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Valuacion y liquidacion de activos intangibles en
las empresas mixtas cubanas.

» LIC. GABRIEL MELIAN PEREZ.

ESPECIALISTA EN INEVENCIONES Y MARCAS. DPTO. DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Resumen

La Propiedad Intelectual se ha convertido en el principal factor que agrega valor a las empresas de hoy dia. Considerando tal escena-
rio y teniendo en cuenta las caracteristicas de Cuba como pais receptor de tecnologias, este trabajo expone las caracteristicas del proceso
de valuacion de los activos intangibles que pueden aportarse al capital social de las empresas mixtas en Cuba. A la vez se profundiza en
la necesidad de manejar correctamente, en la fase contractual, los elementos relativos a la liquidacion de los activos intangibles aportados.
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Propiedad industrial, Inversion extranjera directa, valuacion de intangibles, liquidacion de intangibles.

Introduccion

El Sistema de Propiedad Indus-
trial ha adquirido gran significa-
ciéon econdmica desde hace afios,
sobre todo por el desarrollo de las
patentes y las marcas en el merca-
do. Los activos intangibles' se ca-
racterizan por tener actualmente
un papel protagénico en el ambi-
to empresarial dado el alto valor
que pueden llegar a alcanzar; son
un conjunto de bienes inmateria-
les que no poseen apariencia fisica
y por esa razon se manifiestan por
medio de un documento legal; re-
presentan derechos, privilegios o
ventajas de competencia que son
valiosos en tanto contribuyen a un
aumento en ingresos o utilidades
por medio de su empleo o negocia-
cién y su valor es dificil de determi-
nar, ya que fluctia dependiendo de
las condiciones del mercado y otros
factores, por lo que el valor de cual-
quier activo intangible estara rela-
cionado directamente a su aptitud
para generar ingresos, ya sea por
su explotacién, ya sea por su venta.

Pero, ¢qué distincién existe en-
tre "bienes intangibles” y "activos
intangibles”? pues son términos

1 En este articulo se profundiza en el destino de los in-
tangibles aportados a la empresa por uno de los socios
para su constitucion, con destino al capital social. No
pueden confundirse con los Activos susceptibles de ser
protegidos por la Propiedad Industrial, pero logrados
por la empresa en el marco de su actividad.

que a menudo se utilizan indistin-
tamente de forma errada.

El concepto de ‘bien intangible’
no tiene alcance alguno sobre el
valor econémico de esa cosa o bien
inmaterial. Al partir de este prin-
cipio se distingue la existencia de
los términos ‘bienes intangibles’ y
‘activos intangibles’. En la realidad
es posible ser pleno titular o posee-
dor legitimo de un bien intangible
sin ningun valor econémico, como
también se puede ser pleno titular
o poseedor legitimo de un bien in-
tangible con altisimo valor econé-
mico.

El término activo esté vinculado
con un objeto que tiene un valor
econdmico determinado, que es li-
quido. De esta forma se puede afir-
mar que todos los activos intangi-
bles son bienes intangibles; pero no
todos los bienes intangibles tienen
capacidad o pueden llegar a ser ac-
tivos intangibles. Se tiene pues, que
un bien intangible adquiere la con-
dicién de activo intangible, cuando
tiene la capacidad de ser valuado
econémicamente, de llegar a tener
un precio cierto.

El concepto de intangible se
refiere a aquellos activos no circu-
lantes que, sin ser materiales, son
aprovechables para los negocios.
Los grandes valores que pueden
llegar a alcanzar propician que

su trafico en el mercado aumente
diariamente y sean constantemen-
te objeto de negocios juridicos e
incluso garantias de obligaciones
crediticias.

Pese a ser inmateriales, son en
principio bienes patrimoniales sus-
ceptibles de valoracién econ6-mica
y podrian constituir, por consiguien-
te, aportes a una Sociedad mercan-
til, como es el caso de las empresas
mixtas. Asi los activos de la empresa
pueden dividirse de modo general
en dos categorias: activos fisicos
(que incluye edificios, maquinaria,
activos financieros e infraestructu-
ra) y activos intangibles (las ideas,
estrategias, planes de negocios,
marcas, patentes, dibujos o mode-
los y otros frutos del talento crea-
tivo e innovador de una empresa).
Ahora ;qué entiende el ordena-
miento juridico cubano por "activo
fijo intangible”? esta definicién se
puede encontrar en la Resoluciéon
360 del 2013: del Ministerio de Fi-
nanzas y Precios:

“Comprenden los bienes no ma-
teriales que se poseen por las enti-
dades para llevar a cabo las activi-
dades operativas. Su caracteristica

Manual de
Financiera.

2 Nomenclador y Clasificadores del
Normas  Cubanas de Informacion



fundamental es que no adoptan
forma corpérea y solo son visibles
en el instrumento legal que justifi-
ca el derecho a su usufructo.

Incluyen entre otros, paten-
tes, marcas de fabricas, nombres
comerciales, franquicias, propie-
dad intelectual, arrendamiento
financiero con opcién de compra,
programas computacionales (solo
para los productores de software),
derechos intelectuales y de super-
ficie (cuando no son pagados por
rentas), mejoras en propiedades
arrendadas, etc.

Se debitan por los pagos efec-
tuados por estos bienes, excepto
en los arrendamientos con opcién
de compra en que se debitan por
el importe de la deuda del prin-
cipal o de este mas los intereses y
se acreditan por su valor inicial al
darse de baja.”

Por otra parte, en septiembre
de 1998, el IASC: presentd la Nor-
ma Internacional Contable IAS 38,
que aborda la contabilidad y di-
vulgacién de activos intangibles.
En el IAS 38 (o NIC 38 en espafiol)
se define el activo intangible o in-
material como “aquel activo iden-
tificable, de caracter no monetario
y sin apariencia fisica, que se posee
para ser utilizado en la produccion
o suministro de bienes y servicios,
para ser arrendado a terceros o
para funciones con la administra-
ciéon de la entidad”. Ademas, la
citada norma recoge las caracteris-
ticas que debe tener para ser con-
siderado activo: controlado por la
empresa como resultado de suce-
sos pasados del que la empresa es-
pera obtener, en el futuro, benefi-
cios econdmicos.

Por tradicién, los activos fisicos
son la parte principal del valor de
una empresa, y se han considerado
como el elemento principal para
determinar la competitividad de
esta en el mercado. En los ultimos
afos esto ha cambiado de modo

3 International Accounting Standard Committe
(Comité de Normas de Contabilidad Financiera).

radical. Las empresas estan com-
prendiendo que los activos intan-
gibles resultan ya mas valiosos que
sus activos fisicos.

Es éste el papel principal de los
activos intangibles en la actuali-
dad: constituyen un conjunto de
bienes cuyo objetivo es permitir el
funcionamiento de las empresas
en un mercado de libre competen-
cia en el que se trata de impulsar el
progreso tecnolégico y promover
un mercado competitivo.

Como se puede apreciar, este
tipo de bienes, a pesar de propor-
cionar grandes beneficios revelan
dificultades que los materiales no
poseen. Uno de los mas comunes
se presenta al momento de la va-
luacion del activo que se aporta,
que resulta en muchos casos en-
gorroso porque existen multiples
métodos (basados en el costo, en
los ingresos, en el mercado, entre
otros), cada uno con sus ventajas y
desventajas.

Resulta vital que la cifra que re-
presente dicho aporte esté confor-
mada correctamente y que en ella
se refleje la realidad de los valores
que han sido aportados por los so-
cios.

1. La valuacion de activos
intangibles.

Cuando un activo intangible se
pretende aportar al capital de una
empresa mixta, este tema es, sin
dudas, uno de los mas polémico
y complicado de negociar, por lo
que no es extrafo que la discusion
se pueda extender en este punto.
La valoracién del activo intangible
depende de innumerables cues-
tiones relacionadas con el alcance
de los derechos otorgados y con el
mercado. Mientras mas amplia sea
la cesidn, mas valor alcanzara.

Valorar la proporcionalidad
entre el precio de la tecnologia y
el conjunto de los derechos con-
feridos implica considerar que el
precio de la tecnologia estd va-
luado en correspondencia con el
alcance de los derechos conferi-

dos, los territorios de exportacion
autorizados, el derecho a conce-
der sublicencias, la madurez, la
modernidad u obsolescencia de
la tecnologia, la exclusividad o no
exclusividad de la licencia, entre
otros aspectos. La valuacion de las
tecnologias asociadas a derechos
de Propiedad Industrial se reali-
zarda con el propésito principal de
garantizar una adecuada propor-
cionalidad del pago con su valor.

Resulta oportuno y necesario
realizar una distincién entre los
términos avaluo, valuacién de ac-
tivos y valuar. La Resolucién 83 del
2012 del Ministerio de finanzas y
precios (MFP) los define de la si-
guiente forma:

Avaluo: Conjunto de operacio-
nes a través de las que es posible
llegar a un justo valor en unidades
monetarias de un determinado
bien aplicando disciplinas técnicas
y econdémicas, a partir de sus ca-
racteristicas, su ubicacion, su uso y
de una investigacion y andlisis de
mercado, en una fecha y para un
fin determinado.

Valuaciéon de Activos: Procedi-
miento técnico y metodoldgico
que mediante la investigacion fi-
sica, econdmica, social, juridica y
de mercado, permite determinar
el monto, expresado en términos
monetarios, de las variables cuan-
titativas y cualitativas que inciden
en el valor de cualquier bien o ac-
tivo. Es un juicio de valor funda-
mentado que responde a un fin
determinado.

Valuar: Accion de estimar el jus-
to valor de los bienes, dentro de
un contexto y tiempo determina-
dos, teniendo como base un traba-
jo profesional y ético.

Lamentablemente ni la anterior
Ley 77 de Inversidon Extranjera ni
su legislacion complementaria es-
tablecian los pasos a seguir, ni los
métodos de valuacién que debian
utilizarse y dejaba su determi-
nacion a la libre voluntad de las
partes, formula que creé un alto
grado de inseguridad para la par-



te cubana. No se exigia ningun tipo
de formalidad, ni siquiera se obli-
gaba a la parte extranjera a pre-
sentar pruebas de la valuacién en
relaciéon con el método.

Sin embargo, el legislador se
percaté de los prejuicios econémi-
cos que esta practica podria gene-
rar y la reciente Ley de Inversién
Extranjera, Ley 118, establecio las
nuevas directrices de valuacion de
activos intangibles en el Articulo
18.4: Los aportes de la parte extran-
jera que no sean aportaciones dine-
rarias... se valoran a través de los
métodos que acuerden libremente
los inversionistas siempre que sean
los generalmente aceptados por las
normas internacionales de valora-
Cién, acreditdndose su valor por el
correspondiente certificado pericial
extendido por entidades que po-
sean autorizacién del Ministerio de
Finanzas y Precios y son transcriptos
en la escritura publica que se otor-
gue.

Un primer elemento que resul-
ta positivo es que se haya dejado
a la voluntad de los inversionis-
tas la seleccion del método. Claro,
una libertad pero con limites, pues
primeramente no es cualquier mé-
todo, sino, uno reconocido por
las normas internacionales y que
siempre sera controlado, en ulti-
ma instancia, por el Ministerio de
Finanzas y Precios® para evitar una
posible subvaloracién.

4 Incluso este no es el Gnico articulo que regula la
valoracion de bienes, lo hacen ademas el Art 4.2 para el
caso de las expropiaciones y el 8 (ambos de la Ley 118)
para los casos de ventas por parte del extranjero de su
cuota de participacion en la sociedad.

5 El control gubernamental se ejerce mediante la cer-
tificacion, reconocida en la Resolucion 83 del 2012 del
MEFP, cuyo apartado Quinto dispone que: “Corresponde
al Director (a) de la Direccion de este Ministerio que
atiende la organizacion de la valuacion del Patrimonio
Estatal certificar el valor de los bienes del Patrimonio
Estatal y otros bienes o derechos, valuados por las
entidades autorizadas, emitiendo los certificados
correspondientes, cuando la valuacion de los bienes
obedezcan a:

a) Aportes destinados al capital social de
empresas mixtas y de empresas de capital totalmente
extranjero.” (...)

Por otro lado, |la sobrevaloracién
podria dar lugar a una imagen de
solvencia de la sociedad no ajusta-
da a larealidad, que repercutiria en
una afectacién a la relacién interna
entre socios, ya que ellos adquieren
sus derechos y obligaciones con res-
pecto a la sociedad en dependen-
cia de la cantidad de acciones que
posean.

Es necesario hacer un parénte-
sis en el Reglamento de la Ley 118,
que en su Seccion 3ra relativa a la
Valuaciéon de activos, realiza una
distincion entre el procedimiento
de valuacién para los inversionistas
nacionales (Art. 13.1) y para los ex-
tranjeros (Art. 13.2). En el caso de
los nacionales la valuacion se eje-
cuta por las entidades autorizadas
por Finanzas y Precios; en el caso de
los extranjeros el valor sera acredi-
tado por dictdmenes periciales emi-
tidos por entidades autorizadas por
el Ministerio de Finanzas y Precios.

La Ley hace esta distincion por
el hecho de que los inversionistas
extranjeros no estan obligados a
valuar su activo con una empresa
cubana, si lo solicitan pueden rea-
lizarlo con una empresa extranjera;
igualmente, para que esa valuacién
se tenga en cuenta debera ser ana-
lizada por un perito valuador cuba-
no quien determinara si se cumplie-
ron las “Normas internacionales de
valuaciéon” y por ultimo necesitara
la certificacién de Finanzas y Pre-
cios. Los inversionistas nacionales si
estan obligados a realizar el avalto
por medio de las entidades autori-
zadas por MFP, maxime cuando los
recursos y bienes aportados forman
parte del patrimonio estatal.

La valoracién por una entidad
extranjera se realizard de forma
excepcional segun el Art. 13.3. Se
considera positivo que se trate de
priorizar a las entidades de valua-
cién cubanas, aunque de forma
excepcional, como flexibilidad se
permite que alguna extranjera, con
mas prestigio y experiencia, la rea-
lice.

El fenédmeno de la valuacion de
activos fijos en Cuba no es nada

nuevo, pues las disposiciones lega-
les al respecto fueron sobre todo
normas dictadas para cumplimen-
tar el emergente proceso de inver-
sion extranjeras y todos estos afos
han servido de experiencia a estas
entidades valuadoras para lograr
una mayor especializacion.

Las entidades autorizadas ac-
tualmente para realizar la funcion
de avaluo son: BANDEC, ITERMAR,
CONAS y ADESA, esta ultima que
pertenece al CIMEX. Estas se rigen
por lo dispuesto en la Resolucion 83
del 2012 del MFP, norma legal que
regula la constituciéon de dichas
empresas e instrumenta el proce-
so de valuacion que se lleva a cabo
por estas entidades.

El proceso por el que tienen que
atravesar los inversionistas pudiera
resumirse de la siguiente forma:

El interesado en la valuacién del
activo intangible se presenta en al-
guna de las entidades mencionadas
en el parrafo anterior y solicita de
ellas el servicio de avalto. El perito
valuador segun el método acorda-
do, por medio de un procedimiento
técnico y metodoldgico utilizando
una serie de técnicas econémicas y
contables se da a la tarea de valuar
el activo en cuestién. Al término
de la valuacion este perito remite
el documento con sus consideracio-
nes y su propuesta al Ministerio de
Finanzas y precios quien evalua el
expediente; si considera que no es
adecuada lo devuelve al valuador
para que este realice los cambios
pertinentes; si considera que es
acertada la propuesta, entonces re-
dacta una certificacion en forma de
Resolucién estableciendo el valor
definitivo del bien. Este documen-
to deberd anexarse a la Escritura
Publica Constitutiva.

6 Asi estan las Instrucciones no. 2, 3y 4, todas de
fecha 21 de marzo de 1998, la Resolucion No. 399 de
fecha 27 de agosto del 2002 del Ministro de Finanzas
y Precios y el Decreto Ley 227 del 8 de enero del 2002.
Por dltimo la Resolucion 83 del 2012 que esta en vigor
y que derog0 las 2 anteriores.



Existe en todo este iter un mo-
mento que todavia cuenta con
deficiencias desde el punto de
vista normativo. El problema es el
siguiente: el MFP cuenta con una
norma interna que dispone sobre
la valuacién de activos intangibles,
especificamente una disposicion
complementaria anexa de la Reso-
lucién 235 del 2015, denominada
“Resumen sobre normas de valo-
racion y exposicion” cuyo anexo
establece, sobre los “activos fijos
intangibles” lo siguiente en su Art
83: “Se valoran a su costo de ad-
quisicion; por la estimacién que
se efectué por peritos, cuando no
exista contrapartida monetaria, o
a su costo real de desarrollo y pro-
duccion. Se consideraran dentro
del costo todos los gastos en que se
incurra en su obtencion”.

