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1. SIGNOS DISTINTIVOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

 Es obvio que el sistema competitivo de la economía de mercado no ha existido siempre - recuérdese el sistema gremial del Antiguo Régimen- ni existe actualmente en todos los países - piénsese en los Estados donde rige un sistema de economía dirigida centralmente.

Ahora bien, allí donde existe un sistema competitivo de economía de mercado es indispensable que existan también los signos distintivos que sirven para identificar y diferenciar a las empresas y a sus productos.

El sistema competitivo de economía de mercado se basa en la idea de que los operadores económicos se esforzarán en ofrecer las mejores prestaciones en las condiciones más ventajosas con el fin de a traer a la mayor clientela posible.  Se trata, por lo tanto, de la que se denomina "competencia por prestaciones".

Ese esfuerzo continuo de los operadores económicos que participan en el mercado, por mantener y aumentar su clientela gracias a la mejora de las prestaciones que ofrecen, es lo que da lugar al progreso económico, beneficiando a los consumidores y en conjunto a todos los participantes en el mercado.

Pero el sistema competitivo no puede funcionar si los clientes potenciales no están en condiciones de identificar los operadores económicos que participan en el mercado y a los productos o servicios ofrecidos por ellos.  Ya que será esa identificación la que permitirá a los interesados adquirir los productos o servicios que prefieren, dando lugar de esa manera a la relación de clientela con el operador económico correspondiente.

Desde el punto de vista de los empresarios u operadores económicos, tampoco tendría sentido el esfuerzo por mejorar las prestaciones que ofrecen, si después los clientes no estuvieran en condiciones de identificar tales prestaciones frente a las de los restantes competidores.

Esto es especialmente cierto en una sociedad de masas, aunque no tendría por que ser así en un marco donde las relaciones económicas estuvieran claramente personalizadas.

En un pequeño pueblo, por ejemplo, puede existir competencia sin necesidad de signos distintivos, porque todos conocen quiénes son los diversos empresarios y cuáles con los productos o servicios que ofrecen.

Pero cuando el mercado se despersonaliza, entonces los signos distintivos resultan indispensables para que pueda establecerse una relación de clientela entre los empresarios que ofrecen sus productos o servicios y quienes los adquieren.

Así pues, sin signos distintivos de las empresas no es posible, en la realidad actual, ni la competencia, ni la economía de mercado.

II.
NOCION Y CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS

Entre los signos distintivos de las empresas las marcas ocupan un lugar de especial relevancia, por cuanto tienen por objeto, permitir la identificación y diferenciación de los diversos productos o servicios ofrecidos en el mercado.

Puede, pues, decirse que la marca es un signo susceptible de ser aplicado a un número ilimitado de productos o servicios de iguales características y que por su aptitud diferenciadora permite distinguir los productos o servicios a los que se aplica de otros similares que se ofrecen en el mercado.

La marca es, por tanto, un signo, es decir, un bien inmaterial, una idea, que como tal idea es susceptible de ser reproducida indefinidamente.

El hecho de que la marca sea una idea es lo que hace que las marcas, al igual que los restantes signos distintivos de la empresa, puedan englobarse en una misma categoría con las invenciones, los modelos y dibujos industriales o con las obras susceptibles de protección por el derecho de autor.  Todos ellos son bienes inmateriales, cuya característica consiste en que son ideas indefinidamente reproducibles.

Y precisamente porque las marcas son bienes inmateriales indefinidamente reproducibles, es por lo que la única manera de otorgar a un particular el dominio efectivo sobre ellas consiste en que el ordenamiento jurídico le otorgue un derecho exclusive de explotación, esto es, que prohiba a quienes no son titulares de la marca la utilización de la misma dentro del mercado.

La atribución por el ordenamiento jurídico de un derecho de explotación exclusiva, sin el cual el titular de la marca no podría reservarse sólo para él el goce de la misma, es característica de los bienes inmateriales y constituye la diferencia fundamental con los bienes materiales.  En efecto, con relación a los bienes materiales la simple posesión material del bien da al poseedor un goce exclusivo del mismo, goce exclusivo que el derecho no hace más que reconocer y proteger.

Pero en los bienes inmateriales la más simple posesión de la idea en que el bien consiste no atribuye el goce exclusivo de la misma.  Ese goce exclusivo sólo puede resultar o del secreto en que se mantenga la idea - lo cual es impensable para las marcas- o del derecho exclusive de explotación quo otorga el ordenamiento jurídico, que permite prohibir a los terceros, por medio de acciones legales, la utilización del bien inmaterial.

