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BRANDING Y PROPIEDAD INTELECTUAL. EL USO DEL NAMING Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CREACIÓN Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES, PRINCIPALMENTE: MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Ana Lúcia de Sousa Borda



Resumen El objetivo de este trabajo es tratar de la estrecha relación que puede ser establecida entre el Naming y la Propiedad Intelectual, en adelante referida simplemente como PI. El Naming, que denomina el proceso de creación de una marca, puede beneÞciarse, enormemente, de que tenga a PI como una aliada. En este estudio, serán abordados importantes conceptos de PI que se aplican a las marcas en todas sus formas de presentación (denominativas, mixtas, Þgurativas y tridimensionales). Además de explicar lo que se puede y, también, lo que no se puede constituir como marca, este trabajo tratará de conceptos vitales relacionados a las marcas, como la distinctividad y la disponibilidad. Comentarios sobre decisiones administrativas y judiciales van a enfrentar los conceptos, aquí presentados de forma práctica. Al término del trabajo, será posible concluir que la unión de los esfuerzos, por medio de la interacción entre las distintas áreas –Branding (Naming) y PI–, logra orientar el proceso creativo con foco en la obtención y mantención de activos intangibles.
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Branding and Intellectual Property. The role of Naming and Intellectual Property in the Creation and Protection of Intangibles, Mainly: Trademarks for Products and Services Abstract The objective of this work is to deal with the close relationship that can be established between Naming and Intellectual Property, hereafter referred simply as IP. Naming, the branding process, can greatly beneÞt from having IP as an ally. In this study, important concepts of IP that apply to trademarks in all their forms of presentation (word, mixed, Þgurative and three-dimensional) will be addressed. In addition to explaining what is possible and also what can not constitute a brand, this work will deal with vital concepts related to brands, such as distinctiveness and availability. Comments on administrative and judicial decisions will address the concepts presented here in a practical way. At the end of the work, it will be possible to conclude that the union of the efforts, through the interaction between the different areas –Branding (Naming) and IP–, attain the goal to orient the creative process with focus on the obtaining and maintenance of intangible assets Introducción La Þnalidad de este estudio es demonstrar que el Naming, considerado como el “proceso de desarrollo de nombres de marcas” (RODRIGUES, 2011, p. 18) y la PI pueden unir fuerzas con la intención de que el proceso de creación de nuevas marcas esté mejor orientado. El trabajo conjunto de profesionales de las dos áreas resultará en una mayor efectividad del proceso de creación y, antes que nada, resultará en la elección y opción de nuevas marcas. La necesidad de conjugar habilidades aparentemente tan distintas, es reforzada por medio de un hecho que ya se hizo corriente para los profesionales implicados en el proceso de desarrollo de un nuevo nombre y aquéllos encargados de examinar sus perspectivas de protección, por medio de un registro de marca: la creciente diÞcultad de llegar a un nuevo nombre, en los principales segmentos de la industria. Hay situaciones en que son necesarias varias tentativas –un mínimo de cinco nuevos nombres, para que se tenga una denominación viable, o sea, 102
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con buenas perspectivas de obtención de registro, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial– INPI. Para que la PI y el Naming puedan, realmente, hacerse aliados es importante deconstruir la imagen que muchos profesionales del área de Branding tienen de los especialistas en PI. Para esos últimos, la marca necesita, antes de más nada, ser distintiva, o sea, su principal función es diferenciar un determinado producto o servicio de los demás en un mismo segmento de mercado, o en un ramo a Þn. Sería equivocada la idea de que los profesionales del área de PI, interÞeren en el proceso de creación y selección de una marca y frustran el proceso creativo. Esa idea no tiene procedencia, pues el intuito de los profesionales es justamente prevenir riesgos de situaciones negativas e incluso, muchas veces, desastrosas, para depositantes que no siendo operadores del sector de PI, no tienen familiaridad con las reglas que orientan este campo del Derecho. El abordaje de las nociones y principios básicos de la Propiedad Industrial (PI), así como de las decisiones administrativas y judiciales permitirá el surgimiento de un cuadro más claro acerca de las posibilidades de registro y protección del activo intangible que es la marca, considerada en la actualidad como el más valioso de muchas empresas, llegando hasta a superar el valor correspondiente a la suma de todos sus activos tangibles. Inicialmente, serán presentadas algunas importantes nociones de PI, entre ellas la limitación que se le impone por ley. En seguida, será brevemente abordada la efectividad de que se unan al Naming y a la PI. Este estudio dejará claro lo que puede constituir una marca en los términos de la ley que rige la materia en Brasil, la Ley de Propiedad Industrial (Ley nº 9.279/96) - LPI. Algunos aspectos legales también serán abordados, pero solamente en la extensión necesaria para que el objetivo de este trabajo no sea limitado a los dictámenes de la referida LPI. Son ellos: la Constitución Federal, el Convenio de Paris, el Acuerdo TRIPs - Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio y al Código de Defensa del Consumidor - CDC - Ley nº 8.078, del 11 de septiembre de 1990. El abordaje de dos tratados internacionales, de enorme relevancia en materia de propiedad intelectual, tiene por Þnalidad, en cierta medida, ampliar el objetivo geográÞco de este estudio. 103
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Serán presentadas las marcas, en sus diferentes formas, con ejemplos claros. La distinctividad y la disponibilidad, como prerrequisitos para proteger las marcas, merecerán destacado análisis en este trabajo. Asimismo algunas prohibiciones de registro de marca previstas en la LPI y, más frecuentemente, aplicadas por el INPI (con mención a algunas decisiones), con el objetivo de llamar la atención de los profesionales de creación para algunos límites impuestos por ley y, así, optimizar el proceso de creación, o al menos de elección de una nueva marca. Las marcas serán examinadas, cuanto a su grado de distinctividad. Será abordado el interesantísimo fenómeno de la adquisición de distinctividad. El Principio de la Especialidad de las Marcas será tratado de forma a aclarar el alcance que una marca posee en circunstancias normales. Por último, algunas breves consideraciones sobre la importancia de las búsquedas previas, con énfasis en el papel que ellas pueden ejercer en el proceso de selección de una marca. Algunas nociones de PI Para que haya una adecuada comprensión de este trabajo, es necesario, en primer lugar, presentar algunas nociones de PI. La propiedad inmaterial –sea ella intelectual o industrial– encierra de un lado la noción de propiedad en favor de aquél que dio origen a un bien intangible, o que, de forma legítima, de él se haya apropiado y, por otro lado, su derecho de actuar contra terceros que, de algún modo, vengan a invadir su esfera de exclusividad. Al tratar de esos dos conceptos, Barbosa (2003, p. 15) aÞrma que: “Ya al segmento de la Propiedad Intelectual que tradicionalmente afecta más directamente al interés de la industria de transformación y del comercio, tal como los derechos relativos la marcas y patentes, acostumbra designarse como “Propiedad Industrial”. IdentiÞcamos un raciocinio semejante en las palabras de Carlos Antônio Esteves Torres (apud INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, 2009, p. 1), cuando concluye que “La propiedad intelectual representa el alma de la creación y la propiedad industrial, su principal manifestación”. Más adelante, en la misma obra, el referido autor discurre sobre la necesidad humana de encontrar y preservar condiciones que propicien su existencia y también la de sus descendientes, contextualizando 104
