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Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning

M. Sc. Alina Escobar Dominguez
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

La posibilidad de acceder al registro marcario, maxime en nuestro sistema de adquisicion de derechos, ha
de ser la aspiracion suprema de todo empresario que desee lograr el posicionamiento de su producto o
servicio en el mercado.

La figura de la distintividad sobrevenida, adquirida o secondary meaning, en inglés, brinda la posibilidad
a quien ha hecho un uso de la marca, en virtud del cual esta se ha hecho distintiva, de acceder al registro,
al que ab initio le fue imposible acceder por la incursién en prohibiciones absolutas.

Teniendo en cuenta el fundamento de las causales de irregistrabilidad absolutas es de esperar que la
demostracién de tal distintividad sea una tarea ardua. No se trata de presentar a la Oficina un catalogo,
que salio al mercado, mostrando el producto con la marca descriptiva un afio atras de la fecha de solicitud
y un grupo de registros obtenidos en otros paises.

El Articulo 16.1 apartado segundo del Decreto-Ley 203 de Marcas y otros Signos Distintivos, establece
gue, no obstante lo previsto en los incisos a y ¢ del apartado primero, un signo podréa ser registrado como
marca, cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el pais y por
efecto de tal uso, el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a
los cuales se aplica.

La notoriedad y la distintividad sobrevenida se diferencian en que la primera de estas puede consolidar el
derecho de exclusiva sobre una marca y fortalecer su proteccion frente al riesgo de confusién, mientras
que la segunda persigue eliminar la prohibicién que, normalmente impediria el registro de la marca.

¢ Qué factores se tendran en cuenta para apreciar la distintividad adquirida? VVeamos:

- Eluso de la marca.

- Lacuota de mercado poseida por la marca.

- Laimportancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca.

- La proporciéon de los sectores que identifican el producto, atribuyéndole una procedencia
empresarial gracias a la marca.

- Declaraciones de Camaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Otros criterios que se tienen en cuenta son que el uso de la marca debe haber sido de la misma forma, tal
y como se solicita y no con variaciones, ademas, s6lo en relacion con los productos y/ o servicios
reivindicados. Las causales que han de ser atenuadas, neutralizadas o simplemente vencidas son las
consagradas en las prohibiciones del Articulo 16.1 incisos a y ¢ del Decreto-Ley 203, no basta con alegar
gue la marca no induce a error, por ejemplo, se tendra en cuenta el idioma, ;para qué parte del pablico
consumidor ha de probarse la distintividad adquirida? Debe ser para el publico al que la marca va dirigido
(el punto de partida es la lista de productos y/ o servicios reivindicados en la parte de la instancia
concerniente a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios).

Asimismo, los examinadores tienen que estar preparados para aceptar y evaluar encuestas de opinion,
evaluaciones de organizaciones de comercio y de consumidores, articulos, muestras, estimado de las
ganancias en un periodo de tiempo, material de publicidad, registros de marcas ya obtenidos, entre otros
aspectos. Las ganancias vinculadas a la marca y la publicidad se relacionan Gnicamente con el producto y/
0 servicio que ha distinguido y es recomendable que se presenten, a fin de probar la distintividad
sobrevenida, las cifras de ganancias por afo.

De tal suerte, se puede concluir que la determinacion del caracter distintivo de una marca gracias al uso
gue se ha hecho de ella debe de ser apreciado por la autoridad competente, teniendo en cuenta los
elementos globales que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto
de que se trate, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de



los de otras empresas. Ademas, es de destacar que las autoridades son rigurosas a la hora de decidir si
existe o no la distintividad adquirida.
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Tratamiento de la Notoriedad Marcaria en el Derecho Positivo Cubano.

M.Sc. Maylen Marcos Martinez

Introduccion

La notoriedad marcaria es la excepcién tipica al principio de registrabilidad, regulada en la mayoria de los
ordenamientos juridicos que consagran el sistema mixto de adquisicion del derecho sobre la marca,
reconociendo determinados derechos a los propietarios de estos signos distintivos, desde su condicion
extrarregistral. No obstante, la generalidad de los cuerpos normativos en el Derecho Comparado no
definen a la marca notoria, limitandose en muchos casos a sefialar sus rasgos peculiares o establecer
pautas para su determinacién, las que no son uniformes ni exhaustivas, debido a la variabilidad de las
condiciones del trafico mercantil, por lo que corresponde a las Oficinas de la Propiedad Industrial y a las
autoridades judiciales la funcion de delimitar su ambito y alcance juridico para contrarrestar la
inseguridad que ello provoca. El ordenamiento juridico especial cubano no es ajeno a esta realidad, y
regula con amplitud, el fendmeno comercial de la notoriedad marcaria, en concordancia con los
compromisos asumidos internacionalmente y las transformaciones econdmicas que se han suscitado en el
pais en las Gltimas décadas.

En términos generales, la notoriedad marcaria esta dada por el grado de intensidad y atraccion que
provoca una marca en el pablico, lo que debe ser apreciado casuisticamente y tomando en consideracion
factores como: el tiempo de utilizacién de la marca, la asociacion con determinado producto de calidad
reconocida y el grado de probabilidad de que se produzca confusion cuando sea empleada por otra
persona; lo que impone un reto para los examinadores de las Oficinas registrales y jueces al momento de
determinar cuando estamos en presencia de un signo de este tipo.

Desde el punto de vista doctrinal, no existe tampoco un consenso en cuanto a la conceptualizacién y
caracterizacion de la figura de la notoriedad, que, como género, incluye tanto a la marca notoria como a la
marca renombrada. Grosso modo, se entiende por marca notoria, al signo cuyo conocimiento ha sido
ampliamente difundido dentro del sector al que pertenecen los productos o servicios que designa;
mientras que la marca renombrada es aquella cuyo conocimiento excede dicho sector econémico, al ser
conocidas por todo el publico y suscitar expectativas en los consumidores sobre la calidad y prestigio de
los bienes o servicios que identifica. Por tal motivo, se establecen diferentes consecuencias juridicas en
las legislaciones marcarias. Asi, la tutela de la marca renombrada se diferencia de la marca notoria en
que, mientras la segunda es defendida frente a los signos posteriores relativos a bienes o prestaciones
iguales o semejantes; la primera rebasa los limites de la Regla de la Especialidad, en tanto ofrece funcién
de reclamo en cualquier sector del mercado y posee un alto poder inductor de compra, prohibiéndose el
uso de toda sefial igual o semejante independiente de la clase de productos o servicios que distinga.

En el presente estudio, se analiza la regulacion de la notoriedad marcaria en el Derecho positivo cubano,
teniendo por base su tratamiento histérico-legislativo y la connotacién econémico-registral de este
fendmeno. El objetivo central radica en ofrecer una vision integradora de las normas juridicas vigentes en
materia de marcas y otros signos distintivos, en especial, las relativas a la proteccion de la notoriedad.

La Notoriedad marcaria en el Derecho positivo cubano.

Si indagamos acerca de los origenes de la regulacion de la notoriedad en el ordenamiento juridico cubano,
encontramos como referencia méas antigua las normas del Decreto nimero 209, Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial, de fecha 7 de febrero de 1956, que incluye lo relativo a la marca notoria e incluso va
mucho mas alla, haciendo una formulacion muy interesante en su Articulo 83, al extender su alcance a la
proteccion reforzada de la marca renombrada. Esta disposicion normativa, tal y como se contemplaba en
la redaccion de su Preambulo, solucionaba las omisiones del Decreto Ley nimero 805, Ley de Propiedad
Industrial, de 4 de abril de 1936. De lo anterior, se deriva la consagracion del principio de proteccion
especial a la marca notoria enunciado en el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, e irrumpe en el panorama legislativo cubano con una enunciacién mucho mas amplia y
novedosa, que incluye lo que posteriormente seria conocido como “marca renombrada” y que no seria
recogido en los instrumentos juridicos internacionales hasta 1995, en que el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Industrial vinculados con el Comercio, lo establece en su Articulo 16,
apartado 3.



Por su parte, el parcialmente derogado Decreto-Ley nimero 68, “De Invenciones, Descubrimientos
Cientificos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”, de fecha 14 de mayo de 1983,
ofrecia proteccion a las marcas notorias en su Articulo 139 apartado 7. En este precepto se utilizaba una
férmula inusual y una terminologia imprecisa, al regular como prohibicién para el registro de marcas los
signos consistentes en: “denominaciones y disefios capaces de confundirse con otras marcas cominmente
conocidas, si aquellas se utilizan para articulos idénticos o similares”; con lo que no queda comprendida
en este supuesto la regulacion de las marcas renombradas, en tanto se cifie la proteccién dentro de los
marcos de la Regla de la Especialidad.

A diferencia de tales disposiciones juridicas, puede hallarse en la legislacion vigente en materia de signos
distintivos una regulacion mucho méas acorde a la realidad econémica y que se hace eco de las mas
recientes regulaciones en el &mbito internacional, ain cuando es susceptible de perfeccionarse. El
Decreto-Ley 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, de fecha 24 de diciembre de 1999, y su
Reglamento, puesto en vigor mediante la Resolucién nimero 63, emitida por la Ministra de Ciencia,
Tecnologia y Medio Ambiente en fecha 22 de mayo de 2000, al igual que su antecesor legislativo, acogen
el sistema mixto de proteccion de las marcas, pero a diferencia de las normas juridicas que le preceden,
ofrecen una amplia cobertura y regulacion a la notoriedad; como reflejo de los compromisos
internacionales asumidos por Cuba.

La norma de referencia, preceptla la trilogia de facultades que tradicionalmente han sido reconocidas a
las marcas notorias en virtud de los convenios internacionales, posibilitando la defensa de la marca que ha
adquirido cierta connotacién en el comercio, a través de impedimentos al registro de las marcas
infractoras, la posibilidad de solicitar su anulacién en caso de que acceda a la inscripcidn registral o de
iniciar una accion de cesacion del uso en caso de evidente infraccion del derecho, o incluso en el mero
supuesto de la tentativa de infraccion de la marca notoria; como preceptla el Articulo 125 de la norma
juridica en vigor.

En forma de prohibicidn relativa al registro, se regula en el Articulo 17 apartado 1 del Decreto-Ley 203 la
imposibilidad de acceder a la proteccion registral como marca de un signo que afecte al derecho anterior
de un tercero, considerando como anterioridad juridica en el inciso d) el supuesto de la marca
notoriamente conocida. Obsérvese, que aun cuando se hace referencia expresa a la notoriedad del signo,
su regulacién no se acomoda a la figura de la marca notoria sino a lo que doctrinalmente se ha reconocido
como marca renombrada, al extender la proteccién mas alla de la especialidad (“... cualesquiera que sean
los productos o servicios a los que se aplique el signo...”). Sin embargo, su regulacién es antinémica,
puesto que tal posicion se contradice con la definicién de marca notoria que brinda la legislacién nacional
al final de este articulado, al decir que: “se considerard como notoriamente conocida cuando lo fuera para
el sector pertinente del publico”, estableciendo de forma expresa las caracteristicas tipicas de la
notoriedad en sentido estricto, o sea, referida al sector del publico al que se destinan los articulos o
servicios distinguidos con la marca y no a la totalidad de los interesados. De tal suerte, puede concluirse
que la ratio legis parece haber sido normar la notoriedad en un sentido amplio, abarcando el renombre de
la marca, a pesar de que la terminologia utilizada no sea la mas exacta; se afilia a la corriente moderna
que conceptualiza las marcas notorias, en pos de la facilitacion de la interpretacion de la legislacién
especial.

Esta normativa encuentra su complemento en la regulacién contenida en el Articulo 21 del Reglamento
del Decreto-Ley 203, a través del cual se ofrecen patrones no exhaustivos a la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial, como guia para precisar cuando estamos en presencia de una marca notoria. Si
analizamos detenidamente su redaccién, podemos concluir que constituye el reflejo de las pautas
enumeradas en la Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas
Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Union de Paris y la Asamblea General de la
OMPI en el afio 2000. A tales efectos, podra considerarse: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento
que haya adquirido la marca en los sectores pertinentes del publico, sector que es definido de forma
certera en una férmula abarcadora, a fin de que queden comprendidos los consumidores o usuarios del
bien o servicio identificado con la sefial, los distribuidores y los empresarios que tienen a su cargo la
comercializacion de los articulos; 2) la duracién y extension geografica de cualquier uso de la marca,
incluyendo la promocién como forma de uso; 3) la duracién y extensidn geografica de cualquier solicitud
o registro del signo, que acrediten su uso o reconocimiento; 4) asi como la atribucion de ese caracter
especial por otras autoridades competentes, ya sean administrativas o judiciales.



