analizé correctamente los medios probatorios. Sefialé que el estudio
de mercadeo fue realizado con la finalidad de acreditar la identificacion del origen

empresarial, respecto al disefio de las tres rayas en prendas de vestir deportivas.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi revocod las
Resoluciones emitidas por esa oficina y otorgd el registro de las marcas solicitadas por

Adidas, en los siguientes términos:

En virtud de lo expuesto, se concluye que las pruebas presentadas por la solicitante

en su conjunto logran acreditar el uso constante del disefio de tres franjas rectas

paralelas, para distinquir prendas de vestir deportivas, puesto que demuestran la

difusién de dicho disefio en medios de comunicacion masiva, talescomo periodicos
y revistas, asi como a través de patrocinios a famosos deportistas, reconocidos
clubes deportivos y selecciones nacionales de diversas disciplinas y de diferentes
paises, de lo que se puede inferir que un importante sector del publico consumidor
ha tenido acceso a dicha informacion y, como consecuencia de ello, son capaces

de asociar el mencionado disefio con la empresa solicitante, motivo por el cual

permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen en el

mercado. (Subrayado Nuestro)
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Consideraciones:

En el presente caso podemos observar el buen proceder de la gestion de las
marcas graficas, las cuales en principio no eran distintivas, pero al demostrar que el
consumidor si identifica el origen empresarial del signo, adquiere distintividad, ese
“secondary meaning”, la marca objeto de este caso estaria entonces incursa en el

ultimo parrafo del articulo 135 de la Decision 486 de la CAN, que establece que:

(...) un signo podra ser registrado como marca Si quien solicita el registro o su
causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por

efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los

productos o servicios a los cuales se aplica. (Subrayado Nuestro)

En este sentido, consideramos que la empresa Adidas respaldé correctamente

su solicitud de registro, a través de las siguientes practicas:

(i) Consigno informes de publicidad de sus signos desde los afios 70. Es
importante que las empresas o los profesionales de la publicidad
directamente resguarden los informes y campanas publicitarias realizadas
en cada afno, para llevar un orden cronologico de cuanto ha invertido la
empresa para posicionar sus marcas, asi como para individualizar sus

productos o servicios.

(i) Promovio, registros de las marcas obtenidos en Ecuador, Bolivia que
forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, asi como Peru, pais

donde se esta realizando la evaluacién de registrabilidad.
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(i)  Asimismo, la empresa Adidas demostré mediante un estudio de mercadeo
realizado en el aio 2008, que los consumidores logran identificar que las
tres rayas son un elemento fundamental en los productos de Adidas, es

decir, logran identificar su origen empresarial.

Caso del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida de Booking.com.

Booking.com

Similar al caso anterior donde Adidas registré un signo que en principio no era
registrable, sucedi6 en el caso de la marca Booking.com, el cual esta conformada por
dos términos genéricos y hasta de uso comun podriamos agregar, “Booking” que
significa reservar y “.com” que es un dominio de nivel superior (TLD) utilizado
principalmente para identificar sitios web comerciales o de negocios en la Internet. Por
ello, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, negd en una

primera instancia el registro de la marca.

Sin embargo, en fecha 30 de junio del afio 2020 el Tribunal Supremo de Justicia
de Estados Unidos emitid la sentencia inapelable sobre el registro de la marca
“Booking.com”. En ponencia de la célebre Magistrada Ruth Bader Ginsburg, se afirmo
que el término puede ser registrado siempre y cuando logre la funcion principal de la
marca, esto es, distinguir los productos, bienes o servicios que su titular ofrece dentro

del mercado frente a los demas competidores.
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El Tribunal considerd que la investigacion sobre si es un término genérico o
descriptivo debe centrarse en el cuanto a los productos o servicios que pretende
proteger, y en el caso de “Booking.com”, ha adquirido un significado secundario
(secondary meaning), para identificar una clase de servicios de reservas de hoteles en
linea. Sin embargo, la misma sentencia aclara que el registro de la marca “Booking.com”

no le otorga a su titular una exclusividad absoluta sobre los términos “Booking’

(reservar) o “.com” en relacioén a las paginas web.

Sin embargo, dentro de la sentencia se dio un voto disidente por parte del
Magistrado Stephen Breyer quien alegdé que la marca que se pretende proteger esta
informando al consumidor a que se dedica su negocio y que los términos genéricos no
son registrables, porque se le estaria otorgando el uso exclusivo sobre un término

necesario para referirse a ese producto o servicio.

Consideraciones:

Respecto al caso de “Booking.com”, podemos apreciar nuevamente como un signo
gue en principio no seria registrable, por estar incurso en algunas de sus causalespor ser
genérico del servicio que ofrece, puede llegar a ser registrable. En todo caso, el titular
debe demostrar que el consumidor identifica el origen empresarial que hay detras de la

marca, como lo logré Booking.com.

Del presente caso queremos resaltar que:

Se realizé una encuesta a los consumidores que logré demostrar que el 74,8% de
los encuestados identificaba a Booking.com como una marca, mientras que el 23,8%
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consideraba que se trataba de un genérico. Asimismo, la misma encuesta determiné que
el término “Washingmachine.com” era considerado una marca por solamente el 33% de
los encuestados, cuando este término era de fantasia a efectos de la encuesta,es asi
que, el restante de los encuestados identificé el término como un genérico. Por lotanto,
consideramos que la encuesta alcanza el objetivo de demostrar que los consumidores

estan en capacidad de distinguir la marca del servicio que presta.

Esta encuesta fue practicada por profesionales de mercadeo, lo que, a la luz de
este trabajo de investigacion, demuestra que el area de mercadeo puede nutrir su
desarrollo y defensa de una marca comercial, al contar con suficientes insumos

juridicos.

Caso del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida de Telefénica

®® Lt
~ Telefonica

movistar

Telefénica es una empresa de origen espanol que ofrece servicios de telefonia,
opera directamente en doce (12) paises y tiene presencia en treinta y ocho (38)

territorios, incluyendo Espana, Venezuela, Peru, Chile, Uruguay, Portugal, entre otros.

