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1. ¢QUE ES UNA MARCA?
En sentido amplio, el término "marca"” se refiere a cualquier signo destinado 6 utilizado
en relacién con cualquier bien o servicio para distinguir la fuente o el patrocinio de estos
Ultimos de cualquier otro. En sentido estricto, el término "marca” se refiere
especificamente a cualquier marca (ya sea palabra, nombre, simbolo, lema o
combinacion de términos) aplicados a bienes (mercancias fisicas) utilizados por
fabricantes o comerciantes para distinguirlos de aquellos productos similares producidos
o vendidos por otras personas.

Debido a que las marcas pueden ser utilizadas en diversas formas, la ley ha creado
términos especializados dependiendo de su uso. Estos términos incluyen los siguientes:

a.

Marca de Servicio.

Una "Marca de Servicio" es una marca (palabra, nombre, simbolo, lema o
combinacion de términos) utilizada para identificar la fuente de servicios
(actividades intangibles) y para distinguir los servicios ofrecidos por una persona
de aquellos ofrecidos por otra.

Nombre Comercial.

El Nombre Comercial es utilizado para designar un negocio o cualquier otra
organizacion. No se trata de una marca a menos que el Nombre Comercial sea
también utilizado para identificar los productos de forma individual.

2. DERECHOS DE MARCA Y RECURSOS.

a.

Derechos.
El propietario de una marca tiene los siguientes derechos:

i. El derecho a identificar bienes y servicios mediante el uso de su marca;
ii. El derecho de impedir que otros utilicen la marca o una marca similar en
grado de confusion para designar bienes y servicios parecidos
(denominado "violacién de derechos de marca") y
iii. El derecho de impedir que otros utilicen una marca o una confusamente
similar para designar bienes y servicios diferentes de tal forma que se
reduzca el valor de la marca poseida.

b. Posibilidad de Confusion.

La clave del andlisis de la violacién de los derechos de marca es saber si existe
la posibilidad razonable de confusién tanto de los consumidores como de la
fuente de bienes y servicios. Entre mas sofisticado sea el consumidor, sera mas
dificil demostrar que hay confusion, es decir que entre mas sofisticado sea el
consumidor éste sera considerado como poseedor de una habilidad mayor para
diferenciar entre marcas similares.

Amplitud de la Proteccion entre los Diferentes Bienes y Servicios.
Una marca actda como tal solamente para los bienes y servicios con los cuales



es utilizada. Una marca para un producto de software no seria violada por el uso
gue de la misma marca hiciera otra compafiia para un bien o servicio diferente.
Diversas compafiias podran utilizar la misma marca si la aplican a diferentes
bienes y servicios. Por ejemplo, la compafiia Microsoft tiene un programa de
hoja de calculo llamado "Excel." Por su parte Hyundai produce un coche llamado
"Excel." A pesar de que Hyundai también elabora computadoras, hay una
diferencia suficiente entre un coche llamado "Excel" y un programa de hoja de
calculo llamado "Excel" evitando que como resultado cada uno de los productos
infrinja la marca del otro. La determinacion de qué tan similares deben ser los
bienes y servicios para que se incurra en una violacién de derechos de marca
depende de cada caso en particular. Como regla general, si las marcas en
cuestion son utilizadas en el mismo tipo de bienes y servicios, o si circulan en el
mismo mercado comercial, habra la posibilidad de que se de una violacién de
derechos de marca.

3. FUENTES DE LEGISLACION DE MARCAS.
En Estados Unidos existen tres fuentes de la legislacion de marcas en Estados Unidos:
(1) el derecho comun, (2) los estatutos de los estados y (3) leyes federales.

a.

El Derecho Comun.

En la mayoria de los Estados, el derecho comun protegera un término, un
simbolo 0 una combinacion de ambos. La proteccién se limita al tipo de bienes
vendidos y servicios prestados y al area geografica dentro de la cual la marca
sea utilizada. Una marca de derecho comun expira al terminarse su uso
(denominado "abandono"). Los recursos que se tienen para la violacion de estos
derechos incluyen indemnizacién por dafios y perjuicios.