Tal como ha quedado refrendado en este precepto, se hace mencién a la notoriedad en un circulo
determinado de personas. En otras palabras, su conocimiento se limita al sector pertinente al cual
pertenecen los bienes y servicios que se identifican con el signo, lo cual pudiese llevar a muchos a pensar
gue no hay cabida para una marca famosa, mas, como antes se menciond, el renombre de la marca,
cualidad superior de la notoriedad, ha quedado comprendido en el animo del legislador, demostrandose
que la regulacion contenida en el Articulo 17 apartado 1 inciso d) de la Ley de marcas si la establece.

Sobre este particular, la doctrina industrialista moderna considera que el conocimiento y reconocimiento
de ambos tipos de marcas debe ser apreciado en el sector pertinente, pues exigir el conocimiento de un
signo en la totalidad del publico de los consumidores supone restringir la proteccidn conferida en la Ley.
En tal sentido, seria limitadisimo el nGmero de marcas que cumplirian con este requisito, el que fuera méas
facil de cumplir en el caso de los productos de consumo masivo, pero encontraria una barrera en el
supuesto de los productos destinados a un sector especializado, donde el consumidor potencial o real es
reducido, y no por ello se niega la posibilidad de que una marca pueda alcanzar celebridad en dicho
sector. Es por ello que, como apropiadamente regula la legislacion cubana, la marca notoria es aquella
ampliamente conocida en el sector del publico pertinente (que puede ser un determinado sector o todo el
publico de los consumidores, en dependencia de la naturaleza y finalidad de los productos o servicios que
ampare el signo) gracias al uso intensivo del signo en el comercio o la publicidad desplegada; mientras
que la marca renombrada es aquella que, ademas de ser ampliamente conocida en dicho sector, es
reconocida por la calidad satisfactoria de los productos que designa y el éxito alcanzado en el mercado,
que le avalan esa condicién especial y ameritan una proteccion privilegiada respecto al comin de los
signos.

De lo anterior, se derivan otras caracteristicas de este tipo de marcas, también contempladas en las
normas juridicas vigentes. En primer lugar, es preciso hacer mencion al principio registral de
especialidad. Al respecto, podemos mencionar que el Articulo 17 establece una protecciéon reforzada
rebasando los limites de la especialidad (propio de la marca renombrada), al concebir la posibilidad de
impedir el registro de un signo posterior, independientemente de los productos o servicios a los cuales se
aplica. Sin embargo, si nos remitimos a la causal de nulidad contenida en el Articulo 57 inciso c),
arribamos a la conclusion de que al mismo tiempo se formula la proteccion dentro de los marcos de la
especialidad, al limitar la invalidacién al caso en el que el signo se “utilice para productos o servicios
idénticos o similares™, caracteristica esencial de la marca notoria; evidenciando una vez mas la regulacion
tacita de ambas figuras en la legislacion cubana, asi como las contradicciones existentes en la normativa
juridica.

Por otra parte, si nos detenemos en el controvertido Articulo 17, hallamos otro de los aciertos del texto
legal en vigor, al no subordinar la proteccion de la marca renombrada a su registro previo, lo cual es una
muestra fehaciente de que, en virtud de lo estipulado en las normas del Articulo 1 del Acuerdo sobre los
ADPIC, nuestro pais considerd otorgar una tutela mas amplia que la minima establecida, restringida a los
signos previamente inscriptos. De esta forma, la Ley otorga una proteccion especial a toda marca
renombrada, independientemente de que esté o no previamente registrada, extendiendo el ambito de
exclusividad mas alla de la Regla de Especialidad. Ello se fundamenta en el prestigio y fama alcanzados
por estos signos, valores que pueden ser trasladados a cualquier tipo de producto o servicio, permitiendo
que terceros se aprovechen en su beneficio de las bondades de la marca y de los esfuerzos e inversiones
realizados por su propietario. Asimismo, se evidencia la excepcion al principio registral tanto en el caso
de las marcas notorias como en el de las renombradas, alteracién que tiene lugar ain en el supuesto de
que se exigiese el registro previo de la marca renombrada al menos en una clase para poder extenderla al
resto; toda vez que doctrinalmente se considera que, en relacion con las clases no contempladas en la
solicitud de registro, no recae un derecho registral, sino que su proteccion se debe a la especial
consideracion que otorga la Ley a la notoriedad.

Del mismo modo, puede entenderse de la redaccidon del citado Articulo 17 que se otorgara proteccion a
las marcas notorias y renombradas, ain cuando no conste su uso en el comercio, sino que basta que se
conozca la marca “independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida”. Tal
regulacion supone el reconocimiento de cualquier modalidad de uso del signo, ya sea la comercializacién
de los productos que designa en el mercado nacional, la distribucidn, la puesta a disposicién del pablico
pese a que no existan ventas de los bienes, la publicidad, o cualquier otra de las manifestaciones del uso
previstas en los Articulos 41 y 53 de la normativa vigente; lo cual es confirmado por el Articulo 21
incisos b) y ¢) del Reglamento del Decreto-Ley. Con el reconocimiento legal del uso de la marca por
medio de la publicidad, expresamente concebido en el inciso c) antes mencionado, e independizado de



forma innecesaria del resto de las manifestaciones del uso, la norma juridica se suma a la actual tendencia
doctrinal que propugna el conocimiento de la marca, aunque no conste su utilizacion efectiva en el
trafico. Reconocemos la magnitud alcanzada por los medios de comunicacion y las tecnologias
informaticas, en especial, la Red de redes Internet, que permite a los cibernautas conocer determinada
marca y su aplicacion, atn cuando no se comercialice efectivamente el bien que distingue en el territorio
donde se demanda la proteccion. Pese a ello, consideramos que esta via no constituye un medio
primordial en nuestro entorno, pues la publicidad de productos y servicios es aun irrelevante, ademas de
que el proceso de generalizacion del acceso a Internet, requiere de grandes inversiones para la obtencién
del equipamiento y la tecnologia, asi como el hecho de que se obstaculiza el acceso al servicio por el
blogueo de Estados Unidos.

No obstante, debe puntualizarse que el reconocimiento de la publicidad y el resto de las modalidades de
uso, deben desembocar indefectiblemente en el conocimiento del signo dentro de las fronteras nacionales,
en tanto, en virtud de la territorialidad de la proteccién, no es posible reconocer como valida la notoriedad
del signo en el extranjero si no se goza de la especial condicion en el territorio cubano, que es en
definitiva en el pais donde se reclama la proteccién. Este pronunciamiento es reafirmado en el Articulo 57
inciso ¢) de la Ley de marcas, que preceptla expresamente que debe tratarse de “una marca notoriamente
conocida en la Republica de Cuba”. Por lo que, si bien el Articulo 21 del Reglamento reitera en la
generalidad de sus incisos la magnitud y alcance geogréafico de cualquier uso, promocion, solicitud o
registro del signo; en pos de la sistematicidad legal, no debe interpretarse como una vulneracion al
principio territorial, toda vez que, segln la causal de nulidad dispuesta, el animo del legislador ha sido en
todo momento concebir el necesario conocimiento del signo en el mercado nacional. Lo antes dicho,
resulta aplicable aun cuando tal conocimiento no se haya alcanzado por la comercializacién efectiva de
los bienes marcados, sino que sea el resultado de la publicidad realizada por el empresario en el exterior,
y que haya trascendido al pais a través de los medios de difusién masiva, por la publicidad verbal de un
consumidor a otro, basada en sus propias experiencias positivas, 0 a través del visitante extranjero, lo cual
ha sido reconocido recientemente por la doctrina como una manifestacion de la publicidad importada.

La Legislacién marcaria reconoce, como manifestacion de la tutela especial, amplias facultades positivas
de uso o registro y negativas o de exclusion (ius prohibendi) a los propietarios de marcas notorias y
renombradas, consistentes en:

1. Derecho a oponerse al registro de toda marca posterior.

El Articulo 17 del Decreto-Ley 203, sobre prohibiciones relativas al registro de marcas, establece como
un supuesto de anterioridad que puede resultar afectado el caso de la notoriedad lato sensu . Con ello, se
legitima al usuario de una marca de este tipo para impedir el registro de todo signo igual (reproduccién) o
semejante (imitacion, traduccion, transliteracion o trascripcion), mediante la presentacion de oposiciones,
previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Articulo 23 apartado 2. De esta forma, se
evita la concesion de derechos exclusivos en favor de quienes intentan apropiarse del conjunto de valores
mercantiles (clientela fija, poder de venta propio, prestigio) que suelen acompafiar a las marcas notorias y
renombradas. En todo caso, se exigira para el ejercicio legitimo de dicha accion procesal que el uso del
signo posterior desembogque en: a) un riesgo de confusidn (el publico atribuye igual origen empresarial y
caracteristicas a los productos sefialados con marcas idénticas o similares) o asociacién (el pablico supone
que entre las empresas propietarias existe algin vinculo comercial) con la marca notoria; b) un riesgo de
dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o ¢) un aprovechamiento
desleal de la notoriedad del signo.

Si bien se contemplan la mayoria de los supuestos en los que resulta afectada una marca notoria o
renombrada, y que fundamentan la proteccién especial, no abarca el perjuicio del renombre y el
aprovechamiento del carécter distintivo del signo, aunque este Gltimo, pudiese considerarse comprendido
en el aprovechamiento injusto de la notoriedad, debido a su estrecha relacion, tal y como se demuestra por
Fernandez-Novoa.



2. Facultad de solicitar la nulidad de una marca notoria o renombrada si ha accedido al
registro.

A tenor de lo establecido en el Articulo 57 del Decreto-Ley vigente, la nulidad de un registro marcario
puede ser solicitada a instancia de la parte interesada o de oficio por la autoridad administrativa, en
cualquier momento durante la vigencia del mismo. Una vez declarada la nulidad, se invalidan los efectos
legales que el registro haya producido desde el momento de su solicitud, es nulo ab initio , de modo que
se tiene como si nunca hubiese existido. El fundamento de la nulidad del registro marcario es similar a la
nulidad absoluta civil, en la que se otorgan efectos radicales debido a que el acto de inscripcion se realizd
vulnerando los preceptos legales vigentes, 0 sea, que es un acto contrario a la Ley, o con mediacién de
mala fe por parte del solicitante.

En el caso de las marcas notorias es posible anular los efectos del registro de una marca posterior en
virtud de la causal dispuesta en el inciso c¢) del Articulo 57, toda vez que su redaccion es limitada a este
tipo de marcas, al requerir que: “la marca registrada sea igual o semejante, fonética o graficamente, (...) a
una marca notoriamente conocida en la Republica de Cuba, y se utilice para productos idénticos o
similares, de forma tal que exista un riesgo de confusién en los consumidores, o riesgo de asociacion”. La
norma exige la concurrencia de tres requisitos de forma simultanea. En primer lugar, demanda la
actuacion de mala fe al momento de la presentacion de la solicitud de registro, la cual puede interpretarse
como propone la Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas
Notoriamente Conocidas, al establecer que la mala fe, estd presente si el solicitante de la marca que se
intenta anular conocia o debia conocer, en razon de su actividad, la existencia en el comercio de la marca
notoria. En segundo lugar, se exige que el signo registrado cumpla determinadas condiciones, reguladas a
su vez en dos supuestos: el de la nulidad de una marca comun y el de la marca notoria, la cual se establece
dentro de los marcos de la especialidad y territorialidad del derecho. Por Gltimo, se exige como requisito
indispensable que se produzca el riesgo de confusién en sentido amplio, sin contemplar la mera
posibilidad de que se produzca el riesgo, puesto que exige que éste sea cierto, lo que debe ser
debidamente demostrado, contando el interesado con todos los medios de prueba reconocidos en la
legislacion civil general.

Para el supuesto de las marcas renombradas no podra alegarse la causal referida en el inciso c) para
pretender la invalidacion de un registro que identifique productos o servicios de disimil naturaleza y
finalidad que los distinguidos con la marca de renombre, en tanto encuentra el obstaculo de la
especialidad exigida en dicho precepto. Por lo que, en este caso particular solo sera esgrimible la causal
de nulidad prevista en el inciso a):”se violen para su registro los requisitos establecidos en este Decreto
Ley”, en relacion con la prohibicion relativa del Articulo 17 apartado 1 inciso d), ya que, como se ha
referido, esta norma comprende la proteccién ante signos que se apliquen a cualquier tipo de producto o
servicio.

3. Facultad de prohibir el uso de un signo en el comercio.

La regulacién contenida en el Articulo 42 de la Ley marcaria contempla el ius prohibendi o facultad de
exclusion, como contenido del derecho concedido en virtud del registro. Sin embargo, de su formulacién
pudiera entenderse comprendida en el inciso f), la posibilidad de impedir a terceros el uso de marcas
notorias o renombradas, al preceptuar que el uso de un signo igual o semejante para productos idénticos o
similares (propio de la marca notoria), pueda causar al titular un dafio econdmico o comercial injusto por
razén de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca (término solamente vinculado a las marcas
renombradas); si bien se reconoce que su redaccion sélo ampara a las marcas previamente registradas,
constituyendo en si misma, una norma contradictoria, pues regula caracteristicas de las marcas especiales
sin reconocer su condicion extrarregistral.