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tal necesidad en el ámbito de la PI como sigue: “La naturaleza humana tiene, entre otras características, la de la preservación propiciadora de la continuidad de la vida, cualidad innata. La escasez, madre de la economía, obliga a que los animales, en especial los hombres, conserven sus conquistas para que no les venga a faltar reservas para sobrevivir. Este es el centro aclaratorio de la importancia de la propiedad industrial que involucra aspectos ÞlosóÞcos, antropológicos, sociales y económicos. (TORRES, apud INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, 2009, p. 3) La inserción de la PI en el orden económico Para que la PI quede aún más contextualizada, vista desde el orden económico, es imperioso, una vez más, valerse de las indispensables palabras del maestro Barbosa, al llamar la atención sobre un problema inherente a la PI: “la naturaleza de los bienes inmateriales, hace que un bien inmaterial, una vez puesto en el mercado, sea susceptible de inmediata dispersión”. (BARBOSA, 2003, p. 22). Cuando se reÞere a la dispersión, el tratadista tiene en mente el hecho de que el libre acceso a bienes intangibles, sin cualquier interferencia, o mejor, sin la previsión de sanciones legales, haría que estos bienes ingresasen en el dominio público, en el mismo acto que estén disponibles pudiendo ser apropiados o usufructuados por cualquiera sin cualquier tipo de contraprestación. Tal estado de cosas llevaría a un completo desestimulo del desarrollo y de la investigación de nuevos bienes intangibles. En otras palabras, no habría más sentido para el inventor, investigador, autores y todos aquellos empeñados en el desarrollo de nuevos productos, soluciones, marcas, embalajes, obras literarias, etc., en emprender cualquier tipo de esfuerzo, ante la ausencia de perspectiva de retorno. Tal es la importancia de la Propiedad Intelectual en ámbito global que hay una agencia (entre las 16 agencias especializadas de las Naciones Unidas) enteramente dedicada a ella: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), creada en 1967, con sede en Ginebra y de la cual Brasil es miembro. La Constitución Federal consagra por primera vez en nuestra legislación la protección a la propiedad industrial, protección que Þgura entre los Derechos y Garantías Fundamentales, por supuesto muy bien venido. 105
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Los límites impuestos a la PI Se destaca la importancia de la existencia de límites jurídicos bien deÞnidos: “La desventaja de esa dispersión del conocimiento es que no hay retorno en la actividad económica de la investigación. De esta manera, es preciso resolver lo que los economistas llaman de falla de mercado, que es la tendencia a la dispersión de los bienes inmateriales, principalmente aquellos que presuponen conocimiento, a través de un mecanismo jurídico que crea una segunda falla de mercado, que viene a ser la restricción de los derechos. El derecho se vuelve indisponible, reservado, cerrado lo que naturalmente llevaría a la dispersión”. (BARBOSA, op. cit., 2003, p. 22) Dando continuidad a su raciocinio, el autor con notable precisión, agrega: “La exclusividad jurídica de la utilización de un bien inmaterial, idea, forma o posición en el mercado nos da una seguridad mínima de que se tendrá la ventaja económica de la escasez.” (Op. cit., 2003, p. 22). No obstante, hay que entender el concepto de exclusividad de una manera un tanto restricta y relativa, se nota, en el caso de las marcas de productos y servicios, que son los principales objetos de nuestro estudio: su protección exclusiva es puntual, una vez que terceros quedan excluidos tan solo por utilizar marcas idénticas o susceptibles de generar riesgo de equívocos, o de asociaciones, cuando destinadas a identiÞcar productos o servicios idénticos, semejantes o a Þnes. Más adelante estudiaremos, en mayor profundidad, el alcance de la noción de exclusividad en el Derecho Marcario. Aquí, se hace imperioso presentar algunas nociones sobre el Derecho Marcario, rama todavía poco conocida en comparación con otras ramas del Derecho. En consonancia con el objetivo de este trabajo, abordaremos algunos de sus principales aspectos, vale notar que algunos de ellos serán apenas mencionados, ya que serán analizados en mayor detalle, a lo largo de este trabajo. Cumple observar que los derechos de propiedad industrial son bienes muebles. Primeramente, el Derecho Marcario se ocupa de deÞnir lo que es marca. Moro (2003, p. 29) adopta, como punto de partida, el concepto de la LPI2 que en su art. 122 establece: “Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales”. En seguida, la referida autora 106
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concluye: “Se desprende, de esta forma, que el carácter de la distinctividad es casi unánime. “El carácter de la distinctividad (…) es condición esencial de validez de la marca, así como una función de ésta”. (MORO, 2003, p. 32). La misma conclusión da Fróes al resaltar: “El requisito esencial de la marca está indicado en el art. 122 de la Ley de la Propiedad Industrial: es su distinctividad”. (FARIA CORREA et al., 2007, p. 86). La OMPI también deÞne lo que es marca en los siguientes términos: “La marca es una señal capaz de distinguir mercaderías o servicios de una empresa de aquellos de otras empresas”. Complementando la importante noción de distinctividad, tenemos el concepto de disponibilidad, que también será objeto de un abordaje más detallado. El Derecho Marcario establece tres especies de marcas: de producto o servicio, de certiÞcación y la colectiva. Estas son las especies previstas en la Ley de Propiedad Industrial - LPI), en su artículo 123. Las marcas de producto o servicio son aquellas empleadas para distinguir determinado producto o servicio de otros, de orígenes diversos. Ya la marca de certiÞcación es empleada, como dispone la misma ley, para “atestar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o especiÞcaciones técnicas, notablemente, cuanto a la calidad, naturaleza, material utilizado y metodología empleada” (Art. 123 inciso II de la LPI). Para que quede asegurada, la entidad certiÞcadora no puede tener interés industrial o comercial directo sobre el bien o servicio objeto de la certiÞcación. La marca colectiva presupone la fabricación de determinado producto por un grupo de empresas o productores, normalmente reunidos en cooperativas o asociaciones. Retomando ahora el punto inicial, no importando cual sean los límites impuestos a la PI, hay que tener en mente que la exclusividad o el monopolio (siempre restricto, en su alcance, a determinado segmento o segmentos próximos, como en el caso de las marcas o, en el tiempo, como ocurre con las patentes de invención) tiene importantes limitaciones. Es imperioso notar que prevalece, de esta manera, el principio de la libre concurrencia, como regla general, y la PI, como excepción, a Þn de asegurar que la protección al bien mayor, que es la libre concurrencia (expresamente asegurada por nuestra ley máxima, que es la Constitución Federal), se dé con bases leales y honestas. Con eso, se 107
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evitan perjuicios a los derechos y a los intereses del consumidor como así también a los derechos de aquellos titulares que tuvieron el cuidado de proteger sus bienes inmateriales. La PI y el Naming como aliados Presentados los contornos iniciales de la PI, es llegado el momento de abordar aspectos del Branding, con especial énfasis para Naming. “La práctica de creación y gestión de las marcas es llamada branding” (SILVA, B. 2012, p. 10). Lo que puede constituir marca en los términos de la Ley de Propiedad Industrial (Ley nº 9.279/96) - LPI Considerando el objetivo de este trabajo, se hace menester realizar algunas consideraciones al respecto de lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial (LPI) sobre las señales distintivas pasibles de registro como marca. Al Þjar que solo las señales distintivas visualmente perceptivas y no comprendidas en las prohibiciones legales pueden constituir marca, la LPI deja claro que está vedada la posibilidad de registro de las llamadas marcas no tradicionales, que son entre otras, las marcas sonoras, gustativas, táctiles etc. Esa limitación de la LPI es muy criticada por los especialistas de la materia, entre ellos Correa, al indagar “¿Por qué apenas la idea podría aprehender las marcas? El oído también puede; así, también, el tacto; el paladar; el olfato. La realidad objetiva es apenas una cosa, vista a través de diversas escotillas.” (FARIA CORREA et al., 2007, p. 215) Apenas, como referencia, las legislaciones de varios países admiten el registro de marcas no tradicionales, en especial de la marca sonora. Es lo que se da, por ejemplo, en la legislación norte-americana, lo que permitió que fuera concedido el registro para la famosa marca sonora del estudio cinematográÞco Metro, que consiste en el Rugido de un León. Aunque sea punto de críticas, la LPI está en línea con lo que dispone el acuerdo TRIPS, que al respecto de las marcas así dispone: Art, 15 –Objeto de la Protección– Cualquiera señal, o combinación de señales, capaz de distinguir bienes y servicios de un emprendimiento de aquellos de otro emprendimiento, podrá constituir una marca. Estas 108