Cada uno de los Estados, incluyendo el Distrito de Columbia y Puerto Rico, han
aprobado leyes sobre el registro de marcas. Incluso algunos Estados han
aprobado leyes en contra de el uso de una marca parecida en grado de
confusion a otra registrada, prohibiendo el uso sin autorizacion de una marca
registrada conocida para diferentes bienes y servicios.

Derecho Federal.

La ley de Marcas Registradas de 1946, 15 U.S.C. 1051 y siguientes, es
generalmente denominada como el "Decreto Lanham." Subsecuentemente
reformada, el Decreto Lanham prevé el registro de marcas utilizadas en el
comercio dentro de los Estados, prohibiciones de hacerse pasar por, falsos
anuncios, denominaciones de origen falsas, y determina la interaccién con leyes
de marcas extranjeras. Ademas prevé la proteccién para los propietarios de
marcas registradas contra los violadores de derechos tanto extranjeros como
domeésticos.

Modificado por el decreto de Revisién de la Ley de Marcas Registradas de 1988,
el Decreto Lanham actualmente permite su aplicacion por una entidad que tenga
la "intencién de uso de buena fe" de una marca en un futuro préximo. El modelo
de intentar utilizar estatutos en otros paises, el procedimiento de la solicitud
federal de intencién de uso es actualmente el inico método en los Estados
Unidos por medio del cual una marca registrada podria ser protegida antes de
cualquier uso de marca registrada por parte del propietario de la marca
registrada. Si posteriormente la aplicacion fuere aprobada y termina en una
marca registrada después de su uso actual, entonces los derechos bajo el
Decreto Lanham seran considerados como acumulados desde la fecha en que la
solicitud de intencién de uso haya sido registrada en el Registro de Patentes y
Marcas de la los Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office ("PTO")).



4. DERECHOS INTERNACIONALES.

a.

Territorialidad.

Estados Unidos es miembro de la Unidn de Paris como signatario de la
Convencién de Paris. La Unién de Paris reconoce el principio de territorialidad,
gue establece que las marcas registradas en un pais miembro de la Unién de
Paris son consideradas como independientes de las marcas registradas en otros
paises de la Unién, incluyendo el pais de origen. Esto significa que una marca
registrada en los Estados Unidos tiene una existencia separada de la misma
marca registrada en alguno de los paises miembros de la Unién. De esta
manera, un fabricante extranjero podra poseer una marca respecto de ciertos
bienes en su propio pais, pero el distribuidor del fabricante de los Estados
Unidos podra poseer la marca sobre los mismo bienes en los Estados Unidos.
Cada marca es distinta de otra y esta sujeta a un conjunto diverso de leyes.

La territorialidad también significa que una marca podra registrarse en dos
paises diferentes con dos diferentes fuentes. Esto da origen a un problema ya
que la tecnologia de ahora (por ejemplo el Internet) ha creado esencialmente
una economia global en una variedad de mercados e industrias. Asi, el "efecto
de salida" creado por el principio de territorialidad puede tener repercusiones
legales mas alla de la proteccién de los derechos de marca, tales como los
paises que tiene jurisdiccion sobre las disputas de marcas y los aumentos de
honorarios legales.

Uso Previo.

Los puntos que tratan con la prioridad de uso se aplican Unicamente dentro de la
jurisdiccién en la cual quien la usa esta solicitando un registro. La prioridad de
derechos de marca en los Estados Unidos esta basada Uunicamente en el uso
actual de la marca en el comercio dentro de los Estados Unidos, no en la
prioridad de uso en naciones extranjeras. Por otra parte un usuario extranjero
mas antiguo no tendra derecho exclusivo sobre los derechos de marca de un
usuario mas reciente que puede demostrar su uso previo dentro de los Estados
Unidos. Por consiguiente, las compafiias involucradas en el comercio mas alla
de las fronteras internacionales deberan considerar la busqueda de una
proteccion de marca en varios paises en los cuales sus bienes y/o servicios
sean vendidos.