Ahora bien, aun cuando “Telefénica” en principio, es un término genérico para el

servicio de telefonia, ha sido reconocido y concedido su registro en distintos paises por
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considerar que el consumidor logra individualizar el servicio, reconociendo el origen
empresarial del mismo. Por ejemplo, en la Republica de Chile, el registro de la marca
fue inicialmente denegado por el Departamento de Derechos Intelectuales por

considerarlo genérico para lo relativo al teléfono o a la telefonia.

No obstante, la decision fue apelada y revocada en segunda instancia,
determinando que en los casos en que el signo no sea intrinsecamente distintivo, podra
concederse el registro si se ha adquirido el secondary meaning, por el uso del signo en
el mercado nacional. Determiné igualmente que respecto a la marca comercial Telefénica,
el consumidor ha logrado identificar tanto el servicio como su origen empresarial,

cumpliendo asi su funcion distintiva, por lo tanto, fue concedido su registro.

Consideraciones:

En este caso, no sabemos qué promovio la representacion legal de Telefénica,
no obstante, hemos realizado las siguientes propuestas para demostrar la distintividad

adquirida de la marca Telefonica para identificar servicios de telefonia:

(i) Al ser Telefénica una empresa con multiples registros marcarios en
distintos paises es inevitable promoverlos como indicio de que en Chile
también tendrian distintividad, sin embargo, como hemos mencionado las
marcas se rigen por el principio de territorialidad, asi que, debe

demostrarse la distintividad en dicho territorio.
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(i) Los profesionales de mercadeo podrian practicar encuestas a sus
consumidores para demostrar que reconocen e individualizan la marca
Telefdénica, asi como, identifican su origen empresarial, es decir, que no
so6lo es un servicio de telefonia, sino que hay una empresa detras que
tiene presencia en distintos paises, ademas de reconocer la reputacién

que tiene, al estar en el mercado por tanto tiempo.

(i)  Asimismo, los profesionales de mercadeo podrian presentar informes de la
prestacion de servicio en Chile, asi como, estudios que acrediten su cuota
de los porcentajes del mercado, e informes que detallen el alcance

geografico que tiene la marca Telefonica.

(iv)  Pueden presentarse multiples testimonios de los propios consumidores.

(v) Por ultimo, podria reforzarse con anterioridad a la solicitud del registro, la

distintividad de la marca comercial a través de campafas publicitarias.

Caso de John Deere que tiene aspectos de Distintividad Adquirida y de
Vulgarizacion de la Marca.

Estamos ante un caso especial, porque es tan complejo que podriamos analizar
diversas aristas de los signos distintivos, notoriedad, riesgo de asociacion, marca

famosa, distintividad adquirida, vulgarizacién, entre otros.

Analizaremos la sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América

para el Distrito Oeste de Kentucky — Caso N° 5:15-CV-105-TBR 302 F. Supl.
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3d 837, de fecha 13 de octubre del afio 2017, entre Deere & Company (en adelante
Deere) contra FIMCO, Inc. (en adelante FIMCO) por infraccion de marca, actos de
competencia desleal y dilucién de la marca registrada por Deere en el afio 1988, que

versa sobre los colores verde y amarillo para maquinaria agricola.

Maquina Agricola de Deere & Company Rociador Agricola de FIMCO para la

fecha del caso.

En el presente caso el Tribunal fue muy riguroso con su analisis, lo primero que
determind es que la marca de los colores verde y amarillo de Deere era utilizada para
distinguir equipos agricolas, tractores agricolas, pulverizadores autopropulsados y
aplicadores de nutrientes liquidos remolcados; por su parte, FIMCO usaba los colores
verde y amarillo para rociadores agricolas remolcados y aplicadores de nutrientes, por
lo que, en principio no son exactamente los mismos productos pero si forman parte de
una misma industria, incluso se determind que comparten los mismos canales de

distribucion.
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El Tribunal determind que existia evidencia de confusion real entre los productos,
relacion entre los bienes y servicios, y similitud entre las marcas. No obstante, el Tribunal
debia pronunciarse sobre si hubo dilucién de la marca, este analisis no recae sobre la
confusién entre las marcas, sino en la proteccion de la integridad y caracter distintivo de
una marca (i) famosa y (ii) distintiva; por lo cual, debia determinarse primero sobre si
estaban en presencia de una marca famosa, a lo cual, el Tribunal se pronuncié,
estableciendo que era famosa para el afio 1968, y que continuaba siendo famosa para el
afio 1988, fecha en que Deere registrd sus colores verde y amarillo paramaquinaria
agricola, el Tribunal también determina que FIMCO comenzd a utilizar los colores verde

y amarillo para sus productos en el afio 1998.

Finalmente, el Tribunal hace uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en los siguientes términos:

(...) con respecto al menos a una categoria de marcas —colores-... ninguna marca
puede ser intrinsecamente distintiva” Wal-Mart Stores, Inc. contra Samara Bros.,
529 US 205, 211, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182 (2000). En consecuencia,
para que una marca en color sea distintiva, debe serlo adquiriendo un
significado secundario. “Para demostrar un significado secundario, la evidencia
debe mostrar que en la mente del publico, el significado principal de la imagen
comercial es identificar la fuente del producto en lugar del producto en si. Gen.
Motors Corp., 468 F.3d en 418 (citando Inwood Labs., Inc. v. Ilves Labs., Inc., 456

US 844, 851,102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 (1982). (Subrayado Nuestro)
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Luego de estas referencias el Tribunal de Distrito pasé a concluir que la marca
verde y amarilla de Deere para productos agricolas, es una marca distintiva, por lo

tanto, ha adquirido distintividad (secondary meaning) frente a los consumidores.