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señales, en particular palabras, inclusive nombres propios, letras, numerales, elementos Þgurativos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de esas señales, serán registrables como marcas. Cuando las señales no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes y servicios pertinentes, los Miembros podrán condicionar la posibilidad del registro al carácter distintivo que hayan adquirido por su uso. Los Miembros podrán exigir, como condición para registro, que las señales sean visualmente perceptibles. Volviendo a la legislación de Brasil, aquél que desarrolle una marca que no pueda ser registrada en virtud de la limitación legal, con el Þn de probar su derecho, el titular deberá adoptar algunas medidas, siendo la primera de ellas el registro de su creación en el Notario de Registro de Títulos y Documentos. En el caso del uso de marca por medios electrónicos, o incluso por otros medios, por ejemplo, radio o televisión, el interesado podrá solicitar a un notario que emita un acta notarial, con el Þn de documentar este uso. Podrá optar, todavía, por otras formas de documentación para Þnes de comprobación de su creación, admitidas en Derecho. Tanto el registro, en el Notario como el acta notarial, tiene bajo costo, pudiendo obtenerse rápidamente. En esos casos es importante tener en mente que el uso de las marcas no tradicionales, justamente en razón de la ausencia de registro, debe ser sistemáticamente documentado, (debiendo constar, por lo menos, la información del año de uso) y archivado por su titular para que cuando sea necesario tenga pruebas contra terceros que traten de violar su derecho. En el caso de que el titular de la marca no tradicional deba enfrentar una infracción de su derecho podrá adoptar medidas con fundamento en la concurrencia desleal, presentando la prueba de su mejor derecho. En los términos de la LPI, constituye crimen de concurrencia desleal cualquier acto nocivo a un concurrente. Como bien apunta Alberto Silva, hay una resistencia en formular un concepto para la Þgura de la concurrencia desleal: Cumple resaltar, de inicio, que la legislación nacional, así como la convencional, evita deÞnir concurrencia desleal. Ante la inÞnita variedad o modos utilizados por el concurrente deshonesto, los legisladores preÞrieron optar por deÞniciones genéricas. (SILVA, La. 2013, p. 63)
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Las formas de presentación de las marcas En los términos de la LPI, las marcas podrán ser denominativas (consistiendo del nombre en letras mayúsculas, minúsculas o con alternancia de mayúsculas y minúsculas), mixta (combinación de elemento(s) nominativo(s) y un logotipo, por ejemplo), Þgurativa (desprovista de cualquier elemento nominativo) o tridimensionales. En relación a estas últimas, vale anotar que ellas pueden tanto referirse al propio producto o a su forma de acondicionamiento. En esta categoría, es muy frecuente el registro de embalajes de perfumes, entre otros productos, como ilustramos a seguir. Marca denominativa: RED BULL - Red Bull - red bull Marca mixta



Marca Þgurativa



Marca tridimensional



110



Colección de Propiedad Industrial e Intelectual



La marca y su principal función: la distinctividad Aunque se pueda atribuir otras funciones a las marcas, como la función publicitaria, la función distintiva, o sea, la diferencial es la más relevante. Para Fróes, “La marca puede ser deÞnida, en pocas palabras, como la señal distintiva o identiÞcadora del producto o servicio. Pero en el pasado lo que prevalecía era la teoría de que la marca tenía como función primordial indicar la procedencia del producto, distinguiéndolo de otros similares de procedencia diversa”. (FARIA CORREA et al., 2007, p. 83) Así lo primordial es tener presente la distinctividad o el carácter distintivo de una marca como un requisito esencial que hay que atender. Más adelante, cuando hablemos sobre las marcas sugestivas (que, de algún modo, sugieren el producto o el servicio que identiÞcan), arbitrarias (nombres propios y palabras extraídas de nuestro idioma o de un idioma extranjero, pero sin cualquier relación con los productos y servicios que señalan) y fantasiosas (nombres creados, inventados que de ningún modo, sugieren los productos y servicios reivindicados por su titular), este requisito será tratado en mayor profundidad. El requisito de la distinctividad debe ser extendido para cualquier forma de presentación que la marca venga a asumir. En caso de marcas mixtas, por ejemplo, el examen irá abarcar tanto el elemento nominativo (denominación, combinación de letras o números), cuanto el Þgurativo (logotipos, disposición del conjunto de colores, etc.). La Disponibilidad como un Requisito Esencial de las Marcas Independientemente del grado de distinctividad que una marca pueda tener, hay un requisito esencial que atender: la disponibilidad, como aparece muy bien destacado por la, entonces, Jueza Federal Liliane Roriz, en la calidad de relatora de un proceso en que se discutía la colisión, o no, entre la marca B&W, de un lado, y la marca MAN B&W, de otro lado. Además de eso, entre los requisitos exigidos para la registrabilidad de la marca se destaca su distinctividad y la disponibilidad, de manera que la señal por la que se presenta la marca debe ser distinta de las demás existentes en uso o bajo registro de otra empresa, perteneciente al mismo género de actividad o a Þn. 111
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La distinctividad, aunque esencial, no asegura, necesariamente, la posibilidad de registro de la marca. Por más distintiva que una marca pueda ser, eso por sí solo no aleja la posibilidad de que un tercero se haya apropiado de ella, anteriormente. En otras palabras, ella no estaría disponible. Eso puede ser constatado, por medio de buscas previas. De todas maneras, es necesario señalar que la LPI privilegia, como regla general, aquél que, en primer lugar, solicitó el registro de la marca y, apenas, en carácter excepcional, aquél que promovió su uso, anteriormente, de buena fe. En suma, el legislador optó por lo que llamamos de sistema atributivo (denominado por la doctrina de lengua inglesa como Þrst in time, Þrst in right o Þrst to Þle, Þrst to be served), atribuyendo el mejor derecho a aquél que primero requiera la protección de un nombre o expresión, como marca, por medio de un depósito (un requerimiento), en el INPI. Esta es la regla general y a ella nos atendremos. Precisamente en virtud de la adopción del sistema atributivo es que la disponibilidad de la marca gana enorme relevancia, como un requisito esencial a ser considerado por los profesionales implicados con la creación de nuevos nombres, o sea, con el Naming. En esa estela, las llamadas buscas previas pueden desempeñar un papel fundamental, descartando aquellos nombres que, aunque preferidos por sus creadores, tienen serios obstáculos para su registro, exigiendo la búsqueda de alternativas. Las prohibiciones de registro más frecuentemente aplicadas por el INPI La Ley de Propiedad Industrial (LPI) enumera todas las prohibiciones de registro de marcas, vale la pena resaltar aquellas más frecuentemente aplicadas por el INPI. No son pasibles de registro las marcas que constituyen reproducción integral, parcial o todavía imitación de marcas registradas de terceros, destinadas a identiÞcar productos o servicios idénticos, semejantes o aÞnes. Esta es la prohibición más corriente aplicada por el INPI para denegar solicitudes de registro de marca. Sobre este dispositivo se hace menester resaltar el hecho de que el legislador no se detuvo en alejar el riesgo de confusión, más fácil de ser identiÞcado, pero también, el riesgo de asociación, como una circunstancia adicional a prohibir un 112