En relacion con el inciso g) del propio articulo, resulta interesante el establecimiento de una tutela amplia,
gue comprende la proteccidn del signo aun fuera del ambito comercial, lo cual es ajustable igualmente a
los signos notorios. En principio, pudiera concluirse de forma apresurada que no es posible perjudicar
econdmicamente a un signo fuera del mercado, en tanto no existe la marca en sentido juridico hasta tanto
no se vincule con determinados productos o servicios que son ofrecidos en el trafico mercantil, siendo en
este entorno donde adquieren relevancia y valor econémico, que es en definitiva lo que se pretende
proteger con la prohibicion de uso de un signo similar posterior. Pese a ello, la proteccion que se dispensa
trasciende el marco comercial, en aras de salvaguardar el interés de los propietarios de marcas conocidas



y la imagen del signo ante lesiones que puedan provocarse desde cualquier esfera a la distintividad o el
prestigio alcanzado.

En consecuencia, la accion de cesacion del uso ante infraccion de una marca notoria o renombrada se
haria efectiva a través de la amplia gama de recursos regulados en la Ley, en sus Articulos 126 y
siguientes, que incluyen tanto la via judicial civil como la posibilidad de solicitar la declaracion de
medidas provisionales o medidas aduanales, en aras de evitar dafios inestimables hasta las resultas del
proceso interpuesto.

4. Derecho de prioridad para acceder al registro de la marca.

El Articulo 17 de la Ley, en su apartado 2, otorga la posibilidad de inscribir el signo notorio en el plazo de
los noventa dias siguientes a la fecha de denegacién de la solicitud posterior o declaracién de nulidad del
registro de la marca infractora, estableciendo una suerte de derecho preferente en favor del real
propietario del signo notorio. Con ello se conferiria mayor seguridad juridica al signo notorio, aunque de
no hacer uso de tal facultad, digase, de acceder al registro, el propietario de la marca notoria conservaria
los derechos que le son reconocidos legalmente, atn desde su condicion extrarregistral.

5. Otras.

Aunque no constituye una facultad propiamente dicha, resulta pertinente mencionar el supuesto de la
notoriedad como impedimento para la cancelacién, como muestra de otra norma que resalta el caracter
especial de este tipo de signos. Tal es el caso del Articulo 63 de la Ley marcaria, que regula: “cuando una
marca por su uso haya adquirido después de su registro evidente (...) notoriedad, en relacién con los
productos o servicios para los cuales esta registrada, no se podra disponer su cancelacion, lo cual sera
apreciado casuisticamente por la Oficina, a menos que haya sufrido un proceso de vulgarizacion”. En esta
norma se vislumbra el supuesto de aquellas marcas que han sido registradas, y que con posterioridad al
registro han adquirido, como consecuencia de su uso intenso o publicidad, una especial connotacidn en el
mercado, por lo que se concede un privilegio legal con relacién al resto de las marcas registradas, que
pueden anularse en virtud del Articulo 59. Asi, en el caso de las marcas que han adquirido notoriedad se
convalidan las causales de cancelacion, impidiendo que sea declarada la cesacion de los efectos del
registro, aun cuando incurra en los supuestos tipificados; a menos que el uso reiterado de la marca
desemboque en la vulgarizacién del signo, supuesto en el que recobra un relieve particular el fendmeno
de la generalizacion como causal de cancelacion aplicable, recogida en el inciso d), sobrepasando su
proteccion a la notoriedad de la que pueda gozar el signo.

Finalmente, y como otra posibilidad de resguardo legal, se concibe la proteccion complementaria en
virtud de la represion de los actos de competencia desleal de la que puede beneficiarse una marca notoria
o renombrada desde su condicién extrarregistral, posibilidad prevista en el Articulo 10 bis del Convenio
de Paris y que nuestra normativa acoge, configurandola como una prohibicion relativa al registro de los
signos, en el Articulo 17.1 inciso j), y como causal de cancelacion, en el Articulo 59 inciso a). Sin
embargo, su aplicacion se dificulta, pues encuentra como obstaculo la indefinicion de la institucion en la
legislacion, asi como la inexistencia de una normativa complementaria, cuya implementacion en la
actualidad, se encuentra en estudio.

Conclusiones

Si tenemos en cuenta la formula abarcadora que propone nuestra legislacion vigente en materia de marcas
y otros signos distintivos, donde la notoriedad se define en un sentido amplio, al margen de lamentables
formulaciones antindémicas, es posible apreciar la avanzada posicion de nuestra regulacién especial,
haciéndose eco, al igual que los textos juridicos contemporaneos, de las mas modernas discusiones del
tema que se han suscitado en el seno de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo
rector en la materia a nivel internacional. De tal forma, la regulacién vigente se erige en resguardo de los
titulares de marcas notorias y renombradas, ofreciéndoles amplia proteccion y diversos medios de defensa
ante infracciones. Asimismo, representa una normativa de vanguardia, en tanto, ofrece una definicién de
la institucidn, aunque perfectible desde el punto de vista técnico, que constituye, unido al establecimiento
de pautas minimas orientativas para el examen y reconocimiento de la notoriedad, una herramienta eficaz
para la autoridad administrativa registral.
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El Contrato de Franquicia: una alternativa para la comercializacion

Autora: M.Sc. Liudmila Moran Martinez
Jefe Departamento DESCOM
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Introduccion

En las condiciones actuales en que hoy se desenvuelve la actividad comercial, en un mercado
hipercompetitivo, con la concentracién de los bienes inmateriales en poder de las grandes transnacionales,
existe cada vez un margen de insercion mas estrecho en el mercado, de las pequefias y medianas empresas
con productos propios y con posibilidades de éxitos. Estos pequefios empresarios estan necesitados de una
relacion eficiente, rapida y flexible con el mercado; para promocionar, divulgar sus productos o servicios
y establecer una relacion directa con los consumidores, que cada dia se convierten en expertos mas
exigentes y una vez que han probado la calidad de un producto, se resisten a sustituirlo por otro nuevo,
cuya adquisicion siempre supondra un riesgo.

Como una alternativa de comercializacion surge el contrato de franquicia, importante institucion juridico-
econdmica, que tiene su nacimiento en la década de los 50 y es desarrollada después de la Il Segunda
Guerra Mundial, fundamentalmente en la esfera de los servicios. Este concepto econémico de
Franquiciaje, es una modalidad que ha tomado un gran auge hoy dia, como una nueva formula de hacer
negocios de forma independiente, pero utilizando un método de cooperacién continuada.

Resulta evidente la necesidad de que se estudie este tipo de negocio y sus particularidades, por constituir
una herramienta para nuestros empresarios y una opcion a tomar en consideracion en el disefio de sus
estrategias de comercializacion.

Evolucion.

Es importante apuntar que el contrato de Franquicia, como medio de distribucién aparece desde época tan
remota como 1851 y 1863, en los contratos de manufactura doméstica de las maquinas de coser Singer.
En este sentido es valido mencionar otras empresas pioneras en la diseminacién del sistema de franquicia
en el mundo como: Coca-Cola, General Motor, etc.

La combinacion de diversos factores (econdmicos, politicos, sociales, tecnoldgicos) propicié un
desarrollo de este sistema después de la Segunda Guerra Mundial.

En la década de los 90, se ha desarrollado mucho esta modalidad adoptando nuevas variantes, que han
sido diseminadas en varios paises, y que permiten obtener rapidamente dividendos para ambas partes.

Luego de eshozar brevemente el surgimiento y evolucidn de esta figura, es valido preguntarnos ;Qué se
entiende por contrato de franquicia?

En este sentido no existe un criterio unanime en la generalidad de los autores al definirla, sin embargo,
hay coincidencia en algunos aspectos de catalogacién, a saber: “un sistema de negocios o
comercializacion conjunta, basado en relaciones de colaboracién continua y ayuda mutua entre empresas,
legal y financiariamente distintas e independientes, que se ejecuta a través de un contrato”.

Yo me atreveria a opinar que el contrato de franquicia, pudiera entenderse como aquel contrato mediante
el cual una empresa denominada franquiciante o franquiciador, le otorga una autorizacion a otra empresa
denominada franquiciado o franquiciatario, a explotar la marca u otros signos distintivos, secretos
empresariales, asi como la capacitacion y la asistencia técnica requerida para la operacion del negocio, a
cambio de una contraprestacion.



Naturaleza del contrato de franquicia.

Es un contrato mercantil, atipico, lo que significa que (no aparece regulado de forma expresa) a tales
efectos se estableceran los términos y condiciones sustentadas sobre relaciones de buena fe, confianza y
colaboracion.

Es de naturaleza mixta, debido a las diversas instituciones que en este tipo de negocio se involucran.

Es oneroso, pues en él se le impone al licenciatario la obligacion de abonar un pago, adoptando este,
disimiles formas.

Es esencial detenernos en la distincion que en buena técnica juridica existe entre el contrato de franquicia
y el contrato de licencia de marca. Este Ultimo tiene una naturaleza diferente, y se define como: el
acuerdo de voluntades a través del cual el titular de una marca, conviene en otorgar una autorizacion a
otra persona, a fin de que pueda utilizarla en el comercio, pudiendo pactar 0 no una contraprestacién. El
contrato de franquicia tiene un objeto mucho mas complejo, porque segun la definicion referida
anteriormente en él se mezclan otras instituciones, a saber: la marca u otros signos distintivos, secreto
empresarial, la asistencia técnica requerida, la formacion del personal del franquiciado, para operar
correctamente el negocio, por lo que la licencia de marca integra el objeto inmediato de este contrato,
aunque esa integracion no es excluyente del resto de las otras figuras aludidas.

Ventajas y desventajas de la Franquicia.

Esta forma de negocio, que ha alcanzado en los altimos afios un rapido crecimiento como cualquier otra
variante de negocio conjunto, adquiere posiciones ventajosas 0 desventajosas tanto para el franquiciador
como para el franquiciado.

Ventajas del Franquiciador.

« Expansién del negocio sin inversiones cuantiosas.

* Fortalecimiento de sus marcas.

« Mayor difusion de su imagen.

 Mayor y rapida presencia en nuevos mercados.

« Incremento de la capacidad de distribucion de los productos.
« Eficiencia en los costos.

« Percepcion rapida de los ingresos.

Desventajas del Franquiciador

« Reduccién de independencia.

« Vigilancia y control de las operaciones del franquiciado no es absoluta.
« Rentabilidad de las ganancias es compartida.

« Se crea un potencial competidor en la figura del franquiciado.

« Probabilidad de elegir franquiciatarios no idoneos.

Ventajas del Franquiciado.

« Adquiere una tecnologia con afios de experiencia y con resultados satisfactorios.

* Respaldo de una marca prestigiosa.

« Disminucién de altos riesgos en el éxito del negocio.

« Se beneficia de los programas de desarrollo y perfeccionamiento de la tecnologia llevados a cabo por el
franquiciador.

« Es independiente juridica y econdmicamente del franquiciador.



Desventajas del Franquiciado.

« Independencia limitada.

« Pérdida de ideas creativas e iniciativas.

« Se trabaja de acuerdo a normas preestablecidas.

« Esta sometido a controles por parte del franquiciador.
* Los pagos suelen ser en ocasiones excesivos.

» Asume los riesgos propios de un negocio conjunto.

Clasificacion del Contrato de Franquicia.

Existen diversas formas de clasificacion de los contratos de franquicia, a continuacién exponemos:

1. Franquicia industrial o de produccién; Es aquel contrato donde el franquiciador le transfiere el
derecho al uso de la marca, secretos empresariales, para la produccion y comercializacion de un
determinado producto al franquiciado, asi como la asistencia técnica y la capacitacion del
personal requerida. En este tipo de negocio el franquiciado adquiere por parte del franquiciador:
equipamiento, suministro de materias primas, procedimientos administrativos, de gestion
comercial, lista de clientes, canales de distribucion, técnicas de venta, para la operacién exitosa
del negocio. Esta variante es una de las mas utilizadas por las grandes empresas franquiciadoras
como Coca-Cola.

2. Franquicia de servicios: Consiste en una prestacion de servicios que asume el franquiciado, bajo
la marca, signos distintivos, know-how y directrices del franquiciador. Este tipo de franquicias
abarca diversos sectores como: servicentros, hoteleria, restaurantes, etc. Aqui podemos citar
como ejemplo: La cadena de franquicia “La Bodeguita del Medio” .