Por todos los argumentos expuestos por el Tribunal, se pudo concluir que el
registro y uso de los colores verde y amarillo por parte de Deere en las maquinas
agricolas es una marca famosa y distintiva, y que FIMCO hizo uso de los colores verde
y amarillo después de que la marca se volviera famosa y es muy probable que tal uso

provoque dilucién en la marca famosa de Deere.

Consideraciones:

Con respecto a la distintividad adquirida o secondary meaning, tal y como hace
referencia el Tribunal de Distrito a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, los colores por si solos no son distintivos, es decir, en principio tendriamos una
marca comercial compuesta por colores que no cumplen con su funciénde otorgar
caracter distintivo al producto o servicio, sin embargo, la empresa Deere, tenia suficiente
tiempo en el mercado, haciendo uso de estos colores como elemento individualizador de
sus productos, es decir, por los esfuerzos y recursos invertidos por la empresa Deere, el
consumidor ha reconocido el origen empresarial que esta detras de los colores verdes y

amarillo, atribuyéndoles calidad, reputacion y un secondary meaning.
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John Deere color codes: RGB, CMYK, Pantone, Hex

]

JOHN DEERE

Imagen tomada del portal web: U.S. BRAND COLORS
Portal Web: U.S. Brand Colors. John Deere Colors.

Entre las distintas pruebas presentadas en el caso, podemos extraer relevantes a

efectos de la presente investigacion las siguientes:

(i) Presentaron informes de ventas que demostraban el uso y sus ventas

desde 1950, asi como la extension geografica de los productos de John

Deere.

(i) Informes de mercadeo y publicidad que datan de 1904, que demuestran el

uso desde el afio 1921 de los colores verde y amarillo para identificar sus

maquinas agricolas.

(iii)  Asimismo, promovieron informes que demuestran los medios de
comunicacion que utilizaba Deere a la fecha del caso, que incluian medios

impresos, digitales, radiofénicos y televisivos. Asi como, exhibiciones en

ferias agricolas y comerciales.
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(iv)  Informes que acreditan el gasto de 80 millones de ddlares en publicidad

para el ano 2016.

(v)  Encuestas a los consumidores que demuestran la capacidad distintiva
frente al consumidor y no so6lo a las cantidades de inversion en publicidad

y mercadeo.

(vi) Promovieron periddicos, revistas y libros que al referirse a Deere

reconoces su vinculacién con los colores verde y amarillo.

Todas estas pruebas que consideramos fueron promovidas correctamente, a los
fines de demostrar la distintividad adquirida por parte de los colores verde y amarillo
para maquinas agricolas, asi como que los consumidores identifican su origen
empresarial con la empresa John Deere, estas actividades estan relacionadas o son

practicadas por los profesionales de mercadeo, publicidad y disefio grafico.

Asimismo, respecto a la vulgarizacion de la marca, primero debemos comentar
que no estamos ante un caso propiamente de vulgarizacion marcaria, pues se hace
improbable el usar los colores verde y amarillo o cualquier otro para referirse a un
producto en si. Sin embargo, a efectos de que sirva como objeto de estudios nos

referiremos de igual forma a este supuesto.

Por ello, debemos tomar en cuenta que, al realizarse el caso en los Estados
Unidos, estariamos en presencia del sistema objetivo para determinar la caducidad por
vulgarizacion, es decir, que de configurarse el supuesto de que se haga uso reiterado
de la marca para referirse al producto, se decreta la vulgarizacion, sin ser relevante la

actitud que haya tomado el titular de la marca.
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En este sentido, el titular debe tomar en cuenta que no puede permitir que se
configure este supuesto, necesita actuar mediante campanas publicitarias, hacer uso
correcto de sus marcas, y ejercer las acciones legales por infraccion de derechos

cuando corresponda.

Respecto al presente caso consideramos relevante y beneficioso para defender
sus marcas y evitar la vulgarizacion, Deere realizd estas acciones para no permitir el uso
constante, reiterado y pacifico de sus colores registrados, pues terminaria desembocando
en una vulgarizacion de estos colores respecto a los productos, al ir perdiendo su fuerza
distintiva frente al consumidor. Es decir, para el consumidor pasariaa ser un genérico, no
para nombrar el producto en si, sino de los colores que lo componen, asi como, el

consumidor puede asociar un taxi con el color amarillo.

Caso de Vulgarizacién de las Marcas: Donut / Donuts / Doghnuts de PANRICO

PANRIiCOdOnuts’

El presente caso versa sobre la demanda de la sociedad mercantil PANRICO
S.A. (PANRICO) quien es titular de las marcas registradas (i) DONUT registrada en
1962, (ii) DONUTS registrada en 1972 y (iii) DOGHNUTS registrada en 1994, para

bollos esponjosos y fritos en forma de rosquillas, en contra de la sociedad mercantil
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EUROPASTRY S.L, por lesion al uso exclusivo de las marcas registradas. La
controversia fue resuelta por el Tribunal Supremo de Espana, Sede de Madrid, Sala de
lo Civil. Expediente N° STS 3064/2012 - ECLI: ES:TS: 2012:3064 de fecha 14 de mayo

del afo 2012.

El litigio se enfocé en el uso por parte de EUROPASTRY del término
DOUGHNUTS para bollos esponjosos y fritos con forma de rosquilla y cubierto de azucar
y chocolate, la diferencia entre este signo y las marcas de PANRICO es de una “U”
intercalada entre la “O” y la “G” de su marca DOGHNUTS. No obstante, EUROPASTRY
solicitaba la desestimacion de la demanda, pues el signo era genérico omeramente
descriptivo del término DOUGHNUTS, que es el nombre del producto en si y, por tanto,

carece de distintividad en el mercado.

El Tribunal de primera instancia establecié que si hubo infraccion de las marcas
registradas por PANRICO y ordend el cese inmediato de la actividad infractora. En
segunda instancia, el Tribunal ratificé la sentencia apelada fundamentado en que si
existia riesgo de confusion y de asociacion entre ambos signos ya que EUROPASTRY
en sus inicios en el afio 2004, comercializaba el producto con la marca “Yaya Maria” y
con el lema comercial “Los Doughnuts negritos de Yaya Maria”, lo cual configuraria el
riesgo de asociacion, también argumentd que las marcas Donut y Donuts de PANRICO

eran notorias, y que gozaban de una especial proteccion.