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registro de marca. La aplicación de esta prohibición solo corrobora lo que ya fue dicho: son cada vez mayores las diÞcultades para llegar a un nombre que esté disponible para registro en los principales segmentos de la industria. Las decisiones listadas, a seguir apuntan a algunos de los criterios que orientan el examen de colisión de marcas realizado por el INPI: • NEOSALDOR (medicamentos) denegada en razón de NEOSALDINA (medicamentos) • BAD BULL (bebida energética) denegada en razón de RED BULL (bebida energética) En el caso NEOSALDINA x NEOSALDOR prevaleció el entendimiento de que habría riesgo de confusión o de asociación entre marcas consideradas confundibles, en vista de sus semejanzas gráÞca y fonética. Además la impresión de conjunto de ambas marcas op. cit. –punto importante en ese tipo de análisis– también apunta para la imposibilidad de coexistencia pacíÞca de esas marcas, en un mismo segmento. De lo contrario el consumidor podría ser perjudicado adquiriendo un producto distinto de aquél que, realmente pretendía. En la decisión proferida en el caso RED BULL x BAD BULL, también hubo el entendimiento de que entre esas marcas les faltaba suÞciente diferenciación. Es ßagrante, todavía, la clara mala intención del concurrente, ya que hay una inÞnidad de denominaciones que él podría haber adoptado para distinguir su energético. PreÞrió, entretanto, el camino más fácil, acercándose de la marca del producto líder del mercado, por medio de una imitación grosera. Forzoso concluir que búsquedas previas podrían haber advertido tales obstáculos, dejando en claro a los profesionales de creación la necesidad de buscar una alternativa, o sea, una marca disponible. Vale notar, igualmente que el INPI demora en promedio de dos a tres años para decidir si una marca es, o no, merecedora de registro. La segunda prohibición de registro que con mayor frecuencia es aplicada por el INPI es aquella que veda el registro como marca de “términos de uso común, vulgar o necesario, relativamente, a los productos o servicios que van a distinguir”. En muchos casos, las decisiones del INPI son acertadas, como, por ejemplo, las que dieron por denegados las solicitudes de registro de las marcas NO-BREAK (aparatos eléctri113
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cos, electrónicos; aparatos para producción, distribución y conversión de energía eléctrica), COMPACT POWER (aparatos eléctricos, electrónicos, etc.), o HAIR CARE (cosméticos). Otros entendimientos del referido órgano, sin embargo, sorprenden, pues consideran marcas que, en verdad, son sugestivas o evocativas y, a veces, hasta fantasiosas, como marcas desprovistas de cualquier carácter distintivo, a punto que no merezcan la protección pretendida por su requirente. Fue lo que ocurrió en el examen de las marcas PLANTA FIBER (Þbra alimentar) y HOLISTIC SELECT (comercio de aparatos e instrumentos veterinarios, etc.), como descriptivas. Lo que nos parece es que en el caso PLANTA FIBER, podría haber sido denegada la solicitud de registro de la marca en su conjunto, o sea, sin exclusividad para los términos ‘planta’ y ‘Þber’, aisladamente. La marca HOLISTIC SELECT, a su vez, se presenta revestida de suÞciente distinctividad, en relación a los servicios que identiÞca, no siendo posible vislumbrar la razón para denegarla con base en el argumento de que sería descriptiva o de carácter genérico. Para esos casos, una vez agotada la esfera administrativa (examen por el INPI), todavía resta al interesado la vía judicial, una opción para estudiar criteriosamente, teniendo en vista los valores implicados para el ingreso en juicio y, también, el tiempo medio, para que haya una decisión de segunda instancia en el proceso, aproximadamente unos tres años. Nuevamente en estos casos las buscas previas son de grande valor, toda vez que en muchos casos traen resultados que permiten alertar sobre un posible escenario de incertidumbres porque marcas o expresiones de carácter genérico o de uso común (o al menos algunos de sus elementos), en relación a los productos y servicios que identiÞcan, no raro, ya fueron objeto de solicitudes anteriores por terceros, aunque sin éxito. El que se protege, en este caso, es el derecho de todos los concurrentes en un dado segmento de utilizar, libremente, un nombre o expresión de uso necesario o de carácter descriptivo. En la hipótesis de ser concedido el registro de un nombre o expresión, en esas condiciones, en favor de un único titular, nombre o expresión esa que debe permanecer de uso libre, se estaría creando un monopolio injusto, contrariando las bases de nuestro sistema económico que adopta el principio de la libre concurrencia. 114
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Si el interesado juzga que vale la pena, podrá requerir, como marca, el registro de denominación o expresión de uso común o de carácter descriptivo, pero la protección, en este caso, quedará restricta, tan solo, a la forma peculiar de la marca, que podrá revestirse de una estilización característica asociada, por ejemplo, a un conjunto de colores o, todavía, a un logotipo. Podrá así defenderse de terceros que vengan a reproducir o imitar la forma distintiva de su marca, o sea, lo que se denomina elementos Þgurativos, pero nada podrá hacer para impedir el uso de los elementos llamados nominativos, que pueden constituirse de palabras, letras o números, ya que éstos no tienen fuerza distintiva por su carácter genérico o descriptivo. En tercer lugar, hay un considerable número de solicitudes de marcas que son rechazadas porque no ejercen función diferenciadora: las expresiones de propaganda. El rechazo, en estos casos, ocurre porque los slogans y las expresiones de propaganda, de hecho, no desempeñan tal función. Ellas se prestan, en verdad, a divulgar, anunciar o resaltar las cualidades del producto o servicio. Pero en muchas situaciones es difícil evaluar si determinada expresión constituye marca o expresión de propaganda. El problema no tiene solución simple y la jurisprudencia del INPI, tampoco trae luz sobre el asunto, como podremos veriÞcar por medio de los ejemplos a seguir: • O GLOBO, QUEM LÊ JORNAL SABE MAIS - registrado como marca • O GLOBO, MUITO ALÉM DO PAPEL DE UM JORNAL denegado y con recurso pendiente de decisión • SE É BAYER É BOM - denegado y con recurso pendiente de decisión • TE DA ALAS - registrado como marca • NEOSALDINA - Mais Forte que a Sua Dor de Cabeça - denegado, aguardando resultado al recurso interpuesto. Hay, en nuestra evaluación, una ßagrante contradicción entre las decisiones arriba ejempliÞcadas. Al mismo tiempo en que la inserción de la marca del requirente del registro parece apuntar para la posibilidad de protección, a ejemplo de lo que ocurrió en el caso O GLOBO, QUIEN LEE EL DIARIO SABE MÁS, el mismo criterio no fue adoptado en la denegación de O GLOBO, MUCHO MÁS QUE PAPEL DE DIA115