Por supuesto, no podría constituir una marca un signo que, por cualesquiera circunstancias, no pudiera ser indefinidamente  reproducible de forma idéntica, por ejemplo, por falta de suficiente definición.

El signo en que consiste la marca tiene por objeto su aplicación a determinados productos o servicios para permitir su identificación dentro del mercado.  Es decir que la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica o va a identificar es esencial en la marca.  Si esa relación no se da, la marca no existe, aunque el signo pueda ser protegido por otros cauces, por ejemplo, como modelo o dibujo industrial o a través del derecho de autor.

Esa imprescindible relación que ha de existir entre el signo y los productos 0 servicios a cuya identificación está aquél destinado, da lugar a un principio fundamental en materia de marcas, que es el principio de especialización.  Según este principio, la protección de la marca, esto es, el derecho de exclusiva, se otorga no sobre el signo en general, no para su explotación en abstracto sino para identificar un tipo determinado de productos o servicios, de manera que, en principio, la utilización del signo para productos o servicios distintos no cae bajo el ámbito de protección de que goza el titular de la marca.  Por ello, a la hora de determinar si una marca entra en colisión con otra, no pueden compararse, en principio, los signos aislados de los productos o servicios a los que se aplican.

Esa finalidad de identificación de productos o servicios determinados, que caracteriza a la marca, la distingue del “slogan” publicitario, cuya finalidad es distinta y consiste en promocionar la contratación de productos o servicios en el mercado.

El signo en que la marca consiste ha de  ser, por definiciónn, independientee o separable del producto al que va a diferenciar.  Es decir, que el signo no puede constituir una parte, sustancial del producto mismo, porque si ello fuera así se rompería la necesaria dicotomía entre el signo y el producto que aquél va a distinguir.  Si el signo es parte esencial del producto, no será ya un signo, sino el producto mismo.

El signo carecerá de independencia cuando sea consustancial al producto mismo, de modo quo éste pierda su utilidad o su valor en el caso de que el supuesto signo fuera suprimido.

La necesaria independencia entre el signo y el producto puede plantear problemas especialmente en el caso de los signos tridimensionales, cuando la configuración dada al producto es esencial para que el producto pueda existir como tal o, en el caso de los envases, cuando el envase cumple alguna función técnica.

Desde otro punto de vista, la necesaria independencia desde el punto de Vista intelectual entre el signo y el producto o servicio, hace que no puedan protegerse como marcas los signos que no son independientes intelectualmente de los productos o servicios, hace que no puedan protegerse  como marcas los signos que no son independientes intelectualmente de los productos o servicios que pretenden de identificar, por tratarse de signos  genéricos. Por ello, cuando  se lanza al mercado un producto anteriormente desconocido, sin darle una denominación  genérica e identificándolo exclusivamente con el signo que se pretende utilizar como marca, surge el problema de la falta de independencia entre el signo en cuestión y el producto ya que normalmente será utilizado por el público como signo genérico, esto es, como signo utilizado habitualmente para identificar el producto mismo y no sólo el comercializado por el titular de la marca.

La independencia entre el signo y el producto o servicio se manifiesta en la norma contenida en el articulo 7 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967), según el cual "la naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca".

Por último, un requisito esencial para la marca es que el signo tenga aptitud diferenciadora, es decir, que permita distinguir los productos o servicios a los que se aplica de otros similares que se ofrezcan en el mercado.

Esa aptitud diferenciadora ha de ser abstracta y concreta.  Abstracta en el sentido de que el signo no sea genérico, pues en tal caso, por su falta de independencia intelectual respecto del producto o servicio no puede diferenciarse del mismo y, por tanto, no puede cumplir su función de marca.  En efecto, al constituir el signo la forma habitual utilizada por el público para identificar un tipo de productos o servicios, es obvio, que no podrá diferenciar dentro de los productos o servicios de ese tipo solamente los comercializados por el titular de la marca.

Pero, además, el signo debe tener aptitud diferenciadora en concreto, es decir que no debe ser confundible con los signos ya utilizados en el mercado para designar los productos o servicios similares a los que la marca trata de distinguir.