5. COMPONENTES VERBALES DE UNA MARCA.
En la eleccion de una marca antes de su uso, el propietario de una marca debera estar
consciente de los factores legales, de negocios y comerciales que hacen que una marca
sea buena.

a.

Busqueda de Marca.

En primer lugar y principalmente, la bisqueda de una marca debera llevarse a
cabo antes de cualquier uso y antes de llenar una solicitud de registro. Una
basqueda comprensiva de una marca implica buscar solicitudes y registros
federales, y registros estatales de marcas similares a aquellas cuyo registro ya
ha sido solicitado, para ponerlos en la categoria apropiada de bienes y servicios.
Ademas uno consultara las bases de datos consistentes en numeros telefénicos,
periddicos comerciales, directorios y similares para buscar usuarios no
registrados que podrian en un momento dado originar derechos del derecho
comun. Ver seccion 8 expuesta posteriormente para una mayor discusion acerca
de la busqueda de marcas.



Proteccion de Distintivo.

Sin una proteccién vigilante, las marcas mas conocidas pueden perder su
distintivo y degenerarse en términos genéricos. Palabras tales como "thermos",
"aspirinas" y "escaladora" fueron alguna vez marcas para termos, analgésicos y
escaleras de movimiento mecanico. En la busqueda de la prevencién de un
resultado similar, Xerox continda recordandole a la gente que no se hace el
"xerox" de un documento sino una fotocopia del mismo, utilizando por ejemplo
una fotocopiadora marca Xerox.

Significado Secundario.

Un término arbitrario y caprichoso no tiene significado por y en si mismo. Mas
bien el significado se desarrolla por la asociacion de ese término con un
producto o servicio o por utilizar dicho término en un sentido de marca. Por el
contrario, un término descriptivo y genérico tiene un significado entendido por la
gente que hace uso de él.

Cuando un término es asociado a un bien o servicio particular es posible crear
una nueva identidad del término. Esta nueva identidad sera referida como
"significado secundario”. Esto es, la clara asociacion del término, dibujo o
cualquier indicio con un producto o servicio que permita que dicho término,
dibujo o indicio funja como simbolo del producto o servicio. Un derecho exclusivo
podra ser creado para utilizar ese indicio como una marca. El significado de la
marca del término, el dibujo o el indicio es "el significado secundario".

Términos Genéricos.

Un término utilizado para identificar toda una categoria o clase de bienes y
servicios se dice que sera "genérico" para dicha categoria o clase. El término
"software" es genérico para los programas de computo.

Términos Descriptivos.

Por medio de un término genérico se identifica una categoria de bienes, un
término descriptivo identifica los aspectos y categorias de bienes, tales como el
color, la velocidad o el tamafio. El término "floppy" sera apropiado para describir
diskettes que contengan media que se doblega cuando se ejerce presion. Los
términos descriptivos hacen las marcas mas débiles.

Términos Sugestivos.

En la esfera de los términos descriptivos y arbitrarios existen términos que
podrian parecer que se refieren a un bien o servicio solo cuando el consumido
piensa acerca del significado del término.

Un "término sugestivo" no describe directa y obviamente un servicio o bien en
particular, pero el término sugiere un significado. "Microsoft" es probablemente
sugestivo de "microcomputadoras software."

Términos Arbitrarios.

Un término arbitrario es aquel que no lleva relacion o significado alguno con los
bienes 6 servicios aparte de aquel que pueda ser creado por medio de la
asociacion del término con el bien 6 servicio. Un ejemplo es la marca "Apple"
para computadoras. Los términos arbitrarios generalmente hacen las marcas
mas fuertes, pero el costo de esa fuerza es que el duefio de esa marca tiene que
hacer publicidad y usar la marca para que ésta adquiera la asociacion necesaria.
A diferencia de un término descriptivo o sugestivo, una marca arbitraria no ayuda
al consumidor a describir el producto por su significado.



Términos Geogréaficos.