Llama la atencién que se utiliza
especificamente el método basado
en el costo. Esta férmula adoptada
por MFP no es la méas feliz. Primera-
mente no se deben someter todos
los intangibles al método de valo-
racién basado en el costo de ad-
quisicion y desarrollo, ya que este
es un método que generalmente
se asocia a los "activos fijos tangi-
bles:” .

Tampoco todos los “activos fijos
intangibles” son iguales, ya que,
dentro de esta categoria entran
tanto las marcas y patentes como
las mejoras en los edificios y hasta
el usufructo, por lo que cada uno
es susceptible de métodos de va-
luaciéon diferentes, acorde con sus
caracteristicas. Realmente el MFP
pudo ser mas especifico y diferen-
ciar entre varios métodos de va-
luacién y a su vez hacer distinciéon
entre las diversas modalidades que
pueden adoptar los “activos fijos
intangibles”.

7 La"Normacubanadeinformacion financiera” vigente.

8 Una diferencia fundamental entre los activos fi-
jos intangibles y los tangibles es que los primeros,
a diferencia de los segundos, tienden a valorizar-
se en el tiempo (por ende, el método mas acer-
tado es el de los ingresos); mientras que lo tan-
gibles, por regla general, tienden a depreciarse.

Se conocen internacionalmente
variados métodos de valoracion
que han elaborado economistas
y contadores para estimar el pre-
cio de los derechos de Propiedad
Industrial. Cabe seialar que los es-
pecialistas en el tema consideran
que la valoracién es mas un arte
que una ciencia, y ademads, supone
un estudio interdisciplinario en el
que entran en juego el Derecho, la
Economia, las Finanzas, la Contabi-
lidad y las Inversiones. Al realizar
una valoracion de los derechos de
Propiedad Industrial el contexto es
sumamente importante, y la per-
sona encargada de la valoracién
ha de tenerlo en cuenta para asig-
nar un valor realista al activo.

Estos métodos, de forma re-
sumida y simplificada se pueden
identificar asi: los métodos basados
en el mercado, donde se obtiene el
valor a partir de la comparacion de
precios de productos similares que
concurren en el mercado; los mé-
todos basados en el costo, el cual
parte del principio de que existe
una relacién entre el cos-to y el
valor, constituyéndose este por el
costo con que se ha adquiri-do o
fabricado el bien, mas los gastos
asociados y los métodos basados
en los ingresos, que se realizan a
partir de cdlculos aproximados de
los beneficios econémicos futuros
que reportara la explotacion del
bien® .

La Dra. Alicia Alvarez-Buylla Do-
minguez", una voz mas que auto-
rizada sobre el tema, en consulta
nos ofrecié su criterio en cuanto al
asunto en cuestion:

9 Kalvin King, "El valor de la Propiedad In-
telectual, los activos intangibles y la reputa-
cion”, consultado en  http://www.wipo.int/sme/
es/documents/value_ip_intangible_assets.htm

10 Fernandez, Pablo., “Valoracién de marcas e in-
tangibles”, IESE Business School, Universidad de Na-
varra, Documento de investigacién 686, Marzo 2007

11 De formacion ingeniera civil, cursé el doctorado
en Contabilidad. Lleva varios afios de experiencia
en la valuacién de activos intangibles. Trabaja como
consultora- perito valuador en la Direccion de Nego-
cios y ventana Unica de CONAS. Consulta realizada
en entrevista abierta el dia 25 de marzo del 2015.

“Recomiendo  personalmente
para el caso de la valuacién de los
activos intangibles de Propiedad
Industrial el método basado en los
ingresos (...). En este caso se pre-
tende prever por medio de estu-
dios econdmicos y contables cuales
seran los ingresos que producird el
bien en el futuro. Hay que tener
en cuenta que este tipo de bienes
fluctia mucho su valor, en la ma-
yoria de los casos tiende a aumen-
tar, claro, siempre que su politica
de mercado sea correcta.

Esto no quita que pueda utili-
zarse en otros supuestos el méto-
do basado en el costo, por ejem-
plo, para los casos de productos
farmacéuticos o biotecnoldgicos.
Por esta via se determina cudles
fueron los gastos en que incurrioé
el titular desde el mismo momento
gue tuvo la idea hasta que obtuvo
el resultado definitivo, el produc-
to. Incluso (...) Aunque este méto-
do se acerca a un precio bastante
cierto tiene como debilidad que
obvia los futuros ingresos que pue-
da reportar y esto es contraprodu-
cente en el caso de la Propiedad
Industrial.”

Todos los principales enfoques
relativos a la valoracion de tec-
nologia tienen sus limitaciones, y
éstas se deben tener en cuenta al
evaluar activos intangibles. Cada
negociacion es unica, y es erra-
do aplicar experiencias ajenas o
reglas tedricas a la situacion par-
ticular que se presenta. Por otra
parte, es recomendable que las
partes recurran a la asistencia de
profesionales experimentados en
valuacion que los orienten a través
de los complejos aspectos de una
valoracién.

Como se ha explicado el valor
de los activos intangibles fluctua
constantemente, por tanto, es
necesario que periddicamente se
sometan a una evaluacion con el
fin de determinar si los mismos
perdieron o adquirieron valor. Res-
pecto a este tema resulta acertado
el planteamiento de Kelvin King',

12 Kalvin King, “El valor de la Propiedad Intelec-



socio fundador de Valuation Con-
sulting® cuando afirma:

“En lineas generales, la valo-
racion es una amalgama del con-
cepto econdmico de valor y el
concepto juridico de propiedad. La
presencia de un activo esta en fun-
cién de su capacidad para generar
beneficios y la tasa de actualiza-
cién aplicada a dichos beneficios.
La regla de oro de la valoracién
comercial es: el valor de algo no
puede determinarse en abstracto;
lo Unico que puede determinarse
es el valor de algo en un lugar, en
un momento, y en unas circunstan-
cias particulares. Soy partidario de
esta idea y pienso que las pregun-
tas “¢para quién?” y “;para qué?”
deben plantearse siempre antes de
que se realice una valoracion.”

Aspectos relativos a la liquida-
cién de la empresa mixta y el desti-
no de los bienes intangibles.

Una de las caracteristicas sui ge-
neris de la Propiedad Industrial es
su inmaterialidad. Esto facilita que
en muchas ocasiones varios sujetos
ostenten la cotitularidad sobre es-
tos derechos. Es una situacion juri-
dica que se produce cuando dichas
personas se encuentran en el mis-
mo status o posicién con relacién
al derecho. Sin embargo, hay que
diferenciar a ésta situacion de la
constitucion de la empresa mixta
en si.

En este caso, la titularidad no
pertenece a una pluralidad de
sujetos, sino que todos ellos, al
unirse en sociedad, han formado
una entidad nueva y separada de
cada uno de ellos, que actia como
un sujeto independiente, con de-
rechos y obligaciones, y es quien
ostenta la condicion de titular o li-

tual....”, op. cit.

13 Valuation Consulting es una entidad dedicada a
la valuacion de activos intangibles. Kelvin King es el
autor de “The Valuation and Exploitation of Intangible
Assets” (La valoracion y la explotacion de los activos
intangibles), que fue publicado por EMIS en junio

de 2003. Correo-e: kelvin@valconsulting.co.uk, sitio
Web: www.valuation-consulting.co.uk.

cenciatario del derecho de Propie-
dad Industrial aportado. En efecto,
en la sociedad, los socios mediante
sus aportaciones conforman un
patrimonio diferenciado del suyo
personal, incluso con responsabi-
lidad limitada hasta el monto que
ascienda la suma de ese patrimo-
nio mercantil formado.

Al aplicar el razonamiento rea-
lizado en el parrafo anterior, en
este caso no se puede aplicar la
actio communi dividendo que es la
posibilidad que tienen los copro-
pietarios de un bien de solicitar,
en cualquier momento, la extin-
cién de la comunidad por division
fisica del bien comun, haciendo
corresponder las cuotas de cada
comunero con partes materiales, o
fragmentos de dicho bien.

La disolucién, liquidacion y ex-
tincién de las sociedades es mu-
cho mas complicada y pasa por un
prolongado proceso. Puede ocurrir
por diversas causas* , la mas co-
mun: por el ejercicio de la accion
de division de los socios.

Para el jurista Garcia Rodriguez,
“la disolucion de sociedades es un
fenéomeno juridico de separacién o
rompimiento de los vinculos exis-
tentes entre los socioss y con los
terceros, que comienza con la exis-
tencia de una causa de disolucién,
continda con el acuerdo legalmen-
te establecido de llevarla a cabo a

14 Las causales de liquidacion estan establecidas
en el Art 37 del Reglamento de la Ley 118. Desde el
punto de vista doctrinal las causales de liquidacion
mas comunes son:

-Por cumplimiento del término fijado para la vigencia
de la sociedad

-Por acuerdo de los socios

-Imposibilidad de cumplimiento del acuerdo social o
conclusion del mismo

-Pérdida del patrimonio

-Reduccion del capital por debajo del minimo legal
establecido

-Quiebra de la compania

-Por mandato de un érgano jurisdiccional.

15 Las operaciones de liquidacion estan encaminadas,
de forma amplia, a:

- La realizacion de todas las operaciones pendientes.

- La determinacion del haber liquido de la sociedad, y
su division entre los socios.

partir del cual la sociedad todavia
existe pero no puede realizar sus
operaciones de trafico, cesando
los administradores, para entrar
en un periodo de liquidacién de
su patrimonio a fin de pagar a
sus acreedores y, en su caso a los
socios, extinguiéndose la persona-
lidad juridica cuando se cierra la
hoja registral=” .

Nos explica el connotado mer-
cantilista Garrigues que “La extin-
cién de una sociedad mercantil es
un fendmeno juridico complejo. Si
la sociedad fuese sélo una situa-
ciéon contractual entre los socios,
su extincion seria cosa sencilla,
los contratantes arreglarian entre
ellos sus cuentas, recobrarian sus
aportaciones y se repartirian los
fondos sobrantes. Pero la sociedad
es mas que un contrato; es una co-
lectividad que actua en el trafico
bajo la forma de una persona juri-
dica que se relaciona contractual-
mente con quienes NO son socios,
creando una trama de vinculos
juridicos que no pueden cortarse
de un golpe en el instante de la
disolucién de un contrato -los de
sociedad-, sino de muchos contra-
tos —los de la sociedad-"

Estas definiciones nos ilustran
someramente sobre la compleji-
dad de este tema. La Inversién Ex-
tranjera en Cuba ha contado con
variedad de disposiciones norma-
tivas: el Decreto Ley 50 del 82, la
Ley 77 del 95 y toda su normativa
complementaria, que se han cen-
trado en el procedimiento de cons-
titucion y en el funcionamiento de
tales negocios, pero en ninguno
de ellos fue tratado de forma co-
herente y especifica el tema de la
disolucién, liquidacién y termina-
ciént de las empresas que surgen

16 Garcia Rodriguez, Carlos, “Insuficiencias de
la legislacion mercantil” en “Estudio sobre la Re-
forma de la legislacion de sociedades mercanti-
les”, Tomo |, s.n.ed, Buenos Aires 1942, pag. 91.

17 Garrigues, Joaquin, “Tratado de Derecho Mer-
cantil”, Tomo |, Volumen 3, s.n.ed, Ed. REVISTA DE
DERECHO MERCANTIL, Madrid, pag. 1179-1180

18 El proceso de Extincion de una sociedad mercan-

til transita normalmente por dos fases: la Disolucion
(que afecta fundamentalmente a la esfera interna de
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fruto del proceso inversionista.

El Cédigo de Comercio, por su
parte, constituye una verdadera an-
tigledad dentro del ordenamiento
juridico y su escueta regulacién lo
hace solo contentivo de determi-
nados enunciados que, en todo
caso, deberan ser extrapolados en
el tiempo a las circunstancias que
hoy se nos presentan. Contiene en-
tre sus preceptos, la enumeracién
de causales de disolucion, algunos
de los pasos que deberdn seguirse
para llevar a cabo la liquidacion, la
necesidad del acceso al Registroy la
forma en que se producira.

La conjugacion de la carencia®
y dispersion legislativa sobre este
tema, unida con la no suficiente
experiencia y conocimiento de los
funcionarios y directivos que tienen
que asumir las funciones de disol-
ver y liquidar los negocios, entre
otros elementos, propiciaron que
estos procesos hayan presentado
complicaciones en su desarrollox.

Sin embargo, con la promulga-
cién de la Ley 118 estas carencias
quedan saldadas en su gran ma-
yoria al dedicar un conjunto de
articulos bastante completos en
su Reglamento, especificamente
el CAPITULO VI: “De la disolucion,
terminacién y liquidacion”. De esta
forma se pone fin a un largo perio-
do de dispersion sobre esta Institu-
cién del Derecho? .

la empresa) que es el preludio de la Liquidacion (que
afecta principalmente a terceros acreedores socia-
les y a los socios). Para otros, se trata de un proceso
de acciones que empieza con la Disolucion, conti-
nda con la Liquidacion y culmina con la Extincion.

19 Junto alas normas ya nombradas tampoco se podian
aplicar ni la Resolucion 260 del 1999 del MINCEX, ni la
resolucion 100 del 2000 del MEP y mucho menos la Reso-
lucion 25 del 1982 del extinto Comité Estatal de Finanzas.

20 Ovares Calera, José Enrique., “La asesoria en los pro-
cesos de disolucion, liquidacion y terminacion de nego-
cios con Inversion Extranjera en Cuba. Propuesta para la
mejora continua en Conas.”, Tesis para la obtencion del
grado de Master en Administracion de Negocios, Facultad
de Economia, Universidad de la Habana, julio del 2011.

21 Este Reglamento en su Disposicion Final 3ra.
deroga la Resolucion No. 27 del 20 de mayo de
2003 del MINVEC, “Normas relativas a la activi-
dad de las Inversiones Extranjeras”. Esta era la nor-
ma que con sus limitaciones se estaba implemen-

Segun dispone la Ley, dentro de
los Estatutos Sociales de la Empre-
sa Mixta, en la cldusula referida a
la Disolucién y Liquidacién se debe
prever el destino de todos los bie-
nes pertenecientes a la empresaz, y
por ende, de los derechos de Pro-
piedad Intelectual sobre cualquier
modalidad cuya titularidad ostente
la misma al momento de la liqui-
dacion. Pero en la actualidad esta
es una de las deficiencias mas re-
currentes, ya que en algunos casos
nada se establece al respecto, ni
en los estatutos sociales, ni en el
contrato de transferencia de tecno-
logia a favor de la empresa mixta
(a pesar de lo dispuesto en la Re-
solucién Conjunta No. 1/98 CITMA-
MINCEX zen el caso de las marcas).

Por tanto, el primer espacio per-
tenece a la autonomia de la vo-
luntad de las partes, que deberan
dejar establecido en el Contrato
todo lo referente a la disolucién y
liquidacion de la sociedad; pero,
cuando esta autonomia no actlia o
es insuficiente, se debe dar paso a
la ley para que esta actué en susti-
tucion de la primeraz.

tando en el tema de la disolucion- liquidacion de
empresas mixtas antes de promulgarse la Ley 118.

22 Vid. ley 118 en el Art. 14.9: La disolucion y liquida-
cion de la empresa mixta se rige por lo dispuesto en sus
estatutos sociales, sujeto a lo previsto en la legislacion
vigente. Asimismo se puede encontrar en su Reglamen-
to, que en el Articulo 14.2 ¢) dispone que en los Estatutos
Sociales deben quedar establecidos las causales de diso-
lucion y el procedimiento de liquidacion de la empresa.

23 Vid. Apartado Il .1 de la Resolucién Conjunta No.
1/98 CITMA-MINCEX que dispone: “La estrategia mar-
caria adoptada por la parte cubana en las Asociaciones
Econdmicas Internacionales estara encaminada... a
posibilitar que al término de éstas se conserven los
derechos sobre los signos comerciales empleados por
la asociacion.”

24 En estos casos las causales legales serian, como

su nombre lo indica, aquellas que son establecidas por
ley, mientras que las causas voluntarias son aquellas
las que derivan de supuestos no previstos por ley pero
tenidas en cuenta por los socios en el contrato de
sociedad. Sanchez Calero, Fernando., "Principios del
Derecho Mercantil”, 6° Edicion, Ed. Mc GRAW HILL,
Madrid, 2001, pag. 619. No obstante, es comln que en
los Estatutos sociales se incorporen como causales de
disolucion aquellas que lo son por ley.