III. RELACION DE LAS MARCAS CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

En el tráfico económico no sólo es preciso identificar y diferenciar los productos o servicios que se ofrecen, sino también a los empresarios y los establecimientos abiertos al público donde puede realizarse las operaciones comerciales.  Por ello, junto a las marcas existen en el mercado otros signos distintivos de las empresas, como son los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento.

El nombre comercial distingue al empresario que actúa en el trafico con la denominación con que realiza su actuación.  Esa denominación no es preciso que coincida con su nombre, personal o con la denominación social, salvo que el propio ordenamiento jurídico imponga la veracidad del nombre comercial, en cuyo caso si que deberá coincidir con su propio nombre o denominación social.

A diferencia de lo que ocurre con la marca, que puede ser diferente para los diversos productos o servicios que comercializa un mismo empresario, el nombre comercial suele ser único para un mismo empresario.  Es decir, que mientras un mismo empresario suele tener un único nombre comercial que le identifica en el mercado, es normal que tenga una pluralidad de marcas para distinguir productos o servicios diferentes.

Hoy es frecuente, además, que en el caso de los grupos de empresas, el nombre comercial de la empresa madre sirva para identificar a todo el grupo y se utilice por tanto, junto con los nombres respectivos de las empresas filiales, para poner de manifiesto su pertenencia al grupo.

Por su parte el rótulo identifica al establecimiento, esto es, el local donde se realizan operaciones comerciales con el público.  Es, pues, evidente que un mismo empresario puede tener establecimientos diversos, identificados con distintos rótulos.

Normalmente el rótulo tiene un ámbito de protección fundamentalmente local, porque al servir para distinguir un establecimiento, entendido como local, en general la clientela de ese establecimiento vendrá condicionada por la propia ubicación geográfica de aquél.

Junto a los signos distintivos de la empresa en sentido estricto - marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento- hay que considerar las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.  Unas y otras se diferencian de las marcas tanto por su función como por el derecho exclusivo que otorgan.

Desde el punto de vista de su función, tanto la indicación de procedencia como la denominación de origen tratan de poner de manifiesto el lugar geográfico  donde los productos han sido laborados.  Y en el caso de las denominaciones de origen, éstas no sólo tratan de expresar el lugar geográfico de donde el producto procede, sino además que el producto ha sido producido de acuerdo con unas normas establecidas por una autoridad que es la que controla la utilización de la denominación de origen.

La marca no tiene nada que ver con la indicación de procedencia o con  la denominación de origen, puesto que su función no consiste en expresar el lugar geográfico donde, los productos han sido elaborados.  La mayor parte de las marcas son de fantasía.

También existen diferencias entre las modalidades de signos distintivos que están siendo objeto de consideración, por lo que se refiere al derecho exclusivo que otorgan.  En el caso de la marca, sólo el empresario o empresarios titulares de ella pueden hacer uso de ella en el tráfico económico.  Por el contrario, las indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas  por todos los empresarios que elaborar sus productos en el lugar geográfico al que la indicación de procedencia se refiere.  Y las denominaciones de orden pueden ser aplicadas por los distintos empresarios a todos los productos procedentes del  área, geográfica indicada en la denominación y que han sido elaborados de acuerdo con las normas y bajo el control de la autoridad encargada de la supervisión de la denominación de origen.

            Es  por ello habitual que las leyes prohiban que un empresario proteja como marca lo que es una indicación de procedencia o denominación de origen. Y es que en la práctica puede haber marcas confundibles con indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, debiendo en tales casos prohibirse la utilización de esas marcas, que inducen a error al público sobre la procedencia de los productos.

        Del mismo modo hay que señalar que aunque en teoría es clara la distinción  entre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, tal distinción es a menudo muy difícil de percibir en la práctica.  Ocurre con frecuencia, en efecto, que nombres comerciales se utilizan como marcas o como rótulos de establecimiento o a la inversa.  Es decir, que en el mercado se producen interferencias continuas entre unos y otros signos distintivos, razón por la cual debe mantenerse un planteamiento muy pragmático, en el sentido de que lo más importante en materia de signos distintivos es evitar que se pueda inducir a error al público, aunque ese error se produzca por la utilización de signos distintivos de modalidades diversas.  Por tanto, cualquiera que sea el signo que pueda inducir a confusión al público respecto de otro signo existente en el mercado, debe impedirse esa confusión, aunque la colisión se produzca entre modalidades de signos distintivos teóricamente diferentes.