El Tribunal de segunda instancia analizé la marca empleada por EUROPASTRY

y las marcas notorias de PANRICO, determinando que no habia identidad, pero existe
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cierta similitud. No obstante, también realiz6 el analisis con la marca registrada
“Doghnuts”, encontrando que la similitud en este caso era mucho mayor; del alegato para
determinar la nulidad de la marca por su caracter genérico, el Tribunal aprecié queel
término empleado de “doughnuts” para los bollos esponjosos fritos cubiertos de azucar
y chocolate, no era utilizado de esa forma en Espafa, por lo tanto, territorialmente el
signo no es genérico del producto. Sin embargo, advirtié que la formade identificacion de
este producto en Espafa es la de “donut”, el cual es la abreviacion del término escrito en
el vocablo inglés, y que gran parte de la identificacion del producto es por las marcas
registradas de PANRICO, que ha comercializado su marca por muchos afos y “ha

eclipsado el posible conocimiento y la utilizacion de aquel otro vocablo originario inglés”.

Esta sentencia de segunda instancia fue recurrida por EUROPASTRY en
casacioén por interés casacional, por lo cual, el Tribunal Supremo de Espana en la Sala
de lo Civil conocié de ella. Sin embargo, este Tribunal ratifico lo decidido en segunda
instancia, pues en Espana las marcas de PANRICO han tenido un gran éxito comercial
y el consumidor puede distinguir el producto en si de las marcas de PANRICO,

individualizandolas asi y no recayendo en la vulgarizacién.

Consideraciones:

Respecto a la vulgarizacion, el primero de los aspectos a tomar en cuenta es que

en Espana el sistema de declaracion de caducidad por vulgarizacion es el subijetivo-

mixto, por lo tanto, no sélo debe probarse que el signo se ha usado habitualmente para
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referirse al producto, sino que también debe probarse la inactividad o la negligencia por

parte del titular para defender su signo ante una eventual vulgarizacion.

En este caso, la sociedad mercantil PANRICO, quien es titular de las marcas

Doghnuts / Donut / Donuts realizé actuaciones que le permitieron demostrar que su

signo no estaba vulgarizado:

i)

(ii)

Promovid diversas encuestas realizadas en Espaina que demostraban que
los consumidores logran individualizar las marcas Donut/Donuts/Doghnuts
a su vez que identificaban su origen empresarial. Estas encuestas las
deben hacer los profesionales de mercadeo, con preguntas que estén
relacionadas a si el consumidor es capaz de reconocer otras marcas sobre
los mismos productos, asi como, que identifiquen el origen empresarial de

las marcas.

PANRICO demostré que sus signos estan en el mercado desde el afio 1962
y han logrado posicionarse hasta tal punto que sus marcas Donuts yDonut
son marcas reconocidas y distinguidas por los consumidores. El tener las
marcas registradas ya dan un indicio del afio en que ya tenian presencia
en el mercado, sin embargo, es recomendable para los profesionales de
mercadeo y publicidad, llevar un registro cronoldgico de las distintas
campanas publicitarias, de las cuotas del mercado por cada una de las

empresas, de las modificaciones que se les hacen a las
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marcas, a los fines de probar su posicionamiento y la capacidad de

individualizar que poseen sus marcas.

(i)  Asimismo, promovié el diccionario de la Real Academia Espanola, asi
como, otros diccionarios bilingues espanol-inglés para demostrar que sus
signos no estaban incorporados en ellos, por lo tanto, no eran términos de

uso comun.

(iv)  Finalmente, al tratarse de un sistema del sistema mixto de caducidad por
vulgarizacion, PANRICO ha realizado distintas oposiciones, cartas de
cesar y desistir a distintas empresas que hacen uso inapropiado de sus
signos, asi como la presente demanda a los fines de proteger sus marcas
comerciales. Por lo tanto, estas acciones constituyen actividad para
defender sus marcas por parte del titular, asi que no se cumplirian ninguno
de los dos requisitos para declarar la caducidad por vulgarizacionde las
marcas Doghnuts / Donut / Donuts. Estas son acciones que comunmente
las lleva el departamento legal, sin embargo, es necesario promoverlas

para demostrar la actitud de defensa que ha tenido el titular.

Caso Coca Cola respecto a la Defensa contra la Vulgarizacion de su Marca.
La compaiia Coca-Cola Co. detecté en Espana en la década de los 80s, una

situacion en la cual, en distintos locales comerciales de comida se dispensaba bebidas
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de distintos proveedores, diferentes a Coca-Cola, en maquinas identificadas con la

marca comercial “Coca-Cola”. (Raul Bercovitz, 2014)

La compaiiia realizé una investigacién que determiné que efectivamente existia
el riesgo de vulgarizacion de la marca en estas maquinas dispensadoras, que podrian
dispensar cualquier tipo de bebida y no para individualizar sélo las bebidas que ofrece
la empresa Coca-Cola Co. Por esto, tomo6 distintas acciones para impedir este
escenario, entre los cuales: (i) iniciaron acciones civiles, donde exigian el cumplimiento
de clausulas contractuales con los distintos distribuidores, asi como (ii) realizaron

denuncias ante la administracion basadas en la proteccién de los consumidores.

Consideraciones:

Las acciones que tomo6 Coca-Cola eran llevadas por el departamento legal, sin
embargo, pudieron haber hecho uso de campafas publicitarias a los fines de concientizar

al consumidor sobre el uso correcto de sus maquinas dispensadoras como
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lo exponen los autores Luis Baz Baz y Reynol Sampedro Vazquez: “El lanzamiento de
campanas de concienciacion de los consumidores sobre la condicion de marca de un
signo cuya utilizacion en el comercio puede poner en riesgo el caracter distintivo y, por

tanto, la validez de un registro”. (Baz Baz y Sampedro, ASIPI, p. 15)

Finalmente, esta investigacion demuestra que las profesiones de mercadeo,
publicidad, disefo grafico y propiedad intelectual estan al servicio del empresario, y
pueden trabajar en un equipo multidisciplinario en favor de los intereses de este ultimo,
desarrollando estrategias para la obtencion de la distintividad y para defender la marca

comercial frente a una eventual vulgarizacion.