Un término geografico es aquel que incorpora o se refiere a una ubicacién
geogréfica, tal como una ciudad, un estado o un pais. Un término geografico es
un término descriptivo, por que describe la ubicacion del lugar donde el bien se
produce o donde el servicio ser presta. Como cualquier término descriptivo, un
término geogréfico podra adquirir un significado secundario a través de su uso.

La ley federal rechazara el registro de una marca que sea "principalmente”
geografica. Sin embargo, un término geografico que sea poco conocido por el
publico norteamericano es distinto que un término" principalmente” geografico.

Nombres como Marcas.

Un nombre familiar podra ser utilizado y registrado como marca, sin embargo
surgen dudas acerca de como proteger dicha marca. Un nombre familiar
normalmente identifica y representa la reputacion de un particular. Cuando es
utilizada para identificar y representar la reputacién de un negocio, la reputacion
del particular se vera también afectada. Un nombre familiar es cominmente
descriptivo de la fuente de bienes y servicios, y el nombre familiar por si mismo
no podra ser registrado como marca ante el PTO. Sin embargo, el PTO permitira
el registro de la marca que consiste en el nombre familiar junto con otros
términos o indicios.

Un nombre histérico o ficticio implica diversos problemas. El nombre de un
personaje histérico como marca para la imagen del personaje es descriptivo y no
susceptible de registro. Sin embargo, el nombre de un personaje historico e
imagen podria adquirir un significado secundario como marca para bienes o
servicios particulares.

Letras y NUmeros.

Letras y nimeros podran ser marcas validas si adquieren un significado
secundario por su propio derecho. Sin embargo, la mayoria de las letras y
nameros utilizados en la industria de las computadoras simplemente describen
las caracteristicas del bien, o se refieren a toro término.

Un nimero o una serie de letras podra incorporarse como parte de una marca.
El propietario de la marca podra ganar los derechos de toda la marca sin adquirir
derechos de un componente individual de la misma.

6. COMPONENTES NO VERBALES DE UNA MARCA.
Los elementos no verbales de una marca en particular podran ser mas importantes para
la marca que los elementos verbales.

a.

Disefios.

Un disefio podra ser cualquier clase de dibujo, decoracién u otro grafico. Los
disefios son utilizados cominmente como marcas. La manzana multicolor de
Computadoras Apple sirve para identificar bienes de Apple asi como, y mejor
gue eso, el término "apple.”

Cualquier disefio que consista en una imagen de los bienes podra ser muy
descriptiva de los bienes como para que funja como una marca adecuada. Las
fotografias y dibujos de discos o la exhibicion de la pantalla en el paquete no
seran protegidos como marcas como la representacion que describe el
contenido del paquete. Sin embargo la representacion abstracta de discos podra



estar tan lejana de la descripcion de los bienes que podran servir como marca
de los mismos.

b. Colores.
Los colores son mas apropiados para servir como elementos de la marca que
como marca misma. El color ser& protegido como una parte de la impresion en
su conjunto creado por la marca o el empaque de los bienes.

A Owens-Corning se le permitio registrar el color rosa como marca por sus
aislantes de fibra de vidrio después de comprobar que el producto estaba tefiido
de rosa como decoracion, que el color rosa no tenia un uso funcional para los
aislantes de fibra de vidrio, y que los consumidores después de varios afios de
uso advertirian productos de Owens-Corning cuando vieran aislantes rosas de
fibra de vidrio. De esta manera, el propietario de marca establecié que el color
del producto habia adquirido un significado secundario.

c. LaRepresentaciéon de Personas.
Fotografias y dibujos de una persona en particular pueden causar un problema
similar al uso del nombre de una persona. El colocar la fotografia o dibujo de un
autor en un libro podra describir el contenido del libro, o servir como otro medio
para identificar al autor mas alla del nombre en la cubierta del libro. Sin
embargo, una fotografia podra servir a la funcién de la marca para designar la
fuente de bienes, a saber el autor.

d. Disefio del Producto
Los disefos distintivos y no funcionales pueden servir como marca del producto.
La forma del producto podra convertirse en su propia marca, si el disefio del
producto es altamente distintivo, y si el disefio es utilizado para identificar la
fuente de los bienes.