IV.
RELACION DE LAS MARCAS CON CREACIONES PROTEGIDAS POR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 0 INTELECTUAL

1. Relación entre los signos distintivos de la empresa y las patentes.                      .

La protección tanto de los signos distintivos de la empresa, como de las nuevas creaciones industriales por medio de patentes, es objeto de la Propiedad Industrial, existiendo, por tanto, entre unas y otras instituciones- signos distintivos y patentes- algunas características comunes, que justifican su integración dentro de esa misma rama del ordenamiento jurídico.

Se trata en efecto, de instituciones que otorgan todas ellas derechos exclusivos sobre bienes inmateriales que se integran en el patrimonio empresarial y que son susceptibles de transmisión.  Y, además, la concesión de tales derechos exclusivos corresponde al Registro de la Propiedad Industrial o a la Oficina de Patentes y Marcas, que hacen esa concesión atendiendo al orden de prioridad de las solicitudes presentadas.

Hay que evitar, sin embargo, la idea errónea consistente en considerar que la normativa que rige las instituciones de protección de las creaciones industriales y la relativa a los signos distintivos de la empresa es sustancialmente igual y se basa en los mismos principios fundamentales.

Aparte de los puntos de contacto entre unas y otras instituciones, que han sido señalados anteriormente, existen diferencias fundamentales entre ambas normativas.

La relación de las patentes tiene por finalidad esencial el impulso del progreso tecnológico e industrial.  Ello hace que la noción de novedad sea esencial para el  otorgamiento del derecho de exclusiva, el cual sólo se concede para las invenciones que no hubieran sido conocidas antes de presentada la solicitud de protección.  Porque lo que hace progresar la tecnología y la industria son las nuevas creaciones industriales.

Este planteamiento tiene la importante consecuencia de que una vez conocida una creación industrial, queda destruida la novedad y esa destrucción es definitiva.  Esa creación no podrá ser protegida ya válidamente.

     La normativa relativa a la protección de los signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento) no tiene, sin embargo, ninguna relación con el impulso del progreso tecnológico e industrial, sino que va dirigida a conseguir que los clientes potenciales puedan identificar y distinguir en el mercado los diversos productos y servicios que se ofrecen, los empresarios y sus establecimientos., Esta es la razón por la cual la novedad, tal como se entiende con referencia a las creaciones industriales, no tiene ninguna aplicación en relación con los  signos distintivos.  Para éstos el requisito fundamental e indispensable que han de presentar es la aptitud diferenciadora que permita distinguir e individualizar en el mercado de los bienes, empresarios o establecimiento a los que se aplique el signo.  Así ocurre  que el hecho de que un signo fuera ya conocido o incluso usado con anterioridad no impide que pueda ser objeto de un derecho exclusivo, siempre que sea apto para identificar y diferenciar el producto o servicio, el empresario o el establecimiento al que haya de aplicarse, frente a los ya existentes con anterioridad.

De la diferente finalidad perseguido por la protección de los signos distintivos - la identificación y diferenciación de objetos y sujetos dentro del mercado- y por las patentes -  el progreso tecnológico e industrial- surgen además otras importantes diferencias.

En primer término, el objeto protegido, que en las patentes son las invenciones, esto es, las reglas que indican como se ha de actuar para obtener un resultado industrial, mientras que en el caso de las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, lo que se protege es un signo que sirve para diferenciar a los productos o servicios, a los empresarios o a los establecimientos.

El derecho exclusivo que se otorga varía también, por razón del objeto protegido, en cuanto a su mismo contenido.  El titular de la patente tiene derecho a impedir a los terceros la producción de bienes o servicios utilizando la invención patentada.  Pero el titular de la marca sólo puede impedir que a un tipo determinado de productos o servicios se les aplique el signo protegido.  Ahora bien, lo que no podrá impedir es la fabricación misma de los productos o la producción de los servicios, que podrán ser comercializadas distinguiéndolos con otros signos que no sean confundibles con la marca protegida.

Y en cuanto a la duración del derecho exclusivo, éste es de duración limitada y no prorrogable en las patentes.  Porque el impulso del progreso tecnológico e industrial exige que pasado el tiempo de duración de la patente, el invento pueda ser explotado por cualquiera.