3. Franquicia de distribucién: Es la franquicia mediante la cual el franquiciador le suministra los
productos identificados por marcas prestigiosas, para que el franquiciado los comercialice. En
este caso el franquiciador no es el fabricante, es una empresa comercializadora, distribuidora
mayorista, que tiene creada una imagen que es la que determina una diferencia competitiva,
transmitiendo todos estos elementos al franquiciado. Ej la cadena de franquicias “La Casa del
Habano” .

Clausulas Principales del Contrato de Franquicia.

El contrato de franquicia como sistema de comercializacion puede revestir diferentes formas de
establecerse, y también depende de los intereses de las partes que intervienen, es de suponer entonces, que
la estructura de este contrato dependeréa de ello. A continuacion presentamos las principales clausulas que
conforman este tipo de acuerdo, sin animo de mostrar una formulacidn rigida, de los términos que se
deben incluir en este contrato. Siempre serd como disefiar un traje a la medida en cada negocio.

Disposicién Introductoria (identificacion de las partes)

Predmbulo.

Definiciones.

Objeto.

Aspectos relativos a la licencia de marcas (exclusividad, uso marcas, mantenimiento y defensa de los
derechos, control de calidad, otros).

Aspectos relativos a la licencia de Know-how (Confidencialidad, entrega informacion técnica,
perfeccionamientos y mejoras, otros).

Servicios y Asistencia Técnica.

Remuneracion (pagos a efectuar y en forma, acceso a la informacion contable, otros).

Obligaciones partes.

Capacitacion del personal.

Publicidad y promocion.

Fuerza Mayor.

Solucion de Controversias (Ley aplicable).

Vigencia del contrato.

Causas de extincion contrato.



Contexto Internacional y Nacional de la Franquicia

En el marco de la globalizacion de los mercados y el desarrollo de la economia mundial, se facilitan
extraordinariamente las condiciones para el establecimiento de franquicias en el plano internacional.

Existe una organizacion rectora de la actividad franquiciataria a nivel mundial, la Asociacion
Internacional de Franquicias, con sede en Washington D.C., Estados Unidos. Gran parte de los paises del
mundo han creado su propia institucion nacional, que organiza en el dmbito interno el sistema de
franquicias. Tal es el caso de la Asociacién Brasilera de franquicias y el Instituto Brasilero de
Franquicias, Asociacién e Instituto Mexicanos de Franquicias, Asociacién de Franquiciantes Canadienses,
la Asociacidn Japonesa de Franquicias, Federacion Iberoamericana de la Franquicia y la Federacion
Europea de la Franquicia.

Datos Interesantes

Comportamiento de la franquicia en el comercio minorista

Afio Estados Unidos Francia Espafia
1997 35y 40% 15% 5%
2000 60% 18% 20%

En el afio 2000 el sistema de franquicias en Estados Unidos generd la cifra de un trillén de dolares como
aporte a su economia.

En la actualidad, uno de cada tres délares pagados por los consumidores norteamericanos en la compra o
contratacion de bienes o servicios, se hace a través de negocios que operan mediante franquicia.

A nivel internacional son ocho los paises que explotan con mayor desarrollo la franquicia, a saber:
Estados Unidos, Australia, Japén, Francia, Brasil, Italia, Espafia y México.

Muchos de estos paises cuentan con legislaciones que regulan esta figura, como el caso especifico de
Europa, que a partir del 1 de febrero de 1989 entr6 en vigor el Reglamento No. 4087/88 de la Comision
Economica Europea sobre la franquicia, donde es definida como: “un conjunto de derechos de propiedad
industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rétulos de establecimiento, modelos de
utilidad, derechos de autor, “know how” o patentes, que deberan explotarse para la reventa de productos o
la prestacion de servicios a los usuarios finales”.

Ademas, se encuentra vigente el Codigo Deontol6gico Europeo de Franquicia, cuya version revisada
comenzo a surtir efectos legales a partir del 1 de enero de 1991. Se trata de un cuerpo contentivo de
normas de buenas costumbres y buena conducta de los usuarios de la franquicia en Europa, que no
pretende en modo alguno sustituir las legislaciones nacionales o comunitarias, sino mas bien
complementarlas. Este Cédigo establece de manera detallada y precisa los principios generales que han de
ser tomados en consideracion en la concertacion y posterior ejecucion del contrato de franquicia.

En el ambito juridico debemos decir que en nuestro pais no existe legislacion especifica en materia de
franquicia. Ni el Cédigo Civil (Ley 59 de 16 de julio de 1987) ni el Cédigo de Comercio espafiol de 1885,
hecho extensivo a Cuba en 1886, incluyeron en sus preceptos normativa alguna referida a esta importante
institucion juridica econdmica. De esta forma, para la interpretacion y ejecuciéon de un contrato de
franquicia debe tomarse en consideracién, en primer lugar, la voluntad de las partes contratantes
plasmada en las diferentes clausulas del acuerdo negocial.

Actualmente, entre las empresas cubanas que aplican en sus relaciones comerciales el contrato de
franquicia estan: Habanos S.A., el Grupo Hotelero Gran Caribe, a través de la empresa FTB y la Cadena
de Restaurantes Palmares S.A., con la franquicia Pizza Nuova.



La cadena de Franquicias “La Casa del Habano” constituye un sistema de comercializacion a través de la
creacion de tiendas especializadas en venta exclusiva de habanos, articulos de fumadores y sus accesorios
y otros productos relacionados con el arte de fumar. un modelo de establecimiento comercial detallista;
crear una plaza permanente, tranquila y confortable para las acciones de relaciones publicas, que
contribuyan a paliar el déficit de la comunicacidn originado como consecuencia de las campafias contra el
tabaquismo y ofrecer al propio producto y a sus consumidores un lugar en el que esté presente el
ambiente de grandeza, exclusividad, cultura del producto, profesionalidad de conservacién y servicios,
originalidad y elitismo del que necesariamente debe estar rodeado el Puro Habano.La empresa Habanos
S.A. cuenta en la actualidad con 88 establecimientos franquiciados, de los cuales 17 se encuentran en
Cubay los otros en diferentes ciudades del mundo, tales como: Buenos Aires, Andorra, Cancuin, Toronto,
Montreal, Paris, Madrid, etc.

La Empresa FTB comercial, filial del Grupo Hotelero Gran Caribe, fue constituida con el propésito de
comercializar su sistema de Franquicia, basado en el establecimiento y comercializacion de Restaurantes,
Bares y Centros Nocturnos cubanos, tales como La Bodeguita del Medio, el Floridita y el Haban Musical.
Se han firmado contratos para operar restaurantes “La Bodeguita del Medio” en México, Panama, Islas
Canarias; Francia, Italia y Emiratos Arabes Unidos. Ademés se han realizado negociaciones para
inaugurar otros establecimientos en Canada, Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela; Brasil, Chile,
Argentina, Reino Unido, Bulgaria y Checoslovaquia.

Ocupando la posicién de franquiciado, se encuentra la sociedad mercantil Cubanacan Palmares que desde
el afio 1994 estipuld contrato de franquicia con la cadena canadiense Pizza Nova Take Out, para la
instalacion y explotacion de peculiares y acogedores restaurantes, en los que se elabora y sirve una amplia
gama de productos tipicos de la cocina italiana. Hasta el momento Cubanacan Palmares ha abierto esta
clase de establecimiento en Ciudad de La Habana, Guardalavaca (Holguin), Varadero y Santiago de
Cuba.

A modo de conclusion podemos referir que, aunque los mas remotos antecedentes de la franquicia se
remontan al siglo XIX, no es hasta el afio 1955, que ésta surge en los Estados Unidos de Norteamérica
como una compleja institucion juridica econdmica. El contrato de franquicia tiene una naturaleza juridica
compleja; en su conformacion convergen elementos caracteristicos y definitorios de otros contratos
mercantiles, entre los que se destacan: el contrato de colaboracion, contrato de licencia de uso de marca o
know-how, arrendamiento de equipos, distribucién comercial de productos, compraventa internacional de
mercancias, entre otros.

Es valido insistir en que la franquicia ha demostrado ser un importante medio de negociacion conjunta,
con una reconocida utilidad tanto para franquiciadores como para franquiciados, para el primero porque
puede expandir su negocio, ampliar mercados, fortalecer sus marcas; y para el segundo porque tiene la
posibilidad de dedicarse a una actividad que ya cuenta con garantias de éxito demostrado, sin asumir los
grandes riesgos caracteristicos de todo comienzo en el mundo del comercio.
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“Utilizado por acuerdo con los propietarios de la marca”...
Perspectivas de las Licencias de Marca

Autor: M.Sc. Orbel Machado Gonzalez
Introduccion:

Las marcas son omnipresentes en la sociedad contemporanea, pues tienen una gran influencia en todos los
aspectos de la vida comercial moderna y constituyen activos de considerable valor.

Las marcas, como activos intangibles, pueden ser objeto de negocios juridicos de diversa naturaleza. Asi,
esta puede transmitirse totalmente, o sea, que el titular puede desprenderse de todos los derechos que le
son inherentes a favor de un tercero — y estaremos ante la cesion de la marca - que puede ser resultado de
instituciones juridicas como: la herencia, la donacion, la permuta, compraventa, o la aportacién social a
titulo de propiedad; o también puede concederse el derecho a usar la marca y con ello transmitir
determinados derechos inherentes al titular, para lo cual se pueden utilizar negocios juridicos como: el
usufructo, la aportacion social a titulo de uso, la franquicia y el contrato de licencia en sentido estricto. En
el presente articulo, se centrara la atencion en el contrato de licencia en sentido estricto debido a la
incidencia que esta figura presenta en el intercambio comercial.

Mediante la concertacién de licencias el titular de un derecho de marca puede extender a un nuevo
mercado geografico la fabricacion y venta de sus productos o la distribucién de sus servicios bajo la
marca correspondiente, sin tener necesidad de acometer propiamente la produccién o comercializacion de
sus productos o la prestacion de sus servicios, lo que le ocasionaria costos adicionales y ademas, le
permite, contar con la cooperacién de una empresa que conoce el nuevo mercado geografico.

La figura de la Licencia ha sido utilizada también, como mecanismo para ampliar el sector de los
productos o servicios a los cuales se aplica la marca; siendo este particular muy importante para las
marcas notorias o renombradas; ya que sus titulares mediante esta figura pueden tratar de extender a otros
productos el buen nombre y el prestigio correspondiente a la marca licenciada . La licencia de marca,
puede utilizarse ademas, como un mecanismo de explotacion econémica de la fuerza distintiva y con esto,
del potencial publicitario del signo per se . Esta actividad no se realiza mediante actividades de
produccion o de comercializacion de productos, sino que el titular se limita mediante la licencia y el
merchandising a explotar la impresidn que crea el signo en los consumidores. Esta Gltima utilizacion ha
sido puesta en practica muy frecuentemente para marcas asociadas a la actividad de los deportes. Para que
se tenga una idea clara de esta situacion, la firma PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, proyecta que
para el afio 2008, el sector de mas rapido crecimiento dentro del mercado deportivo en los Estados Unidos
serén las licencias y el merchandising, alcanzando ventas de 18.5 billones de délares . Otro ejemplo de lo
anterior lo constituye el hecho de que de las diez clases mas solicitadas en las nuevas solicitudes de
registro de marca ante la OAMI, ocho son tipicas clases para el merchandising y/o el otorgamiento de
licencias .

Por su parte, la concesion de licencias constituye también una oportunidad para las Pequefias y Medianas
Empresas (PyMES) pues les permite escalar peldafios en la lucha por atraer la atencién de los
consumidores y ocupar asi, un espacio en el mercado, ya que estos, actuando como licenciatarios,
desempefiarian su actividad utilizando un signo que ya posee determinado goodwill. Esta practica que
llevan a cabo las PyMES, si bien es bastante frecuente y le permite atraer la atencion de los
consumidores, no es en todos los casos recomendable; puesto que generalmente en el caso de empresas de
paises en vias de desarrollo, se constituyen en licenciatarias de compafiias foraneas multinacionales y con
su actividad mercantil contribuyen también al posicionamiento de la marca titularidad de esta Gltima
empresa en el mercado nacional, pero no crean en los consumidores una identidad marcaria que les
permita un posicionamiento en el mercado por si mismas, por lo que en estos casos se recomienda utilizar
una marca de su titularidad conjuntamente con la marca licenciada, de modo tal, que la primera se vaya
posicionando en el mercado nacional por su uso conjunto con el signo titularidad de la empresa foranea.