La Ley 118 delega en su Regla-
mento, en el Capitulo VI, Secciéon
tercera, el desarrollo de las normas
relativas al proceso de liquidacion
de la empresa. Curiosamente la pri-
mera mencion a la liquidacién de
los activos intangibles se encuentra
en el Articulo 44.2 b), que no se
refiere precisamente a la empresa
mixta, sino, a los Contratos de Ad-
ministracion hotelera, productiva
o de servicios, cuya liquidacion se
lleva a cabo por medio de “Acta de
terminacién=" . De aqui en adelan-
te en ninglin momento se hace re-
ferencia expresa al destino de los
bienes de Propiedad Industrial que
son titularidad de la empresa mixta
-se pudiera realizar una interpreta-
cién extensiva de lo regulado en los
Articulos 48 f) y 49.2 ¢), que tienen
un caracter muy general por lo que
igualmente resultan insuficientes-.

La Ley de Inversién extranjera,
a pesar de establecer por primera
vez una normativa sobre disolucién
y liquidacion de empresas, no se
pronuncia especificamente sobre
el destino de los activos intangibles
de Propiedad Industrial que fueron
aportados al capital de la empresa
por uno de los socios, por lo que
en este tema sigue existiendo una
laguna. Por esta razén es tan im-
portante que estos supuestos sean
negociados y queden plasmados
en los documentos constitutivos,
ya que la Ley no brinda ninguna
férmula, ni procedimiento especial
para casos en que no se haga. Si
anteriormente se explicaba lo difi-
cil que resulta la liquidacién de una
sociedad, este proceso se dificulta
aun mas con la presencia de un ac-
tivo fijo intangible de Propiedad
Industrial.

En el proceso de disolucion y
liquidacién se llevan a cabo un
grupo de diligencias dirigidas a li-
quidar las deudas de la sociedad y
repartir el remanente entre los so-
cios. En este momento se presenta
la dificultad, si no se previo en los

25 Esta acta de terminacion que constituye la opera-
cion econdmica, financiera y juridica de la liquidacion.



Estatutos, de quién quedara con la
titularidad de los activos de Propie-
dad Industrial que pertenecieron a
la sociedad. Estas dificultades giran
en torno a la indivisibilidad e inma-
terialidad de estos bienes.

La doctrinaz ha planteado ade-
mas que el aporte de derechos de
Propiedad Industrial a titulo de uso
al capital de las sociedades y no a
titulo de dominio, se contrapone a
la funcién de garantia para terce-
ros que cumple el capital debido a
que el bien no pasa a ser titularidad
de la sociedad y por tanto la mis-
ma no podra disponer de él como
parte del caudal a liquidar en un
proceso de liquidacion, a fin de sal-
dar las deudas de la sociedad ante
terceros” . Este es otro de los tantos
problemas que conlleva la liquida-
cion del intangible de Propiedad
industrial

Por lo general los intangibles
deberian tener valor neto “nulo»”

26 Bercovitz Alvarez, Radl, “La aportacion de
Derechos de Propiedad Industrial...”, op. cit.

27 Cfr. la aportacion a titulo de uso debe ser conside-
rada como una verdadera aportacion, pues la sociedad
pudiera transferir dicho uso, en caso de liquidacion a
un acreedor, cumpliendo de esta forma con la funcion
de cifra de garantia ante terceros que tiene el capital.

28 Asi esta regulado en la NIC 38, la Norma In-
ternacional de Contabilidad. Esta Norma (NIC 38)
prescribe la contabilizacion y la informacion finan-
ciera a suministrar en el caso de los activos intangi-
bles siempre que no estén tratados especificamen-
te por otra Norma Internacional de Contabilidad.
La NIC 38 exige que todos los activos intangibles
sean amortizados, sobre una base sistematica, a lo
largo de un periodo de tiempo que represente la me-
jor estimacion de su vida util. En la amortizacion de
los activos intangibles, diferente a la depreciacion
de activos fijos, ya que no tienen una vida util defi-
nida, por lo que cada empresa deberd determinar la
vida (til de su intangible considerando que ésta debe
ser la menor entre la vida util estimada y la duracion
de su respaldo legal. La NIC 38 no permite asignar
a ningln activo intangible una vida util ilimitada.
La NIC 38 en el parrafo 100 obliga a suponer que el
valor residual de un activo intangible es nulo, a menos
que:

(a) exista un compromiso, por parte de un tercero, para
comprar el activo al final de su vida Util; o bien que

(b) haya un mercado activo para la clase de activo
intangible en cuestion, y sea probable que tal mercado
subsista al final de la vida del mismo.

Cuando se dice que es valor es nulo o cero quiere decir
que al finalizar el ciclo contable de la empresa, como

se haya distribuido este (mensual o anual), para la
contabilidad de la empresa el valor del intangible se ha

cuando la liguidacién sobreviene
por el vencimiento del término de
vigencia de la sociedad, ya que se
asume que su amortizacion® se
hubiera planificado y ejecutado,
como tope, durante ese término.

Pero en la realidad esto no siem-
pre se comporta asi, porque la for-
ma de contabilizar los intangibles y
su forma de amortizacion no siem-
pre ha sido adecuada, y ello genera
ajustes por parte de los liquidado-
res para cancelar esas cuentas®. El
método de amortizacién en linea
recta es el que generalmente se uti-
liza, a menos que la administracién
juzgue necesario emplear otro*.

amortizado en ese periodo. Esto, por supuesto, es desde
el punto de vista de la contabilidad de la empresa, ya
que en vista al mercado el intangible tiene su valor.
Esta norma: NIC 38 fue aprobada por el Consejo del
IASC, con vigencia a partir del 31 de marzo de 2004. Se
aplica a activos inmateriales adquiridos en combina-
ciones de negocios cuya fecha contractual es el 31 de
marzo de 2004 o posterior, asi como prospectivamente
a todos los demas activos inmateriales para los perio-
dos que comiencen a partir del 31 de marzo de 2004.

29 Seguln la Norma Internacional de Contabilidad 38 la
amortizacion es “la distribucion sistematica del importe
depreciable de un activo intangible durante los afios de
su vida util.”. Amortizacion es un término econdmico y
contable, referido al proceso de distribucion en el tiem-
po de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como
sindnimo de depreciacion en cualquiera de sus métodos.
La amortizacion se aplica a los activos intangibles exac-
tamente igual que la depreciacion se aplica a los activos
tangibles y el agotamiento a los recursos naturales.
Amortizar significa considerar que un determinado
elemento del activo fijo empresarial ha perdido, por
el mero paso del tiempo, parte de su valor. Para refle-
jar contablemente este hecho, y en atencién al méto-
do contable de partida doble, hay que: 1° Dotar una
amortizacion, es decir, considerar como pérdida del
ejercicio la disminucion del valor experimentado. 2°
Crear una cuenta negativa en el activo del balance, que
anualmente veria incrementado su saldo con la indica-
da disminucion del valor del bien. De esta forma todo
elemento del activo fijo de la empresa vendria reflejado
por dos cuentas, una positiva, que recogeria el valor de
su adquisicion u obtencion, y otra negativa (llamada de
Amortizacion Acumulada), en la cual se indica lo que
vale de menos como consecuencia del paso del tiempo.
Vid. Parra, Mercedes Garcia., “Activos ma-
teriales y contabilidad”, Publicado en la re-
vista Intangibles N° 2 — 31 de julio de 2004.

30 Ovares Calera, José Enrique., “La asesoria en los
procesos de disolucion...”, op. cit.

31 "Los tres métodos mas comunes  son:
El método lineal: el importe depreciable del activo se dis-
tribuye de manera uniforme a lo largo de su vida util. Por
ello, la amortizacion lineal da lugar a un cargo de amorti-
zacion constante distribuido a lo largo de la vida util del

En los procesos de liquidacion
llevados a cabo en Cuba el intangi-
ble relacionado con temas de Pro-
piedad Industrial normalmente (no
siempre) se adjudica a uno de los
socios o partes, preferentemente
quien lo aportd. Ahora, este no es
el Unico método, los mecanismos
existentes para la liquidacién-adju-
dicacion son variados y deben de-
finirlo los socios en la junta donde
se lleve a cabo el Acuerdo de Diso-
luciéon, igualmente pueden ademas
pedir asesoramiento a la Comision
de Liquidacién. Como se explicé, el
ordenamiento juridico cubano no
establece ningun procedimiento
en especial, y mas allad de la prac-
tica, se podria hacer uso de las ex-
periencias internacionales sobre
liquidacién de intangibles.

Podria ser mediante un Contra-
to de Compraventa, que no es tan
simple, necesita varios acapites en
relacion a los productos/servicios
identificados con la marca, requie-
re verificaciéon y acuerdo sobre
prendas o garantias crediticias o de
otra indole que se hayan constitui-
do sobre el intangible, el analisis
de las marcas derivadas y su titula-
ridad para evitar riesgo de confu-
sion en mercado o actos desleales
en el futuro por lo que pueden
derivarse acuerdos de coexistencia,
entre muchas otras cosas. Por esta
via el comprador debe pagar a la

activo. Este es el método por defecto. También es el mé-
todo mas adecuado en los casos en que los beneficios
econdmicos futuros se consumen a través del tiempo
(normalmente es adecuado para licencias y franquicias).
El método de depreciacion decreciente: el cargo por
amortizacion anual es un porcentaje fijo del impor-
te en libros de apertura. Esto da lugar a una mayor
amortizacion durante los primeros afios en compara-
cion con el método lineal. Seria correcto esperar que
los beneficios futuros derivados del activo intangible
sean mayores en los primeros afios de la vida util
esperada del activo (puede ser el caso de un activo
intangible adquirido de relacion con los clientes).
El método de unidad de produccién: el importe de-
preciable del activo se distribuye a lo largo de su
vida util en funcion de su utilizacion, actividad o
unidades producidas y no al transcurso del tiempo.”
Fundacion IFRS: Material de formacion sobre la Norma
Internacional de Informacién Financiera (NIIF) para las
Pequefas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
"Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia”, publicado
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabili-
dad el 9 de julio de 2009. Consultada en www.ifrs.org

11
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sociedad en liquidacion el valor fi-
jado.

Se puede esbozar también otra
posible solucion: la factibilidad
de utilizar la subasta como forma
de extincién de la “copropiedad”
creada. Es preciso aclarar que la
tendencia internacional para la
utilizacion de ésta como medio
efectivo para liquidar patrimonios
puede implicar la intervencion de
los notarios, teniendo en cuenta
que la regulacién comun es instar
dicha accién en via judicial. Sin em-
bargo, en la realidad actual cubana
resultaria un tanto complicado este
tramite en el sentido de que, por
una parte el funcionario publico no
tiene entre sus funciones la realiza-
cién de tal acto.

En otros casos se utiliza, aunque
en menor medida, la llamada insa-
culacién, que segun el diccionario
juridico “consiste en la accién y
efecto de insacular, de poner en un
saco -de ahi la voz-, cdntaro o urna
cédulas o boletas con numeros o
con nombres de personas o cosas,
para sacar una o mas por suerte.
El método se emplea en multiples
actuaciones judiciales, para la de-
signacion de jurados o peritos, y, en
ocasiones, para determinar las per-
sonas llamadas a desempefar al-
gunas funciones publicas?” . Como
se puede apreciar este no seria el
procedimiento mas propicio para
el tema que nos ocupa, pero bien
podria ser una variante a tener en
cuenta.

Para evitar estos métodos tan
engorrosos, producto de las cla-
ras limitaciones que se presentan
para llevar a cabo estos procesos
desde el punto de vista juridico e
incluso evitar acudir a tribunales,
lo recomendable es que se llegue
a un acuerdo entre los socios en la
fase contractual de constitucion de
la empresa. La parte cubana debe
garantizar, en caso de disolucion,
adjudicarse la titularidad sobre el
activo intangible de Propiedad In-
dustrial, reservandose el derecho
de adquisicion preferente, maxime
si fue ella quien lo aporté en un ini-
cio.

32 Diccionario Juridico 2014, Consultar en www.
enciclopedia-juridica.biz14.com.
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RESUMEN

Los avances tecnoldgicos han permitido que en la actualidad se incorporen sonidos para la identificacion de productos y servicios.
Cuba tiene una amplia tradicion musical y nuestra legislacion reconoce tales signos expresamente, sin embargo, la propia norma sus-
pende el acceso al registro hasta tanto no estén creadas las condiciones necesarias. Teniendo en cuenta el contexto actual, se consi-
dera que es el momento idéneo para abordar este tema, y realizar sugerencias asi como sugerencias que hagan efectiva la regulacion.

Palabras clave: marcas no tradicionales,

INTRODUCCION

Las marcas son signos que per-
miten a los consumidores iden-
tificar y diferenciar productos y
servicios, asi como, su origen em-
presarial.

Con el advenimiento de las nue-
vas tecnologias de la informacion
y las comunicaciones y del desa-
rrollo de las técnicas de comercio,
los empresarios comenzaron a ex-
plotar nuevos métodos publicita-
rios' para que los consumidores
los identificaran a través de los
sentidos del olfato, gusto, tacto y
el oido. Ante tal fendbmeno, el de-
recho marcario ha tenido que evo-
lucionar para proteger y conceder
un mayor alcance en la proteccion
de las marcas.

1 Estas técnicas novedosas, vinculadas a medios no
visuales de publicidad buscan estimular en los con-
sumidores los sentidos olfativos, gustativos, sonoro

y tactil (marketing sensorial) y en algunos casos las
emociones (marketing neural). Castro Garcia, Juan
David: Las marcas no tradicionales, pag. 5, disponible
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/
article/view/3273/3682. Consultado 10/01/2016.

2 Anivel internacional se pueden entender incluidas
las marcas sonoras en el Convenio de Paris en su ar-
ticulo 6.1, asi como en el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, en lo adelante Acuerdo sobre los
ADPIC, articulo 15. Ambos cuerpos legales dejan la
implementacion de cada signo a las legislaciones
nacionales. En el Tratado de Singapur de 27 de marzo
de 2006, del cual Cuba no es signataria, se intenta

marcas sonoras,

distintividad,

Con tales antecedentes surgie-
ron las marcas no tradicionales,
las que pueden dividirse en las vi-
suales que serian aquellas que se
pueden conformar por colores, ho-
logramas, imagenes en movimien-
tos y las no visuales, percibidas por
los otros sentidos del ser humano,
sonidos, olores, sabores y texturas:.

La legislacién nacional cubana,
a través del Decreto Ley 203 de
1999 define a la marca, como todo
signo o combinacién de signos
que sirva para distinguir produc-
tos o servicios de sus similares en el
mercado. En el articulo 3.1 se men-
cionan algunos de los signos que
pueden constituir marca, incluyen-
do entre los signos no tradiciona-
les a los sonidos y combinaciones
de sonidos.

Por otra parte, la Disposicion
Final Segunda del citado Decreto
Ley, faculta al Ministerio de Cien-

armonizar el registro marcario al incluir estas modali-
dades, que de forma expresa quedaron excluidas del
TLT (Trademark Law Treaty) del afio 1994. En dicha
norma se indica cémo pudieran representarse los
signos sonoros, dejando a la libre decision de los orde-
namientos nacionales su regulacion. A nivel regional
estos signos encuentran amparo legal en la Decision
Andina 486, la que de forma expresa contempla las
marcas no tradicionales como las consistentes en co-
lores, sonidos, marcas olfativas y las tridimensionales.

3 Castro Garcia, Juan David: ob.cit, pag. 5

representacion grdfica,

publicacion, examen, registro.

cia Tecnologia y Medio Ambiente,
en lo adelante CITMA, para dispo-
ner la aplicaciéon de dicho cuerpo
legal a las marcas sonoras una vez
que existan las condiciones necesa-
rias para su registro.

Ahora bien, qué se puede en-
tender por condiciones necesarias
para el registro de dichos tipos
marcarios. A mas 15 afios de pro-
mulgado el Decreto Ley es nuestro
modesto entender que estamos
ante un débito del sistema de pro-
piedad industrial nacional-.

En este sentido, pretendemos
realizar un acercamiento a las
marcas sonoras, especialmente
en suelo patrio, asi como llamar
la atencion sobre la existencia
de condiciones reales para el uso
efectivo de tales signos. Se consi-

4 Nuestra nacion estd enfocada en la aplicacion

de un nuevo programa de medidas econémicas

y sociales, para una economia mas competitiva y
productiva, y politicas sociales cada vez mas justas.
Los Lineamientos llaman a la conservacion del
patrimonio cultural de la nacion y al fortalecimiento
de la proteccion de la propiedad industrial en Cuba.
(Lineamientos 129, 163 y 228 de la Politica Economica
y Social del Partido y la Revolucion, Aprobados en el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba en fecha 18
de abril de 2011). Coherentemente el Decreto Ley 335
"Del Sistema de Registros Publicos de la Republica

de Cuba exhorta a la actualizacién y depuracion los
registros existentes.” (DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA. DECRETO-LEY No. 335 de fecha 20 de
noviembre de 2015).



dera que se debe sacar provecho de
la larga tradiciéon musical y de pre-
gones que se respira en la nuestra
isla, maxime cuando en la practica
se aprecian algunos ejemplos de
sonidos que se usan como marcas
sonoras.