Por el contrario el derecho sobre los signos distintivos tiene una duración indefinidamente prorrogable, por medio de las sucesivas renovaciones. Ello es así porque en este caso la libre utilización del signo protegido por parte de terceros no sólo no  reportaría  ninguna ventaja industrial o tecnológica, sino que privaría de valor a la marca daría lugar a la confusión de la clientela en el mercado.  Es decir, que en el caso de los signos distintivos, cuando éstos son efectivamente usados por sus titulares, lo deseable es la duración ilimitada del derecho exclusivo, ya que, en general, cuanto más tiempo dura la utilización de un signo distintivo en el mercado mejor puede cumplir la función diferenciadora que le corresponde.

Como puede, pues, apreciarse, las diferencias entre la protección de los signos distintivos de la empresa y las patentes son de la mayor trascendencia y no deben ser olvidadas por el hecho de que se trate en ambos casos de instituciones integradas en la Propiedad Industrial.

2. Marcas, modelos y dibujos industriales y derecho de autor.

        Las condiciones y diferencias que acaban de ser señaladas entre la protección de los signos distintivos y las patentes, son igualmente aplicables en sus aspectos fundamentales a la relación entre las marcas y los modelos y dibujos industriales.  Ahora bien, las posibilidades de interferencias entre las marcas y los dibujos y modelos industriales son mayores que las que pueden acaecer entre las patentes y las marcas ya que los modelos y dibujos industriales no implican ninguna aportación tecnológica, sino que se refieren a la protección de los aspectos puramente externos de los productos industriales.  Y así ocurre que tanto el modelo como el dibujo industrial pueden recaer sobre un objeto bidimensional o tridimensional que, considerado como signo, podría ser protegido como marca. 

Interesa por ello destacar las importantes diferencias que existen entre el régimen jurídico de los modelos y dibujos industriales y el de las marcas.

En cuanto a los requisitos para obtener la protección jurídica, los modelos o dibujos industriales tienen que ser nuevos u originales frente a lo anteriormente conocido.  Sin embargo, ya se ha señalado anteriormente, que ni la novedad ni la originalidad son requisitos para un signo pueda ser protegido como marca, sino que a tales efectos el signo tiene que tener aptitud diferenciadora.  Es decir, que si un signo tiene aptitud diferenciadora, podrá ser protegido como marca, aunque no sea original ni sea nuevo.

En cuanto al ámbito de protección, el titular del derecho sobre el modelo o el dibujo  goza de un derecho de exclusiva para la explotación en el mercado del modelo o del dibujo en sí mismos considerados, esto es, cualquiera que sea la finalidad o modalidad en que dicha explotación tenga lugar.  Sin embargo, el titular de la marca protegida sólo tiene un derecho de exclusiva a la utilización del signo como medio para identificar y distinguir los productos o servicios para las que la marca se ha otorgado no tiene, pues, un derecho general a impedir la explotación del signo, cuando esa explotación no consiste en identificar y diferenciar los productos o servicios.

Por otra parte, mientras que la protección de la marca es indefinidamente renovable, la de los modelos y dibujos industriales está legalmente limitada.

Estas diferencias son importantes y deben ser tomadas en consideración a la hora de determinar el tipo de protección que interesa obtener.

Cuando se prevea la posibilidad de explotar el dibujo o modelo en qué consiste la marca con  independencia de los productos o servicios a los que la marca se aplica, será útil obtener la protección del signo no sólo como marca, sino también como modelo o dibujo, industrial.

En otros casos puede tener interés para una empresa la protección como marca de lo que realmente debiera ser protegido solamente como modelo o dibujo industrial, con el fin de conseguir de esa manera un derecho de exclusiva indefinidamente renovable.  Por supuesto, que una actuación de este tipo sólo será útil en la medida en que el modelo o el dibujo se puedan explotar en el mercado únicamente en relación con el tipo de productos o servicios para los que se pediría la marca.

Desde otro punto de vista, hay que tener en cuenta también la posible interferencia entre marca y modelos y dibujos industriales.  En efecto, un signo protegido como marca puede destruir la novedad u originalidad de un modelo o dibujo que pretendan protegerse con posterioridad a la concesión de aquella.  Y en sentido inverso, la existencia de un dibujo o modelo industrial protegido impedirá que pueda concederse como marca un signo que caiga dentro del ámbito del derecho exclusivo del modelo o del dibujo.

