





Agradecimientos

La culminacion de este trabajo y con ello la cercania a la finalizacién de la
Especializacion en Propiedad Intelectual, representa el cierre de un proyecto profesional
que, desde el inicio de mi carrera de Derecho, marque como norte. En este camino no
estuve solo, por lo que aprovecho estas lineas para destacar y reconocer a aquellos que

contribuyeron en ese objetivo e hicieron este recorrido muy valioso y significativo:

A mi madre, por ser mi guia, mi mejor ejemplo y mi maestra de vida.

A mi padre, porque desde lo lejos ha sido mi apoyo en los momentos de mayor

dificultad.

A mi novia, por siempre estar a mi lado, por darme fuerza y ser mi compafiera

de vida.

A mis tutores, por tener paciencia, por darme su sabiduria y ese impulso para

alcanzar los objetivos.

A la firma de abogados que pertenezco, por su comprension y respaldo en

este proyecto profesional.






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.
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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.
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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

20



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)

36



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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