Una pantalla de apertura altamente distintiva y poco funcional podra ser utilizada
como marca para el producto si la pantalla es utilizada como anuncio y en el
paquete para identificar la fuente del producto.

IMAGEN COMERCIAL Y REPRESENTACION ERRONEA DE ORIGEN

Un consumidor podra elegir un producto por su etiqueta, empaque o signo, mas que por
cualquier caracteristica personal del mismo. Los productores de detergentes y jabones
tienen relativamente una pequefa diferencia de productos, por lo que venden el nombre
del producto, la reputacién y el empaque. El nombre y la reputacion de un producto son
la marca del producto y el buen nombre que la marca representa. El empaque es la
imagen comercial.

La Seccion 43(a) de la Decreto Lanham, 15 U.S.C. 1125(a) es utilizada para proteger la
"imagen comercial" del producto. A pesar de que el término ha sido tradicionalmente
referido al empaque o etiquetado del producto, es actualmente aplicado a la "imagen
total y disefio del producto mismo".

La Seccion 43(a) de la Decreto Lanham establece que cualquier persona que aplique o
utilice una denominacion de origen falsa, una descripcién engafiosa o falsa o una
representacién engafiosa de los hechos podra ser demandada por la persona que sea
susceptible de ser afectada.

La Seccion 43(a) es especialmente Util en el sentido que provee una causa de acciéon
federal para lo que es esencialmente un derecho de marca sin ser necesario un registro
federal.



8. BOSQUEDA DE MARCAS.
Con la excepcion de nueva creacion de la determinacién federal de solicitud de uso, la
primera parte que utilice una marca valida por una serie de bienes o servicios en un area
geografica determinada tendra derechos que seran supremos o superiores a los de
cualquier usuario subsecuente de la marca para los mismo bienes o servicios dentro de
esa area geografica.

Antes de comercializar cualquier producto nuevo, es recomendable que se lleve a cabo
una busqueda para excluir cualquier marca que ya esté en uso. Sin una busqueda de
marcas, una compafiia puede gastar una suma considerable de dinero en anuncios y en
la comercializacion de un producto solo para darse cuenta que el nombre del producto
ya esta siendo utilizado para bienes similares y que la marca tendra que ser cambiada.

a. Consideraciones Generales.
Una busqueda de marcas debera consistir en mas que una bldsqueda de
registros de marca. Las marcas podran ser utilizadas y convertirse mas fuertes y
valiosas sin los beneficios de un registro (ejemplo: las marcas del "derecho
comun"). Ya que la prueba es si existe la posibilidad de que una marca particular
causara confusion entre los consumidores, es también importante observar las
marcas que pudieran ser similares en imagen y sonido. La blsqueda de marca
podra incluir trabajos de referencia para la industria en la cual la marca sera
utilizada, directorios telefénicos y otras bases de datos.

Algunas bases de datos se conservan por servicios exteriores y podran ser
consultadas por cualquier computadora por medio de una cuenta en un servicio
de telecomunicaciones publico disponible.

Ademas de las bases de datos de marcas registradas, muchos servicios de
telecomunicaciones proveen bases de datos que podran ser utilizadas para los
nombres de productos y compafiias, y de esta manera podran ser buscadas
para las marcas del Derecho Comun. La base de datos mayor es Thomson &
Thomson’s Trademarkscan y Compumark.

b. Analisis de la Busqueda.
Una vez que la busqueda se haya completado, los resultados deberan de
analizarse por alguien (cominmente un abogado) que esté familiarizado con el
derecho de marcas. La pregunta de que si una marca propuesta infringe una
marca existente se decidira basandose en caso por caso.

9. EL USO DE UNA MARCA.
Una marca debe ser utilizada correctamente. De lo contrario, podra ser considerada
como "abandonada.” Si se le da un mal uso, la marca puede ser considerada
abandonada, genérica, un nombre de marca Unicamente, o un término que simplemente
no es utilizado en un sentido de marca.

a. Uso Actual Dentro del Comercio.
Con la excepcion de la determinacién federal de aplicacion de uso, el derecho
de marca es un asunto de "utilizalo o piérdelo." Cualquier derecho que pueda
llegar a acumularse comenzara a acumularse cuando el propietario de la marca
comience a utilizar la marca.