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RIO, SI ES BAYER ES BUENO y NEOSALDINA, MÁS FUERTE QUE SU DOLOR DE CABEZA, vale notar que tales decisiones todavía son pasibles de modiÞcaciones. Ya en el caso TE DA ALAS hay que partir del presupuesto de que el examinador fue capaz de identiÞcar el producto: la bebida energética RED BULL. Esta parece ser la clave para la solución de un verdadero enigma: el que lleva al examinador del INPI a concluir que una determinada expresión remite, directa e inequívocamente, a la marca del fabricante o comerciante para, con base en eso, concederle la protección como marca. Vale resaltar que no siendo posible la obtención de registro de una expresión de propaganda, por fuerza de la prohibición comentada, el interesado podrá requerir su registro en el Notario del Registro de Títulos y Documentos. Tal registro, aunque no presuponga cualquier examen de mérito, posee fe pública y podrá ser muy útil en el caso de terceros que traten de reproducir o imitar el slogan o la expresión de propaganda. Además se recomienda mantener en archivo comprobaciones del uso, sea por medios electrónicos o impresos en general, debiendo estos últimos mencionar al menos el año de la impresión. En el caso de utilización de slogan o expresión de propaganda, por medios electrónicos, es posible solicitar a un notario que certiÞque el uso, por medio de acta notarial. La certiÞcación por medio de acta notarial, puede valer, también, para los casos de violaciones, o sea, por medio de tal documento, es posible documentar eventuales infracciones que vengan a ser cometidas por terceros, facilitando la producción de la prueba del ilícito, incluso porque el infractor, para esquivarse de la punición, podrá, rápidamente, promover mudanzas que vengan a descaracterizar la infracción. En este caso, el acta notarial también poseer fe pública y desempeñará el papel de un verdadero retrato de la infracción. Tanto el registro en el Notario del Registro de Títulos y Documentos como el acta notarial pueden ser obtenidos a costos muy bajos y en cortísimo espacio de tiempo. Concluyendo nuestros comentarios acerca de este tópico, urge que hagamos mención a la pertinente y exacta observación de Alberto Silva (2013, p. 169): En la actual Ley de la Propiedad Industrial la expresión de propaganda perdió aquella protección especíÞca. Sin embargo, su uso desautorizado es considerado acto de concurrencia desleal, conforme se deprende de la lectura del art. 195, IV, de esa Ley. 116
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El Grado de Distinctividad de las Marcas Para mejor entender la distinctividad, requisito esencial de las marcas, son necesarias algunas nociones que a ellas se les aplican, notablemente, su clasiÞcación en (i) marcas débiles, sugestivas o evocativas, (ii) marcas arbitrarias y (iii) marcas fantasiosas. Marcas Débiles, Sugestivas o Evocativas Marcas débiles son adoptadas por varios segmentos de la industria, en especial aquellos segmentos que se ocupan de bienes de consumo, una vez que son dirigidos al gran público. Entre tales segmentos, el farmacéutico es el que más frecuentemente adopta marcas débiles. Esto es porque un gran número de laboratorios farmacéuticos componen sus marcas a partir de preÞjos, suÞjos o radicales que sugiere o evoca las características del medicamento, su principio activo o su Þnalidad terapéutica. La adopción de la palabra dolor por diversos laboratorios en la composición de sus marcas es un ejemplo que ilustra muy bien ese punto, considerando la coexistencia de las marcas DORIL C, SONRIDOR, ANADOR, DORILAX, y DORFLEX, todas las pertenecientes a titulares distintos, apenas para citar unos pocos ejemplos. Eso signiÞca que ellas coexisten en el mercado, siendo comercializadas en los mismos establecimientos comerciales. Además se trata de productos a los cuales el consumidor podrá tener libre acceso. Tal coexistencia puede causar mucha sorpresa a un lego pero aquí retomamos la cuestión de la distinctividad o del carácter distintivo. Marcas que contienen elementos (preÞjos, suÞjos o mismo palabras) que sugieran la Þnalidad del producto o sus características son denominadas marcas débiles, sugestivas o evocativas. Tales marcas se entienden como más ventajosas por la industria y el comercio en general, porque ya ofrecen al consumidor algún tipo de información sobre el producto o servicio. Es mucho más fácil memorizar la marca ANADOR, por ejemplo, que la marca OMEGA en la hipótesis de que ambas identiÞquen analgésicos. No hay duda de que las marcas sugestivas o evocativas pueden traer beneÞcios más inmediatos a sus titulares, a medida que no exigen ma117
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yores inversiones para su anclaje en la mente del consumidor. En contrapartida a esa ventaja, los titulares de marcas, en esas condiciones, tendrán que aceptar y tolerar el ver su marca coexistiendo con otras semejantes. Eso se reßeja directamente en el examen de colisión hecho por el INPI, que frente a las marcas sugestivas tiende a permitir su coexistencia. Solo en casos de extrema semejanza o identidad, entonces es apuntada la colisión. Prevalece el entendimiento de que el consumidor, al verse frente a marcas muy semejantes en un segmento, sabrá distinguirlas. En la esfera judicial, hay, también, precedentes que refuerzan la tesis de que un bajo grado de distinctividad puede acarrear, de forma irremediable, la coexistencia de marcas semejantes. Este entendimiento fue aplicado por el 4º Grupo del Tribunal Regional Federal de la 4a Región y resultó, por medio de decisión unánime, en la mantención del registro de la marca MAXITUNING, no obstante la apelación presentada por Maxi GráÞca Editora Ltda., con fundamento en el registro anterior de la marca MAXIGRÁFICA y que también ejerce la función de elemento diferenciador de su nombre empresarial. Vale citar algunos trechos del voto del Relator, Juez Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, por su precisión: “(…) Al Þnal, la marca posee función de orientación del consumidor en la adquisición de un producto, pero también constituye un medio para la captación de clientela, conÞriendo el derecho de exclusividad y Þgurando, indiscutiblemente, como verdadero vehículo de divulgación del producto/servicio que representa.”(…) “Ocurre, sin embargo, que partiendo de tales directrices y de la análisis de los dispositivos arriba transcritos, además del concreto examen especíÞco de la querella puesta en mesa, se tiene que al agregar el término TUNING al elemento MAXI es suÞciente para la distinción de las marcas de –respectivamente MAXIGRÁFICA y MAXITUNING–, no habiendo, así, cualquier irregularidad a ser reconocida relativamente al registro nº 825924650, ‘concretado por el INPI’”.41 En lo que corresponde al carácter evocativo el voto destacó todavía: “(…) Y no se puede olvidar, como bien destacó el Directorio de Marcas del INPI en el documento que acompaña la contestación (PROCADM2 - evento 13) que el elemento de composición maxi (y sus 118
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variaciones) evocan una supuesta calidad máxima o, superior, atribuible a los productos señalados, cabiendo el peso de la convivencia. (…) De hecho, ambas marcas poseen un claro término ‘evocativo’, que busca acercar a los consumidores a una ‘máxima’ calidad de los productos y servicios ofertados”.41 Antes de concluir este tópico, se debe resaltar que, en algunos casos, es extremamente difícil establecer si una denominación es sugestiva y, consecuentemente, merecedora de protección como marca, o si está enteramente desprovista de carácter distintivo, dejando, así, de hacer justicia a tal protección. Como bien señala Petty, “La línea divisoria entre marcas sugestivas y descriptivas no es clara” (traducción libre). (PETTY, 2008, p. 192) Sin embargo, en la práctica, podemos adoptar una solución que puede servir para la elucidación de por lo menos parte de estos casos: si hubiera necesidad de algún raciocinio, aun que sea de bajo nivel de diÞcultad, para tener acceso al producto o a su Þnalidad, entonces la marca poseería algún grado de distinctividad. De otro modo, si la marca posee relación directa e inmediata con el producto o el servicio a distinguir, entonces estaremos delante de una marca no registrable, a no ser que ella se presente en la forma mista, o sea, contenga alguna estilización y/o se haga acompañar de un logotipo. En este caso, sin embargo, y como ya señalado anteriormente, la protección recaerá, apenas, sobre los elementos tenidos como Þgurativos, tales como estilización, logotipos y arreglos gráÞcos, ahí incluyéndose los colores que, por ventura, hayan sido reivindicados. Algunas anotaciones sobre el fenómeno del Secondary Meaning o de la Adquisición de Distinctividad El Secondary Meaning queda caracterizado cuando una marca considerada débil, sugestiva o descriptiva, adquiere distinctividad, por medio de su uso reiterado, de tal forma que el consumidor pasa a ver en ella un nuevo sentido, distinto del original. “El signiÞcado original, semántico, es suplantado por la circunstancia fática que lleva al consumidor, cuando lee la señal en su mente, a hacer nítida asociación de la señal con determinado fabricante”. (SILVA, La. 2013, p. 156).