Caso Ketchup Heinz respecto a la Defensa contra la Vulgarizacion de su Marca

Similar al caso anteriormente expuesto de las maquinas dispensadoras de
bebidas al granel de la compafia Coca-Cola Co. La empresa Heinz North America
(Heinz) detectd en Estados Unidos que algunos restaurantes rellenaban los envases
vacios de las salsas de tomate Heinz con salsas de tomate de otras marcas, con el
objetivo de abaratar costos, sin que el consumidor se enterara. Esta practica
generalizada podria repercutir en la capacidad distintiva de la marca Heinz para salsas
de tomates, pues con el tiempo, el consumidor podria acostumbrarse a que estos

envases contienen cualquier salsa de tomate sin diferenciar su calidad.
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Para detener esta situacion la empresa Heinz contrato a la agencia creativa

canadiense Rethink, que ided la estrategia de exhibir vallas publicitarias con el lema:

“Tiene que ser Heinz” que fue publicada en este afio 2023. (Houston, )

4

EVEN WHEN T 1SN HEINZ IT HAS TOBE \\ElNZ

||||| v

Imagen tomada del portal web: The Drum.

Consideraciones:

Las acciones que tomo la empresa Heinz de proteger la distintividad de su marca
es la correcta, recordemos que la distintividad lo es todo para una marca comercial, y

esta es fundamental para el empresario.

A su vez, esta ingeniosa campana publicitaria es una prueba del rol tan
importante que tienen los profesionales de mercadeo, publicidad y disefio grafico a los
fines de preservar la distintividad de la marca. Logra posicionarse como el consumidor

que no quiere cualquier salsa de tomate, sino una salsa de tomate Heinz.

Finalmente, esta investigacion demuestra que las profesiones de mercadeo,
publicidad, disefio grafico y propiedad intelectual estan al servicio del empresario, y

pueden trabajar en un equipo multidisciplinario en favor de los intereses de este ultimo,
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desarrollando estrategias para la obtencién de la distintividad y para defender la marca

comercial frente a una eventual vulgarizacion.
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Capitulo V

Conclusiones

A lo largo de esta investigacion, hemos enfocado nuestra atencion en la
incidencia que presenta el area de la propiedad intelectual, sobre las distintas
estrategias que planifican e implementan los profesionales de mercadeo, publicidad y
disefio grafico, en relacion al desarrollo de una marca comercial, especificamente las
estrategias relacionadas con la capacidad de adquirir distintividad, asi como, aquellas
dirigidas a preservar el registro marcario ante la posibilidad de que este pierda dicha

distintividad.

Siendo esto asi, presentamos a continuacién algunas conclusiones importantes

de la presente investigacion:

i. Los profesionales del mercadeo, publicidad y disefio grafico estan al
servicio del empresario, sus profesiones tienen impacto directo en su
negocio. El area de mercadeo busca satisfacer las necesidades y deseos
del consumidor; de la publicidad por medio del convencimiento del
consumidor de adquirir los productos o servicios que ofrece el empresario;

y el area de disefio grafico captando la atencién del consumidor objetivo.

ii. La percepcion y conceptualizacion de la marca comercial por parte de los
profesionales de mercadeo, publicidad, disefio grafico y propiedad

intelectual, es la misma; no obstante, las estrategias que se desarrollan
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Vi.

pueden afectar a su correcta proteccion juridica, lo cual es esencial para

lograr o preservar su registro.

La distintividad adquirida es una figura juridica que puede ser beneficiosa
para el empresario en caso de que su marca comercial carezca de

distintividad, sea genérica, descriptiva o sea un término de uso comun.

Los profesionales de mercadeo, publicidad y disefo grafico pueden
desarrollar estrategias para la consecucién de la distintividad adquirida,
como campanas publicitarias o0 encuestas a consumidores que
demuestren que individualizan los productos y servicios, a su vez, que

identifican su origen empresarial.

El éxito comercial de una marca puede derivar en su extincion, de no
implementarse estrategias idoneas para evitar la vulgarizacion marcaria.
La imposibilidad de disociar la marca del producto o servicio, por parte del

consumidor acarrearia la pérdida de su aptitud distintiva.

La gestion, planificacion e implementacion de las distintas estrategias
desarrolladas por los profesionales de mercadeo, publicidad y disefio
grafico al momento de comunicar la marca, pueden afectar positiva o
negativamente en la pérdida de su distintividad. Por ejemplo: el uso de
dos marcas comerciales sobre el empaque de un mismo producto o no
colocar el signo ®, son algunas acciones que incentivan la pérdida de su
distintividad, asi como, las campafas de concientizacién sobre su
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Vii.

viii.

condicion de marca, o utilizar la marca sobre productos distintos al que
podria vulgarizar, son estrategias que colaboran en la defensa de su

distintividad.

El concepto de “top of mind” llevado al extremo, podria implicar un
obstaculo o perjuicio para la marca a nivel juridico, pues podria llevar a la

vulgarizacion de la misma.

En relacién a la distintividad adquirida o secondary meaning, podemos
evidenciar que el elemento fundamental de la marca es la distintividad, asi
como la identificacion del origen empresarial y el reconocimiento de la

reputacion tanto del producto o servicio, como de quien lo ofrece.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso John Deere, fijo
un precedente sobre la distintividad adquirida, especificamente en relacion
a los colores como elementos individualizadores, los colores por si solos no
son distintivos, no obstante, al ser reconocidos por el consumidor y al
individualizar el producto a tal punto se logra identificar el origen
empresarial que esta detras de los determinados colores, atribuyéndoles

calidad, reputacion y por lo tanto, un segundo significado.