Evolucidn de la figura de la Licencia de Marca a la luz de diferentes ordenamientos juridicos:

El reconocimiento juridico y consecuente regulacion de la figura de la licencia de marcas vio la luz, en la
medida en que fue aceptada la funcion de ser indicadora de la calidad de los productos o de la prestacion
de servicios a los cuales la marca va asociada . A decir del Catedrético Carlos Fernandez-Novoa un
ejemplo de lo anterior lo constituye el Derecho Norteamericano de marcas, donde a partir de consolidarse
esta funcion para las marcas se expanden las licencias y surge posteriormente el franchising.
En el Derecho Europeo la licencia de marca no transité por un camino expedito hacia su reconocimiento,
sino que tropezo6 igualmente con la consideracion de que existia un fuerte nexo entre la marca y la
empresa que fabrica y distribuye los productos que la marca distingue, incluso, en el Derecho Britanico
esta figura se reconocid tardiamente .

Pero una vez que la realidad comercial forz6 un cambio de la situacién, esta constituye una pieza
fundamental del derecho europeo de marcas. A nivel comunitario, ya en el Memoradndum sobre la
creacion de la marca comunitaria de 1976 se trataba el tema de la licencia de marcas y se propusieron
soluciones a los problemas que la misma entrafiaba, para lo cual se aducia la defensa del interés de los
consumidores. Esta institucion se consolido con la aprobacion de la Directiva No. 89/104/CEE, relativa a
la marca comunitaria, la cual regula lo referente a la concertacion de licencias en su Articulo 8. El
Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria,
igualmente norma lo relacionado con la concertacion de licencias ; asi reproduce los dos primeros
apartados de la Directiva Comunitaria, y establece ademas, que las licencias pueden ser exclusivas 0 no
exclusivas; regula los supuestos en los cuales el licenciatario puede ejercer acciones relativas a la
violacion de una marca comunitaria; y establece ademas, que a instancia de las partes, las licencias
podran inscribirse en el Registro y se publicaran. Estas normas han sido adoptadas con un margen mayor
o menor de diferencia por los respectivos ordenamientos juridicos nacionales de cada uno de los estados
gue conforman la Union. Asi tenemos que:

e En Alemania, la “Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs” de 25/10/1994, en el
Articulo 30, apartados 1 y 2, ha incorporado las normas de la Directiva, con la salvedad de que
contempla no solo la licencia de las marcas registradas, sino ademas, la licencia de la marca no
registrada, pero notoriamente conocida.

e En Francia, la “Law No 92-597 of 1 July 1992 on the Intellectual Property Code” en su Articulo
L 714, apartados 1 al 3, regula lo referente a la concertacion de licencias, pero se aparta en
alguna medida del contenido de la Directiva Comunitaria al establecer que el Licenciante podra
invocar su derecho exclusivo como titular de la marca contra el Licenciatario que infrinja
cualesquiera de las limitaciones a las cuales esta sometido en virtud del contrato de licencia.

e En Espafia, la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, regula la concertacion de Licencias ,
donde ademas de incluir las disposiciones contenidas en la Directiva y en el Reglamento,
establece adecuaciones propias para el territorio espafiol a las reglas que los cuerpos juridicos
antes mencionados disponen. Asi tenemos, que podran constituir objeto de licencia no solo las
marcas que estén concedidas, sino ademas, aquellas que se encuentren en estado de solicitud;
dispone que el licenciatario no podra conceder sublicencias ni ceder la licencia a terceros a no
ser que esta facultad esté expresamente estipulada en el contrato; presume, salvo pacto en
contrario, que la licencia tendrd una vigencia igual a la validez del registro de marca, que
comprende todos los productos o servicios para los que la marca esté registrada y que se
extiende a todo el territorio espafiol; igualmente presume, salvo pacto en contrario, que la
licencia sera no exclusiva y en consecuencia que el licenciante podra hacer uso por si de la
marca e incluso conceder licencias a terceros; en relacion a lo anterior establece que el
licenciante cuando se trate de una licencia exclusiva solo podra utilizar la marca si en el contrato
se hubiera dispuesto esto. Establece ademas, que para que las licencias surtan efectos ante
terceros tendran que ser inscriptas en el registro de marcas.

e En Portugal, el Decreto-Ley No. 36/2003, de 5 de marzo, “Codigo de Propiedad Industrial”
contiene tanto disposiciones formales como sustantivas para la concesion de licencias de uso de
marca. Como parte de los requisitos sustantivos incorpora las regulaciones de la Primera
Directiva 89/104/CEE en parte, ya que establece adecuaciones propias para el territorio
portugués.

En nuestro pais el Real Decreto de 21 de agosto de 1884 acogia la figura de la cesion de marcas,
considerando que esta no se podia ceder con independencia de la empresa; por lo que no se regulaba lo



referente a la licencia de las mismas. Ya en el Decreto — Ley No. 805 de 4 de abril de 1936, “Ley de
Propiedad Industrial”, se establece dentro del Capitulo I, correspondiente a la cesion y transmisién de
derechos, que las modalidades de registro que se regulan son transferibles por todos los medios que el
derecho reconoce, con lo que si bien no utiliza el término de concesion de licencias, este si queda
implicito dentro de la consideracion precedente. Este cuerpo legal dispone que, para que surta efectos ante
terceros la transmision de los derechos adquiridos debera acreditarse con los documentos que legalmente
lo justifiquen, y que se anotara esta transmision en los Libros Registro correspondientes, en el expediente
del caso y si se adjuntare incluso, en el certificado de registro. Llama la atencién que se prohibe a los
industriales establecidos en Cuba la transmision, cesion o el arriendo de marcas para distinguir productos
manufacturados de tabaco a quienes no residan en Cuba.

Las disposiciones del prealudido Decreto — Ley No. 805 estuvieron vigentes hasta que se promulgo el
Decreto — Ley No. 68 “de Invenciones, Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales, Marcas y
Denominaciones de Origen” . que dispone que los Organismos de la Administracién Central del Estado
(OACE), las empresas, instituciones u 6rganos locales del Poder Popular estan obligados a solicitar el
registro de las marcas que distinguen los productos que comercialicen tanto en el mercado nacional como
internacional . Por su parte, en el Titulo V, Capitulo V, titulado “De las Licencias” se limita a establecer
la obligatoriedad de los OACE de utilizar, en el supuesto en que figuren como licenciatarios de marcas
titularidad de empresas extranjeras, una marca nacional conjuntamente con esta; y de anotar todas las
licencias, ya sea que figuren como licenciantes o como licenciatarios, ante la Oficina; sefiala
expresamente que la duracion de la licencia serd de diez (10) afios y prohibe que se incluyan en la
concertacion de Licencias de Marcas, asi como en aquellos acuerdos de transferencia de tecnologia,
clausulas que resulten desfavorables para la economia .

Para atemperar el Derecho de Marcas a las condiciones actuales, se adopto el Decreto — Ley No. 203, “de
Marcas y otros Signos Distintivos” , asi como la Resolucion No. 63/2000, de la Ministra de Ciencia,
Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA), “Reglamento del Decreto — Ley No. 203, De Marcas y otros
Signos Distintivos” . En estos se dispone que el titular de un derecho de marca puede autorizar su uso a
un tercero a través de una licencia. Establece igualmente que, salvo pacto en contrario, las licencias seran
no exclusivas; acepta que las licencias podran concederse para todos los productos o servicios que
comprende la marca o limitarse solo a alguno de estos. Instituye que los contratos de licencia deberan ser
anotados ante la oficina y solo surtiran efectos ante terceros una vez que han sido anotados; y que no se
anotaran aquellas licencias que sean perjudiciales a la economia nacional o que sean contrarias a la
legalidad. Se dispone que el titular de la marca podrd ejercer los derechos exclusivos contra el
licenciatario que infrinja su derecho exclusivo, basado en el incumplimiento de cualquiera de las
clausulas del contrato de licencia. Este instrumento juridico incorpora los supuestos en los que el
licenciatario puede ejercer las acciones relativas a la defensa de la marca, y prescribe que solo podra
ejercer dichas acciones con el consentimiento del titular del derecho, con la salvedad de que se trate de
una licencia exclusiva y que el titular habiendo sido requerido no ejercite por si la accién dentro de un
periodo de tiempo determinado. Las Licencias una vez anotadas se publicaran en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial. La solicitud de anotacion ante la OCPI puede realizarse tanto por el licenciante
como por el licenciatario, para ello tendra que acomparfiar copia certificada del contrato o disposicién
legal que justifique su otorgamiento. La solicitud estd sujeta al pago de una ftarifa.
La Licencia de marca en nuestro pais es objeto de regulacion por otros cuerpos juridicos, asi esta figura
estd inmersa en la Resolucion Conjunta No. 1/1998 CITMA — MINCEX (Ministerio de Comercio
Exterior); que dispone, que en los supuestos de formalizacion de acuerdos donde se pacte el traspaso de
marcas se deberd verificar anteriormente de suscribir el mismo la situacién registral de la marca en
cuestion; y que para el traspaso temporal o definitivo de los derechos de marca se debera tener en
consideracion el valor que la marca ha alcanzado mediante su uso, por lo que la contraprestacion que se
perciba debera resultar equitativa y proporcional a los intereses del titular de la marca. En la legislacion
que regula el proceso de transferencia de tecnologia asociada a las inversiones nominales, la Resolucién
No. 13/98 de la Ministra del CITMA , dispone que dentro de la informacion que se adjunte al proyecto de
factibilidad en materia de Propiedad Intelectual se debera hacer alusién a los derechos de explotacion
conferidos, especificando los actos autorizados: fabricacién, uso, oferta para la venta, venta e importacién
a los paises autorizados para la explotacion, y a la posibilidad de concesion de sublicencias en
determinados territorios.

Esta materia es objeto de regulacion también por la legislacién que regula el Proceso de Inversion
Extranjera, asi la Resolucion No. 14/2001 de la Ministra para la Inversién Extranjera y la Colaboracion
Econdmica (MINVEC) establece que formando parte del proceso de presentacion de las solicitudes y



evaluacion de las propuestas de inversidn extranjera, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
debera emitir un dictamen preliminar sobre la viabilidad del proyecto, siempre que en el mismo estén
relacionados derechos de propiedad industrial. Como complemento de lo anterior la Resolucién No.
21/2001 de la Ministra del MINVEC, contentiva de la metodologia para la elaboracién del Estudio de
Factibilidad Economica a presentar en una solicitud de inversidn extranjera, dispone el suministro de
informacion en materia de Propiedad Industrial. La OCPI realizara su analisis en lo referente a las
licencias de marcas en correspondencia a lo establecido en el Decreto — Ley No. 203 y en el Decreto —
Ley No. 68 , tomando en consideracion que no se cause una lesion a la economia nacional.

Principales clausulas que debe contener el Contrato de Licencia de Marca y obligaciones de las partes:

Una vez analizada la figura de la licencia de marca a la luz de nuestro ordenamiento juridico es
procedente reflejar cuales pueden ser algunas de las clausulas que al momento de aunar voluntades deben
estar presentes y las obligaciones que de estas surgen para cada una de las partes. Asi, de manera general
se plantea que estos contratos pueden contener las disposiciones relativas a los aspectos siguientes:

Identificacion de las partes.

Preambulo.

Obijeto del contrato.

Definiciones.

Generales de las marcas.

Derechos concedidos.

Uso de la marca.

Control de la Calidad.

Entrada en vigor, vigencia y terminacién.
Promocién y publicidad.

Manteniendo o estado legal de los derechos.
Remuneracion.

Responsabilidades y garantias.

Infraccion de los Derechos.
Notificaciones.

Fuerza mayor.

Solucién de controversias.
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Por su importancia se ahondara en las clausulas siguientes:

. Definiciones: sera necesario que se precisen determinados términos y expresiones clave de una
manera uniforme a través de todo el documento, para que se aclaren las ideas, se delimite la
extension de los términos y se puedan evitar controversias innecesarias en el futuro. Las
palabras o expresiones clave que deben definirse son usualmente las que se utilizan de manera
repetida en el documento. Asi, sera importante definir las marcas y los productos o servicios
que la licencia comprende y el territorio para el cual se concierta; esto puede hacerse
remitiendo a determinadas clausulas que comprendan estos particulares dentro del propio
contrato.

. Generales de las marcas objeto de la Licencia: dentro de este apartado se deberan consignar el
namero de registro de la marca o las marcas sobre las cuales se van a ceder los derechos de
uso; su denominacion (de ser aplicable), o su reproduccion; la Clase a que pertenece, segin el
Clasificador Internacional de Productos para los cuales estd concedida la proteccion y los
productos o servicios que comprende. La lista de productos o servicios que cada uno de los
registros comprende, puede anexarse al documento o pueden anexarse los certificados de
registro para cada una de las marcas objeto de la Licencia.