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Interesante lección nos deja también Fróes, al decir que: “Algunas palabras y Þguras que, en principio, no estarían aptas, aisladamente, a servir como marcas de productos o de servicios, dada su signiÞcación, por haber sido utilizadas, durante un cierto tiempo, como si fuesen marcas, terminan por penetrar en el espíritu del consumidor como verdaderas marcas, adquiriendo hasta un gran valor económico, que no puede ser ignorado y relegado a un plan secundario.” (FARIA CORREA et al., 2007, p. 86) La adquisición de la distinctividad fue determinante, en la decisión proferida por los miembros de la 1a. Sección Especializada del Tribunal Regional Federal de la 2a. Región, el 24/oct/2013. En el caso concreto estaba en discusión la existencia o no de conßicto entre las marcas CHINA IN BOX y ASIA IN BOX. Teniendo en cuenta, justamente, el fenómeno de la adquisición de distinctividad, el Relator del proceso, Juez Federal Marcelo Pereira de la Silva, señaló en su voto: “Entretanto, en que pese el entendimiento arriba expuesto, o sea, a pesar de que los términos registrados por la autora (“CHINA“ y “IN BOX“) sean de origen común y evocativos del producto, no se puede olvidar que, actualmente, junto al público consumidor, los signos utilizados de forma conjunta están directamente asociados al servicio de comida china servida en caja, ofrecido primeramente por la autora, lo que traduce la ocurrencia del fenómeno del secondary meaning (Teoría del SigniÞcado Secundario), estando caracterizada la originalidad del término en relación a la especie de servicio ofrecido. Segundo la doctrina conceptúa, que el secondary meaning traduce un fenómeno lingüístico y psicológico a través del cual determinados señales o palabras, aunque originariamente descriptivos, pasan a tener un nuevo sentido o concepto identiÞcando determinado producto o servicio de cierta procedencia. (…) Otrosí, la proximidad de los signos puede dar oportunidad a confusión mercadológica, puesto que el consumidor puede imaginar que la marca “ASIA IN BOX” sea una nueva modalidad de alimentación/comida ofrecida por la “CHINA IN BOX”, con el propósito de ofrecer ítems diferenciados de alimentación, llevando al consumidor a creer que está adquiriendo aquel producto/servicio ya conocido”.42 Todo eso resultó en el decreto de la nulidad del registro de la marca “ASIA IN BOX”. Este caso especíÞco, además de desmenuzar el interesante fenómeno de la adquisición de distinctividad, deja claro que en condiciones 120
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muy especíÞcas es posible impedirle a un concurrente que utilice y proteja la marca de una marca semejante anterior, considerada como débil o sugestiva. En circunstancias normales, habría una fuerte inclinación para admitir la coexistencia de las marcas CHINA IN BOX y ASIA IN BOX. En su voto, el relator del caso, él ya citado Juez Federal Marcelo Pereira de la Silva hace mención a lo que fue aÞrmado por uno de los miembros de la Grupo Juzgadora, el Juez Federal Abel Gomes, a lo largo del proceso, “las marcas de las empresas litigantes, todavía que posean semejanza fonética y pertenezcan al mismo segmento mercadológico, tienen el peso de la convivencia entre ellas”. 42 Como se ve, las marcas débiles, aunque puedan ser atractivas, principalmente para aquellos que están en vías de iniciar sus actividades y no disponen de muchos recursos para invertir en la divulgación, ya nacen con una carga pesada a ser soportada: el de convivir con marcas semejantes y con las cuales tendrán que disputar el mismo espacio. Sin embargo, existe, como acabamos de ver, la posibilidad de la marca débil o sin carácter distintivo (cuando en verdad no constituiría marca), robustecerse de tal forma, a punto del público, en general, asociarla a un único fabricante, comerciante o prestador de servicio. Tomemos, como ejemplo, la marca BANCO DO BRASIL. Inicial y originalmente, ella serviría apenas para apuntar a cualquier banco brasileño. Pero con el uso reiterado y logrando establecer asociaciones y valores en la mente del público, ella remite inequívocamente a una determinada institución bancaria. Otro ejemplo, quizás de mayor apelación, en razón de su segmento y de su promesa de sustentabilidad, es la marca NATURA. Su carácter sugestivo no impidió que ella alcanzase vuelos osados, habiendo sido considerada una marca de alto renombre por el INPI. Además la empresa NATURA fue evaluada en reciente investigación promovida por la consultoría Interbrand como la más valiosa de las empresas latinoamericanas por el valor de US$ 3,1 billones. Todavía, de acuerdo con la consultoría, “Entre sus principales fortalezas están la claridad de su proposición de marca y la consistencia de la experiencia del consumidor que ella entrega, mismo en una economía difícil”. (Meyge, 2014) En este punto, no podemos dejar de transcribir el pensamiento de Kotler, una vez que se aplica como anillo a lo que acabamos de leer so121
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bre NATURA: “Una marca identiÞca la empresa o el fabricante. Puede ser un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo. (…) Luego, una marca es esencialmente una promesa de la empresa de proporcionar una serie especíÞca de atributos, beneÞcios y servicios uniforme a los compradores”. (KOTLER, 2000, p. 426) No podemos dejar de comentar que el pensamiento de Kotler está impregnado de fundamentos del branding, lo que nos da la oportunidad de hacer un interesante contrapunto con la idea de marca, bajo la óptica de la PI expuesta, a lo largo de este estudio. La conclusión de este tópico, por otro lado, requiere una breve nota acerca de la aplicación de la doctrina del secondary meaning, o mejor, del principal fundamento que justiÞca el no aplicarla por el INPI. La adquisición de distinctividad está prevista, por ejemplo, en la legislación norte-americana, legislación que tiene en el uso reiterado de la marca en el mercado un fundamento esencial para la adquisición de un derecho sobre ella. En el derecho brasileño, a su vez, la ley es clara en el sentido de atribuir, como ya mencionado en este trabajo, el derecho sobre una marca a aquel que primero requiere su protección. El Poder Judicial, por su lado sostiene que una vez caracterizados los factores del secondary meaning, no se atiene a lo que reza la LPI, sino más bien al examen de circunstancias y pruebas robustas, de que la marca adquirió distinctividad, desprendiéndose de su sentido original y, así, dejando atrás lo que hacía de ella una señal meramente evocativa o sugestiva. Marcas Arbitrarias Se trata de marcas constituidas por nombres propios, palabras del vernáculo o del idioma extranjero. Ellas son consideradas como distintivas, desde que no guarden ninguna relación con el producto o servicio que identiÞcan. Como ejemplo, tenemos la marca “APPLE”, que en nuestro idioma signiÞca “manzana” y está protegida para identiÞcar, entre otros, aparatos eléctricos, electrónicos, máquinas de computar, calcular, etc. Aquí tenemos la apropiación de la palabra “APPLE”, sin que de tal hecho resulte en cualquier prejuicio a terceros, notablemente, concurrentes directos y consumidores, por ser ella dotada de notable cuño distintivo y, aquí, consideramos, también, la marca Þgurativa correspondiente, para identiÞcar los productos, arriba referidos. 122
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Otro buen ejemplo, ahora brasileño, encontramos en la marca mixta identiÞcadora de bebidas.:



Se ha vuelto muy conocida, así como su slogan:



Con efecto, el número 51 no remite a absolutamente nada especíÞco y, desde luego, su ocupación, para identiÞcar bebidas alcohólicas, en asociación con buenas prácticas publicitarias y de branding obtuvo éxito, alcanzando un gran suceso. Merece también ser recordada la marca:



Palabra de origen alemana que, en portugués, signiÞca sardina. La apropiación de la palabra HERING en combinación con la Þgura de dos sardinas es sobre manera original para identiÞcar artículos y accesorios del vestuario, no pudiendo decirse lo mismo, caso ella fuese destinada, por ejemplo, al comercio de peces y frutos del mar. En los ejemplos arriba mencionados no hubo exactamente una creación; la creatividad en este caso resultó de la idea de adoptar palabras y/o frases conocidas para distinguir productos o servicios sin cualquier relación, o sea, desconectados del sentido originario de las 123