Se abordara el tratamiento legal
de dicha figura y los requisitos que
se exigen para el registro de dichas
marcas sonoras. Al mismo tiempo
se intentard brindar respuestas y
propuestas de soluciones a algunas
de las cuestiones mas polémicas so-
bre el proceso y registro de las mar-
cas sonoras en Cuba. Entre ellas se
pueden mencionar las busqueda
de interferencia, la representacion
grafica de la marca, la publicacién
en el Boletin Oficial y el examen de
dichos signos.

MARCAS SONORAS

En la esfera internacional se re-
conocen las marcas sonoras desde
hace poco mas de medio siglos, en-
tendiéndose como sonidos y notas
musicales en combinaciéne.

5 En Estados Unidos, la Oficina de Marcas y Patentes
de los Estados Unidos (USPTO) comenzd a aceptar el
registro de marcas no tradicionales hace aproximada-
mente 50 afios. En 1950 la NBC registré la combinacion
de tres notas particulares para servicios de radio que
pasaron a ser simbolo de su identificacion; también
podemos citar la tonada de Merry Melodies, que
acompafaba a los dibujos de Hanna & Barbera y el
grito de Tarzan o la interjeccion ‘boing’. Pérez Pino,
Taimara y Zamora Rodriguez, Yelena “Las marcas no
tradicionales: olfativas y sonoras”. Pag.2. www. www.
monografias.com/marcas-no-tradicionales- olfativas-so-
noras-.De América Latina podemos citar como ejemplos
de ordenamientos que reconocen al de Costa Rica, cuya
Oficina inscribid en el afo 2004 en Costa Rica, luego de
un complicado proceso judicial que se inscribié como
marca sonora el chillido de un aguila, para la cerveza
Imperial. En la Republica Dominicana, un quinquenio
después, 16 de enero del 2010, se inscriben en la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial las dos
primeras marcas sonoras: “Acordes Texaco” y “Silvido
de Texaco". La Oficina de Propiedad Industrial chilena
inscribié en 2005 una marca sonora, consistente en una
melodia de la empresa Aliaz A.G Lobos Luna, Andrea
Julieta: Marca Sonora, pag. 33 y 64. Universidad Rafael
Landivar Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales,
marzo 2012.

6 Es destacable sefialar que en América Latina, la
legislacion panameiia reconocio a las marcas sonoras
desde el afio 1996. No obstante, otros paises del area
tuvieron que ajustar sus legislaciones a consecuen-
cia de la suscripcion del DR-CAFTA. Asi, se pueden
mencionar diversos ordenamientos latinoamericanos
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Grafico 1. Aceptacion de marcas sonoras por cantidad de paises. Eaboracion propia, a partir de la infor-

macion del (SCT/11/6) Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las
practicas relativas a las marcas. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geogréficas de la OMPI. Ginebra, 25 de enero de 2010.

Las marcas sonoras son aquellos
signos consistentes en sonidos o
combinacién de sonidos, cuya fina-
lidad o caracteristica esencial es la
de tener la capacidad de distinguir
productos y servicios en el merca-
do. Estos signos percibidos por el
oido, pueden consistir en sonidos
musicales, sonidos provenientes de
la naturaleza, o sonidos producidos
por maquinas u otros objetos crea-
dos por el ser humano, o en una
combinacién de cualquiera de los
anteriores.

A los fines del reconocimiento
y registro de este tipo de signos,
pudieran resumirse en cuatro los
obstaculos fundamentales, a saber:
la subjetividad en su percepcion, la
presencia del elemento funcional,
la ausencia de caracter distintivo y
el aspecto practico’.

Sobre la subjetividad en la per-
cepcion, se debe sefialar que toda
actividad humana estd permeada
de elementos subjetivos y es posi-
ble que esta sea notable en el caso

que regulan de forma expresa a las marcas sonoras
como El Salvador, Nicaragua Republica Dominicana y
Guatemala. Otras legislaciones como la costarricense

y la chilena permiten su inclusion al tener un sistema
de regulacion numerus apertus. De modo contrario, la
legislacion de Honduras no contempla la posibilidad de
registro de marcas sonoras, al entender que las marcas
han de ser visibles

7 Ibidem. Castro Garcia, Juan David, ob.cit., pag. 7.

de las marcas sonoras, pero no debe
ser Obice para impedir el registro
de dichas marcas por dicho motivo.

En cuanto al elemento funcio-
nal, se debe tomar en considera-
cién a todos los tipos de signos,
pues en muchas legislaciones, entre
ellas la cubana, no son registrables
aquellos signos conformados por
elementos funcionales del propio
producto o servicio.

Por otra parte, es claro que to-
dos los signos deben distinguir los
productos y servicios de diferentes
origenes a los consumidores:. De
ahi que algunas legislaciones reco-
nocen la distintividad de estas mar-
cas s6lo cuando se componen por
sonidos musicales, en tanto otros
aceptan igualmente aquellas mar-
cas conformadas por sonidos no
musicales.

De manera general, existen me-

8 Sobre el analisis del caracter distintivo de las mar-
cas sonoras, hay que sefialar que si bien no se debe
hacer un anélisis mas estricto que con el resto de las
marcas tradicionales, si pudiera resultar mas dificil
de apreciar este requisito. En esto influye que el con-
sumidor medio no estd necesariamente habituado a
identificar un producto o servicio, o su origen empre-
sarial a través de sonidos, por lo que estara condicio-
nado en gran medida de las campafias publicitarias
de las empresas. Debe tomarse en consideracion que
para las marcas sonoras siempre se ha de utilizar un
medio de reproduccion para que llegue al pablico.

15
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Titular: NLO SHIELDMARK B.V.
No. de Registro: 003559614

Fig. 1. Notacién en pentagramas

Titular: INLEX IP EXPERTISE
No. de Registro: 003886471

Fig. 2. Sonografia

Ejemplos consultados en fecha 20 de abril de 2016 en la pagina: https:/euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkCurrentStatusCode&v1=%22Registered
%228&01=AND&n2=MarkFeature&v2=Sound&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc

nos conflictos en la aceptacion del
registro de la marca sonora cuan-
do se compone de sonidos asocia-
dos a otros elementos, pues seria
igual de distintiva que otro signo.

Sobre las marcas sonoras confor-
madas por sonidos, es importante
resaltar los conflictos que pudie-
ran darse con las obras protegidas
por Derecho Autor, la necesidad
de obtener las autorizaciones de
los titulares de dichas obras para
el registro de marcas, asi como el
uso de obras musicales que se en-
cuentran en dominio publico. So-
bre este particular se profundizara
en investigaciones posteriores.

Al regular los sonidos o combi-
naciones de sonidos como marcas,
el legislador cubano reconoce de
antemano la aptitud distintiva de
estos signos. Acertadamente no
distingue entre sonidos musicales
o no musicales, por tanto debe en-
tenderse que se encuentran inclui-
dos ambas modalidades.

Otro aspecto que debe tomarse
en consideraciéon en cuanto a la
distintividad es el uso del secon-
dary meaning, o distintividad so-
brevenida para las marcas sonoras,
en tanto varios estudiosos aducen
que la distintividad de estos signos
se aprecia con frecuencia a raiz de
su uso repetido y no per se.

Respecto a las cuestiones prac-
ticas son varios los elementos que
deben analizarse, sobre los cuales
pretendemos realizar algunas con-
sideraciones que pueden ser de
utilidad para adaptarlas al ordena-
miento doméstico.

ASPECTOS PRACTICOS

A nuestro juicio, entre los de-
safios mas importantes se en-
cuentran la determinacién de la
existencia de derechos de terceros
anteriores a través de la busqueda
de interferencia, la publicacion del
signo y la representacién grafica
de los sonidos, y la capacitacion
del personal que realizara el exa-
men de estos signos.

Son varios los ordenamientos
juridicos que exigen la representa-
cién grafica de los signos para su
registro, y las marcas sonoras no
escapan a dicha exigencia. Para
ello se ha aceptado su transcrip-
cion al pentagrama para sonidos
musicales. En los casos de sonidos
no musicales, pudiera aceptarse
una descripcion onomatopéyica
acompanado de una clara descrip-
cién del signo, un diagrama de fre-
cuencia, o un espectrograma con
la representacion grafica del soni-
do, de conjunto con una descrip-
cién verbal suficiente y detallada 'y
de un soporte sonoro adjuntos.

9 En la Decision Andina 486, se encuentra dicha
exigencia al condicionar al propio concepto de mar-
ca su correspondiente representacion grafica. Sobre
este particular, constituye una importante referencia
las recientemente modificadas Directrices relativas
al examen de la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unién Europea (EUIPO), con fecha 23 de marzo de
2016. En esta guia se establece que dichas marcas de-
ben representarse graficamente utilizando los métodos
normales de reproduccion grafica de sonidos, a saber:
notacion musical (partituras), una descripcion en pala-
bras aunque no sea suficiente como tnica forma de re-
produccién, una sonografia acompanada de un archivo
electrénico. Para aquellos sonidos no musicales se re-
querira una sonografia de conjunto con un archivo so-
noro. En cuanto a los archivos sonoros, contintian expli-

La legislacion cubana establece
como requisito minimo™ para el
acceso al Registro una reproduc-
cién suficientemente clara de la
marca, esclareciendo posterior-
mente en el articulo 2 inciso d) del
Reglamento" a la ley de marcas
que para el caso de los signos no

citando dichas Directrices, es opcional su presentacion,
pero solo se aceptaran en los casos de presentaciones
electrénicas y nunca sera suficiente si no esta acompa-
fiada de la exigencia de la representacion grafica. En
cuanto a los requerimientos técnicos debe ser en for-
mato MP3 y con un tamafio maximo de 2 megabytes.
Tales Directrices constituyen un claro ejemplo a seguir
por los ordenamientos en la implementacion propia de
la presentacion y representacion grafica de las marcas
sonoras. En Estados Unidos de América se pueden
encontrar registros a través de una descripcion como
“el sonido de un trueno” para transmisiones radiales
(Reg. No. 1,746,090) y el sonido “clop, clop, mooo”
para restaurantes (Reg No. 1,590,267) . Son varios los
ordenamientos en los que no encontramos una regula-
cion expresa de como hacer la representacion grafica o
como publicarla, como es el caso de los ordenamientos
salvadorefios y nicaragiienses. Tampoco de forma ex-
presa lo contiene la normativa costarricense (salvo que
se publica de la forma en que fuera presentada). La le-
gislacion dominicana exige se acompaiie una represen-
tacion o descripcion en cualquier medio, sin precisar
como publicarlas. La norma chilena, a pesar de no con-
tar con una conceptualizacion especial de las marcas
sonoras, si regula en el articulo 10 del Reglamento de
la Ley de Propiedad Industrial que se debe acompanar
una representacion grafica (sin especificar la forma)
y un registro sonoro. Tampoco dispone especialmente
como realizar la publicacion. En el caso de Colombia se
exige una representacion gréfica a través de partitura,
0 Un sonograma y una representacion sonora del sig-
no, sefalandose por demas que de haber discrepancias
entre la reproduccion sonora y la gréfica primara la
Ultima, en tanto es la esencia del registro de marca.

10 Articulo 5.1.- La Oficina inscribird como fe-
cha de presentacion de la solicitud, aquella en
que conste, al menos: d) una reproduccién su-
ficientemente clara de la marca; Decreto Ley
203"DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS".

11 Resolucion nimero 63 de fecha 22 de mayo de
2000 de la Ministra de Ciencia Tecnologia y Me-
dio Ambiente: Reglamento del Decreto Ley 203
“DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS".



perceptibles por la vista se reque-
rird su representacion gréfica o su
descripcién de la forma que resul-
te comprensible®.

Partiendo de esta flexibilidad
que ofrece el legislador cubano,
podria utilizarse la combinacion
de varios medios para cumplir esta
exigencia. Pudiera aceptarse como
representacion grafica del signo
su transcripcidn a pentagramas,
oscilogramas, sonogramas, entre
otros* ; de conjunto con una gra-
bacion analégica o digital del so-
nido en un soporte.

Complementariamente, podria
admitirse la descripcion median-
te palabras, que permitiria indi-
car, por ejemplo, los instrumentos
utilizados, sus notas, longitud, o
describir el sonido en que consiste
para el caso de los no musicales.

Otro elemento a considerar se-
ria la publicacion® en el Boletin
Oficial de la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial de estos sig-
nos, lo cual se encuentra dispuesto
en nuestra legislacion marcariar.

Para la publicacién de la marca

12 No obstante, de no ser suficientes estos elementos,
el examinador podria sobre la base de un Requerimiento
Oficial realizar o solicitar la ampliacion de alegaciones,
pruebas u otros elementos que en derecho procedan
trascendentes para el registro en cuestion. ARTICULO
38 del Reglamento del Decreto Ley 203. Otra varian-
te serfa regular en legislacion especifica los aspectos
que para los signos sonoros se consideren necesarios.

13 Los solicitantes que presenten dificultad para
representar graficamente las marcas sonoras, se les
podria asesorar en cuanto a qué instituciones dirigir-
se, o la Oficina podria prestarle estos servicios, previa
alianza con determinadas instituciones o expertos.

14 Pueden preestablecer los formatos de los ficheros
electronicos, el tamafio de los mismos u otros requisitos.

15 La publicaciéon en el Boletin Oficial de la Ofi-
cina Cubana de la Propiedad Industrial es una de
las fases del proceso de solicitud de registro, justo
después del examen formal y previo al examen sus-
tantivo. Permite que todas aquellas personas cuyos
derechos vean vulnerados, tengan la oportunidad de
defenderlos por la via administrativa, mediante ob-
servaciones u oposiciones a la solicitud en cuestion.

16 Articulo  120.-Seran publicados en el Bo-
letin Oficial de la Propiedad Industrial: a) to-
das las solicitudes de registro; Capitulo V, Titulo
VIl “Publicidad Registral” del Decreto Ley 203
"DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS”".

sonora podrian emplearse cual-
quiera de las formas de represen-
tacién grafica aludidas, asi como,
su descripciéon en palabras, si la
hubiere. En cuanto a la grabacion,
teniendo en cuenta que nuestro
Boletin es en formato digital” ,
bastaria un link que conduzca a la
reproduccién del sonido en cues-
tién o que indique donde se puede
consultar.

Respecto a las busquedas de
interferencia, debemos tener en
cuenta que la actual base de da-
tos, IPAS, que utiliza la Oficina, no
admite cargar archivos sonoros,
por lo que habria que implemen-
tar para ello un sistema de archi-
vos independiente® o cargar la
representacién grafica asociando
mediante link la grabaciéon sono-
ra almacenada. Para realizar las
busquedas de interferencias se
pudieran utilizar diferentes filtros
como clase, tipo de signo, tipo de
solicitud, elementos fonéticos y fi-
gurativos.

En cuanto al examen, propia-
mente dicho, no se encontraron
en los ordenamientos consultados,
procedimientos sui géneris, ni re-
gulaciones al respecto, mas alla de
algunas acotaciones en el examen
formal® en cuanto a la comproba-

17 Articulo  120.-Seran publicados en el Bo-
letin Oficial de la Propiedad Industrial: a) to-
das las solicitudes de registro; Capitulo V, Titulo
VIl "Publicidad Registral” del Decreto Ley 203
“DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS”.

18 Empero esto no ha sido Obice para que en otras
oficinas se haya admitido el registro de estas marcas,
aln aquellas que usan la misma base de datos, como
Chile (DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
MARCAS COMERCIALES Instituto Nacional De Propie-
dad Industrial, Chile, 2010. pag. 34) y Uruguay, en las
que se ha estipulado simplemente, cargar el archivo
sonoro a la pagina web asociandolo a la marca en
cuestion, y se utilizan diferentes filtros para las bus-
quedas avanzadas como clase, tipos de signo, tipo de
solicitud, elementos fonéticos y figurativos. Digna de
mencion resulta la pagina de busquedas de la EUIPO,
que cuenta con una tecnologia que permite asociar
directamente la imagen de la representacion gréfica
como otro filtro de busqueda. https://euipo.europa.
eu/ eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkCu
rrentStatusCode&v1=%22Registered%22&o01=AND&
n2=MarkFeature&v2=Sound&02=AND&sf=Applicatio
nNumber&so=asc consultado el 20 de abril de 2016.

19 En las Directrices de Chile solo se acota que en

cién de que se haya presentado la
representacion gréafica y el archi-
vo sonoro en el formato solicitado.
Por tanto, queda a estudios poste-
riores analizar la pertinencia de es-
tablecer pautas especificas para el
examen de dichos signos.