. Derechos concedidos: deberd contener una clausula donde se expresen los derechos que se
conceden al licenciatario, por ejemplo: producir, usar, comercializar, vender, 0 una
combinacion de los anteriores; y si estos son a titulo oneroso o gratuito. Se debe especificar la
categoria de la licencia de que se trata: si esta comprende o no la totalidad de los productos o
servicios para los que esta registrada la marca (licencia global o parcial); si el titular de la
marca se obliga a no conceder licencias ulteriores a terceros en el mismo territorio que
contractualmente se le reservo al Licenciatario (o sea, exclusiva, 0 no exclusiva), e incluso, si



el licenciante puede ademas, hacer uso de la marca en ese propio territorio o no; si el
Licenciatario puede a su vez conceder sublicencias y si el licenciante en este supuesto podra
influir en la seleccion del sublicenciatario. Se debe hacer referencia expresa a que bajo ningin
concepto se permitira el uso de la marca si este dafia su goodwill o prestigio, incluido los usos
que puedan ser considerados obscenos, o que contravengan las disposiciones legales.
Debe describirse la esfera de actividad de la marca, o sea, la manera en que se va a dar a
conocer la misma (la forma en que se va a publicitar), y los canales de distribucion que se
utilizaran, detallando que los productos comercializados con la marca licenciada pueden ser
vendidos a usuarios especificados. La esfera de actividad puede influir directamente en el
monto de la remuneracién a pagar. Dentro de este apartado igualmente, se definiria el
territorio para el cual se concede el derecho a usar la marca, por ejemplo, si se utilizara la
designacion Europa, no se estableceria con claridad qué territorio comprende, si se entiende
que Turquia o Rusia estan incluidos, en su lugar, Unidn Europea seria una mejor definicion.
Puede ser ademés, que se concedan determinados derechos en territorios diferentes, por
ejemplo: que se permita la produccion en el Estado A, pero la venta en los Estados B y C. En
el supuesto en que se desee limitar por parte del Licenciante el volumen de produccién de los
productos a comercializar con la marca objeto de licencia se debera exponer esta cuestion.

Uso de la marca: el uso de la marca es muy importante ya que en muchas legislaciones —
incluyendo la nuestra — se requiere que la marca sea usada para mantener el registro. Si la
marca no es usada en correspondencia con la manera en que aparece registrada puede ser
objeto de cancelacion . Asi, se debera establecer el método de utilizacion de la marca en, o en
relacion, con el producto, por ejemplo establecer la grafia, el color y el tamafio de la marca, asi
como su ubicacion en el producto; por lo que en ocasiones serd aconsejable anexar copias de
la marca registrada a los efectos de definir los colores a utilizar y sus codigos respectivos.
Puede ser igualmente aconsejable que se estipule, la obligacion de informar a los
consumidores sobre la existencia del contrato, lo cual puede hacerse en el embalaje de los
productos o en los plegables de ventas.

Control de la Calidad: el valor de la marca registrada estara en correspondencia, en gran
medida, con la calidad de los productos o de la prestacion de los servicios que la misma
ampara. Es por esto, que un adecuado control de la calidad es esencial en aras de mantener el
goodwill de la marca. Dentro de esta clausula se establecerd la obligacién para el
Licenciatario, de cumplir con los estandares de calidad del Licenciante, a estos efectos puede
anexarse al contrato los parametros de calidad con que este debe cumplir (si existe una
determinada norma). Se deberan definir ademas, las facultades del Licenciante en aras del
control de la calidad, estas pueden ser controlar, supervisar y aprobar la calidad de los
productos, y la manera (los periodos de toma de muestras, verificacion de la fabricacion, etc)
en que este realice las mismas, asi como la revision de los rétulos, envases o catalogos que
contengan la marca; se establecera de igual manera, la obligacion del Licenciatario de permitir
el examen de los productos y el acceso a los locales de almacenamiento por el Licenciante.
Se prevera ademas, las consecuencias de la insuficiente calidad de los productos o servicios
prestados, lo cual incluird las medidas y sanciones que se impondran al licenciatario, la
manera en que se establecerd la comunicacion entre las partes al respecto, y cudl serd el
destino de los productos cuya calidad sea insuficiente (seran retirados del mercado o seran
rectificados). Incluso esta puede ser una causa de terminacion del contrato como consecuencia
del incumplimiento, procediendo entonces una indemnizacién por dafios y perjuicios a favor
del licenciante.

Mantenimiento o estado legal de los derechos: constituye una obligaciéon del Licenciante
mantener la eficacia del registro de la marca licenciada, asi se deberad prever que a este le
correspondera solicitar la renovacién de los registros y pagar las tasas correspondientes.
Remuneracion: esta constituira la obligacién principal para el licenciatario como
contraprestacion a las facultades de uso concedidas por el licenciante; asi, en el contrato se
debera regular en detalle lo referente a la remuneracion, a los periodos en que debera hacerse
efectiva y a las consecuencias cuando no se ha hecho efectivo el pago en el periodo pactado.
Puede estipularse también, el pago de una regalia la cual puede estar basada en la cantidad de
productos vendidos, en el precio de venta; asi como establecer regalias minimas que le
permitan al licenciante tener la garantia de recibir una determinada suma de dinero
independientemente del éxito comercial del licenciatario. La remuneracion puede basarse
igualmente en una suma global o a tanto alzado.

Infraccion de los derechos: Se deberd incluir una clausula sobre “Infraccion de los Derechos”,
donde el Licenciante manifieste su consentimiento o no para que el Licenciatario pueda ejercer



la accién legal correspondiente ante una posible violacion por si. En el supuesto en que el
Licenciante no otorgue su consentimiento se debera establecer que el Licenciatario comunique
inmediatamente al Licenciante cualquier posible infraccion en aras de que este pueda ejercer la
accion legal. Puede estipularse en el contrato ademas que si el Licenciante por su parte no
gjerce la accion dentro de un periodo determinado de tiempo - antes de los cinco afios que
prescribe el Articulo 128- pueda el licenciatario ejercer la accion por si. Los litigios sobre
infracciones en paises foraneos pueden resultar muy costosos, asi sera conveniente que se
pacte en el contrato la division de los costos correspondientes al posible litigio. Se podra
prever que el licenciante garantice al licenciatario que el uso de la marca licenciada no infringe
derechos de terceros en un determinado territorio.
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Intangibles y su incorporacion como activos

Autora: M.Sc. Silvia Rodriguez Pérez

Con el decursar de los afios y el incremento del desarrollo del intelecto humano, una nueva categoria
de activos ha emergido con fuerza y distincion y constituye, en si misma, una poderosa fuente de
valor. No son activos corporeos, su valor y sus posibilidades de generar beneficios en el futuro,
pueden ser determinados de forma un tanto subjetiva al ser susceptibles a los cambios de valor de
mercado, condiciones estas que no se avienen a las normas contables como registro histérico de
hechos ciertos.

El término valor es un concepto recogido por la Contabilidad desde sus inicios y se define para la
contabilidad, como el valor en libros o contable con el que se registra un activo; pero, para algunos,
valor es el precio al que se puede vender porque existe un ente dispuesto a pagar por él,
evidentemente, bajo las influencias de las fuerzas del mercado.
Las Finanzas y la Contabilidad, ubicadas dentro de las Ciencias Econdmicas, tienen métodos,
conceptos, leyes, principios y normas que deben preservarse con el fin de que puedan ser cumplidos
los objetivos para los cuales surgieron.

La Gerencia de cada entidad, puede confeccionar estados financieros de uso interno, empleando los
criterios que estime mas convenientes; pero, si estos estados financieros se presentan para informar a
propietarios, prestamistas, inversionistas, entidades gubernamentales, trabajadores y publico en
general, deberan elaborarse conforme a las normativas aprobadas legalmente tanto nacional como
internacionalmente. El cumplimiento del uso de estas normativas armoniza la informacién contable
entre empresas y permite la comparabilidad de sus resultados.

En el afio 1973, surge el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, cuyo objetivo es
establecer la uniformidad de los principios contables asi como la aplicacién de los mismos en la
presentacion de su informacion financiera: Aunque muchos paises no son miembros de este Comité,
hacen uso de las Normas Internacionales de Contabilidad y ya en el afio 1983 se fundd, integrado por
los mismos miembros del Comité, la Federacion Internacional de Contadores.

Las Normas Internacionales de Contabilidad han mejorado y armonizan los procedimientos contables
y la informacién financiera en todo el mundo, sirven asi, como base para las normativas contables
nacionales de muchos paises. En Cuba, por ejemplo el Ministerio de Finanzas y Precios es el
encargado de armonizar estas normativas generalmente aceptadas, con los intereses nacionales.

Para lograr una presentacion e interpretacion mas uniforme de los Estados Financieros, ha sido
definido internacionalmente un marco conceptual dentro del cual debe moverse el contenido y las
diferentes formas de presentacion de la informacién financiera. Este marco conceptual incluye
objetivos, las caracteristicas cualitativas, definicion, reconocimiento y medicién de los elementos que
integran los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimiento del mismo.

La informacion contable financiera debe cumplir, ademas, las siguientes cualidades:
comprensibilidad, relevancia, importancia relativa o materialidad, fiabilidad, representacion fiel, la
esencia sobre la forma, neutralidad, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio
entre costo y beneficio, equilibrio entre caracteristicas cualitativas, imagen fiel y presentacion
razonable.

La base o método de calculo que se proponga para la valoracion de los intangibles debe ser
adecuadamente seleccionado, de forma tal, que evidencien que el activo intangible en cuestidn, es un
recurso controlado por la entidad, como resultado de un suceso pasado del que se espera obtener en
un plazo de tiempo de razonable duracién en el futuro, beneficios econdmicos ciertos y que el costo o
valor de este activo también puede ser medido de forma confiable.

Por otra parte, los elementos de los estados financieros deben ser reconocidos, es decir, para la
incorporacion de una partida, esta debe estar asociada a cualquier beneficio economico que llegue o salga
de la empresa y, ademas, que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.



Este concepto nos lleva a determinar que un activo es reconocido como tal, cuando es certera la
posibilidad de que del desembolso correspondiente se obtendran beneficios econémicos en un futuro. Es
bajo la égida de este marco conceptual que se inscribe el tratamiento financiero y contable de los Activos
Intangibles.

En septiembre de 1998, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, presenté la Norma
Internacional Contable (NIC) numero 38, la cual aborda la contabilidad y divulgacion de activos
intangibles. Esta NIC abrié paso a un amplio abanico de partidas, tales como investigacion y desarrollo,
patentes, marcas y franquicias, entre otras.

Segun la NIC 38 los activos intangibles se definen también como un activo identificable para la entidad,
sin sustancia fisica, pero que se destinan para ser utilizados en la produccién o suministro de bienes y/o
servicios, para arrendamientos a terceros o para fines administrativos.

Esta norma establece, que la empresa reconozca un activo intangible a su valor de costo, s6lo cuando sea
probable que los beneficios econdmicos futuros fluirdn a la entidad; y el costo del activo pueda ser
medido confiablemente.

Los criterios de medicion de los intangibles indican que los adquiridos deben registrarse al precio de
adquisicidn, el cual incluye el costo de los bienes y los gastos necesarios para su utilizacién. En el caso de
las patentes, por ejemplo, se incluyen los gastos de proteccién legal y mantenimiento de los derechos, asi
como los gastos de pre y post defensa de estos. Ademas, se incluyen otros gastos por concepto de 1+D;
capacitacion del personal, promocion, publicidad y relaciones publicas entre otros.

Segun Pucich y otros (2001) sefialan que la NIC 38, deja fuera de los estados contables los procesos de
investigacién y restringen con una serie de condiciones, el desarrollo de los activos intangibles que se
obtienen de esos procesos. Ademas, la norma especifica que “las marcas de fabrica, nombres de
publicaciones, cartera de clientes, y partidas semejantes en sustancia que se hayan generado internamente,
no deben ser reconocidas como activos intangibles”.

Las normas contables establecen, sin embargo, que para evaluar si un determinado activo intangible
generado internamente, cumple con los criterios para su reconocimiento, la empresa considerara dos fases
en la generacion del posible activo: la fase de investigacion y la fase de desarrollo.

De ahi que, los intangibles surgidos de la investigacién, debido a la imposibilidad de demostrar que
puedan generar beneficios econdmicos en el futuro, registran los desembolsos que se efectlen como
gastos corrientes. Sin embargo, en el momento en que se produzcan tales beneficios, se deben realizar
estos registros de forma analitica y detallada, lo cual esta previsto por las normas y principios contables,
para que permita conocer los costos histéricos de este intangible, en un futuro.

En la fase de desarrollo, por ejemplo, en la cual ya la entidad puede completar el activo en cuestién, para
usarlo o venderlo, se hace mas probable la obtencion de beneficios econémicos futuros. La evaluacion
mas fiable del gasto que se atribuye al activo intangible durante esta fase, permitira las condiciones en
que se pueda reconocer ese activo intangible generado internamente.