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marcas que los identiÞcan. En el caso especíÞco de la marca APPLE hubo la apropiación del nombre de una fruta para designar productos de alta tecnología. Como bien aÞrma Fróes (FARIA CORREA et al., 2007, p. 85): “La marca, como se sabe, no resulta necesariamente de la creación, pero de la ocupación… aquí su titular se limitó a adoptar palabra o Þgura ya existente, estableciendo una relación arbitraria con determinados productos o servicios”. Lección semejante y también muy valiosa nos da Schmidt, al decir: “Así, el principio de la disponibilidad, también denominado de principio de la novedad: a) en su aspecto positivo, consiste en el reconocimiento de que las marcas están sujetas a un derecho de ocupación por aquellos que las eligen con precedencia y que tienen tal elección sufragada por los medios legalmente reconocidos para asegurarla, como es el caso, por ejemplo, de la precedencia del acto de depósito, del uso o de la notoriedad, solucionándose un eventual conßicto entre tales precedencias en favor de aquella más antigua;…”. (Op. cit., 2007 pp. 40 y 41) Apenas abriendo un breve paréntesis, vale mencionar que la marca GOOGLE fue elegida la marca más valiosa del mundo en 2016, en un estudio intitulado Ranking BrandZ, realizado por la conceptuada consultoría Millward Brown y WPPO en que el valor de la marca fue estimado en US$ 229,2 billones. Se conÞrma, así, nuestra aÞrmación inicial de que el valor atribuido a una marca puede superar mucho el valor resultante de la suma de todos los bienes tangibles de la empresa que la detenta. Asemejadas a las marcas fantasiosas, que estudiaremos, las marcas arbitrarias poseen un alto grado de distinctividad, cuando comparadas a las marcas sugestivas y, consecuentemente, exigen mucha mayor inversión hasta que estén adecuadamente memorizadas por el consumidor. Justamente por no sugerir el producto o el servicio que señalan, las marcas arbitrarias, al mismo tiempo que le quitan al titular el peso que recae sobre los titulares de marcas débiles, de tener que soportar su convivencia con marcas semejantes, demandarán mucho esfuerzo a sus titulares hasta que ocupen espacio en la memoria del consumidor y, en seguida, generen las asociaciones y los valores que integran su promesa. Por Þn, vale notar que la adopción de marcas arbitrarias se presenta, al menos en nuestra idea, como una alternativa mucho mejor a aquella que nortea la elección de marcas débiles, ya que aquéllas poseen un grado bastante más elevado de distinctividad. 124
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Sin embargo, el titular de las marcas arbitrarias, justamente porque no están constituidas por nombres inventados o concebidos podrá confundirse con marcas idénticas o muy semejantes, pero identiÞcadoras de productos y servicios distintos. Los ejemplos son innumerables, tales como las marcas GLOBO (diarios, revistas, etc. de un lado y materias tintóreas de otro) y CONTINENTAL (cigarros, puros, etc. de un lado y carnes, pescados, condimentos, etc. de otro). Esto podrá ocurrir porque como ya fue resaltado la protección asegurada por la PI es puntual, o sea, en circunstancias normales, ella estará restricta a un determinado segmento de mercado y a segmentos aÞnes. De esta forma, no habrá riesgo de confusión o de asociación para los consumidores y el público, en general, en razón de la coexistencia apuntada arriba. Rige el principio de la especialidad de las marcas. Breves anotaciones sobre el principio de la especialidad El principio de la especialidad, que es la regla general que permite incluso el registro de marcas idénticas, desde que los riesgos de confusión o de asociación estén totalmente descartados, está sujeto a importantes excepciones: (i) la marca notoriamente conocida (aquella que se destaca en su segmento especíÞco, ocupando una posición de liderazgo por ser la más conocida por su público meta) y (ii) la marca de gran renombre, o sea, aquella que ultrapasa su ámbito inicial de protección y, en razón de esa condición especial, tiene asegurada la protección en todos los ramos de actividad. Fue, justamente, por considerar la marca RED BULL, como notoriamente conocida en su segmento (bebidas energéticas), que el INPI denegó la solicitud de registro de la marca “MAD BULL” para identiÞcar bebidas no alcohólicas. En relación a las marcas notoriamente conocidas, tenemos la aplicación del principio de la especialidad, de modo a alejar aquellos concurrentes de un mismo segmento que tratan de aproximarse de la marca líder, con el Þn de, graciosamente, sacar provecho de su “good will”, que puede ser traducido como el valor de un negocio no directamente derivado de sus bienes y derechos.
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El INPI, en sus directrices de análisis de marcas, expone, muy claramente, los prerrequisitos que deben ser atendidos de forma a caracterizar la condición especial de la marca notoriamente conocida. En acuerdo con tales directrices, el examinador veriÞcará si aquél que alega ser su marca notoriamente conocida, en su segmento, “fundamentó su solicitud y lo hizo acompañar de pruebas suÞcientes, para caracterizar el conocimiento de la marca en el segmento de mercado idéntico, o similar en Brasil”. El largo alcance de la marca de alto renombre queda absolutamente claro por medio del análisis de algunas decisiones del INPI cuando todavía estaba vigente la Resolución no. 23/2013, de 18 de marzo de 2013, que previa el reconocimiento del alto renombre en carácter incidental, o sea, cuando el titular de marca se oponía contra marcas de terceros por medio de oposición o de solicitud administrativa de nulidad, como en los siguientes ejemplos: • Denegación de la marca FYAT K (medicamentos) en razón de FIAT (vehículos). • Denegación de la marca CAFÉ AZALEA (torrefacción y molienda del café) en razón de AZALÉIA (calzados). • Denegación de la marca CORAL (alimentos para animales) en razón de CORAL (tintas). • Denegación de la marca HALAIANA (intermediación del comercio de muebles y electrodomésticos) en razón de la marca HAVAIANAS (artículos del vestuario). En estas decisiones, es posible notar exactamente el opuesto: el principio de la especialidad es enteramente despreciado, de forma a prestigiar aquella marca que logró alcanzar una reputación incontestable, de tal manera que cualquier reproducción o imitación, aunque para distinguir producto o servicio completamente diverso, es rechazada, con la Þnalidad de descartar todo y cualquier riesgo de confusión o de asociación. Las marcas arriba mencionadas, como obstáculos a la protección de marcas idénticas o semejantes en segmentos completamente distintos, disfrutan de protección especial consubstanciada en el alto renombre porque serían una meta fácil para toda suerte de usurpaciones y viola126



Colección de Propiedad Industrial e Intelectual



ciones, bajo el fundamento de que el público sería inducido al error o confusión, en razón de los diferentes segmentos. Falso argumento, en la medida que la ausencia de protección especial resultaría en un proceso denominado de erosión de la marca. Esto sería lo mismo que aplicar un golpe mortal a su distinctividad. No es por otra razón que Beatriz Silva aÞrma: “La marca es aquello que el consumidor compra y el producto es aquello que la organización vende” (SILVA, 2012, p. 10). La marca, una vez consolidada, genera asociaciones positivas, ejerce un enorme poder de atracción, pudiendo llevar a su público meta a adquirirla, aun cuando su precio es, considerablemente, superior a aquellos productos concurrentes. Finalizando este tópico, vale notar que el INPI modiÞcó sus reglas para el reconocimiento del alto renombre de una marca por medio de la Resolución no. 107 de 19.08.2013, que reglamenta el examen y el reconocimiento de alto renombre, y que contiene la deÞnición del referido órgano para la marca de alto renombre: “Art. 1 Para efectos de esta Resolución, considerase de alto renombre la marca registrada cuyo rendimiento en distinguir los productos o servicios por ella designados y cuya eÞcacia simbólica la llevan a extrapolar su objetivo primitivo, exorbitando, así, el llamado principio de la especialidad, en función de su distinctividad, de su reconocimiento por amplia parcela del público, de la calidad, reputación y prestigio a ella asociados y de su ßagrante capacidad de atraer a los consumidores en razón de su simple presencia. Por lo tanto, en los términos de la Resolución ahora en vigor, el alto renombre necesita ser requerido al INPI por medio de un procedimiento autónomo y en el más incidental. Por procedimiento autónomo se entiende la posibilidad del titular de un registro de marca concedido en Brasil requerir el reconocimiento de su alto renombre. Recientemente, la referida autarquía concedió el alto renombre a diversas marcas, entre ellas: VOLKSWAGEN