Sin lugar a dudas, las marcas
sonoras significarian un reto para
los examinadores, principalmente
en cuanto a dos aspectos: el pri-
mero, determinar que un sonido
especifico coincida con las repre-
sentaciones graficas aportadas; el
segundo, las busquedas de inter-
ferencias para confirmar que no
existan signos idénticos o similares
que afecten derechos anteriores
de terceros.

Para superar este desafio exis-
ten varias opciones por las que po-
dria optar la Oficina, como incluir
en la plantilla de trabajadores un
experto en la materia musical o
graduado de carrera afin, que se
capacite como examinador y que
pueda ademas realizar otras fun-
ciones. Otra opcidén seria capacitar
examinadores de otras especiali-
dades, en diferentes en el analisis
de sonidos a través de disciplinas
que se dediquen al estudio de la
musica.

Sin embargo, estas variantes en-
cuentran como limitante que ante
la ausencia o baja de este exper-
to propio no habria quien hiciera
frente al examen de estos signos.
Es por ello, que consideramos que
lo mas recomendable seria, el apo-
yo en expertos y peritos®. Posibi-

el Examen de forma se comprobara para el caso de

las marcas sonoras que hayan sido presentadas y en
el formato solicitado: la representacion gréfica y el
registro sonoro. Sin hacer otra distincion respecto al
examen de fondo de estos signos distintivos. Ibidem
p.51,p.55

Por su parte, el Manual Armonizado en mate-
ria de Criterios de Registro de Signos Distinti-
vos para los paises Centroamericanos y la Re-
pablica Dominicana afirma que ninguna de las
legislaciones de esos paises establece un procedi-
miento sui generis para las marcas sonoras. p.17.

20 Existen varias instituciones en Cuba que podrian
asistimos en estos desafios, por mencionar algunos:
el Centro de Investigacion y Desarrollo de la Msica
Cubana (CIDMUC), el Instituto Cubano de la Musica,

17



18

lidad que atinadamente regula el
articulo 24.2 del Decreto Ley 203,
al establecer que a los afectos de
realizar el examen la Oficina po-
dra pedir informes o documentos
al solicitante o a terceros.

A este tenor pudiera regularse
en legislacion especifica la mane-
ra en que se realizara la consulta
a expertos, los plazos, informes
a emitir, asi como, el valor de sus
estimaciones, y el alcance de sus
dictdmenes. En este sentido se
acota que, de forma general, y asi
sucede en otros procedimientos
judiciales” y administrativosz , el
parecer de estos expertos no con-
diciona la decision final, ni tiene
caracter vinculante, sino que, es
apreciable con racionalidad.

Resulta prioritario que la Ofici-
na Cubana de Propiedad Industrial
establezca un criterio de cémo
solucionar las cuestiones vertidas
anteriormente, el cual ha de mate-
rializarse en una regulacién minis-
terial complementaria a la Disposi-
cién Final Segunda del Decreto Ley
203 de 1999.

Por ultimo se hace necesario
sefalar que Cuba es signataria de
varios Tratados Internacionales en
materia de Propiedad Industrial,
entre ellos el Arreglo y Protocolo
de Madrid, por lo que pudieran
presentarse solicitudes de este tipo
por dicha via ademas de por la na-
cional.

CONCLUSIONES

A modo global se puede con-
cluir que las marcas sonoras son

(ICM), el Instituto Superior del Arte (ISA), entre otros.

21 En sede de tribunales con la prueba pericial,
Articulo 301 y siguientes de la Ley Ntmero 7 de
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Eco-
némico (LPCALE), de fecha 19 de agosto de 1967.

22 Como es el caso del “PROCEDIMIENTO PARA
LA PRESENTACION, EL ANALISIS Y LA SOLUCION
DE LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO
0 VIOLACION DE LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE
DERECHO DE AUTOR Y PARA LA TRAMITACION DE
SOLICITUDES DE ACLARACION O INTERPRETACION”
del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA)
regulado en la Resolucion nimero 162 de fecha 15
de noviembre de 2002 del el Ministro de Cultura.

aquellos signos distintivos percep-
tibles a través del oido, suscepti-
bles de representacién gréafica y
que precisa de un soporte técnico
para su reproduccién.

Segun los ordenamientos y doc-
trina consultados las vias mas co-
munes de representaciéon gréfica
son los pentagramas, la descripcion
onomatopéyica, o una descripcidon
comun del sonido con los elemen-
tos caracteristicos que la puedan
caracterizar, espectrogramas, osci-
logramas y como material de apo-
yo, pero necesario para el registro
el acompanamiento del sonido en
un soporte fisico o digital que sir-
va para su reproduccion. A nuestro
entender pPudieran exigirse de
conjunto varias formas de repre-
sentacién para su registro efectivo
a partir de que la legislacion actual
no lo excluye. Ademas, los exami-
nadores de oficio podrian solicitar
otros elementos que estimen tras-
cendentes a la decision de la ofi-
cinaOficina. Con independencia a
la regulacién vigente, nada obsta
que en regulacion especifica se es-
tablezcan determinados requisitos
para la solicitud del registro de es-
tos signos.

Las busquedas de interferencia
pueden realizarse en andlisis de
las representaciones gréficas y so-
noras que consten en los archivos
de la Oficina.

En cuanto a la publicacion en
el Boletin ademas de la represen-
tacion grafica o escrita, se puede
tener un enlace a un link en el que
se pueda escuchar el signo sonoro
cuyo registro se pretende o una
referencia al sitio digital o fisico
en el que se pueda escuchar el mis-
mo. Como se ha sefialado no debe
ser un impedimento sustancial que
no exista un regulaciéon expresa de
como realizar dicha publicaciéon
pues son varios los ejemplos del
area en los cuales se aprecia que a
pesar de no tener un procedimien-
to especifico igualmente pueden
publicarse.

A los fines del examen, la Ofi-
cina puede incluir en la plantilla
de trabajadores un experto en la
materia musical, otra opciéon po-

dria ser capacitar a los examinado-
res en el analisis de sonidos o que
estos se apoyen en los criterios de
peritos y especialistas en la mate-
ria. Se considera A nuestro juicio
que esta Ultima variable es la mas
aconsejable.

Debe promulgarse una regula-
cion ministerial complementaria,
que ordene la aplicacion de la le-
gislacion marcaria a los sonidos o
combinaciones de sonidos. Norma-
tiva en la que puede regularse las
formas para la representaciéon gra-
fica, la manera de realizar la bus-
queda de interferencia, el examen,
el procedimiento para el apoyo en
peritos, los plazos, informes a emi-
tir, el valor de sus estimaciones, y
el alcance de sus dictdmenes. Asi
como, otras tipicidades que se es-
timen pertinentes para la imple-
mentacion efectiva del registro de
las marcas sonoras en Cuba.

No debemos pasar por alto Se
deben valorar las potencialidades
para la existencia real de marcas
sonoras en el contexto econémico
social cubano. Resulta incuestiona-
ble el talento musical, vocal y liri-
co, casi idiosincratico del cubano.
Podemos Se pueden citar como
honorables precursores de Marcas
sonoras, algunos pregones que
han inspirado obras insignes como
el contagioso Manisero de Moisés
Simons, la emblematica Frutas del
Caney de Félix Benjamin Caignet,
el Frutero de Ernesto Lecuona,
entre otros. Por otra parte , la
existencia de canales televisivos y
radiales publicos, que cuentan con
experiencias en transmisiones de
programas dedicados a la publici-
dad comercial, como Radio Taino,
Radio Progreso, De Tarde en casa,
D'Disefio, existe un programa de
Cubavisién Internacional dedicado
a la publicidad comercial, podrian
ser utilizados como medios de di-
fusion de ese tipo de signo distin-
tivo.

Teniendo en cuenta estos ele-
mentos, se hace menester apro-
vechar la coyuntura actual, para
preparar el camino hacia la imple-
mentacion efectiva del registro de
las marcas sonoras en Cuba.
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LA PROTECCION EN CUBA DE MARCAS QUE INVO-
LUCRAN DERECHOS DE AUTOR DE TERCEROS. ESPE-
CIAL REFERENCIA A LOS TITULOS DE OBRAS.

LIC. IVETTE MATAMOROS MASSIP

ESPECILISTA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUMEN

El presente trabajo investigativo toma como punto de partida las situaciones especiales donde El Derecho de Autor y el Derecho de Marcas convergen en una proteccion acumulada
sobre una misma creacion intelectual y se centra concretamente en los conflictos que pueden generar las también denominadas “zonas de contacto” o “zonas grises” entre estas
disciplinas de la Propiedad Intelectual, cuando se interesa registrar como marca el titulo de una obra protegida por el Derecho de Autor a favor de un tercero. La legislacion cubana
de ambas modalidades prevé algunas disposiciones al respecto, no obstante un analisis doctrinal, jurisprudencial y el estudio comparado de normas de la region, evidencian el reto
que suponen estas marcas para las autoridades nacionales de marcas como protectores de intereses superiores relacionados con el mercado, los competidores y los consumidores.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Zonas de contacto entre Derecho de Marcas y Derecho de Autor, proteccion de marcas que involucran derechos de autor de terceros,

titulos de obras.

INTRODUCCION

La Propiedad Intelectual, en
lo adelante la Pl es una disciplina
que alude a un amplio espectro de
derechos subjetivos de diferente
naturaleza, que le son atribuidos
al hombre sobre productos de su
creatividad e intelecto'. Estos de-
rechos, con excepcion de la Com-
petencia Desleal, son considerados
bienes inmateriales, que si bien
poseen diferencias en cuanto a su
naturaleza, contenido, formas y
ambitos de proteccidén, en ocasio-
nes presentan puntos de contac-
to, también denominados “zonas
grises o fronterizas” donde se in-
terrelacionan dos o mas ramas de
la Pl en una proteccién acumulada
sobre una misma creacién intelec-
tual.

Las situaciones especiales de
confluencia entre las disciplinas de
la Pl pueden ser utilizadas como
ventaja por los titulares; ya que las

1 Entre los que se encuentran: las obras literarias,
artisticas, cientificas; las interpretaciones y ejecu-
ciones de artistas e intérpretes y otros derechos
conexos; las marcas y otros signos distintivos; las
invenciones; los dibujos y modelos industriales;
las variedades vegetales; los esquemas de traza-
do de circuitos integrados; la informacion no di-
vulgada, y la represion de la Competencia Desleal.

diferencias en la naturaleza juridi-
ca que poseen les permiten decidir,
facultativamente, de acuerdo con
sus intereses y a lo establecido en
las legislaciones nacionales, la for-
taleza de la proteccion que brinda-
rdn a sus creaciones intelectuales.
Sin embargo, en ocasiones, esta
armonia se rompe y surgen conflic-
tos, en particular, cuando un terce-
ro desea que le sean reconocidos
o conferidos derechos sobre una
creacion que ha sido protegida
con anterioridad por otro titular,
desde otra modalidad de la PI.

El presente trabajo centra su
atencién en aquellos casos donde
se pretende registrar como marca
de determinados productos o ser-
vicios, el titulo de obras protegi-
das por el Derecho de Autor, en lo
adelante DA, y los conflictos que
pueden generarse en este contex-
to si quien solicita el registro del
signo distintivo no es, a su vez, el
titular del citado derecho.

El tema resulta interesante,
pues a nivel internacional existen
diferentes posiciones doctrinales
y jurisprudenciales respecto a la
proteccion de los titulos de obras
por el DAy por el Derecho de Mar-
cas; cuestiones que trascienden
a la solucién de casos, cuando es
un tercero el que desea proteger
una marca involucrando dicho ti-
tulo. También existen diferencias

en cuanto a la regulacion de estos
temas en las leyes nacionales de
Pl. Igualmente, se aprecian pra-
xis diferentes en las autoridades
nacionales de marcas; cuestiones
que evidencian que las marcas con
estas particularidades suponen un
reto para dichas oficinas.

En Cuba, es posible la interac-
cion de estas disciplinas de la Pl
porque la legislacion nacional de
marcas recoge como prohibiciéon
relativa de registro de estos signos
distintivos, aquellas que involu-
cren un derecho de autor anterior.
Asi lo dispone el articulo 17 apar-
tado 1 inciso h) del Decreto-Ley
203 “De Marcas y Otros Signos Dis-
tintivos”, de 1999, publicado en la
Gaceta Oficial Extraordinaria No.
3, de 2 de mayo de 2000. Prohi-
bicion que puede ser convalidada
si el titular del derecho anterior
otorga su consentimiento, con las
formalidades que establece el pro-
pio instrumento juridico.

A partir de lo establecido en la
norma de referencia surgen varias
interrogantes, a saber: ;Los titulos
de obras tienen proteccion por el
Derecho de Autor en Cuba? ;To-
dos los titulos gozan de esta pro-
teccion? ¢La prohibicién relativa
de registro de marcas también
abarca a todos los titulos de obras
protegidas por el Derecho de Au-
tor? ;En todos los casos que se



interese proteger una marca que
involucre el titulo de una obra, se
requerird la autorizacién del titular
del Derecho de Autor anterior?

DESARROLLO

Al reflexionar sobre los titulos se
toma como punto de partida que
esta denominacion proviene del
latin titulus, que en idioma espa-
Aol quiere decir cartel, inscripcion,
anuncio, titulo. Algunos autores si-
tdan la utilizacién de esta frase en
el sentido que se le atribuye en la
actualidad como titulo de libro, en
las primeras décadas del siglo XMz,

Por su parte, el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espa-
fola, lo define, entre otras acep-
ciones, como: “[...] palabra o frase
con que se da a conocer el nombre
o asunto de una obra o de cada una
de las partes o divisiones de un es-
crito?”.

En el marco de la PI, el Glosario
de Términos sobre Derechos de Au-
tor y Derechos Conexos de la OMPI
establece en su numeral 250, lo que
entiende por titulo de una obra. A
estos fines dispone que:

“[...] el titulo de una obra
es parte de la misma, y su omisién
equivale a una mutilacion de la
obra. Asimismo el titulo identifica
a la obra dando a esta un nombre,
y debe mencionarse en relaciéon con
todas las utilizaciones de la misma
a las que sea de aplicacion el dere-
cho a reivindicar la paternidad. Por
otra parte el titulo se haya prote-
gido contra el plagio en la mayoria
de las legislaciones, dado que es
original. Ademas el titulo identifi-
ca a los ejemplares publicados de la
obra y puede ser protegido, en vir-
tud de la legislacion sobre compe-
tencia desleal, contra posibles uti-
lizaciones engafiosas en ejemplares
comercializados de otra obra [...]"*.

2 Beatriz BUGAYO MONTANO, La proteccién del titulo
de las obras como marca, Actas de Derecho Industrial

y Derecho de Autor, ISSN 1139-3289, 2003, t. 24, pp.
127-156.

3 Disponible en el sitio web: http://www.rae.es/
recursos/diccionarios/drae.  (acceso el  9-V-2015).

4 Véase:ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/

Dentro de las diferentes discipli-
nas que abarca la PI, los titulos pue-
den ser protegidos por el DA en la
misma forma, condicionesy alcance
conferido a cualquier otra creacién
literaria o artistica original. Por el
Derecho de Marcas, si poseen la su-
ficiente capacidad distintiva para
identificar determinados productos
o servicios en el comercio, y por la
aplicacién de las normas contra ac-
tos de competencia desleal, cuando
por si mismos no puedan ser con-
siderados como obras de creacién,
al no reunir, necesariamente, los
requisitos de originalidad que toda
creacion intelectual debe agotar.

Respecto a la proteccion del DA
sobre el titulo, la doctrina® ha sido
profusa y mayoritariamente coinci-
dente en que el titulo forma par-
te de la obra, la individualiza y es
parte sustancial de ella; alude a su
contenido o lo sugiere; permite su
identificacion y su relacién con el
autor y con el éxito alcanzado por
este. De ahi que, cualquier modifi-
cacion o utilizacion del titulo por
un tercero, sin la autorizacion del
titular, estaria violando su derecho
moral de integridad y paternidad
de la obra.

Delia Lipszyc apoya este criterio
y al respecto plantea que: “[...] el
autor tiene derecho sobre el titulo
como parte integrante de la obra
[...] al igual que los otros elemen-
tos constitutivos de la obra, el titu-
lo puede ser objeto de negociacion.
El autor puede autorizar su uso por
separado de la obra y también tie-
ne derecho a defenderlo de utiliza-
ciones no autorizadas, imitaciones
y cualquier otro uso indebido [...]"s.

Asimismo, la jurisprudencia ha
expresado que: “[...] el titulo no
tiene otra finalidad que la de iden-
tificar a la obra y distinguirla de sus
similares, tanto en el campo inte-

wipopublications/wipo_pub_816_efs-
ocr-sp-image.pdf. (acceso el 12-V-2015).
5 Véase Carlos A. VILLALBA 'y Delia LIP-
SZYC, El derecho de autor en la Argentina,
La Ley, Buenos Aires, Argentina, 2001, p. 32.
6 LIPSZYC, DELIA, Derechos de autor y derechos cone-

xos, Unesco/Cerlalc/Zavalia, Buenos Aires, 1993, p.121.

lectual como en el trafico comer-
cial. Ese elemento integrante...por
si solo no es protegido por la ley,
sino en cuanto es parte calificada
de la obra misma. No existe, un de-
recho al titulo separable de la obra
intelectual [...]"".