Un negocio adquiere derechos de marca en un Estado cuando la marca es
utilizada en el empaque de los bienes actualmente vendidos o en los servicios



prestados en dicho Estado ("comercio interior"). Los derechos federales de
marca no se adquieren hasta que los bienes sean vendidos o los servicios sean
prestados a los largo de los limites de los Estados, o en la lineas de comercio
gue sean regulados por el gobierno federal ("comercio entre Estados").

Adjetivos Contra Nombres y Verbos.

Una marca solo podré ser utilizada como adjetivo, y no como nombre o verbo.
Por ejemplo, una persona no utiliza un "Kleenex," pero en lugar de eso utiliza un
pafiuelo facial de marca Kleenex.

Si una marca se convierte en un nombre o verbo demasiado conocido, entonces
seran considerado como genérico para la clase de bienes o servicios y estara
abierto a uso de cualquiera. Esto ha ocurrido con las antiguas marcas "aspirina,”
"nylon" y "termo."

Presentacién de Empaque y Literatura.
Una marca debera generalmente ir seguida por un nombre que genéricamente
nombre el tipo de producto en cuestion.

Si la marca es la misma que el nombre de la marca de la compafiia que produce
el software, entonces la marca debera utilizarse de forma diferente y fisicamente
separada del nombre de marca de la compaiiia y de su domicilio.

Leyendas de la Marca.

No existe requisito alguno bajo las normas del derecho comun de que el
propietario de una marca coloque una leyenda de marca en el producto o en los
anuncios del servicio. Todas las notificaciones de marca son opcionales.

i. Marcas Registradas con la Oficina de Patentes y Marcas.
El circulo R ("®") solo podré ser utilizado sobre registro de la marca con
la Oficina de Patentes y Marcas. La designacion no podra ser utilizada
mientras la solicitud de registro esté pendiente, no debera de usarse con
marcas que hayan sido registradas en un Estado pero que no han sido
registradas con la PTO.

Una forma distinta de anunciar un registro federal es "REG. U.S Pat. &
T.M. Off." Una frase debera ser agregada en una pequefia porcién de la
documentacién, ejemplo: "IBM es una marca registrada de la Asociacién
IBM." Como la designacion, el término "registrado" solamente podra ser
utilizado si la marca se encuentra actualmente registrada con el PTO.
Un registro Estatal no le otorga al duefio de la marca el derecho de
utilizar el término "registrada, o "la designacion "®," "o la frase "Reg.
U.S. Pat &T.M. Off."

ii. Las Marcas Estatales y el Derecho Comun.
Una marca que no se encuentre registrada ante el PTO puede ser
calificada como una marca de diversas maneras. Podra colocarse una
afirmacién en un anuncio que diga que el signo o sello es una marca de
la compaiiia que lo aplica.

La inscripcion "TM" podra a su vez ser utilizada por cualquier entidad
gue proclame que tiene una marca en un término particular. Aunque el
uso de "TM" no confiera u otorgue derechos al propietario de la marca,
sirve como anuncio a aquellos que utilicen el producto de que el
propietario de la marca exige loe derechos de la misma.



e.

De forma similar, el suscrito "SM" es utilizado como notificaciéon de que
el propietario exige los derechos en el término como servicio de marca
para los servicios particulares del propietario.

El Uso por Parte de Terceros.

El propietario de una marca debera ser razonablemente diligente en las politicas
de uso de la marca. Los dos métodos mas comunes para perder una marca son
(1) permitir a otros el uso de la marca como un nombre, y (2) permitir que otros
usurpen la marca.

10. BENEFICIOS DEL REGISTRO FEDERAL.
La mejor proteccion que puede tener una marca dentro de los Estados Unidos es un
registro federal en el Registro Principal.

