IMPUESTAZ0: LA "SINTONIA FINA" LLEGO A LOS AUTOS Y AMENAZA A LA INDUSTRIA
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Legales |

ACTIVOS INTANGIBLES

Claves para

cuidar una marca

Por qué las companias deben gestionar'correctamente sus marcas
durante todos los afios que ésta esté vigente. Proteccion legal frente
a terceros e importancia de evaluar antecedentes registrales.

uando se piensa en el cuida-
do de las marcas, la primera
imagen que se presenta de
estos activos intangibles es 1a del

amparo de una marca en relacién
anuevas solicitudes de signos con-

fundibles con el propio o el de su
proteccion con respecto a actos de
terceros que mediante imitaciones
o falsificaciones pretenden usu-
fructuar el prestigio, reputacién y
éxito que ha adquirido su marca.

1

Se asocia el cuidado con la defensa
de la marca contra agresiones de
terceros, siendo éste a penas uno de
varios aspectos relacionados con la
correcta tutela de las marcas.
NACIMIENTO. E1 cuidado de las
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El buen tutelaje de la
marca impone el registro
de la denominacion por
un lado y del logo o marca
figurativa por otro.

marcas comienza en su génesis.
Elegir cual se usara y protegera
dependera de factores comerciales,
de marketing y del pablico al que
se dirigira el producto o servicio,
pero también de su factibilidad re-
gistral. Equivocarse en esta etapa
es demorar el lanzamiento o inclu-
80 abortar el proyecto. Evaluar an-
tecedentes registrales de
otras marcas, coexisten-
cias, identificar riesgos
e hipotesis de conflicto
con terceros, y anticipar
soluciones puede facili-
tar el camino. Ignorarlos
puede ser fatal.

. PROTEGCION. La elec-
cién de la marca a
proteger puede estar
condicionada por la im-
posibilidad de cubrir
todas las clases del no-
menclador marcario que
sean necesarias para el
proyecto y su plan de
expansion. El “como”
se refiere a qué tipo de
marca se protegera: de-
nominativa, figurativa o
mixta. O todas ellas. La
denominacion protegi-
da en simisma y sin nin-
gun otro aditamento es
la marca méis fuerte ya
que no se desactualiza
por cambios que pudiere
sufrir en su uso el tipo de
letra o color a ella aplica-
do. El buen cuidado dela
marca impone el registro
de la denominacion por
un lado y del logo o mar-
ca figurativa por el otro.

En cuanto a qué tipo
de signo se puede pro-
teger, las posibilidades estaran
supeditadas al sistema legal del
que se trate. La Argentina es muy
amplia al respecto y puede regis-
trarse cualquier signo que tenga
capacidad distintiva cuyo registro

no esté prohibido por la
ley. Ademas pueden re-
gistrarse signos como
marcas tridimensio-
nales, combinaciones
de colores aplicadas a
los envoltorios y a los
productos, exteriores
de edificios (Pizza Hut)
e interiores de locales,
a los moviles que usa
una empresa que per-
miten distinguirlos (el
marron y amarillo de
UPS, el vicleta de OCA)
0 a los uniformes del per-

sonal. También a la forma de los
productos cuando no es 1a habitual,
necesaria o inherente. Ademas, las
marcas moviles (la primera se re-
gistro el 2006 y pertenece a Intel),
las marcas olfativas (la primera
pertenece a I’Oreal) e incluso mar-
cas gustativas y tactiles.

TRAMITE. EI cuidado puesto en la
eleccion de 1a marca y en la deci-
5i6n de qué tipo de marca se prote-
gera continia con el tramite de re-
gistro. No s6lo en el cumplimiento
de los plazos y requisitos exigidos
sino también cuando en el tramite
se enfrentan oposiciones u obje-
ciones legales que a cambio de su
retiro o desestimacion pretenden
cercenamientos en la proteccion de
la marca o de su poder distintivo.
Dependiendo del caso, es preferible
enfrentar demoras por negociacio-
nes, mediaciones y hasta juicios
en vez de ceder ante pretensiones
infundadas que pueden ser motivo
de futuros arrepentimientos al ha-
ber firmado compromisos o acce-
dido a pretensiones que cercenan
el crecimiento o expansién futura
de la marca.

@ Registros varios. Oca e Iniel son
dos claros ejemplos -
de aquello que se
puede registrar. La
compania de correo
registro el color
violeta, :
mieniras que ‘
Intel tiene }) 0 C A
registrada su j
marca como

procesador mévil dentro de notebooks.

COMNFUSION. A la hora de registrar una
marca se piieden presentar oposiciones u
objeciones legales que busquen el retiro o
desestimacion de ese registro.

DEFENSA Y EXTINCIGN. Este es el
aspecto con el que mas se asocia el
cuidado de las marcas. Incluye su
defensa aun cuando la marca esta
en tramite de registro e involucra
la defensa contra la pretension de
registrar o usar marcas confun-
dibles y supone la presentacion
de oposiciones, intimaciones a
terceros por cese de uso y el dili-
genciamiento de medidas precau-
torias requiriendo el secuestro,
embargo e inventario de productos
en infraccion. Incluso el cese dela
explotacién de la marca espuria.

Cuando el titular no tiene mas
interés en la marca y decide no
renovarla debe evaluarse esta de-
cisién en relacion a los conflictos
con terceros. Si existen juicios u
oposiciones que tienen como fun-
damento la marca que se esta de-
Jjando vencer, debe reevaluarse la
decision, sila marca sale del patri-
monio del titular por transferencia
debe informarse al adquirente de
la existencia de dichos conflictos.
Por ultimo, ante determinadas si-
tuaciones el titular no podra dejar
extinguir el registro. Tal es el caso
de la marca como garantia de obli-
gaciones con terceros, o como bien
fideicomitido en un fideicomiso.

En definitiva las marcas nece-

sitan una adecuada tutela en las .

distintas etapas de su vida por lo
que no debe dejarse librado al azar
su correcta gestion desde su naci-
miento hasta su desaparicion. g

GusTavo SENA
SENA & BErTON MORENO.

FORTUNA 71