A lo largo de la investigacion propusimos y observamos distintas practicas
positivas que pueden implementar los profesionales de mercadeo,
publicidad y disefio gréafico, para la obtencién de la distintividad adquirida y
la defensa de la marca comercial ante la vulgarizacion. Dichas practicas
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seran compiladas en una guia de buenas practicas para la obtencién de la
distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarizacion de la marca
comercial, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y disefio

grafico. (Anexo 3).

Las conclusiones que se han planteado en el presente trabajo deben ser tomadas
en cuenta tanto por los empresarios como por los profesionales en mercadeo,publicidad
y disefio grafico, en virtud de que, el conocimiento de la materia juridica querige al
derecho marcario por parte de estos profesionales le permite tomar mejores decisiones
respecto a un mejor desarrollo de la marca comercial a los fines de mantener o adquirir

la distintividad.
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Anexos

Entrevistas:

Entrevista N°1: dirigida a un especialista de mercadeo, publicidad o disefo.

¢ Cual es su experiencia relacionada al mercadeo, publicidad o diseno grafico? Y
cuantos anos de experiencia tiene usted en el area?
R: Siempre he estado en el departamento de mercadeo, pero me he desarrollado

mas en el ambito del disefo grafico.

¢, Como usted definiria los términos “mercadeo” “publicidad” y “diseio”?

R: El mercadeo es todo lo que se hace para promover una actividad, desde el
momento en que se concibe una idea hasta que los clientes comienzan a realizar
compras regulares del bien o servicio. Publicidad es un conjunto de estrategias
comunicacionales que tienen la finalidad de informar, difundir y persuadir al consumidor.
El disefio se encarga de dar vida a mensajes e ideas que deben ser comunicadas a una
audiencia, y lo hace a través de dibujos, bocetos, folletos, libros u otros soportes, entre

otros.

¢ Como diria usted que es su proceso creativo para crear una marca?

R: Los resumiria en 2 pasos:

El primero seria determinar el objetivo del disefio de la marca, es decir, sabery

entender el proyecto que vamos a realizar ya que debe funcionar a largo plazo. Y el
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segundo es una recopilacion de toda la documentacion necesaria que, para empezar
con nuestro proceso creativo, es decir, nutrirme de informacion para que surjan las

ideas y conceptos

¢ Qué parametros evalua para la creacion de una marca comercial?
R: Conocer la empresa, conocer el producto, el servicio, las caracteristicas que

tengan.

¢ Qué estrategias recomendaria para posicionar una marca en el mercado?
R: Para construir un lugar claramente definido en la mente del publico, las
marcas deben asociarse a un atributo unico y relevante. De lo contrario, seran marcas

carentes de significado.

¢ Conoce usted el término “top of mind”? En caso positivo, ¢ podria explicarlo?
R: Si, es cuando nuestra mente tiene grabados nombres de marcas y productos

que facilmente asociamos con una industria en especifico.

¢ Tiene usted conocimientos de propiedad intelectual?

R: Si.

¢ Qué experiencias ha tenido con los especialistas de propiedad intelectual?
R: Por mi trabajo, (firma de propiedad intelectual) he tenido contacto con
especialistas en donde me han ensefiado mas del mundo de la propiedad ya que

desconocia un poco del area.

103



¢ Sabe usted que significan los términos (i) vulgarizacién de la marca, (ii)
Distintividad Adquirida o “secondary meaning”?

R: Sélo tengo conocimiento de la vulgarizacion de las marcas.

éConsidera usted, que seria beneficioso que los especialistas de mercadeo,
publicidad y disefio obtengan conocimientos de propiedad intelectual?
R: Si, totalmente. Ya que uno puede proteger su creacion en mi caso el
disefio de material grafico. Al igual a la hora de crear un logo para un cliente, podra

asesorar de manera correcta.

¢Considera usted que, tener una guia de estrategias o de buenas practicas desde
la perspectiva de la propiedad intelectual, facilitaria la "gestion” de la marca
comercial?

R: Si, totalmente.

104



Entrevista N°2: dirigida a un especialista de mercadeo, publicidad o diseino.

¢, Como usted definiria el término “mercadeo”?
R: Mercadeo es la estrategia, esta relacionado al producto, cual es el producto,
margen de inversion o de pérdida. También se refiere a solucionar un problema, por
ejemplo, ubicacion del cliente o del espectador en un espacio determinado, no saber

cdémo vender un producto; por eso se debe conocer al cliente.

¢ Cual es su experiencia relacionada al mercadeo, publicidad o diseio grafico?

R: Disenador grafico o Comunicador Visual

¢ Cual seria la diferencia entre mercadeo, publicidad y disefio?
R: Mercadeo es el trabajo previo, investigacion. Publicidad: es la estrategia
aplicada, para comunicar al consumidor sobre el producto, que se necesita para
comunicarlo. Disefio grafico: es quien ejecuta la forma de transmitir al consumidor el

producto.

¢ Como diria usted que es su proceso creativo para crear una marca?

R: Es una mixtura, entre la investigacién del producto, cliente y consumidor,
buscar referencias dentro del area que se va a desenvolver el cliente; esta
investigacion podria llevar al nombre de la marca, o podria ser al revés, partir de un
nombre ya propuesto e investigar para ver disponibilidad del mismo, y que se adecue
al mercado relevante. Debemos hacer busquedas previas para saber si la marca

esta disponible o que no se parezca a otra, nosotros en disefo grafico o
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comunicacion visual, debemos entender las formas para plasmarlas en el disefio de
la marca, asi como respecto a los colores que transmiten emociones o estan
asociados a la psicologia. Por ejemplo, si es una marca de ropa y el cliente quiere
que sea mas elegante, estaria relacionado a tonalidades rojas, o mas claras como el
blanco; en caso de que sea un producto o servicio médico, seria el color azul, o incluso
dentro de un mismo producto podria haber distintas vertientes, una heladeriasi esta
dirigida a nifios, seria apropiado colores que transmitan diversion, sin embargo, si es
una heladeria como la “4D” es mas sobria, como mas para adultos, entonces un color
como dorado se adapta mas. De igual forma, la tipografia toma mucha relevancia, y
van de la mano con los colores o tonalidades, dependera del producto del cliente.
Respecto a la parte del nombre de la marca, en realidad ya es una linea que viene
desde el departamento de mercadeo, tomaran en cuenta si funciona para el producto,

si es pegadizo y luego el departamento legal determina siesta disponible el nombre.