No obstante, estos pronuncia-
mientos, no cualquier titulo goza
de la tutela de esa disciplina, solo
aquellos que cumplan con el requi-
sito intrinseco de originalidad; en-
tendida esta como un reflejo de la
creatividad y la impronta personal
del autor.

A fin de delimitar cudndo un
titulo es original, la doctrina® ha
establecido diferentes clasificacio-
nes; asi algunos los subdividen en:
a) originales o comunes, segun se
compongan de palabras o frases
poco usadas o novedosas, o por el
contrario se conformen de palabras
0 expresiones corrientes; b) auté-
nomos o consecuentes, segun sean
independientes del texto de las
obras, o constituyan una ilaciéon de
las mismas, y ¢) especificos o genéri-
cos, segun distingan determinadas
obras o se puedan aplicar a cual-
quier obra del mismo género.

Otros autores simplifican estas
clasificaciones a tres categorias: ti-
tulos originales, titulos banales o
ayunos de creatividad y los titulos
genéricos:.

7 Camara Nacional Civil, Sala E, “Guberman, Pedro A.
c/Discos CBS, 21/3/1981, LL, 1981-D-379 y Camara Na-
cional Federal, Sala Civil y Comercial, 29/04/1969, Ota-
mendi de Yaquimandi de Fino, E. ¢/ Macias Francisco, ED,
pp. 135-547, citados por Marcelo 0. GARCIA SELLART,
“Los titulos de obras como objeto de proteccion, entre
la propiedad intelectual y las marcas”, Cuadernos de
Propiedad Intelectual, AD-HOC, 2-2005, pp. 130- 131.

8 Véase Clara RUIPEREZ DE AZCARATE, Las obras del
espiritu y su originalidad, Coleccion de Propiedad In-
telectual, Director Carlos Rogel Vide, Fundacion Aisge,
Editorial Reus, Aseda, Madrid, Espafa, 2012, p. 268.

9 Véase ANTEQUERA PARILLI, Estudios de derecho
de autor y derechos afines, REUS S.A., Madrid, 2007,
p. 456; también SATANOWSKY citado por Miguel A.
EMERY, Propiedad Intelectual, Ley 11 723 comenta-
da, anotada y concordada con los tratados interna-
cionales, Derecho Internacional, II, Astrea, Buenos
Aires, Argentina, 1985, p. 59; LIPSZYC, Derecho..., p.
12; Alejandra AOUN y Patricia LARRAINZAR, Algunas
cuestiones vinculadas al titulo de las obras intelec-
tuales y su relacién con las marcas, Derechos Intelec-

21



22

Segun Eduardo Lapa, el titulo
original es aquel que: “[...] tiene
la caracteristica de ser una creacion
de su autor, que no es copia o imi-
tacion, que denota cierto caracter
de novedad como fruto de su inte-
lecto, contrario al conjunto de fra-
ses ya usadas, comun o general en
otros trabajos de la misma especia-
lidad [...]".

Los titulos banales, por su parte,
son aquellos que carecen de sus-
tancia o no otorgan importancia o
novedad con respecto a lo que dice
o su significado. “[...] Su Unica fi-
nalidad es denominar la obra, pero
no reflejan ninguna idea o talento
de su autor y por ende carecen de
valor intelectual [...]"".

Finalmente, sobre los titulos ge-
néricos, Emery aduce que: “[...] No
pueden registrarse como titulos, ex-
presiones caidas en el dominio pu-
blico, ni las denominaciones gené-
ricas, ni los nombres histéricos que
sin otras adiciones del autor, care-
cen de caracteristicas distintivas”.

Por otro lado, la doctrina® se ha
pronunciado sobre determinados
titulos de obras que no son alcan-
zados por la proteccién del DA,
sino que fungen como elemento
identificador de un producto o ser-
vicio en el trafico mercantil a cuya
proteccion estd mas orientada al
Derecho de Marcas. Es el caso de
los titulos de diarios, publicaciones
periddicas, revistas, nombres de
editoriales, de sus catalogos y di-
versas secciones, los programas de
television o radiofénicos.

En el primer supuesto, se consi-
dera que dichas publicaciones no
constituyen per se obras prote-
gidas por el Derecho de Autor, y
su titulo solo actua a los fines de

tuales 13, Astrea, Buenos Aires, Argentina 2007, p. 94.

10 Eduardo LAPA, El desamparo al titulo de los li-
bros. Algunas sugerencias, LL, 144-1084, citado por
AOUN y LARRAINZAR, Algunas cuestiones..., p. 94.

11 BUGAYO MONTANO, La proteccién..., pp. 127-156.

12 EMERY, MIGUEL A, Propiedad Inte-
lectual, Astrea, Buenos Aires, 2000. p. 59.
13 Véase LIPSZYC, Derecho..., pp. 463-465.

identificarlas como productos en el
trafico mercantil. Esto sin perjuicio
de que las obras incluidas en estas
si gocen del requisito de originali-
dad. Lo mismo sucede en el caso del
nombre de editoriales y sus catélo-
gos, pues aqui el titulo actua como
identificador del origen editorial
y no como individualizador de la
obray su autor.

Respecto al titulo de los progra-
mas de televisién y de radio, tam-
bién el enfoque ha sido el de no
considerar la existencia de origina-
lidad, sobre todo, porque muchas
veces estas creaciones carecen en
si mismas de este requisito, ya que
estdn mas orientadas al entreteni-
miento del publico, sin un aporte
creativo suficiente que le permita
la proteccién por el DA™

Sin embargo, parte de la doctri-
na refiere, en el caso de los progra-
mas de televisiéon, que esta regla no
siempre se cumple, pues nada im-
pide que productos televisivos o de
radio puedan tener un minimo de
originalidad para acceder a su pro-
teccion por el DA, trascendiendo su
proteccion a su titulos. En definiti-
va, la apreciacién practica y objeti-
va de este requisito dependera de
cada caso en particular.

Llegados a este punto del anali-
sis surge entonces la siguiente inte-
rrogante ;Coémo puede evaluarse,
entonces, la originalidad de un ti-
tulo para calificarlo en original, ba-
nal o genérico?

Si complejo es en ocasiones deli-
mitar la originalidad de una obra,
mas complejo puede ser evaluar

14 Véase Camara Nacional en lo Civil y Comer-
cial, Sala Ill, de Buenos Aires, Argentina, “Gar-
cia y Garcia, Ovidio A. v. Televisora Federal S.A.
—Telefé .s/ cese de uso de marcas, dafios y per-
juicios”, La Ley (t.1998-A), Buenos Aires, 2000.

15 Véase ANTEQUERA PARILLI, Estudios..., p.465; tam-
bién Gisela L. GAFFOGLIO, cuando refiere que “el for-
mato televisivo, si ha sido desarrollado con originalidad,
reviste sin lugar a dudas el caracter de obra. Consideran-
dose como una obra literaria en cuanto a su forma en
tanto se encuentra materializado mediante un escrito, y
como obra artistica en cuanto a su contenido”, GAFFO-
GLIO, Los formatos televisivos: cuestionando el para-
digma, La LEY 24 /11/ 2006, AR/DOC/3874/2006, p. 1.

la originalidad de un titulo; pues,
como su funcién es atraer al lector
e individualizar la obra, el creador
tiene que lograr esos objetivos en
un marco estrecho, utilizando fra-
ses o palabras que puedan ser apre-
hendidas en la mente del publico al
que va dirigida la obra.

Considerando que para la mayo-
ria de la doctrinar, el titulo es par-
te integrante de la obra y, por tan-
to, protegible por el DA, criterio al
cual nos adscribimos; entendemos
gue debe evaluarse la originalidad
del titulo a partir de las teorias doc-
trinales para la ponderacion de la
originalidad de las obras. Estas son:
los criterios de novedad objetiva:
absoluta o relativa, e impronta per-
sonal del autor.

Los autores que apoyan la nove-
dad absoluta, centran sus plantea-
mientos en realizar una evaluacion
de novedad para determinar si la
creacioén es original o no. Solo si se
considera que la obra es diferente
a otras de su misma clase, se enten-
derd que es original y, por tanto,
protegible por el DA. Se requiere
que la obra represente una apor-
tacion al patrimonio cultural, que
anteriormente no existia.

Los que se afilian a la novedad
relativa, enfocan sus argumentos
en que no es necesario que la crea-
cion sea completamente diferente
al acervo cultural preexistente, sino
que es suficiente que el autor haya
reorganizado algunos elementos
de obras ya conocidas.

Los autores que aprecian la ori-
ginalidad con un criterio subjetivo;
sustentan sus posiciones bdsica-
mente en si la obra lleva la impron-
ta personal del autor, independien-
temente de si es nueva o no. Lo
que trasciende en estos casos es si
la obra refleja la espiritualidad e in-
dividualidad de su creador.

Delia Lipszyc apoya este enfo-
que, y en tal sentido expresa que:

16 SATANOWSKY, Derecho Intelectual... p. 286.



“[...] la individualidad expresa mas
adecuadamente la condicién que el
derecho impone para que la obra
goce de proteccién: que tenga algo
individual y propio de su autor”.

Finalmente, existe un criterio
intermedio para evaluar la origi-
nalidad; combinando el criterio
objetivo de novedad relativa con la
apreciacién subjetiva, basada en la
impronta y creatividad personal del
autor. El cual se fundamenta en evi-
tar que la nueva obra sea una mera
copia del acervo cultural existente,
y que, ademas, refleje la espirituali-
dad de su creador.

Sobre estas disquisiciones, la
doctrina cubana se ha inclinado
por el criterio subjetivo en la pon-
deracién de la originalidad, toman-
do como pardmetro de valoracion
la impronta personal del autor. En
este sentido, la Dra. Caridad Valdés,
al comentar los articulos 7y 8 de la
Ley 14, de Derecho de Autor cuba-
na, donde se regula la proteccion a
distintos tipos de obras en un cata-
logo abierto, refiere que:

“[...] tales obras ‘entrafian una
actividad creadora de sus autores’,
lo que manifiesta el requisito de
la originalidad, en vocacion sub-
jetiva’, previsto por el legislador.
Asi, s6lo es autor aquél que con
su actividad creadora produce una
obra cientifica, artistica, literaria
o educacional, segun disponen los
propios preceptos mencionados,
marcando con ello su dmbito de
aplicacién”.

En nuestra opinion, en el orden
practico, la impronta personal del
autor no esta refida con la nove-
dad absoluta o relativa de la obra,
sino que son criterios que se com-
plementan. Nada impide que el
creador sea capaz de lograr obras
totalmente disruptivas y novedo-
sas, o que por estar motivado o
influenciado por su entorno cul-
tural y como resultado de la com-
binacion de elementos conocidos

17 El subrayado es nuestro.

preexistentes, sea capaz de generar
algo nuevo y diferente.

Sin embargo, a nuestro juicio, el
criterio de originalidad subjetiva
brinda una mayor proteccion a la
creatividad, y su principal cualidad
es que no impone limites general-
mente asociados a otras modalida-
des de Propiedad Industrial; limites
que consideramos, dan lugar a in-
terpretaciones ambiguas, basadas
en la subjetividad de quien analice
el caso y, ademads, desestimulan la
creatividad, limitando el numero
de obras que podran acceder a la
proteccion por el Derecho de Autor.

Extrapolando estos razonamien-
tos a los titulos de las obras, ten-
dremos titulos mas originales que
otros, porque fueron inventados,
nacidos de la imaginacion del autor
y que no existen en el lenguaje o
uso comun, como es el caso de Cre-
pusculario, utilizado por el poeta
chileno Neftali Reyes Basoalto, mas
conocido como Pablo Neruda; tam-
bién el mitico Veinte poemas de
amor y una cancién desesperada,
o Cien afios de soledad, de Gabriel
Garcia Marquez. En estos casos, se
evidencia en mayor medida la im-
pronta y creatividad del autor.

En otros, la originalidad estara
dada, no por crear un vocablo o pa-
labra nueva, sino por utilizar algo
conocido anteriormente, pero que
nunca se ha empleado en el contex-
to al que el autor lo trae.

Sin embargo, en este punto se
considera que se debe ir mas alla;
no se trata de transpolar una frase
del lenguaje comun de un contexto
a otro, sin que exista un minimo de
esfuerzo intelectual; por el contra-
rio, se requiere que el titulo trans-
mita la espiritualidad del autor, que
evidencie su creatividad e impronta
personal, y no que sea solo una fra-
se inocua o banal.

Como se expuso anteriormente,
ponderar la originalidad de un ti-
tulo puede ser un trabajo arduo y
dependerd, en gran medida, de la
subjetividad de quien deba llevar
adelante este ejercicio.

Llegados a este punto surge la
interrogante ;cémo se ofrece pro-
teccion a los titulos en el ambito
legislativo de la regiéon? En un es-
tudio comparativo al respecto, se
pudo apreciar que varios paises los
protegen expresamente, recono-
ciéndolos como parte integrante de
la obra y en ocasiones establecen
disposiciones para impedir su utili-
zacion por terceros en otras obras,
a fin de evitar riesgo de confusion
en el publico destinatario. Tal es el
caso de: Costa Rica, Chile, El Salva-
dor, Paraguay, Uruguay, Guatema-
la, Espafa y Brasil®.

18 Ley 6683, de 1982, Ley de Derechos de Autor y Dere-
chos Conexos de Costa Rica, en su articulo 12 dispone
que: “La proteccion de la obra abarca su titulo, si fuere
original y no se confundiere con otra del mismo género,
publicada anteriormente por otro autor. Los titulos ge-
néricos y los nombres propios no tienen proteccion”. La
Ley 9610, de 1998, de Brasil, en el articulo10 establece
que: “La proteccion a la obra intelectual alcanza a su ti-
tulo, si fuera original e inconfundible con el de una obra
del mismo género, divulgada anteriormente por otro
autor”. Parrafo Unico: “El titulo de publicaciones pe-
riddicas, incluso diarios, quedara protegido por un afo
luego de la salida de su Gltimo nimero, salvo si fueren
anuales, en cuyo caso ese plazo se elevara a dos anos”.
Ley 17336, de 1970, Ley sobre Propiedad Intelectual de
Chile, dispone en su articulo 4 que: "El titulo de la obra
forma parte de ellas (sic) y debera ser siempre mencio-
nado junto con el nombre del autor, cuando aquélla sea
utilizada publicamente. No podra utilizarse el titulo de
una obra u otro que pueda manifiestamente inducir a
engafio o confusion, para individualizar otra del mismo
género”. El Decreto 604, de 1993, Ley de Propiedad In-
telectual de la Republica de El Salvador, en el articulo
16 establece que: “titulo de una obra que se encuen-
tre protegida en los términos de esta ley, no podra ser
utilizado por un tercero, a menos que por su caracter
genérico o descriptivo en relacion con el contenido de
aquélla, constituya una designacion necesaria. Nadie
podra utilizar el titulo de una obra ajena, como medio
destinado a producir confusion en el ptiblico, para apro-
vecharse indebidamente de su éxito literario o comer-
cial. Ley de Propiedad Intelectual (Codificacion niimero
2006-013) de Ecuador, en el articulo 8.2 dispone que:
“Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial,
los titulos de programas y noticieros radiales o televi-
sados, de diarios, revistas y otras publicaciones peri6-
dicas, quedan protegidos durante un afio después de la
salida del dltimo niimero o de la comunicacion publica
del ultimo programa, salvo que se trate de publicacio-
nes o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de
proteccion se extendera a tres anos”. El Decreto 33, de
1998, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de
Guatemala, en su articulo 17 establece que: "El titulo
de una obra que se encuentre protegida en los térmi-
nos de esta ley no podra ser utilizado por un tercero,
a menos que por su caracter genérico o descriptivo en
la relacion con el contenido de aquellas, constituya una
designacion necesaria. En el caso de obras concernien-
tes a tradiciones o leyendas, no podra invocarse esta
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Otros como Meéxico, Panamj,
Honduras y Bolivia, no tienen un
pronunciamiento expreso al res-
pecto.