Cuando un signo, gráfico o tridimensional, que puede ser protegido como marca, es original, puede ser también protegido por el derecho de autor, produciéndose en tal caso unas diferencias entre esa protección y la protección como marca sustancialmente similares a las que acaban de mencionarse entre los modelos y dibujos, industriales y las marcas.  Como es sabido, la protección del derecho de autor sólo se concede para obras originales y esa protección atribuye un derecho de exclusiva sobre la reproducción de la obra con cualquier finalidad durante un tiempo limitado, pero mucho más largo que el fijado para la protección de los modelos y dibujos industriales.-

En el caso del derecho de autor debe tenerse en cuenta que el autor tiene un derecho moral sobre su obra, que es intransmisible y que le permite exigir, por ejemplo, el respeto a la integridad de la misma.

No parece por ello dudoso que el autor de una obra protegida por el derecho de autor pudiera oponerse, después de haber cedido sus derechos sobre la misma, a la utilización de la misma como marca, cuando esa utilización no estaba prevista en la cesión. 

V.
FUNCIONES DE LAS MARCAS

       Como ya se ha expresado anteriormente, la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica.  Más cabe plantearse a su vez, para qué sirve esa identificación por medio de marcas de los productos o servicios en el mercado.

Parece evidente que la marca es ante todo un instrumento puesto al servicio de los empresarios para permitirles su actuación en el mercado.  Y dentro de este planteamiento la doctrina más tradicional considera que la marca sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ellas tienen el mismo origen empresarial.

Hay que hacer notar, sin embargo, que esa función de la marca de diferenciar los productos o servicios con un mismo origen empresarial debe ser matizada en aspectos sustanciales.  En primer lugar porque ocurre que no todos los productos o servicios a los que se aplica lícitamente una misma marca tienen que proceder de la misma empresa, puesto que la marca puede utilizarse bajo licencia, de manera que productos o servicios con la misma marca pueden proceder de empresas diferentes.  Cabe, pues, afirmar que la marca no garantiza hoy en día que los productos o servicios a que se aplica procedido la misma empresa, sino solamente que esos productos o servicios han sido comercializados con autorización del titular de la marca, bien por la empresa de éste o bien por otras empresas distintas.

Así pues, en estos momentos la marca lo que permite a su titular es controlar quiénes son los que pueden poner en el mercado los productos o servicios distinguidos con ella.

También afecta en cierto modo a la función de la marca, consistente en  identificar el origen empresarial de los productos o servicios, el hecho de que marcas diversas pueden distinguir producto o servicios similares e incluso iguales procedentes de la misma empresa.

Parece, por todo ello, que en la actualidad lo más apropiado es considerar que la marca ha pasado a ser, un instrumento fundamental del empresario para organizar su participación en el mercado y la comercialización de sus productos o servicios dentro del  mismo. Como es lógico esa consideración de la marca está estrechamente vinculada a la función publicitaria de la misma, puesto que es evidente que para la marca, como instrumento empresarial de actuación en el mercado es fundamental su posible utilización publicitaria, ya que la publicidad de la marca es un medio importante para darla a conocer a la clientela y estimular, por parte de ésta, la adquisición de los productos o servicios identificados con aquella.

Entendida la marca como instrumento de la actuación empresarial, vale la pena señalar cómo la utilización de las marcas debe estar estrechamente relacionada con la política de la empresa para la comercialización de sus productos o servicios.  Así cabe que un empresario utilice muchas marcas distintas para iguales productos o servicios, con el fin de dar una falsa impresión de gran competencia en el mercado, dificultando así, la entrada en el mercado de nuevos competidores.

También es posible que el empresario utilice marcas distintas para productos de distinta calidad, o para dirigir sus productos a clientelas diferenciadas o para establecer circuitos separados de distribución.  Esta utilización de marcas diversas para clientelas o circuitos diferenciados puede apoyarse, y así ocurrirá normalmente, en la difusión de las marcas en cuestión por medios de marketing también distintos, tales como incentivos a los minoristas o sus empleados para que vendan los productos o servicios; organización de reuniones en casas particulares; promoción por medio de visitadores; presencia en lugares destacados en los hipermercados, etc.

Y a nivel internacional, la utilización por un mismo empresario y para los mismos productos de marcas distintas puede servir para incomunicar los diversos mercados nacionales, como se ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas.

Frente a la vinculación de la función de la marca exclusivamente a los interesados de los empresarios, se ha señalado, con razón, que al considerar la función de la marca no pueden ignorarse los intereses de los consumidores.  Se ha hablado por ello de la función que tendría la marca de asegurar la calidad de los productos o servicios a los que aquélla se aplica.