El PTO mantiene dos registros. El Registro Principal es para marcas distintivas que sean
utilizadas en el comercio entre Estados, o cualquier tipo de comercio regulado por el
Congreso. El Registro Suplementario es para marcas descriptivas que no hayan podido
adquirir claridad o diferencia, pero que sean consideradas capaces de adquirir distincion
a través de su uso comercial.

a.

¢ Registrar o No Registrar?

Bajo las reglas del derecho comun, una marca que no sea genérica o altamente
descriptiva continuard adquiriendo fuerza a lo largo de su uso. La marca solo
seré aplicable para aquellos bienes o servicios con los cuales la marca esté
asociada y solo dentro del area geografica dentro de la cual estén disponibles. El
propietario de una marca de derecho comin podra demandar a quien infrinja
dicha marca ante la corte del Estado y obtener una indemnizacién por dafios y
perjuicios, todo esto sin registro. Sin un registro, los derechos del derecho
comun no van mas alla de los bienes y servicios con los cuales la marca esta
asociada. Un registro extendera los derechos mas alla del area en que la marca
sea usada y asociada.

Registro Federal y Registro Estatal.

Un registro Estatal provee una natificacion a lo largo de todo el Estado de que la
marca esta en uso por su propietario. El area de influencia es susceptible de ser
incrementada dentro del area en la cual el propietario tenga derechos del
derecho comun. Un registro federal, a comparacion del anterior, provee una
notificacién a los largo de los Estados Unidos de que la marca esta siendo
utilizada por su propietario para los bienes y servicios establecidos.

El Registro Principal.
Un registro en el registro Principal provee todos los atributos del Registro
Suplementario, ademas de los siguientes beneficios:

i. Después del registro, la marca se hara incontrovertible si, al final de un
periodo de 5 afios de uso no se ha habido un encuentro de otro uso y no
hay casos pendientes que aleguen que la marca es invalida. Después
de que la marca se convierta incontrovertible, la defensa permitida en
contra de acciones subsecuentes presentadas ante la corte, seran
limitadas;

. El registro provee una notificacion constructiva de que los derechos de
registro del duefio son exigidos.



11. SOLICITUD FEDERAL DE INTENCION DE USO
Una nueva provision legal provee como base para completar una aplicacion de registro
la intencion de buena fe del solicitante de usar la marca, prioritariamente a cualquier uso
actual de la misma por el solicitante.

a.

Derechos Reservados.

Un solicitante que completa una solicitud de intento de uso se considera que le
dara un uso constructivo a la marca tal como en la fecha de la solicitud. La fecha
de uso constructivo del solicitante tendra prioridad sobre aquellas partes que
subsecuentemente usen la marca para bienes y servicios similares.

Procedimiento de la Solicitud.

El solicitante llenara por escrito la solicitud dando a conocer la marca, asi como
un dibujo de la misma, el importe a completar de $245 por cada categoria de
bienes y servicios, una declaracion de que el solicitante tiene la buena intencién
de utilizar la marca en el comercio, y las circunstancias que demuestren tal
intencion.

Si la solicitud lo permite, la marca sera publicada para oposicion en la Gaceta
Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas. Si la solicitud de la marca es opuesta
por otra parte, el solicitante y su contraparte llevaran el asunto ante la
Trademark Trial and Appeal Board ("TTAB") para su resolucién. Si la marca no
fuere opuesta, entonces el examinador del PTO emitira una notificaciéon de
Permiso, lo que significa que el registro de la marca resultara del uso actual de
la marca.

Declaracion de Uso y Registro.

Inicialmente el solicitante tiene un plazo de 6 meses a partir de la Notificacién de
Permiso para presentar una declaracién de uso verificada, estableciendo las
fechas del primer uso en el comercio entre Estados. Sobre la declaracién de uso
completa, el examinador PTO reexaminara brevemente la solicitud para
asegurar que todas solicitudes de registro son conocidas. Si es asi, el registro
sera concedido. Los registros son validos por diez afios desde la fecha de
registro, estan sujetos a requerimiento de conservacion, y pueden ser
renovados.