Argentina es uno de los paises
que no ofrece en su norma autoral
una proteccion expresa al titulo; no
obstante, en los articulos 51, 52, 59,
65, 72, inciso c) de la Ley 11723, el
legislador si ofrece proteccién indi-
recta a este®. También el Decreto
Reglamentario 41233/34 de esta
ley, en los articulos 7, 9y 19, respec-
tivamente>.

proteccion. Nadie podra utilizar el titulo de una obra
ajena como medio destinado a producir confusion en el
publico o para aprovecharse indebidamente del éxito o
reputacion literaria o comercial de su autor”. Ley 1.328,
de 1998, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
de Paraguay, en su articulo 6 recoge que: "El titulo de
una obra, cuando sea original, quedara protegido como
parte de ella”. Ley 9739, de 1937, Ley de Derechos de
Autor de Uruguay, en su articulo 5 dispone que: “Titu-
los originales de obras literarias, teatrales o musicales,
cuando los mismos constituyen una creacién”. El Real
Decreto Legislativo No.1, de 1996 de Espana, en el ar-
ticulo 10.2 regula que: “El titulo de una obra, cuando
sea original, quedara protegido como parte de ella”.

19 El articulo 51 de la Ley 11723 de Argentina dispone
que: “El autor o sus derechohabientes pueden enajenar
o deber total o parcialmente su obra. Esta enajenacion,
es valida sélo durante el término establecido por la
ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprove-
chamiento econdmico sin poder alterar el titulo, forma
y contenido”. [...] Articulo 52: Aunque el autor ena-
jenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el
derecho a exigir la fidelidad de su texto y titulo, en las
impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la
mencion de su nombre o seudénimo como autor. [...]
Articulo 59: El registro nacional de la propiedad inte-
lectual hara publicar diariamente en el Boletin Oficial,
la némina de obras presentadas a inscripcion, ademas
de las actuaciones que la Direccion estime necesarias,
con indicacion de su titulo, autor, editor, clase a la que
pertenece y demas datos que las individualicen. Pasado
un mes desde la publicacion, sin haberse deducido opo-
sicion, el registro las inscribira y otorgara a los autores
el titulo de propiedad definitivo si estos lo solicitaren.
[...] Articulo 65: El registro llevara los libros necesarios
para que toda obra inscripta tenga su folio correspon-
diente, donde constaran su descripcion, titulo, nombre
del autor y fecha de presentacion, y demas circuns-
tancias que a ella se refieren, como son los contratos
de que fuera objeto y las decisiones de los tribunales
sobre la misma. [...] Articulo 72: Sin perjuicio de la dis-
posicion general del articulo precedente, se consideran
casos especiales de defraudacion y sufriran la pena que
el establece, ademas del secuestro de la edicion ilicita
[...] ) el que edite, venda o reproduzca una obra su-
primiendo o cambiando el nombre del autor, el titulo
de la misma o alterando dolosamente su texto [...]".

20 El articulo 7 del citado Decreto 41233/34 de Ar-
gentina, expresa que: "A los efectos del registro en el
archivo de referencia, serd menester acreditar los ex-
tremos siguientes [...] ¢) titulo de la obra”. Por otra
parte, el articulo 9 dispone: “Al solicitarse la inscripcion

En el ambito internacional, el
Convenio de Berna para la Protec-
cién de las Obras Literarias y Artis-
ticas no establece una protecciéon
especial al titulo. No obstante, te-
niendo en cuenta que la relaciéon
de obras que recoge en su articulo
2 ha sido realizada de forma abier-
ta, no taxativa, es posible interpre-
tar, segun un sector de la doctrina?,
que todo titulo original también
puede incluirse dentro de su pro-
teccién.

La Convencién Interamericana
de Washington de 1946, por el con-
trario, si establece disposiciones al
respecto en su articulo X1V, utilizan-
do incluso el término “notoriedad”
que pertenece al derecho marcario,
para delimitar que un titulo que
haya alcanzado cierto grado de co-
nocimiento en el sector pertinente,
no sea utilizado por un tercero. Lo
que sin duda constituye una nove-
dad en el dmbito del Derecho de
Autorz.

La norma cubana de Derecho de
Autor, la Ley 14 de 28 de diciembre
de 1977, no recoge expresamente
ninguna proteccién especial a los
titulos. Su ambito de aplicacién se
extiende segun el articulo 2 a “las
obras cientificas, literarias, artisti-
cas y educacionales que impliquen
una actividad creadora u original
del autor, que se hayan hecho o
puedan hacerse de conocimiento
publico por cualquier medio lici-
to, cualquiera que sea su forma
de expresion, contenido, valor o
destino"=,

de una obra, el peticionario formulara una declaracion
fechada y firmada en forma legible, con los siguien-
tes enunciados: a) titulo de la obra”. Por dltimo, el
parrafo 2 del articulo 19 establece: “Siendo el titulo
parte integrante de la obra, la oposicion al registro
por quien tenga otra con el mismo titulo serd aten-
dible cuando se trate de obras de la misma especie”.

21 LIPSZYC, p. 65.

22 Convencion Interamericana sobre el Derecho
de Autor en Obras Literarias, Cientificas y Artisticas
Adoptada el 22 de junio de 1946 en Washington, dis-
pone en su articulo XIV: “El titulo de la obra protegi-
da que por la notoriedad internacional de esta Ultima
adquiere un caracter distintivo que la identifique,
no podra ser reproducido en otra, sin el consenti-
miento del autor”. Disponible en el sitio web: http:/
www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp.

Derechos...,

23 La norma de referencia, en su articulo 7, regula la

No obstante, esto no impide que,
en el orden practico, si se protejan
los titulos originales como partes
integrantes de las obras, a través de
la ponderacién de su originalidad a
partir de la creatividad o impronta
personal del autor, mas alla de que
el titulo pueda ser novedoso o no,
y el aporte al acervo cultural no sea
sustancial.

Establecidas estas pautas desde
el Derecho de Autor, analicemos la
posibilidad de proteger los titulos
de las obras desde otra perspecti-
va, el Derecho de Marcas. En este
sentido, resulta imprescindible que
el titulo en cuestién, ademas de ser
original, tenga la capacidad distin-
tiva suficiente para diferenciar en
el comercio determinados produc-
tos o servicios.

En principio, todo titular de DA
puede, si lo desea, utilizar su obra
o el titulo de esta como signo dis-
tintivo de determinados productos
o servicios; toda vez que las facul-
tades patrimoniales de su derecho
exclusivo le permiten explotar su
creacion, por cualquier medio o
procedimiento, en la forma que
estime pertinente. En este punto
vale aclarar que, la explotacién del
titulo como marca, puede ser otra
de las disimiles maneras en que el
referido titular puede realizar sus
derechos patrimoniales. Esa posibi-
lidad también puede ser transferi-
da a terceros, de manera gratuita
u onerosa, por actos inter vivos, o a
los herederos o causahabientes lue-
go de fallecido el autor; salvo que
exista una prohibicion o limitacién
legal expresa en la ley.

proteccion de las obras originales, reconociendo en una
formulacion enunciativa diferentes categorias de obras,
a saber: las obras escritas y orales, las obras musicales
con letra o sin ella, las obras coreograficas y las pan-
tomimas, las obras dramaticas y dramatico-musicales,
las obras cinematograficas, las obras fotograficas, las
obras de arte aplicado, los croquis, los mapas y planos,
las obras radiofnicas, entre otras. Capitulo 1. De las Di-
ferentes Obras, Seccion I. De las Obras Originales. En el
articulo 8 se recogen las obras derivadas. La Resolucion
Conjunta No. 1, de 21 de junio de 1999, dictada por el
Ministro de Cultura y el Ministro de Industria Sidero-
Mecénica, dispuso la proteccién por derecho de autor
a los programas de computacion y las bases de datos.



La proteccibn como marca no
requiere que el titulo sea original;
solo basta que pueda cumplir con
el requisito de distintividad para
diferenciar los productos o servicios
sobre los que se pretende ubicarlo
como marca. En tal sentido, podran
registrarse como tal, tanto los titu-
los banales, como los originales. La
diferencia estriba en que solo los
segundos poseeradn, ademads, una
proteccion por el DA, y esto se ex-
presa a partir de prohibiciones es-
pecificas contenidas en las leyes de
marcas, establecidas para reforzar
la proteccion de los derechos de los
titulares anteriores en estas zonas
de contacto entre ambas disciplinas
y evitar el riego de confusion en el
publico consumidor.

Muchas son las leyes que regu-
lan limites al registro de marcas
que puedan infringir DA de obras
pertenecientes a terceros; también
para sus titulos y personajes ficticios
o simbdlicos. Al respecto, el legisla-
dor ha establecido prohibiciones
relativas de registro y causales de
nulidad de registros concedidos; sin
embargo, en la mayoria de las nor-
mas consultadas, esta prohibicion
es convalidable, siempre y cuando
el titular del derecho de autor an-
terior, otorgue su consentimiento.

Luego de un estudio comparati-
vo, es posible apreciar que algunas
protegen el titulo de forma inde-
pendiente a la obra; es el caso de
Panam4d, México, Espafa, Paraguay,
gue lo recogen expresamente#, y

24 La Ley 35, de 10 de mayo de 1996, por la cual se
dictan disposiciones sobre la propiedad industrial de
Panama, dispone en su articulo 91.16: “Los titulos de
obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes
ficticios o simbdlicos, salvo con el consentimiento de su
autor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga
vigente sus derechos, asi como los personajes humanos
de caracterizacion”.En el caso de México, la Ley de In-
venciones y Marcas, promulgada el 30 de diciembre de
1975, dispone en su articulo 90 XlII que: “Los titulos de
obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes fic-
ticios o simbolicos, los personajes humanos de caracte-
rizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de
grupos artisticos, a menos que el titular del derecho co-
rrespondiente lo autorice expresamente”. Por su parte,
la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, de Espafia,
en su inciso ¢) apartado 1 del articulo 9 dispone que
no son registrables “los signos que reproduzcan, imiten

Brasil, donde el legislador refiere,
entre otros particulares, que no se
protegeran los personajes, ni los
titulos de obras que estén protegi-
dos por el Derecho de Autor y pue-
dan generar un riesgo de confusién
0 asociacion; salvo que exista con-
sentimiento del autor o titular=.

Otras normas juridicas de marcas
le brindan protecciéon al titulo, de
forma implicita, cuando regulan de
manera genérica, a todas las posi-
bles obras que la creacion intelec-
tual pueda generar. Es el caso de
Uruguay y los estados miembros
de la Comunidad Andina de Nacio-
ness.

En el caso de Argentina, la Ley
22.362, de Marcas, no establece
ninguna regulaciéon al respecto,
lo que ha motivado que la doc-
trina tenga posiciones diferentes
en cuanto a la posibilidad de una
proteccion de los titulos de obras,
desde ambos sistemas de derechos.

Un sector no reconoce la posibi-
lidad de proteger como marca los
titulos de libros, peliculas, series de
television o radio, personajes, etc.,
refiriendo que el titulo es creado

o transformen creaciones protegidas por un derecho de
autor”. Para finalizar, la Ley 1.294/1998, de Paraguay,
que sostiene en su inc. h) del articulo 2 que no son re-
gistrables los signos que infrinjan un derecho de autor”.

25 La Ley 9279, de 14 de mayo de 1996, que regula
Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad In-
dustrial en Brasil, cuando dispone en su articulo 124
XVII que: “ No seran registrables como marca [...] la
obra literaria, artistica o cientifica, asi como los ti-
tulos que estén protegidos por el derecho autoral
y sean susceptibles de causar confusion o asocia-
cion, salvo con consentimiento del autor o titular”.

26 La Ley 17.011, de Marcas y otros Signos Distintivos
de Uruguay establece, en sus articulos 2 y 5, respectiva-
mente, que: “No podran ser registradas, a las obras lite-
rarias y artisticas, reproducciones de estas, los persona-
jes de ficcion o simbdlicos que merezcan proteccion por
el derecho de autor, excepto que el registro sea solicita-
do por su titular o por un tercero con su consentimiento.
Este pronunciamiento es causal de nulidad relativa”.
La Decision 486, de 14 de septiembre de 2000, vigente
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial para Colom-
bia, Ecuador, Pert y Bolivia, Comunidad Andina de Na-
ciones, establece en el articulo 136 inciso f): “no podran
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando consistan en un signo que infrinja el
derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de
un tercero, salvo que medie el consentimiento de este”.

para individualizar la obra y a su
autor, no para identificar un pro-
ducto o servicio en relacién con su
fabricante o expendedor>.

Otro sector afirma que esto si es
posible; y argumentan su posi-
cion, esencialmente, en que el ré-
gimen legal del derecho de autor
argentino no establece ninguna
prohibicion a la concurrencia de
otras normas para una protecciéon
reforzada; tal como ocurre con
otros objetos protegidos por este
sistema de derechos y por la Pro-
piedad Industrial.

Los autores que apoyan este ul-
timo criterio manifiestan que, pre-
cisamente por la naturaleza del ti-
tulo de las obras en su funcién de
distinguir obras, no esta muy ajeno
a la funcién que realizan las mar-
cas sobre determinados productos
o servicios. Por tanto, nada impide
que como en los dos casos el titulo
actla como signo distintivo o di-
ferenciador, este pueda tener una
proteccion simultdnea por ambas
disciplinas.

Al consultar la legislacién mar-
caria vigente en Cuba, el Decreto-
Ley 203/1999», observamos que
recoge como prohibicién relativa
de registro de marcas contenida en
el articulo 17.1 inciso h), que: “[...]
No puede registrarse como marca,
un signo cuyo uso afectaria a un
derecho anterior de un tercero. Se
entiende afectado un derecho an-
terior de tercero cuando “[...] el
uso del signo infringiria un derecho
de autor [...]".

Esta prohibicién, como su nom-
bre lo indica, es relativa; o sea, que,
en principio, no procede el regis-
tro de la marca, no porque el sig-

27 Véase LIPSZYC, Derecho..., p. 121.

28 Véase Marcelo 0. GARCIA SELLART, “Los titulos de
obras como objeto de proteccion, entre la propiedad inte-
lectualylasmarcas”, Cuadernos de propiedad intelectual,
HAD-HOC, Buenos Aires, Argentina 2-2005, pp.132-140.

29 El cuerpo legal de referencia define el concepto de
marca en su articulo 2, considerandolas como: “todo tipo
de signo o combinacién de signos que sirva para distinguir
productos o servicios de sus similares en el mercado”.

25
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no carezca de capacidad distintiva
suficiente per se para actuar como
elemento identificador de deter-
minados productos o servicios, -en
este caso si posee capacidad dife-
renciadora-, sino porque existe un
derecho de autor anterior, que no
debe ser vulnerado.

Es interesante como el legislador
nacional en sede de marcas no pun-
tualizé, como si lo hacen otras leyes
anteriormente comentadas, que la
proteccion a las obras de derecho
de autor se extiende a los titulos
originales de estas u otras crea-
ciones, como personajes o lugares
ficticios, simbodlicos o de caracteri-
zacién humana, etcéterax.

Este actuar evidencia, en opinién
de esta autora, que la norma cu-
bana de marcas se afilia al criterio
doctrinal de que el titulo es parte
de la obra y, como tal, a él tras-
ciende la proteccion del DA, siem-
pre que cumpla con el requisito de
originalidad; cuestiéon que debera
ponderar la autoridad nacional de
marcas en el momento procesal co-
rrespondiente.

A pesar de parecer infranquea-
ble, a priori, esta prohibicion de la
ley cubana, esta puede ser supera-
da con lo dispuesto por el articulo
18, cuando el legislador estable-
ce que: “[...] si el solicitante de la
marca, por interés propio o a ins-
tancias de la autoridad administra-
tiva, muestra el consentimiento por
escrito  y expreso, del titular del
derecho que se veria afectado por
el registro, podra acceder a la so-

30 Véanse: el articulo 91.16 de la Ley 35, de 10 de mayo
de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la pro-
piedad industrial de Panama; el articulo 90 XIII de la Ley
de Invenciones y Marcas de México, promulgada el 30 de
diciembre de 1975, el articulo 9.1 c) de la Ley de Marcas,
de 7 de diciembre de 2001, de Espana; el articulo 2 h) de
la Ley 1.294/1998, de Paraguay; el articulo124 XVIl de la
Ley 9279, de 14 de mayo de 1996, que regula Derechos
y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial en Bra-
sil; el articulos 2 y 5 de la Ley 17.011, de Marcas y otros
Signos Distintivos de Uruguay vy el articulo 136 f) de la
Decision 486, de 14 de septiembre de 2000, vigente Ré-
gimen ComUn sobre Propiedad Industrial para Colombia,
Ecuador, Perti y Bolivia, Comunidad Andina de Naciones,
comentados en la paginas 40 y 41 de este trabajo.

31 El subrayado es nuestro.

licitud y registro de su marca [...]".