Parece, sin embargo, excesivo vincular a la marca a la función de asegurar la calidad de los productos o servicios, puesto que los productos de marca no tienen por qué ser de buena calidad.  Piénsese que hay marcas cuya difusión se basa en el bajo precio de los productos o servicios a los que se aplican.  Por ello es preferible considerar que la marca, lo que asegura o debe asegurar es que los productos o servicios a los que se aplica presentan una cierta homogeneidad en el conjunto de las características o circunstancias que son relevantes para el público, tales como la calidad, el precio, la presentación, etc.  Y esa homogeneidad debe existir aunque los productos o servicios distinguidos por la misma marca procedan de empresas diversas.

       Hay que plantearse sin embargo, sí las funciones de las marcas a las que se ha hecho referencia son reconocidas o no por el Derecho.  Y a tal efecto es evidente que habrá que tener en cuenta las disposiciones legales de cada concreto ordenamiento jurídico. 

       Es evidente que la función identificadora y diferenciadora de los productos y servicios en el mercado es tan esencial a las marcas, que si tal función no está legalmente reconocida y protegida, no podrá decirse que existan las marcas como tales. Y lo mismo ocurre si el Derecho no atribuye al titular de la marca el poder de controlar la utilización de la misma dentro del mercado.       

Las restantes funciones que han sido mencionadas pueden estar reconocidas o no en los diversos ordenamientos jurídicos.  Así la función publicitaria aparece reconocida en algunos ordenamientos al atribuir al titular de la marca el derecho exclusivo a la utilización de la misma con fines publicitarios.

La función de garantizar  la homogeneidad de los productos o servicios no suele estar reconocida en las legislaciones, aunque puede tener en ellas algunas manifestaciones importantes.  Tal ocurre cuando se exige que el licenciante de la marca tenga un control adecuado sobre la calidad de los productos o servicios comercializados con la marca por el licenciatario, o cuando se prohibe la cesión de la marca cuando no se hace conjuntamente con la empresa o la parte de la empresa en la que se producen los productos o servicios a los que la marca se aplica.

Pero, en cualquier caso, parece claro que la función de asegurar la homogeneidad de los productos o servicios diferenciados por la marca viene impuesta básicamente por el propio mercado, pues lo normal es que los consumidores no se sientan atraídos por productos o servicios que, aunque diferenciados por la misma marca, pueden ser muy distintos de calidad, precio u otras circunstancias relevantes para aquéllos. 

También se habla de la función de garantía de la marca, la cual tiene apoyo legal en aquellos ordenamientos en que se impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados.  Se trata de la denominada responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos.  Y también cabe considerar como parte de esa garantía, la responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa que pueda hacer de los productos marcados en los países donde tal responsabilidad está jurídicamente establecida.

VI.
CLASES DE MARCAS

En principio puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y por lo tanto en todas las leyes se encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas, que comprenden  gran cantidad de signos de diversa naturaleza, para poner de manifiesto la posibilidad de que constituyan marcas protegidas.

Atendiendo a los sentidos a través de los cuales pueden percibirse esos signos cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibiese por la vista, por el oído o por el olfato.

Las marcas posiblemente más importantes son las denominativas.  Es decir, son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas.  Una marca denominativa es, por lo tanto, una o varias palabras que designan directamente el bien que se pretende identificar.

Esa denominación puede ser un nombre propio, por ejemplo, el nombre el propietario de la empresa.  Puede ser una denominación conceptual, es decir, una palabra o conjunto de palabras con un sentido determinado.  Cabe que haga referencia a alguna característica del producto o servicios, o puede ser simplemente una denominación conceptual arbitraria, por ejemplo, zapatos "la luz".  En este ejemplo “la luz” es un concepto, pero la denominación es arbitraria, ya que no hace referencia alguna a características del objeto que se pretende identificar.  Y la denominación puede ser también de fantasía, es decir, una palabra que no tiene sentido en sí misma, sino que es una palabra creada artificialmente precisamente para identificar los productos o servicios a los que se aplica.

       Las marcas gráficas o emblemáticas, son las que se dirigen a su percepción por la vista.

En ocasiones el dibujo en que consiste la marca puede ser un dibujo que ponga de manifiesto un concepto, por ejemplo, el dibujo de un elefante evoca de forma inmediata y directa el concepto de elefante, mientras que puede ser en otros casos un dibujo que no evoque un concepto determinado.