12. SOLICITUD FEDERAL DE USO.
Un registro federal sirve como natificacion a lo largo de los Estados Unidos de que una
marca esta en uso, y comprueba que una marca es valida. También provee toda una
variedad de recursos que seran ejercitados ante cualquier corte federal de jurisdiccion
competente.

a.

Procedimiento de la Solicitud.

La solicitud debe dar a conocer la marca, los bienes y servicios para los cuales
la marca es utilizada, la forma en la cual marca esta sujeta o utilizada en
conexion con bienes o servicios, la fecha del primer uso donde quiera que se
haya dado, la fecha del primer uso dentro del comercio, y una afirmacion
verificada de que el solicitante no esta al corriente de la existencia de cualquier
marca con derechos superiores.

La solicitud estar4 acompafiada por un dibujo de la marca, tres modelos de la

10



marca que se utiliza, y una cantidad no reembolsable de $245 por cada
categoria de bienes y servicios.

13. VIOLACION Y COACCION.
Los elementos de una violacién de marca son esencialmente los mismos sin tomar en
cuenta si la marca es de derecho comun, registrada en uno o mas Estados, y registrada
ante el PTO. La parte que haga valer este derecho debera demostrar que tiene una
marca valida y que tiene derechos superiores al infractor. Un analisis de "posibilidad de
confusion” entre los consumidores se llevara a cabo, empleando los siguientes
elementos:

La similitud de las marcas;

La similitud de los bienes y servicios;

La relacion que existe entre los canales de comercio de las partes;
Las categorias de perspectivas de compras;

Evidencia de confusién actual;

La intencién del demandado de adoptar la marca; y

La fuerza de la marca del actor.

a. Fuerzadela Marca.
La fuerza de la marca es un asunto de distincion. La marca seréa valorada para
determinar si la misma es arbitraria o caprichosa, sugestiva, descriptiva, o
genérica. Entre mas distintiva sea la marca, mas fuerte se supone que esta debe
ser.

Las marcas "débiles" podran seguir siendo marcas validas, pero otras marcas
podran ser permitidas para ser parecidas en una impresién general. El enfoque
de la proteccién de las marcas débiles es méas angosto.

b. Similitudes de la Marca Acusada.
La marca del demandante y la del demandado (también llamada la marca
"acusada") se comparan por similitudes entre ambas. La prueba es la posibilidad
de confusién por parte de los consumidores de los bienes y servicios.

c. Resolucion de la Acusacion.
El demandado podra ser todavia un infractor aiin con la mejor de las
intenciones. El demandado podra haber llevado a cabo una busqueda de marca
en la cual no haya encontrado una marca demandante, y la asesoria del
demandante haya aconsejado al demandante que no habia una marca que
pudiera ser violada. El encuentro de una violacién intencional o mala fe
soportard una gran cantidad de dafios, incluyendo los dafios por castigo. Un
infractor inocente podra ser valuado en los dafios actuales.

d. Confusién Actual.
La prueba de que se ha infringido una marca es la posibilidad de confusién, no
confusion actual, por los consumidores de bienes o servicios. La prueba de la
confusion actual soportaré la existencia de posibilidades de confusién, pero no
es un dispositivo requerido. La actual confusién es demostrada donde los
consumidores contactan con una entidad y preguntan por o acerca los productos
de otros.

e. Diferentes Cadenas de Comercio.
La mayoria de las acciones de violaciones de marca implican bienes distintos.
La pregunta es si los bienes se encuentran dentro del mismo mercado o "cadena
de comercio," o tan cerca de que los consumidores de uno pensaran que son de
otro.
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Un factor considerado en los casos de bienes diferentes es si el demandante se
desarrollara o es susceptible de desarrollarse dentro del area de los bienes del
demandado. Si el demandante tiene planes de desarrollarte en el area del
demandado, o si los consumidores asumen que tal desarrollo es apropiado,
entonces el demandante habra demostrado una conexion entre las dos areas o
tipos de bienes. Una evidencia de desarrollo similar por parte de otras entidades
en los negocios del demandante soporta la discusion del demandante de que
desarrollara sus actividades.
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