Con este enfoque, el legislador
nacional abre la posibilidad de re-
gistro de marcas que contengan
derechos de autor de terceros, si
se cumple previamente con el re-
quisito de procedibilidad del con-
sentimiento expreso, otorgado por
escrito, por el titular del derecho de
autor que podria verse afectado.
De otorgarse el registro violando
este requisito, puede ser invocada
la nulidad de la marca conforme lo
establece el articulo 57 del citado
cuerpo legal® Toda vez que la refe-
rida autorizaciéon viene a constituir
un requisito esencial para la cons-
truccion del derecho a la marca y
asimismo un requisito de procedibi-
lidad a observar por la Oficina Cu-
bana de la Propiedad industrial al
momento de conceder el derecho.

Con la existencia de este requi-
sito, el legislador nacional estable-
ce limites a los solicitantes de estas
marcas, a fin de evitar la afectacién
de intereses superiores respecto a
titulares de un derecho de autor
anterior, los potenciales competi-
dores del solicitante evitando actos
de competencia desleal de aprove-
chamiento injustificado de repu-
tacion ajena o engafo para atraer
clientela, entre otro posibles 'y a los
consumidores de un riesgo de con-
fusién respecto al origen empre-
sarial de los productos o servicios
marcados.

Llegados a este punto surge otra
interrogante ;Cémo evaluaria la
originalidad del titulo la autoridad
nacional de marcas?, conforme es-

32 El articulo 57 del Decreto-Ley 203/1999 establece
que: “Se podra solicitar o disponer de oficio la nuli-
dad del registro de una marca, en cualquier momento
durante su vigencia, cuando: [...] a) se violen para su
registro los requisitos establecidos en este Decreto-
Ley [...]; b) el registro se haya otorgado sobre la base
de declaraciones falsas e inexactas; [...] ¢) cuando al
presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiere
actuado de mala fe; y la marca registrada sea igual o
semejante, fonética o graficamente, a una marca u otro
signo distintivo solicitado o registrado anteriormente o
una marca notoriamente conocida en la Republica de
Cuba; y se utilice para productos o servicios idénticos
o similares de forma tal que exista un riesgo de con-
fusion en los consumidores, o riesgo de asociacion”.

tablece el Decreto-Ley 203/1999,
al recibir la solicitud de una mar-
ca que incluya denominaciones o
frases, siempre se debe, en primer
lugar, realizar vigilancia tecnolé-
gica, con el objetivo de verificar si
sobre estas existe un derecho de
autor anterior. A estos fines “[...]
la Oficina realizara el estudio de las
obras artisticas y literarias puestas
en explotacion o registradas a mas
tardar a la fecha de prioridad”=.

Para dar cumplimiento al citado
mandato legal, los examinadores
de marcas deberian consultar Inter-
net, a fin de verificar si la marca en
cuestion constituye o describe el ti-
tulo o parte de una obra protegida
por el derecho de autor a favor de
un tercero. También podrian esta-
blecerse coordinaciones con el Cen-
tro Nacional de Derecho de Autor
(CENDA), para que pudieran, ade-
mas, consultar las bases de datos de
obras registradas en Cuba.

Asimismo, tomando en cuen-
ta que un sinnumero de obras no
estan registradas en el CENDA%, vy
que, ademas, existe una profusiéon
de titulos en el mundo, también es
posible que los examinadores de
marcas puedan constatar la exis-
tencia de este derecho anterior por
cualquier prueba admitida en De-
recho, como por ejemplo: eviden-
cias de comunicacion publica de
la obra, de reproduccién en copias
de la misma, u otras pruebas que
puedan ser aportadas por el solici-
tante o el oponente al registro de
una marca.

Una vez constatado que existe
un derecho de autor anterior so-
bre el citado titulo, corresponde
evaluar su originalidad, para ello
pueden ser aplicadas las teorias so-
bre la originalidad de las obras y las
clasificaciones doctrinales de los ti-
tulos en originales, banales o gené-
ricos, comentadas anteriormente.
Respecto a las teorias de la origina-

33 Asi lo dispone el articulo 23 de la Resolucion
63/2000, Reglamento del Decreto-Ley 203/1999.
34 Este registro no es obligatorio, porque la proteccion
del autor nace desde el mismo momento de la creacion.



lidad, se entiende debe ser aplicada
la teoria de la originalidad subjeti-
va, fundamentada en la impronta
personal del autor; toda vez que es
la posicion asumida por la doctrina
nacional en Propiedad intelectual.

De resultar muy complejo o con-
trovertido el caso, la OCPI podra so-
licitar el apoyo del CENDA, para que
dictamine sobre la originalidad del
titulo, en virtud de una interpreta-
cién extensiva del articulo 24.2 del
citado Decreto-Ley 203/1999x.

Verificada la originalidad del ti-
tulo, procedera a la evaluacién de
la capacidad distintiva del signo
que lo comprende, cotejandolo con
los productos o servicios solicitados
conforme a la Pauta de Visiéon de
Conjunto y el tipo de consumidor
al que estan dirigidos. El consenti-
miento igualmente puede ser apor-
tado por el solicitante de la marca,
al momento de presentar la solici-
tud, como también establece el ci-
tado articulo 18 de la ley nacional
de marcas.

Llegados a este punto del estu-
dio, surge otra interrogante para
el contexto nacional ;Siempre que
se pretenda registrar como marca
el titulo de una obra protegida por
Derecho de Autor a favor de un ter-
cero, se requerira el consentimien-
to de este?

La respuesta en este caso pue-
de resultar compleja de acuerdo a
los escenarios posibles. Por ejem-
plo, en los casos en que se trate
de titulos considerados banales o
genéricos, no se requerird la consa-
bida autorizacion; toda vez que se
sobreentiende que si el mismo ca-
rece de suficiente originalidad, no
gozara de proteccion alguna por el
Derecho de Autor.

Lo que trasciende en estos casos,
es que dicho titulo banal o genéri-

35 El articulo 24.2 del citado cuerpo legal dispone
que: “[...] a los efectos de realizar el examen de la
solicitud, si ello fuese necesario, o las circunstan-
cias asi lo aconsejaran, la Oficina podra pedir infor-
mes o documentos al solicitante o a terceros [...]".

co si cumpla con el requisito esen-
cial de toda marca, que es la capaci-
dad de individualizar los productos
o servicios que se pretenden identi-
ficar, de similares productos o ser-
vicios prestados por competidores.

Otro escenario se manifiesta
cuando se pretende proteger como
marca el titulo de una revista, dia-
rio, publicaciéon periddica, progra-
ma de television o radio. En estos
supuestos, en principio, no se re-
queriria la referida autorizacion;
en tanto la doctrina ha considera-
do que estos titulos son banales y
tienen una funcién mas parecida a
las marcas, como signo distintivo e
identificador de las publicaciones o
contenidos que involucran, sin per-
juicio de que estos ultimos si pue-
dan constituir obras originales.

No obstante, llamamos la aten-
cion, particularmente, sobre los
programas de television y radio,
pues si bien la posicién mayoritaria
de la doctrina ha sido el de con-
siderar que sus titulos estan mas
enfocados al entretenimiento y a
la funcién distintiva, debe tenerse
en cuenta que las posiciones doctri-
nales mas avanzadas*, se han pro-
nunciado respecto a la posibilidad
de que algunos programas de te-
levisién si puedan ser considerados
originales, lo que también podria
trascender a su titulo. Por ende,
en casos donde se demuestre que
un titulo de este tipo es suficiente-
mente original para ser protegido
por el DA, su registro como mar-
ca por un tercero, requeriria en el
contexto cubano, la autorizacién
del titular anterior. Pensemos por
ejemplo en el caso del conocido
programa de participacion La neu-
rona intranquila.

Finalmente, un tercer escenario,
no menos complejo, se presentaria
cuando el titulo que se interesa re-
gistrar como marca, constituye un
titulo original y esta protegido por
DA a favor de un tercero.

36 GAFFOGLIO, Losformatos televisivos: cuestionandoel
paradigma, La LEY 24/11/2006, AR/DOC/3874/2006, p. 1

En este supuesto, como regla,
deberia aportarse la autorizacion
del titular del DA anterior; tenien-
do en cuenta que generalmente
una marca, tradicional o no, que in-
cluya en su conjunto una obra pro-
tegida por el derecho de autor o
algun elemento de esta, de alguna
manera se ampara en el grado de
reconocimiento que tiene la obra
en cuestion y el prestigio y acepta-
cién que tiene su creador en el pu-
blico objetivo al que van dirigidas
sus creaciones.

La marca ya entra al mercado
con una especie de goodwill, que le
ofrece la obra y, por transitividad,
la figura del titular del referido de-
recho. De ahi que resulte de vital
importancia que, en los casos en
que no sea el propio titular o sus
causahabientes quienes protejan
la obra como marca, se obtenga de
estos el consabido consentimiento,
con las formalidades que establez-
ca la legislacion del pais donde se
pretende el registro. En el caso de
Cuba, estas formalidades estan re-
cogidas el Articulo 18 del Decreto-
Ley 203/1999 y el Articulo 10 de su
Reglamento, La Resolucién No. 63
emitida por la Ministra de Ciencia,
Tecnologia y Medio Ambiente en
fecha 22 de mayo de 2000, en caso
de fallecimiento del titular de este
derecho anterior.

Cuando esto ocurre, el autor
estd expresando su anuencia de
que el publico consumidor relacio-
ne su obra con determinados pro-
ductos o servicios. De no otorgarse
el permiso, el publico consumidor
destinatario de estos puede con-
fundirse sobre el origen empre-
sarial y asociarlos con la obra o la
persona del titular del derecho de
autor anterior.

Sin embargo, a juicio de esta
autora, existen excepciones a esta
regla amparadas en el Principio de
Especialidad Marcaria para evitar
el posible riesgo de inducir a error
o confusién al publico consumidor.
En este sentido, es posible registrar
marcas que involucren titulos origi-
nales de obras protegidas por DA a
favor de un tercero, sin que se re-
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quiera la consabida autorizacion,
si los productos o servicios que se
pretenden identificar con dicho
signo no guardan ninguna rela-
cion con el titulo de la obra o su
contenido.

Esta practica es seguida, por
ejemplo, por la autoridad de mar-
cas de Noruega. La ley noruega de
marcas, el Acta 8 del 26 de marzo
de 20107, no recoge dentro de sus
prohibiciones de registro la rela-
tiva a la existencia de un derecho
de autor anterior; por lo que tam-
poco se solicita el consentimiento
de los titulares de estos derechos,
que podrian ser vulnerados por el
registro de la marca.

No obstante, ante la solicitud
de una marca que involucre el titu-
lo conocido de una obra protegida
por el DA, la autoridad noruega de
marcas resuelve denegando aque-
llas clases que de alguna manera
estén relacionadas con la obra ci-
tada, como: libros, revistas, servi-
cios de edicién, u otros relaciona-
dos con su tema o argumento.

Por ejemplo, la frase ‘Peer Gyn-
t'® corresponde al titulo y per-
sonaje principal de una obra de
Ibsen; la misma fue registrada en
la Oficina noruega, respecto de hi-
lados para tricotar de la clase 23 y
prendas de vestir tricotadas de la
clase 25, pero fue denegada para
los servicios de entretenimiento de
la clase 41 del Clasificador Interna-
cional de Niza.

Asimismo, las marcas expresa-
das en las palabras Hércules, Cin-
derella y SnowWhite, se han re-
gistrado ante la propia autoridad
nacional de Noruega, respecto de
ciertos productos, pero no respec-

37 DisponibleenidiomasinglésyfrancésenelsitioWipo-
lex de la OMP!I http://www.wipo.int/wipolex/es/results.
jsp?countries=NO&cat_id=4. (acceso el 21-V-2015).

38 Se trata del titulo y del personaje principal
de una obra de teatro famosa del escritor norue-
go Henrik Johan Ibsen (1828-1906). Dramaturgo
noruego reconocido como creador del drama mo-
derno por sus obras realistas que abordan proble-
mas psicologicos y sociales. Para conocer mas de
este escritor se puede consultar le sitio web: http://
www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ibsen.htm.

to de otros productos tales como:
videogramas, fonogramas, libros o
juguetes.

La autoridad de marcas de re-
ferencia, fundamenta su actuar
en: “[...] la profusion de titulos de
obras que existen en el mundo. Por
lo que conceder una proteccion ili-
mitada a todos ellos, limitaria en
gran medida la oportunidad de los
comerciantes de encontrar signos
disponibles para su uso como mar-
cas [...]"=.

Coincidimos con esta posibili-
dad, en el entendido de que los
autores de obras, basados en la
libertad de inspiracion y creati-
vidad, pueden decidir titular su
creacion como mejor se acomode
a su espiritualidad. Esto permite
que exista un numero incalculable
de titulos en el acervo cultural de
la humanidad.

Sin embargo, existen casos en
los que algunas de estas frases que
constituyen titulos de obras pue-
den ser utilizadas en la composi-
cién de la marca de determinados
productos o servicios de terceros.

En estos casos pueden encon-
trarse, tanto titulos banales, como
originales. Los primeros no vul-
neran el DA, porque carecen de
originalidad para ser protegidos
por esta rama de la Propiedad In-
telectual; los segundos si tienen su
respaldo, pero al vincularse como
signo distintivo de productos o
servicios que no guardan relacion
con la obra, ni con la persona del
creador, al ser visualizadas en el
trafico mercantil por los consumi-
dores, no tienen por qué asociarlas
a dicho titular anterior, ni generar
un riesgo de confundir al publico
consumidor destinatario.

39 Los ejemplos expuestos anteriormente, fueron
aportados por la Oficina Noruega de Marcas en el
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas, de-
cimoctava sesion, Ginebra, 12 a 16 de noviembre
de 2007, "Las marcas y sus vinculos con las obras
literarias y artisticas”, Documento SCT/18/4.Dispo-
nible en el sitio web: www.wipo.int/edocs/mdocs/
sct/es/sct_18/sct_18_4.doc. (acceso el 15-V-2015).

Otros elementos a ponderar en
estos casos, seran el tipo de con-
sumidor al que van dirigidos los
productos o servicios en cuestion,
sus facultades perceptivas y nivel
de atenciéon acostumbrados; asi
como, que estas marcas no sean
utilizadas para llevar adelante ac-
tos de competencia desleal que
puedan afectar intereses superio-
res relacionados a competidores,
concurrentes y al mercado nacio-
nal.

CONCLUSIONES

Es posible proteger en Cuba
marcas que involucran titulos pro-
tegidos por derechos de autor de
terceros, siempre que estos cum-
plan, al mismo tiempo, con el re-
quisito de originalidad y distintivi-
dad.

Las voces autorizadas de la doc-
trina nacional consideran al titulo
como parte integrante de la obra
y por ende son protegibles por el
Derecho de Autor aquellos titulos
que ademas sean originales. Es por
ello que aunque la Ley 14/1977 de
Derecho de Autor no los regule
expresamente, se entiende que su
proteccion en esta esta implicita.

Asimismo, la proteccion del De-
recho de Autor sobre los titulos
se realiza teniendo en cuenta la
clasificacion de estos en: origina-
les, banales o genéricos. Para la
ponderacién de la originalidad de
los titulos, la doctrina nacional se
afilia al criterio subjetivo; es decir,
tomando en consideracion la im-
pronta personal del autor.

Por otro lado, la legislacion
marcaria nacional prevé esta zona
de contacto entre ambos derechos,
como una causal de irregistrabi-
lidad relativa de marcas, convali-
dable si el titular del Derecho de
Autor anterior otorga su consen-
timiento con las formalidades que
establece el Decreto-Ley 203/1999
y su Reglamento la Resolucion
63/2000. Asimismo, constituye una
causal de invalidacién de la marca,
si esta no es otorgada con el refe-



rido requisito.

A los fines de conceder la protec-
cién de marcas que involucren de-
rechos de autor, sobre el titulo de
una obra de tercero, la OCPl puede
ponderar la originalidad de los ti-
tulos, aplicando la teoria subjetiva
a la cual se afilian los exponentes
de la doctrina nacional sobre Dere-
cho de Autor; es decir, tomando en
consideracion la impronta personal
del autor. Para ello puede apoyarse
en dictdmenes solicitados al CEN-
DA. Posteriormente, verificard la
capacidad distintiva de la marca,
teniendo en cuenta el publico con-
sumidor pertinente y los productos
o servicios solicitados.

Asimismo, verificard sea aporta-
do el consentimiento del titular del
derecho de autor anterior con las
formalidades dispuesta en el Decre-
to-Ley 203/1999 y su reglamento.

No obstante lo expresado en el
parrafo anterior, esta autora con-
sidera que existen situaciones ex-
cepcionales, en las que el citado
consentimiento no necesariamente
debe ser aportado, si en virtud de
la aplicacion del principio de espe-
cialidad marcaria, se conceden de-
rechos respecto a productos o ser-
vicios que no guardan relaciéon con
el titulo de la obra o su contenido,
evitandose el posible riesgo de con-
fusiéon al publico consumidor des-
tinario y siempre que esta marcas
no sean registradas para cometer
actos de competencia desleal.
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