Para las entidades cubanas, se considera que los activos intangibles, ademas de su caracter inmaterial asi
como las dificultades para su valoracién real, tienen muy pocas o ninguna posibilidad de agregar valor a
las actividades que los generan, para posteriormente ser transferirlos mediante la amortizacién a la
actividad econémica que realiza.

Las bases generales del Perfeccionamiento Empresarial aplicado en las empresas cubanas definen por
ejemplo, en las caracteristicas fundamentales del Sistema de Direccion y Gestion Empresarial, las
facultades concedidas a las empresas y a sus 6rganos superiores de direccién empresarial, los principios
para la accion y los procedimientos generales de actuacidn. Esta situacion va transformando los esquemas
de direccidn actuales de las empresas, al otorgarsele mayor importancia a la gestion financiera de las
empresas estatales, y de las entidades en general, lo que permite medir la eficiencia y que esta posea un
valor lo mas real posible para la empresa que se refleje en sus balances y que ellos contengan todos los
elementos susceptibles de valoracion, con el objetivo fundamental de mostrar una valoracién correcta del



patrimonio de la entidad, por lo que la incorporacion de conceptos tales como patentes, marcas, derechos
de autor, plusvalia y otros no solo es posible, sino necesario.

Es necesario ademds, valorar estos activos intangibles adecuadamente en las negociaciones de
asociaciones con capital extranjero, pero también internamente, deben utilizarse estas partidas en el
analisis de “la eficiencia de la entidad”, importante aspecto en nuestra realidad econémica.

AUn con las limitaciones y complejidades que pueden representar las normas y principios contables, para
el registro de los activos intangibles , debe ser también, la direccion de la entidad la mayor impulsora y
ademas, la responsable de identificar y valorar todos sus principales activos intangibles. Esto es posible
lograrlo con un seguimiento evaluativo de su evolucion, no sélo con criterios financieros que en dltima
instancia seran los reflejados en la informacidn econdmico financiera, sino en primera instancia con
criterios cualitativos donde se involucre a profesionales de diferentes perfiles ocupacionales de
reconocido prestigio, 0 se contrate a terceros que ofrezcan este servicio, con el fin de que se compile la
informacion tributada en estas evaluaciones con los andlisis pertinentes la que puede ser anexada a la
informacion contable correspondiente, lo cual esta previsto en las normas y principios contables.

Se deben identificar también por parte de la direccién de la entidad, los intangibles relevantes para sus
operaciones y continuar invirtiendo en ellos con una seguridad razonable de que esta inversion retornara
en beneficios.

Es necesario ademas, evaluar en la relevancia del intangible como activo, la factibilidad de continuar
desarrollandolo, y de protegerlo legalmente o no; con vista al calculo de su valor, para una futura
negociacion, lo que permitiria ademas, que el andlisis resultante proporcione informacion contable acerca
de la realidad del valor de los intangibles de la entidad.

Los indicadores que se propongan para ser utilizados en la valoracion seran preparados considerando los
requisitos de la informacién contable tales como pertinencia, confiabilidad, sistematicidad,
comparabilidad y claridad, para lograr asi, la combinaciéon y complemento de ambos enfoques: el
cualitativo o gerencial y el contable, lo que redundara en la fortaleza y credibilidad de los resultados de la
evaluacion.
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Licencias Obligatorias. Realidad y Perspectivas

Autora. M.Sc. Maria Caridad Segon Brown

La Propiedad Intelectual es un instrumento que surgié en el mundo como un incentivo a la creatividad y a
la innovacion, pero ademas, constituye una forma de privatizar el conocimiento durante un tiempo
determinado. De este principio nacen los derechos de Propiedad Intelectual que al vincularlos con el
comercio se revelan como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Fue en la Ronda de Uruguay que los paises
desarrollados tuvieron éxito al introducir dentro de los temas de negociacion todo lo referente a la
Propiedad Intelectual, exponiendo que de esta forma, disminuirian los montos de pérdidas que por
concepto de pirateria, estaban sufriendo las principales compafiias nacionales y transnacionales en
campos tan diversos como la industria del entretenimiento, la industria farmacéutica, la industria de
biotecnologia y otros.

Con el establecimiento de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y en particular la adopcién del
Acuerdo sobre los ADPIC, las leyes de Propiedad Intelectual sufrieron mas cambios en estos Gltimos 10
afios que en todo este siglo. La mayoria de estos cambios en su esencia, implicaron la extension de la
materia protegible mediante el sistema de patentes y el fortalecimiento de los derechos que se le confieren
al titular de la patente. Especialmente el tema de las patentes ha colisionado de alguna manera, con los
intereses de la sociedad en un tema tan sensible como es el relativo a la salud.
Ante esta problematica, la institucion de las licencias obligatorias adquirio una trascendental importancia,
conceptualmente, tuvo su origen en el 1623, en el estatuto Britdnico de Monopolios, y estuvo asociada
desde sus inicios a la obligacion de explotar la patente en el pais donde fue concedido el derecho .
Constituye una de las instituciones contenidas en el Derecho de Patente, habilitada como una excepcién y
limitacion a los derechos inherentes al titular de la invencidn, prevista para tratar de lograr un equilibrio
entre los intereses del titular y el interés publico, o sea, para tratar de mitigar de algin modo el efecto de
los derechos exclusivos adquiridos por el titular de la patente.

La Licencia Obligatoria como elemento organico dentro del sistema de patente tiene como fin responder a
los intereses de la sociedad, garantizar el flujo de tecnologia y actuar como un elemento regulador que
integra y delimita el derecho de patentes . Puede definirse de manera muy general, como un instrumento
mediador entre los intereses del inventor y de la comunidad. En la actualidad ha adquirido mayor
importancia como una alternativa para acceder a productos y tecnologias patentadas.

Los elementos que por lo general distinguen las licencias obligatorias son:

e El caracter no exclusivo, lo cual significa que el inventor no es privado del derecho de explotar
directa o indirectamente el objeto de la invencion.

e La no transmisibilidad; significa que quien a explota la patente no tiene la facultad de extender
los beneficios de los que goza a terceros.

e Laremuneracion; estas licencias se expiden a cambio de un canon o royalty que recibe el titular
de la patente.

e Temporalidad; el derecho de explotacién concedido en ocasién de la expedicion de una licencia
obligatoria se extingue una vez que cesan las circunstancias o condiciones que dieron origen a la
concesion de estas licencias.

e Tipicidad; con esta caracteristica se exige la legalidad de las licencias obligatorias, es decir, para
que puedan ser firmes conforme a derecho, las causales que permiten la concesion de las
mismas, precisan de estar prescritas en el derecho positivo del pais que le interesa que sea
concedida.

e Intuitu Instrumenti; estos tipos de licencias no son otorgadas intuito personae, de manera que no
son expedidas sobre la base de las cualidades personales del licenciatario, sino basandose en su
capacidad técnica y financiera, que le permita hacer efectiva una explotacién que satisfaga las
necesidades del mercado interno.

Los requisitos establecidos para la concesion de las licencias obligatorias en las leyes de Propiedad
Industrial no son homogéneos, incluso, algunas legislaciones los regulan como causales. Los que a
continuacion se transcriben constituyen la generalidad de los tipificados en las legislaciones de patentes:



a) Sujecion de la autorizacién a circunstancias propias, 0 sea, exige un tratamiento individualizado de
cada caso.

b) Negociacion previa, esta condicién impone la obligatoriedad de una negociacion comercial previa con
el titular. Se exceptia el caso de las licencias obligatorias por emergencia nacional o en otras
circunstancias de extrema urgencia, asi como en los casos de uso publico no comercial ni para los casos
en que se otorga una licencia por practicas anticompetitivas.

¢) Limitacion del alcance y duracién a los fines de la licencia. Los fines de la licencia o de la autorizacién
se definiran por la causal especifica por la que fue concedida la licencia

d) Licencia no exclusiva. Este requisito ha sido abordado con anterioridad cuando se trat6 el tema de las
caracteristicas de las licencias obligatorias.

e) No- cesidn en principio. Solo puede transferirse una licencia obligatoria con aquella parte de la
empresa o de su activo intangible que disfrute de ella.

f) Abastecimiento del mercado interno. Esta condicién no es aplicable en relacidn con las licencias para
remediar practicas anticompetitivas.

g) Madificacién de las circunstancias. Este requisito plantea la posibilidad de revocar la licencia cuando
las circunstancias que dieron origen a su concesion han desaparecido y no es probable que vuelvan a
surgir.

h) Remuneracién. El titular de la patente conserva el derecho a percibir una compensacioén econémica que
debera estar acorde a las circunstancias particulares del caso.

i) Revision judicial. Tanto las decisiones relativas a la concesion de las licencias como las relacionadas
con la remuneracion fijada, deberan estar sujetas necesariamente a revision judicial, lo cual constituye
una garantia legal para el titular de la patente.

Las causales en acertadas en la generalidad de las legislaciones son las siguientes:

Negativa a tratar (Refusal to deal).

Falta o insuficiencia de explotacion.

Caso de dependencia de las patentes.

Précticas anticompetitivas.

Las de interés pablico que pueden ser de diferentes indoles:

* & & o o

-Crisis en la salud publica.

-Interés de desarrollo de la economia nacional.
-Emergencia nacional.

-Razones de defensa y seguridad nacional.

El Acuerdo sobre los ADPIC, si bien no refiere expresamente la institucion de la Licencia Obligatoria,
refiere “Otros usos sin autorizacién del titular de los derechos”, con la salvedad de que estos usos son
diferentes de los permitidos en virtud del Articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sin embargo, las disposiciones relativas a la concesion de licencias obligatorias establecen una importante
limitacion segun el Articulo 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto los productos fabricados al
amparo de una licencia obligatoria no podran ser exportados, a menos que la licencia haya sido concedida
para poner fin a practicas anticompetitivas (Articulo 31 K del Acuerdo). A tal efecto, para los paises en
desarrollo con capacidad tecnoldgica insuficiente o nula para producir medicamentos, tales licencias
resultarian inoperantes.



La Organizacion Mundial del Comercio, como organizacion rectora del cumplimiento del Acuerdo sobre
los ADPIC, ha sido el marco apropiado para ventilar los reiterados debates sobre los obstaculos que
imponen las patentes farmacéuticas al acceso a los medicamentos en los paises en vias de desarrollo y al
posible uso de las licencias obligatorias para coadyuvar a hacer mas efectivo ese acceso.
La Declaracién de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha, Qatar, en noviembre
de 2001, contiene el mandato en cuestiones relativas a la aplicacion de los Acuerdos. Especificamente la
Declaracion relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud publica , conocida también como Declaracion
de Doha, refleja la preocupacion de los paises en desarrollo y los paises menos adelantados respecto a la
repercusion del Acuerdo sobre los ADPIC en la salud publica en general sin limitarse a ciertas
enfermedades. Por tanto, se reafirmé la prerrogativa de los estados miembros de utilizar las medidas
necesarias para proteger la salud publica, con especial énfasis en las licencias obligatorias como un factor
importante en términos de accesibilidad a los productos farmacéuticos, una cuestion por solucionar era la
posibilidad de conceder licencias obligatorias para importar por parte de paises con escasa 0 nula
capacidad para producir medicamentos.

El 30 agosto del 2003 los Miembros de la OMC llegaron a un acuerdo sobre las modificaciones
reglamentarias, al amparo de la normativa sobre licencias obligatorias, para aquellos paises que no sean
capaces de fabricar medicamentos por si mismos. A este acuerdo se le conoce como “Decisién sobre la
aplicacion del parrafo 6 de la Declaracion de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pablica”,
de caréacter provisional.

La Decisién exime a los paises exportadores de las obligaciones generadas en el marco del Art. 31,
apartado f, suprimiendo la exigencia de que la mayor cuantia de productos fabricados bajo licencia
obligatoria se destine al mercado interno, lo que permitira la exportacion de un amplio volumen de esa
produccion para satisfacer las necesidades de los paises importadores. El sistema funciona mediante la
emision de dos licencias obligatorias: una para importar y otra para exportar y el cumplimiento de toda
una serie de tramites administrativos.