¢ Conoce usted el término “top of mind”? En caso positivo, ¢ podria explicarlo?

R: Si, es un trabajo entre todos, mercadeo, publicidad y disefio para mantener la
marca en la mente del consumidor, en el “top of mind”, se debe comunicar al menos por
siete (07) canales la marca al consumidor, (i) redes sociales, (ii) Vallas Publicitarias (iii)
Radio (iv) Television (v) Email (vi) Promotores (vii) Ads o anuncios son algunos de esos

canales.
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Entrevista N°1: dirigida a especialista en Propiedad Intelectual

¢ Ha tenido contacto con especialistas en el area de mercadeo, publicidad o
diseino, respecto al desarrollo de una marca comercial?
R.- Si, como especialista en Propiedad Intelectual, es muy importante este

contacto para asegurarse de la viabilidad de la marca.

Partiendo de la pregunta anterior, ;Algun especialista de mercadeo, publicidad o
diseno, le ha presentado una marca para registrarla y que incurra en una causal
de irregistrabilidad? En caso positivo, ;Cual ha sido su recomendacién en ese
caso?

R.- Es muy frecuente que esto ocurra, dado a la versatilidad de las redes sociales
que permiten que marcas ya posicionadas en el mercado se fijen en la mentedel
especialista de mercadeo, publicidad o disefio. La recomendacion en este caso es
procurar ser creativo en la nueva marca y hacer una busqueda preliminar para evitar

similitudes con otras marcas ya establecidas.

De estas recomendaciones, ;Ha tenido experiencias en que insistan en continuar
con esa solicitud, aunque incurran en una causal de irregistrabilidad? En caso
positivo, ; Como las resolvio?

R.- Si, se le advierte al titular de la marca que esta incurriendo en un riesgo
calculado de posibilidad de que su marca sea negada u objeto de oposicidon por un

tercero. No obstante, siempre hay mecanismos que permitan minimizar este riesgo.
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¢ Qué estrategias podria aplicar o recomendar, a alguien que su marca pueda ser
considerada genérica?

R.- Estudiar la marca de que se trate, hacer una busqueda preliminar para
determinar similitudes y de acuerdo al resultado considerar las posibilidades que existen

para su estrategia de proteccion, todo varia de acuerdo a la marca en cuestion.

Ademas del registro marcario y la proteccion del mismo, ¢ Considera usted el area
de Propiedad Intelectual relevante en “la gestion” marcaria? En caso positivo,
¢Cémo?

R.- Realmente la gestibn marcaria esta regulada y protegida por la Propiedad
Intelectual, adicionalmente es muy importante el USO y EXPOSICION de la marca para

que su gestion sea efectiva.

¢ Conoce usted los términos vulgarizacion de la marca y distintividad adquirida?

R.- Si los conozco.

En caso positivo. ; Qué estrategias considera usted, se podrian aplicar para evitar
que una marca sea vulgarizada?

R.- Es muy importante que en el proceso de publicidad de la marca se estructure
de manera tal que la marca no se convierta en descriptiva (vulgarizada). Hace algun
tiempo la marca de productos lacteos “PAISA” se estaba convirtiendo en descriptiva,
para identificar el queso blanco pasteurizado, de modo que se ideo un comercial en el

que el usuario (comprador) solicitaba que se le vendiera cierta cantidad de queso
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blanco pasteurizado “marca paisa”, de manera de evitar que el nombre del producto se

confundiera con la marca. En conclusion, es la estrategia de publicidad.

¢ Considera usted relevante la implicacion de un especialista de Propiedad
Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de evitar la
vulgarizacion de la marca? ;Por qué?

R.- Totalmente, ya que el especialista tiene las herramientas de asesoria

necesarias para evitar que la marca sea considerada descriptiva (vulgarizada).

¢Considera usted relevante la implicacion de un especialista de Propiedad
Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de buscar que una
marca obtenga “secondary meaning” o distintividad adquirida? ¢ Por qué?

R.- Totalmente (Aplica la respuesta dada en la pregunta anterior).
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Entrevista N° 2: dirigida a especialistas en Propiedad Intelectual

¢Ha tenido contacto con especialistas en el area de mercadeo, publicidad o
diseno, respecto al diseiio de un signo distintivo?

R: Si.

Partiendo de la pregunta anterior, ;Algun especialista de mercadeo, publicidad o
diseno, le ha llevado un signo que incurra en una causal de irregistrabilidad?. En
caso positivo, ¢ Cual ha sido su recomendacién en ese caso?

R: Si, siempre se recomienda que antes de iniciar un disefio para un signodistintivo,
se reuna con los especialistas de Propiedad Intelectual, ya que siempre
hemos notado que cuando presentan el producto final el mismo esta incurso en las
distintas causales de irregistrabilidad de un signo marcario, como, por ejemplo,

descriptivos y genéricos, en muchos casos hasta escudos, otros muy parecidos a ya

existentes con solo verlos, entre otras muchas cosas. Por ello, la recomendacion de que

cuando se tenga un proyecto de una marca contactar siempre al especialista para asi

poder trabajar en conjunto y evitar pérdidas de tiempo y dinero.

De estas recomendaciones, ;Ha tenido experiencias en que insistan en continuar
con esa solicitud, aunque incurran en una causal de irregistrabilidad? En caso
positivo, ; Como las resolvio?