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NIVEA



etc. Marcas Fantasiosas Retomando el análisis de las marcas, teniendo en vista su grado de distinctividad, cumple subrayar que las marcas fantasiosas son distintas por excelencia, pues no indican y tampoco sugieren cualquier característica del producto o servicio que distinguen. La relevancia del carácter fantasioso quedo muy bien caracterizada por medio de la decisión unánime proferida por el 2o. Grupo Especializado del Tribunal Regional Federal de la 2a. Región, en proceso que tenía por objeto el confronte entre las marcas NEOSALDINA y NESALDRIN, ambas para identiÞcar analgésicos. Aquí están algunos tramos del voto del Relator, Juez Federal Messod Azulay Neto, con destaque, tanto sobre la ya abordada peculiaridad de marcas del sector farmacéutico (en que se acostumbra admitir el convivir de marcas semejantes), como, también, al respecto del carácter fantasioso de la marca NEOSALDINA: “… En la cuestión del registro de la marca de medicamentos, es aceptable que las empresas concurrentes convivan con nombres próximos, en razón de la especialidad del producto y de sus compuestos químicos. Así, es exigido que los concurrentes tengan nombres completamente diferentes para convivir en el mercado. Sin embargo, en el caso concreto, de la marca NEOSALDINA, su nombre no trae ninguna referencia a los compuestos químicos del medicamento, por el contrario, es un nombre fantasioso por excelencia, ex128
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tremamente conocido por la población en general. De esta forma, una mayor tolerancia en relación a la proximidad de nombres de productos farmacéuticos puede ser alegada como motivo en el caso concreto. La marca NEOSALDINA y también la marca NESALDRIN no guardan, ninguna relación con los compuestos químicos de los respectivos productos. Los compuestos de la NEOSALDINA son Mucato o Cloridrato de Isometepteno gragea o solución oral, respectivamente, Dipirona Sódica y Cafeína Anhidra. Así, ninguno de ellos puede ser considerado como determinante en la creación del nombre del medicamento. Luego queda obvio que se trata de un nombre fantasía”. Inversamente a lo que ocurre con relación a las marcas débiles, sugestivas o evocativas, las marcas fantasiosas hacen justicia a una protección todavía más robusta que aquélla asegurada por las marcas arbitrarias. En estos casos aquella semejanza que para muchos parece inocua puede llevar al rechazo de la marca, justamente para que se proteja el carácter fantasioso de la marca anterior. Fue exactamente lo que ocurrió, cuando del juzgamiento de la apelación en el caso NEOSALDINA x NESALDRIN. También en el caso de las marcas fantasiosas son necesarias búsquedas por los mismos motivos ya referidos al comentar sobre las marcas débiles y arbitrarias. Vale recordar, también, que las búsquedas previas permiten averiguar la disponibilidad del nombre encuestado, requisito esencial. Breves consideraciones sobre las búsquedas previas Las búsquedas previas deben ser entendidas como un importante aliado en el proceso de escoger nuevos nombres, principalmente realizadas con la antelación recomendable, o sea, cuando todavía es posible corregir rumbos y crear alternativas. Para una mejor comprensión de cómo son realizadas las búsquedas, es esencial saber que hay una ClasiÞcación Internacional de Productos y Servicios y que Brasil lo adoptó el 3.1.2000. Para aquellos más familiarizados con el tema, ella es, simplemente, llamada de ClasiÞcación de Nice. Así los medicamentos pertenecen a la clase 05 y los cosméticos están en la clase 03.
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Considerando que la protección asegurada de una marca alcance su segmento especíÞco y segmentos aÞnes, como ya tuvimos oportunidad de estudiar, la búsqueda previa debe ser realizada en consonancia con tal alcance. Muchas oÞcinas especializadas en PI, al efectuar tales búsquedas, en verdad amplían su alcance de forma a extender su investigación a todas las clases de productos y servicios. Es muy importante, ya que la búsqueda podrá apuntar una marca de alto renombre (aquella que disfruta de protección en todas las clases) y, también, apuntar a marcas destinadas a identiÞcar servicios que pueden ser considerados como íntimamente relacionados a los productos de interés. Vale añadir que es posible efectuar búsquedas previas en todas las formas de presentación de marcas admitidas por nuestra ley, o sea, pueden ser efectuadas búsquedas previas para el elemento nominativo (solamente palabra), para marcas mixtas (elemento nominativo acompañado de Þgura), para marcas Þgurativas (solamente elementos Þgurativos) y para marcas tridimensionales (forma de acondicionamiento del producto o la forma del propio producto). Como vimos, el objeto de protección en el campo de marcas es, primeramente, el derecho de libre selección del consumidor, siguiendo por los derechos de los detentores de marcas registradas. En este contexto, las búsquedas podrán apuntar a marca idéntica o muy semejante, para identiÞcar servicios íntimamente conectados a los productos de interés, o vice-versa. Resumiendo, un eventual conßicto de marca podrá quedar caracterizado en clases de productos o servicios distintos, estando sujeto a ocurrir, solamente, cuando hay identidad de clases. Para mejor ejempliÞcar lo mencionado arriba, conviene citar algunas decisiones proferidas por el INPI en que hubo el rechazo de la marca, en razón de un registro anterior, en clase distinta: • Denegación de la marca AUTO ESCOLA BOSCH (servicios de autoescuela) en razón de la marca BOSCH (piezas y accesorios para vehículos). • BMW DEO COLOGNE (perfumes y productos de limpieza) denegada en razón de BMW (máquinas, motores, etc.). Dependiendo de la duración del proceso de desarrollo de un nuevo nombre, debe ser considerada la posibilidad de actualización de las búsquedas. En este caso, estamos hablando de una actualización, 130



Colección de Propiedad Industrial e Intelectual



considerando que cada día son depositadas centenas de marcas en el INPI. Además el INPI publica dentro de tres a cuatro meses nuevas solicitudes de registro. Alcance signiÞca que con una búsqueda es posible visualizar aquellas solicitudes ya presentados en los últimos tres o cuatro meses, aunque todavía no se hayan publicados en la Revista de la Propiedad Industrial. Conclusión Sin tener la pretensión de agotar el tema, que de cualquier modo no sería viable, en el ámbito de este trabajo, creemos tener evidenciado que la utilización de la PI puede ser de gran valía, tanto en el proceso de desarrollo de un nuevo nombre, cuanto en la selección de una nueva marca con mayores perspectivas de obtención del registro. Una vez en el mercado, la marca podrá entonces conquistar excelente reputación y tornarse exponente, no apenas en su segmento especíÞco sino también en segmentos distintos. Ejemplo es lo que ocurre, con las marcas notablemente conocidas, de alto renombre o con aquellas que adquieren distinctividad, por medio del fenómeno del secondary meaning. Todo alcance dependerá de una gestión adecuada de la marca, con el objetivo de agregarle más y más valor, envolviéndola de atributos, generando asociaciones, experiencias y valores que, en muchos casos, harán de ella un objeto de deseo y de admiración, dado su gran poder de atracción sobre su público meta.
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