A la Decision le acompafia una Declaracion de la Presidencia que no hace mas que obstaculizar o
desalentar la utilizacién, de facto, de la “solucién”. Esta Declaracion de la Presidencia obedece a
presiones hechas por algunos paises desarrollados, entre ellos los Estados Unidos, en sus intentos por
restringir el uso y la eficacia de la Decisién. Dentro de los posibles aspectos negativos que pueden
sefialarsele se encuentra el hecho de que la misma hace referencia a que la Decisidn no debe utilizarse “ a
efectos de politica industrial o comercial”. De esta manera, se impediria el uso de la misma si la
consecuencia fuera la expansion de la industria de medicamentos genéricos o si los fabricantes de estos se
vieran beneficiados, puesto que crea una incertidumbre en cuanto al modo en que deberia usarse. Otra
cuestion es que la Declaracion obliga al disefio estético que debe tener cada lote de productos (envases
especiales y/o colores o formas especiales) sin importar el impacto, tal vez negativo, que esto pueda tener
sobre el precio del producto. Esta Declaracién no hace mas que reforzar los requisitos exigidos en la
Decision, y de cierto modo trata de aliviar la preocupacion de los paises desarrollados de ser afectados
por el uso de la solucion propuesta.

Tanto la Declaracién de Doha como la Decision sobre el parrafo 6 de la misma, subrayan el efecto de las
patentes sobre el precio de los medicamentos y la dificultad de acceso a los mismos. Consideramos que
son un intento de implementar algunos cambios sobre la manera de enfrentar los graves problemas de
salud que aquejan a varios paises, la mayoria, paises en vias de desarrollo. Las declaraciones y decisiones
tomadas por la OMC han creado un clima de comprension sobre los resultados palpables de la aplicacion
de los ADPIC en un campo  tan delicado  como la  Salud Publica.
Finalmente, el 6 de diciembre de 2005, los Miembros de la OMC aprobaron las modificaciones del
Acuerdo sobre los ADPIC, lo cual le da caracter permanente a la Decision sobre patentes y salud publica
adoptada en agosto de 2003, siendo esta la primera vez que el Consejo General enmiende el Acuerdo
sobre los ADPIC.

Este cambio tendra que ser ratificado por dos tercios de los paises miembros de la OMC antes del 1 de
diciembre de 2007 como fecha limite, lo cual obligara a introducir cambios en las legislaciones
nacionales para permitir la produccion de genéricos de productos bajo patente.
Por todo lo antes expuesto, y no habiéndose logrado ain todos los propdsitos perseguidos por los paises
en vias de desarrollo, ya que los paises desarrollados han obstaculizado las decisiones que les afecten a



ellos, y a sus industrias farmacéuticas, el hecho de que se haya logrado al menos, la modificacion del
Acuerdo, constituye un paso de avance para la salvaguarda de la salud pablica.
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La Informacién en materia de Propiedad Industrial y las nuevas tecnologias de
informacion

Autora. M.Sc. Mercedes Castro Marquetti

La composicion de los fondos documentales de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, se
caracteriza por incluir literatura en la materia propiamente dicha y publicaciones de contenido general que
tratan sobre el universo cientifico — técnico que, en su conjunto, son utilizadas como material de consulta
durante el proceso de busqueda e investigacion informativa y en la realizacion de examenes de
patentabilidad.

La presentacion de esta documentacion es variada, segun los diferentes soportes fisicos que van desde el
papel y los micro portadores, hasta los portadores dpticos legibles en computadoras, publicaciones que se
realizan actualmente con las tecnologias de informaciéon mas avanzadas, que aceleradamente se
desarrollan y se extienden de manera global.

Actualmente, en la Oficina se dispone de un acervo documental de patentes de invencion en soporte
CDROM o DVD que sobrepasa el 50% de la informacion con que cuenta el fondo. No obstante, frente a
esta tendencia de la industria de la informacion encaminada hacia la era digital, las funciones de los
profesionales de la informacion en general, asi como la de nuestros especialistas en la OCPI siguen
vigentes, aunque se requiere mas destreza en su desempefio y una apropiada correspondencia con los
sistemas de computacion, o sea, que las funciones del documentalista siguen siendo las mismas pero con
medios diferentes.

Es importante tener presente las funciones relevantes y tradicionales que el especialista en informacion no
puede dejar de realizar, entre las que se encuentran: identificar la comunidad a la que estan dirigidos los
servicios, seleccionar y adquirir el material que es relevante para esta comunidad, asi como describirlo,
clasificarlo y lograr diseminarlo a través de los servicios.

Es evidente que el personal que procesa la informacién, debe poseer cada dia mayores habilidades que le
permitan el uso de las modernas tecnologias aplicadas al tratamiento de la informacion, asi como ganar en
destrezas, que le permitan ser capaces de transmitir ciertos requerimientos, a los profesionales en disefios
de sistemas automatizados de informacion, de manera que se establezca una correspondencia entre los
principios bibliotecoldgicos que es necesario que se tengan en cuenta y se mantengan ademas, bajo la
Optica de los sistemas automatizados.

Es por ello que nos encontramos ante un nuevo reto en el actuar de algunas actividades especificas.

La seleccion y adquisicién de Informacion de patentes se ha servido, de la aparicién de catalogos
comerciales electrénicos, que nos ofrecen datos actualizados de contenido y precios, ademas de posibilitar
la ejecucion de gestiones de suscripcion y adquisicion de productos informativos en CDROM, DVD y el
acceso a la consulta de bases de datos en linea.

En el procesamiento de libros se utilizan sistemas de impresion de fichas catalograficas como el
CATALOGA u otras aplicaciones similares que se usan en diferentes instituciones, ajustadas segun sus
necesidades, como la version de elaboracion de fichas catalograficas incorporada en un mddulo integrado,
al Sistema Automatizado de Informacion de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, que se
encuentra en fase de terminacion.

Con relacion al almacenamiento de documentos, el espacio que se requeria anteriormente, para grandes
volumenes de informacién en los soportes tradicionales se ha reducido, al ocupar dimensiones de area de
almacenamiento mas pequefias los soportes CDROM y DVD. Este Ultimo, supera en capacidad de
almacenamiento de datos las deficiencias de los discos compactos con lo que se hace posible la lectura de
cualquier tipo de informacion en referencias y textos completos de invenciones, con formas de
procesamiento de la informacion diferentes a las existentes anteriormente.



En los servicios de blsqueda y recuperacién de informacion se ha elevado el nivel de procesamiento y
sintesis de datos con mayor accesibilidad y rapidez .

Otra de las fortalezas de las nuevas tecnologias de informacién, muy util por la rapida captacion de datos
estadisticos, es la gestién administrativa, proceso en el que estamos inmersos para lograr materializarlo en
el disefio de un sistema, y asi poder obtener diariamente, datos para el control y seguimiento de las
actividades de un departamento o centro de informacién, como el control de servicios al publico, las
estadisticas de documentos prestados, los usuarios mas asiduos y los libros o las publicaciones mas
solicitados, entre otros.

La aparicién de colecciones de informacion en literatura patente y no patente en soportes fisicos digitales,
implica también considerar y no perder de vista, las medidas de preservacion y conservacion de estos
materiales , especialmente si se trata de informacién relacionada con el conocimiento y la creatividad
humana como lo es la de Propiedad Industrial.

El hecho de que la duracion de almacenamiento es mas o menos limitada en las publicaciones
electronicas ( CDROM y DVD de 10 a 20 afios) no significa dejar de tener en cuenta determinadas
condiciones medioambientales de conservacion, como la temperatura ambiente apropiada para estos
materiales Opticos que debe fluctuar entre +20C hasta 180C +/-10C y una humedad relativa entre 40%
hasta 55% +/-2%.

Potenciar la actividad de conservacion del patrimonio documental de la Oficina, hacia lineas de accion
que contemplen estos nuevos portadores de informacion, es una forma consecuente de mantener la
integridad de la literatura guardada en estos sistemas.

Uno de los legados dignos de proteccidn y conservacién, en beneficio de las generaciones actuales y
futuras por su valor e importancia, lo constituye la Coleccion del Fondo Nacional de Invenciones,
Modelos Industriales , Marcas y otros signos distintivos. Por ello, ademas de lograr alcanzar la difusion y
posible utilizacién simultanea, de esta informacién por maltiples usuarios y para diversos objetivos, que
pueden ser, desde la gestion administrativa de las solicitudes de registro de las modalidades anteriormente
mencionadas, hasta los fines de consulta para la investigacion, se establecid a partir del afio 2003 un
Sistema Automatizado para el procesamiento Administrativo de las Invenciones (SIAMI) en la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial.

Con la misma intencién y debido a la actividad del Departamento de Marcas y otros signos distintivos,
gue requiere un manejo constante de este tipo de documento con la actualizacion debida, asi como la
realizacion de basquedas de elementos figurativos, fonéticos, de denominaciones de marcas y otros signos
distintivos, se ha elaborado el software de gestibn de datos, que automatiza estas actividades
fundamentales de esa area, y propicia incluso, la generacién de documentos legales que son resultado del
propio procedimiento.

Estos programas, con su creacidn y desarrollo, contribuyen a prolongar la duracion y el buen estado fisico
de los documentos originales de estos fondos que, de por si, se consideran historicos , ya que el
expediente mas antiguo data del afio 1867.

La disponibilidad de esta colecciéon en formato electronico reduce el uso frecuente y la manipulacion
excesiva de dichos materiales, que se evidencia en la prestacién de servicio al publico y durante las
diferentes acciones del procedimiento administrativo de las solicitudes.

Por todo ello, se evidencia la necesaria conveniencia de que estas colecciones dispongan de garantias de
seguridad informatica, asi como de copias de seguridad ante posibles situaciones de catastrofes naturales,
para garantizar al maximo la conservacion de este patrimonio.

Se resume que las lineas de actuacion del profesional de la informacion en el procesamiento |,
almacenamiento , conservacién de la informacién y en la prestacion de los servicios bibliotecarios al
publico, con una labor permanente de alfabetizacion informativa del cliente de nuestras bibliotecas, deben
trazarse en armonia con los desafios inéditos que imponen las nuevas tecnologias y que se incrementan de
manera vertiginosa.



La necesidad de saber lidiar con estas herramientas, con sus fortalezas, debilidades y oportunidades, como
el uso de Internet, nos convoca cada dia hacia una actitud que consideramos vital: reconocer y estar
dispuestos a asumir el cambio con la preparacion y superacién necesarias.
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LA GENESIS Y SIGNIFICACION DE GRANDES MARCAS

La historia de la marca NIKE, de origen norteamericano, es puramente casual.
Todo comenzé con la pasion al deporte que profesaba Phil Knight, un joven
norteamericano, recién licenciado en empresas y campedn de pista de la
Universidad de Oregon. A fines de los anos 50 del siglo pasado viajé a Japon y
consiguio una entrevista con la firma TIGER, de Onitsuka, en la que fingié ser
representante de una distribuidora de calzado americana. En ese propio
encuentro nace la empresa germen de Nike: Blue Ribbon Sports, la cual
consiguio vender las zapatillas japonesas, obteniendo ganancias considerables,
por lo que a mediados de los 60, Knight decide registrar un nuevo nombre para
la empresa: NIKE, en alusion a la diosa de la victoria griega Niké.
Ante el éxito alcanzado, se encarga en 1971, a la estudiante Caroline Davidson,
el diseno del logo de la empresa por sélo 35 dolares, llegando a ser el swoosh
(reproduccion del ala de la diosa griega) mas conocido que el propio nombre del
signo.

Pese a que este signo es el que ha adquirido relevancia internacional, no fue el
que tuvo prioridad en el mercado, ya que con anterioridad a su aparicion existia
registrada en Espana la marca NIKE, acompanada de la imagen de la Victoria de
Samotracia, para identificar los productos comprendidos en la clase
internacional 3.

aﬁl‘és@

En 1920 el aleman Adi Dassler confecciona su primer calzado deportivo a partir
de precarios materiales, pero es en 1948 que Dassler decide registrar como
marca las famosas tres rayas y el nombre ADIDAS (a partir de las primeras
silabas de su nombre y primer apellido).
En la década de los 50, Adidas ya era una marca conocida en Alemania, sin
embargo, no fue hasta el mundial de fuatbol de 1954 que alcanzé relieve
internacional, cuando la seleccion de este pais llegé a la final del evento y todo
el mundo pudo comprobar que los jugadores calzaban botas Adidas,
convirtiéndose en la mejor publicidad que la compania pudo tener. Desde
entonces, utiliza como parte de su estrategia empresarial, la promocion de sus
productos a través de grandes estrellas del deporte en varias disciplinas.

En 1886 el doctor John S. Pemberton, farmacéutico de Atlanta,
descubrié la féormula de la Coca-Cola. La estupenda bebida era una combinacion
de lima, canela, hojas de coca y las semillas de un arbusto brasileno, la cual se
usaba originariamente como brebaje medicinal para los nervios y el cerebro.



El famoso logo de la marca y el trazo original de la letra fue disehado por el
contador de Pemberton, quien mas tarde cedié parcialmente la empresa a Asa
Griggs Candler. A la muerte de aquel, la totalidad de la compania pasa a sus
manos por no mas de 2300 dolares, ya que, como muchos inventores, Pemberton
no supo como obtener ganancias de su invento, que no fue patentado hasta
1893.
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