R: Si, la mayoria insisten por el tema de hasta haber invertido dinero en

Papeleria, impresiones a color, sellos y muchos hasta propendas. Lo hemos resuelto

indicando que lamentablemente, no podemos ir en contra de lo estipulado en Ley, y de
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seguir adelante, tendremos que esperar a que la Oficina correspondiente emita su
accion oficial, y en ese momento ver y tomar las acciones pertinentes, aunque muchas

veces, no se puede hacer nada mas.

¢ Qué estrategias podria aplicar o recomendar, a alguien que su signo pueda ser
considerado genérico?

R: Siempre preguntarse, ¢para qué es? ;Y para qué sirve? Ahi estan las

respuestas de lo genérico y descriptivo

¢ Qué estrategias considera usted, se podrian aplicar para evitar que un signo sea
vulgarizado?

R: Palabras de fantasia, grafia al escribir el nombre, juego de colores

¢ Coémo diria usted que la Propiedad Intelectual esta relacionada con el Derecho
de Competencia?

R: En muchas formas. Por ejemplo, podemos citar al indicado por la OMPI en
materia de patentes, lo que aplicaria para todos los pilares de la Pl “Los derechos de
patente y la competencia estan estrechamente vinculados, y esa relacion podria
caracterizarse sencillamente por dos factores: por una parte, la legislacion sobre patentes
persigue luchar contra las copias o imitaciones de productos patentados, por loque
complementa las politicas de competencia promoviendo comportamientos equitativos en
el mercado; por otra, las normas sobre competencia pueden limitar los derechos de
patente al impedir que los titulares de patentes abusen de dichos derechos. En suma, la

experiencia demuestra que una proteccion excesiva o
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insuficiente de las patentes y de la competencia puede provocar distorsiones al
comercio. De ahi que sea necesario lograr un equilibrio entre las politicas de
competencia y los derechos de patente, con el fin de evitar los abusos de los derechos
de patente, sin por ello poner fin a las compensaciones que ofrece el sistema de

patentes cuando se usa de manera adecuada.”

¢ Considera usted necesario que un especialista de propiedad intelectual se
involucre en la “gestion” de un signo distintivo? En caso positivo,  CO6mo?

R: Si, ya que son ellos los que conocen y saben lo que es o no registrable. Y mas
alla de eso, la experiencia y conocimiento de las diferentes practicas de cada Oficina de
Marcas. Hay que saber, que también hay una parte muy subjetiva en todo esto, ya que
al final el Examinador es una persona fisicamente hablando y puede tenerun criterio muy

distinto para cada caso. Por ello, la importancia de un experto en él area.

¢ Considera usted beneficioso que los especialistas de mercadeo, publicidad y
disefio, comprendan sobre buenas practicas, respecto a los signos distintivos,
desde la perspectiva de la propiedad intelectual?

R: Totalmente.
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Entrevista N°3: dirigida a especialistas en Propiedad Intelectual

¢Ha tenido contacto con especialistas en el area de mercadeo, publicidad o
diseino, respecto al disefio de un signo distintivo?

R: En una oportunidad en una reunién con un cliente estuvo un especialista de
mercadeo limitandose a escuchar nuestras recomendaciones y sugerencias para un

signo dirigido al rubro farmaceéutico.

Partiendo de la pregunta anterior, ; Algun especialista de mercadeo, publicidad o
diseno, le ha llevado un signo que incurra en una causal de irregistrabilidad?. En
caso positivo, ¢ Cual ha sido su recomendacion en ese caso?

R: Nunca me ha pasado.

¢ Qué estrategias podria aplicar o recomendar, a alguien que su signo pueda ser
considerado genérico?

R: Que acompaiie dicho signo de un término de fantasia para otorgar

distintividad, algunas veces puede ser un término de la razon social de la empresa

siempre y cuando estos términos no sean descriptivos o de uso comun.

¢ Qué estrategias considera usted, se podrian aplicar para evitar que un signo sea
vulgarizado?
R: Colocar siempre el simbolo R. El titular debe hacer distintos esfuerzos, pero

entre ellos dejar siempre dejar constancia que esa marca se encuentra registrada.
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¢ Coémo diria usted que la Propiedad Intelectual esta relacionada con el Derecho
de Competencia?

R: En la Propiedad Intelectual hablamos de derechos de exclusiva, dicha
exclusiéon trae mas bien la suspension de los efectos de la competencia sobre un bien
determinado; en Competencia Desleal no podemos hablar de derechos de exclusiva,

sino mas bien se trata de una figura que busca evitar conductas que vulneren el

correcto funcionamiento del mercado y en especial evitar el exceso en la competencia.

Los derechos de exclusiva se protegen por via de PIl, mientras el sistema de

Competencia Desleal hace valer los derechos que, si bien no pueden protegerse por

derechos de exclusiva, cuentan con elementos facticos que permiten atacarlo por esta

via.

¢ Considera usted necesario que un especialista de propiedad intelectual se
involucre en la “gestidon” de un signo distintivo? En caso positivo, ;Coémo?

R: Si, considero que llevar la informacién sobre los requisitos y causales de

reqgistrabilidad de los signos distintivos, a los especialistas en publicidad, disefio y

mercadeo, facilita todo el proceso de proteccidn marcaria porque no se pierde la

inversion de tiempo, dinero, recursos en general que implica que luego el signo sea

descriptivo 0 genérico. Podrian los especialistas en Propiedad Intelectual involucrarse

en alguna reunién de creacion del signo o brindarle la informacion previa a que

comience la creacién del signo
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¢ Considera usted beneficioso que los especialistas de mercadeo, publicidad y
disefio, comprendan sobre buenas practicas, respecto a los signos distintivos,
desde la perspectiva de la propiedad intelectual?

R: Si, como comento anteriormente es una inversion Inteligente de tiempo,

dinero, esfuerzo. Al ellos tener un mayor manejo de la informacién concerniente a esta

area del derecho, no incurririan en signos que al final no puedan ser protegidos como

marcas siendo esto hoy en dia, de los Activos mas importantes de cualquier negocio.
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