       Esta distinción puede tener importancia, porque es claro que una marca con la denominación "elefante" tendrá una interferencia directa con una marca gráfica que no ponga la denominación “elefante”, pero que sea un dibujo de elefante.  Por lo tanto en cuanto los grafismos y las denominaciones hacen referencia a conceptos, esta referencia al concepto hay que tenerla en cuenta a la hora de comparar las distintas marcas, aunque unas sean denominativas y otras sean gráficas.

       Desde el punto de vista de la política empresarial, puede ser de gran trascendencia determinar si la marca ha de ser denominativa o gráfica.  Si se trata de un producto que hay que pedirlo en un establecimiento para adquirirlo, entonces parece necesario que la marca sea denominativa, o por lo menos, si es una, marca gráfica, debe ser una marca conceptual porque al pedir el producto habrá que utilizar alguna palabra; pero si por el contrario se trata de un producto que se vende fundamentalmente en supermercados, donde por lo tanto es el propio cliente quien se lleva el producto, entonces la denominación tendrá mucha menos importancia, porque no tendrá que pedirlo, no tendrá que utilizar denominación de ninguna clase, sino que seleccionará él mismo el producto directamente.

       Hay también marcas mixtas en las que se mezclan la denominación y el dibujo.  Y existen asimismo las marcas tridimensionales, es decir, modelos con tres dimensiones, que son las que plantean básicamente el problema de las interferencias con los modelos industriales.  Este tipo de marcas son las que se utilizan para proteger los envases.

      También puede haber marcas auditivas.  Por ejemplo, la señal de identificación de una emisora de radio es una marca auditiva y se habla incluso, aunque parece un planteamiento bastante teórico, de marcas olfativas.  Se señala la posibilidad de lanzar al mercado un periódico que se identifique por su olor.

Por su relación con otras marcas, las marcas pueden ser principales o derivadas. Una vez que se tiene una marca principal es posible conseguir después otras marcas derivadas, que reproducen el elemento distintivo principal de la marca anterior, pero añaden otros elementos distintivos secundarios, de tal manera que se va creando lo que podríamos decir que es una especie de constelación de marcas, todas en tomo al elemento distintivo principal de la marca originaria.

Pero la titularidad de las marcas, pueden ser individuales y colectivas, según el titular sea una única o un conjunto de personas.  Y entre las marcas colectivas tienen especial importancia las marcas de garantía, porque citando hay una pluralidad de titulares de una misma marca, la utilidad de ésta puede consistir en que su utilización signifique que existe una garantía sobre la composición o la forma de producción del producto.

Por la actividad empresarial que distingue, las marcas pueden ser de fábrica, de comercio y de servicio.  Las más antiguas son las de fábrica, porque las marcas surgieron dentro de la revolución industrial en el siglo pasado, pero después se han ido extendiendo a todos los ámbitos de la actividad económica.  Mas, lo que importa señalar es que un mismo producto puede reunir una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el producto en su elaboración.  Por ejemplo, una camisa puede llevar la marca de la tela, la del fabricante y la del establecimiento que realiza la venta.

Por su función en la estrategia empresarial, las marcas pueden ser de reserva.  Cuando una empresa lanza al mercado muchos productos no puede esperar a tener ya el producto terminado para empezar a buscar la marca, porque en ocasiones no es fácil encontrar una marca, y habría que demorar el lanzamiento del producto al mercado.  Por ello las empresas que lanzan nuevos productos, tienen una cartera de marcas en reserva que van utilizando según les va siendo necesario para lanzar productos al mercado.

Se habla también de marcas de defensa.  Cuando una marca cobra una cierta importancia, la empresa trata a menudo de conseguir marcas que son realmente derivadas o marcas con unas denominaciones próximas a la de la marca que ella tiene protegida con el fin de crear un cinturón de protección  más amplio.  Por ejemplo, si hay una marca que se llama “dens”, puede pensarse en solicitar “neodens", "superdens" para evitar que otros competidores, lleguen a conseguir marcas que se acerquen a la marca protegida.

Y se habla también de marcas de obstrucción, cuando un empresario consigue o trata de conseguir la protección de determinados signos, no porque pretenda utilizarlos, sino para evitar que puedan ser utilizados por la competencia.

Por último, hay que señalar que por su grado de difusión se distinguen marcas notorias y renombradas.  Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidos por el público en general.  Esta distinción tiene importancia a la hora de establecer el ámbito de protección de la marca.
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